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RINTENDENCIA ., AVISO DE NOTIFICACION

/ . " CORREG GERTIFICADO

Radicacion ; 4-129358- -23-0 Fecha: 2011-10-04 09:36:27
Tramite : 11 PATENTEIVH

Evento : 379 FASENACIONALI \
/' |Actuacién: 432 COMUNICACTOADM L3 I
Destinatario : JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR Follos 1

Serior (a) (es)

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR

CARRERA 17 NO 88 - 23 OF 205

BOGOTAD.C. aﬂ

Referencia RESOLUCION : 54647
Fecha : 30/09/2011
Expediente : 4-129358
Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y i
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

. Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -

00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotd D.C., dentro del término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 am. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion
citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificard por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucién a través de la opcién tramites y servicios - de caracter general
transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de Sede GAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacién consignado en sl sticker Call Center 5920400 . Linea 018000-910165
Weh: www.sic.gav.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia
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Radicaclén: 4-120358- -22-0 Fecha: 2014-10-04 08:36:27

Tramite : 11 PATENTEIYI

Evento : 379 FASENACIONALII

Actuacién: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : REINALDO PINILLA MORENO Folios 1
Sefior (a) (es)

REINALDO PINILLA MORENO
TRANSVERSAL 13 No. 119-95 Of. 104
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 54647

Fecha : 30/09/2011

Expediente : 4-129358

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y i
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicacion
citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucién a través de la opcion tramites y servicios - de caracter general
transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, §, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker Call Center 5820400 . LInea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mall: Info@sic.gov.co
Bogata D.C. Colombia
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\\/
Radicacién : 4-129358- -21-0 Fecha: 2011 10-0f 09:36:27
Tramite : 11 PATENTEIYIl
Evento : 379 FASENACIONALII

Actuaclén : /432 COMUNICACTOADM
Desw LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE Folios 1

Sefior (a) (es)

LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE

CARRERA 13 No. 37-43 PISO 12 .
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 54647 y
Fecha : 30/09/2011 .

Expediente : 4-129358

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y Hi
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO i
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -

. 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias
héabiles contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personaimente el contenido de la resolucién
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion
citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificaréd por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su nofificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
nimero de resoluciéon a través de la opcidn tramites y servicios - de caracter general
transversal - consulta actos administrativos y providencias.

. En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: §870000
Al contestar favor indigue el namero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker Call Center 5920400 . Linea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombla
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ABOGADOS

Sefiores

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogota, D.C.

Re.: Cédigo 02-01-539
Expediente No. 04-129.358
Solicitud de Patente PCT
R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC. AN

En relacién con el Expediente de la referencia por medio del presente escrito me permito
manifestarle que me notifico POR_CONDUCTA CONCLUYENTE de la Resolucién No.
54647 de Septiembre 30 de 2011 que ha sido proferido dentro de esta tramite.

En consecuencia, le ruego hacerme entrega de una copia auténtica de la mencionada

providencia.

De Usted Atentamente,

! e -~ = ..
C.C. No. 79.397.879 de Bogota
T.P. No. 68.995 del C.S.J.
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Industria y Comercio

. SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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RESOLUCIONN® £ = .07 =
Por la cual se %eniega una patente de invencion

.-'"-‘3,,‘

e

Rad. PCT/04 — 129358
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el
numeral 38 del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

L

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de
diciembre de 2004, con el No. 04 — 129358, por el doctor Luis Felipe Castillo
Gibsone, en su calidad de apoderado de la sociedad R.P. SCHERER
TECHNOLOGIES, INC., entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion
titulada “CAPSULAS BLANDAS MASTICABLES”, que corresponde a la solicitud
internacional PCT/US03/17746 del 6 de junio de 2003. '

. SEGUNDO: Una vez efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos
que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar
el extracto.

TERCERO: Que mediante escritos radicados en esta entidad el 24 de enero de
2006, con el nimero 04 — 129358 ~ 00004, y el 27 de enero de 2006, con el
nimero 04 — 129358 — 00005, ﬁncontréndose dentro del término establecido para
el efecto, el doctor Reinaldo Pifilla Moreno y el doctor José Luis Reyes Villamizar,
en su calidad de apoderabos de las sociedades PROCAPS SA. vy
TECNOQUIMICAS S.A., respectivamente, presentaron escrito de oposicién, las
cuales cumplen los requisitos formales previstos por la normativa andina (Fls. 138

y 139).

CUARTO: Que mediante Oficios nimero 6343 y 6344, noftificados el 9 de junio
2006, se corrié traslado de los escritos de oposicién a la solicitante para su
conocimiento, por el término de 60 dias. Mediante escrito radicado con el nimero
04 — 129358 00010 del 31 de octubre de 2006 dio respuesta a la oposicion
referenciada en el considerando precedente.

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencion
no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo
45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se requiri6 a la
solicitante mediante Oficios Nos. 7096 y 08764, notificados el 30 de mayo de 2008
y 9 de julio de 2010, respectivamente, para que 'se pronunciara sobre las
objeciones efectuadas a la solicitud. Asi mismo, mediante Oficio No. 08765,
notificado el 9 de julio de 2010, se requirié a la solicitante informacion con base en
el articulo 46 de la Decisién sefialada.

Pagina 1 de 13 : - Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pises 2, 5,7y 10
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 27-55. Interior 2. Conmutador: 5880234
! Fax: 5870284, Linea 9800-210165
Web: www.sic.gov.co e-malil: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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l%d PCT/04 — 129358

éXTO Que la solicitante mediante escrito radicado el 8 de. octubre de 2010 dio
%puesta oportuna al requerimiento de informacion realizado ‘con base en el

' éﬁiculo 46 de la Decisién 486. De igual forma, mediante escritos radicados el 8 de

abtubre de 2008 y el 18 de noviembre de 2010, atendié oportunamente” los

rehuenmlentos formulados y presenté aclaraciones. Adicionalmente, mediante el

escrlto de 18 de noviembre se modifico el titulo de la solicitud a “CAPSULAS

- MASTICABLES DE GELATINA BLANDA DE PESCADO", la cual cumplié con los
) féqu151tos legales. Finalmente, mediante este ultimo escrito la solicitante allegd

ftevo capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a Ias prescnpcnones establecndas

éh el articulo 34 de la Decision 486.

§EPTIMO Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decmén 486 expedida

ﬁ50r la Comision de la Comumgad Andina se otorgaran patentes '(...) para las

invenciones, sean de producto' o de procedimiento, en todos los campos de Ia

tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel mventivo y searn suscepttbles

de aphcaczon mdustnal"

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 38, contenldas en los fOllOS 213 y
217, no cumplen con el requisito-de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con

las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invencién

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener un agente de

capsula de gelatina blanda de pescado, para la manufactura de capsulas blandas -

de gelatina, de tal forma que posean buenas condiciones de almacenamlento
textura'y mastlcabmdad :

Para soluclonar este problema técnico la solicitud presenta un agente de capsula
de gelatina blanda de pescado

8.2, Oposmlones presentadas

8.2.1. Oposu:non presentada por PROCAPS SA.y TECNOQUiMICAS S A

Como se anuncné en el tercer conmderando se presentaron escrltos de oposxc;én‘
por parte del doctor Reinaldo Pinilla -Moreno y- el doctor José Luis Reyes

Villamizar, en su calidad de gpoderados de las somedades PROCAPS SA y
TECNOQUIMICAS SA, respedtlvamente

8.2.2. Oposicion
8.2.3. Opositor: PROCAPS

Pégina 2 de 13 * | Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00.Pisos 2, 5, 7.y 10

Sede CAN; Av. Carrera 50 No. 27-55, Interior 2, Conmutador: 5880234

Fax: 5870284, Linda 8800-910165
Web: www. sle.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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' REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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Por la cual se deniega una patente de invencién

Aad. PCT/04 — 129358
El opositor PROCAPS S.A. presentd los siguientes documentos:

- US 4,935,243 del 19 de junio de 1990, Fls. 68 a 72.
.. - US 6,280,767 del 28 de agosto de 2001, Fls. 73 a 79.
.. - US 5,554,385 del 10 septiembre de 1996, Fls. 80 a 82.
. - US 2,580,683 del 1 de enero de 1952, Fls. 83 a 85.

% - US 6,319, 518 del 20 de noviembre de 2001, Fis. 86 a 98.

A

I@!éncmna el opositor que el documento US 4,935,243 en su descripcion “revela

uﬁa cdpsula de gelatina blanda que comprende entre el 20 y 45%, 15 y 30% de
&8ua, 17.5 y 35% de plastificante y 5 a 25% de almidén hidrolizado hidrogenado”

- (Fl. 85).

Eﬁg otro lado, el opositor menciona que el documento 6,280,767 “se refiere a una
‘ @éjpsula de gelatina blanda que comprende tres compuestos principales a saber:

Uil primer elemento de gelatina; uno o més segundos elementos como

» Rlastificantes seleccionados en un fotal e cantidad entre 100-600 partes por peso
Egsado en 100 partes por peso de gelatina que comprende una parte de glicerina,
< Yha parte de endulzante y una parte de un glicol; y, un tercer elemento que

QQmprende celulosa insoluble en agua”. Segun este documento, “las proporciones
de dicha cépsula de gelatina blanda conforman cépsula de gelatina suave
masticable y una cépsula de gelatina suave del tipo de apertura torsional” (Fl. 56).

Ilgualmente, argumenta el opositor que el documento 5,554,385 “revela una
gépsula de gelatina blanda donde una sustancial parte de gelatina, donde una
sustancial parte de gelatina se ha reemplazado por almidén que comprende un
alto volumen de amilasa”. Asi mismo, agrega que en la tabla 1 de dicho
documento, “se revela una composicion por peso de una cubierta de cépsula
donde tipicamente se ha sustituido un porcentaje de gelatina por almidén” (Fl. 56).

Agrega que el documento 2,580,683, hace referencia a “una cédpsula de gelatina
blanda que comprende segin el ejemplo 3,4 partes de gelatina, 6 de azucar, 2 de
glicerina, 0.5 partes de sal y 6,5 de agua mezclados con jarabe de maltosa y

ZnCla”.

Por ultimo, el opositor sostiene que el documento 6,319, 518, “ensefia una
composicion que comprende gelatina y un polisacérido para reforzar la fuerza de
una composicion y que dicho polisacérido puede ser dextran, goma guar, amilasa
y almidén entre otros, para ser utilizados en cubierta, tabletas o cdpsulas (columna
6, lineas 34 a 41)”. Finalmente, concluye que a partir de los documentos US
4,935,243 a US 6,319, 518, en combinacion, es posible deducir la conformacion
de agente de cépsula blanda y que, por lo tanto, la solicitud carece de altura
inventiva. (Fls. 57 y 58)

Pagina 3 de 13 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
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Por la cual se deniega una patente de invencion
Rad. PCT/04 — 129358 | |
8.2.4. Opositor: TECNOQUIMICAS

El opositor adjunta los siguientes documentos, los cuales coinciden con algunos
de los documentos alegados por el opositor PROCAPS: c ' .

- -US 4,935,243 del 19 de junio de 1990, Fls. 107 a 108.

- - US 6,280,767 del 28 de agosto de 2001, Fis. 110a 111. -

- US 5,554,385 del 10 de septiembre de 1996, Fls. 1 12 a 114.

Afirma el opositor que el documento US 4,935,243 ‘revela unta cépsula de gelaz‘ina |
blanda masticable y comestible que comprende: ;

a) Céscara de gelatina blanda que comprende entre 20 y 45% de gelatina; entre
15 y 30% de agua; entre 17.5 y 35% de plastificante, y entre 5 y 25% de un
almidén hidrolizado hidrogenado.y en donde dicha céscara encierra. .
b) Una cépsula de gelatina blanda llena de material” (F1. 102).

lgualmente, el opositor afirma que el documento US 6,280,767 ‘revela una cépsula
de gelatina blanda para masticar que tiene una ‘céscara’ que comprende los
siguientes componentes: ' o o

a) Gelatina B _ '
b) Uno o maés plastificantes seleccionados de (b1)-(b3) -en una-cantidad total -
de 100-600 partes por peso de gelatina; (b1) glicerina; -(b2) un' azucar
seleccionado .de D-sorbitol, sucrosa, manitol, fructosa, -alcohol y aztcar
isomerizada; (b3) un glicerol seleccionado de propilénglicol y polietilénglicol.

y - _
¢) Una celulosa insoluble en agua” (Fl. 103).

Por otra parte, afirma que el documento US 5, 554,385 ‘revela cépsulas de
gelatina blanda donde una parte substancial de gelatina aproximadamente el 85%
es reemplazada por almidén que tiene alto contenido de amilosa ya que contiene
al menos 50%, lo que permite que la cépsula resultante exhiba una textura final
escarchada o satinada y que sea més resistente durante el almacenamiento
extendido”. (FI. 103) = c

El opositor concluye que la combinacion de las anterioridades citadas y la solicitud
colombiana en tramite revelan en ambos casos cépsulas de. gelatina blandas
masticables y capsulas que tienen una capa o cascara que comprende gelatina,
un plastificante como glicerina y sorbitol y un agente antiadhesion que bien puede.
ser un almidén y que ademds contiene la capsula de gelatina blanda que posee el
material activo. . ' ' . .

Pagina 4 de 13 : Seds Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Av. Carrera 50 No, 27-55. Interior 2. Conmutador: 5880234
Fax; 5870284, LInea 9800-810165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C.~ Colombia
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Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad. PCT/04 — 129358
8._2.5'. Respuesta defv|a solicitante a la oposicion presentada ©

Frente a las oposncuones presentadas la solicitante anexa un nuevo .capitulo
reivindicatorio. Asi mismo, menciona que ‘en ‘cuanto al nivel inventivo de esta

solicitud, debe recordarse que esta invencion se refiere al hallazgo de que ciertas

gelatinas, en particular gelatinas de pescado, con temperaturas especificas de

transicién sol-gel, producen cépsulas masticables que tienen excelente ‘sensacion

en la boca’, se disuelven facilmente y no producen ningun residuo luego de
masticarse. S: bien en términos generales se conocen los componentes bésicos

' de la férmula, no existe ninguna sugerencia de que los componentes especificos y
‘ sus' proporciones resultarian en un avance en el estado de la técnica. Dicho
avance se expone adecuadamente en las paginas 1 a 19 de la presente solicitud.”

Por tdltimo, afirma que:

“nuestras objeciones respecto a las anterioridades citadas por los
oposrtores se pueden resumirse (sic) asf: o

Patente U.S. No 2,580,683 no menciona ni suglere cépsulas blandasf '
masticables. Tampoco menciona gelatina de pescado como gelatina
prefenda y no dlce nada acerca de temperaturas de transicién sol-gel.

Patente U.S. No. 4,93,243 no describe una. cépsula blanda masttcable que .
pueda  utilizar gelatina de pescado sino que también requiere el uso de
‘almidén hidrogenado_en la formulacién- de la céscara. No menciona ni
sugiere temperaturas de transicion sol-gel como tampoco datos -
comparativos que demuestren la naturaleza critica -de temperaturas de

‘ transicién sol-gel.

Patente U.S. No. 5,554,385 no menciona capsulas masticables y tampoco
gelatina de pescado = como -gelatina preferida. Tampoco - sugiere
temperaiuras de transicién sol-gel que produzcan un producto- que tenga
buena sensacién en la boca y no deje en la boca un residuo pegajoso. De
hecho, esta referencia se aparta de la presente invencién en el sentido de
que una parte sustancial de la gelatina es reemplazada con un alm/dén de
amilosa alta. :

Patente U.S. No. 6,280,767 describe una cépsula blanda masticable que.
contiene una celulosa insoluble en agua. Esta referencia no hace ninguna
mencién a gelatina de pescado ni a temperaturas especificas que
produzcan una cépsula blanda masticable excepcionalmente buena. De )
hecho, esta referencia se aparta de la presente invencion en el sentido de
que requiere la presencia de una celulosa insoluble en agua.

Patente U.S. No. 6,319,518 se apan‘a totalmente de la presente mvenc/én
La persona versada en la técnica podré apreciar facilmente que una[
cépsula Util para entrega de fdrmaco selectiva de colon no serfa algo que

Pégina & de 13 Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Plsos 2 5,7y10
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 27-55, interior 2. Conmutador: 5880234
Fax: 5§870284. Linea 9800-910165 . -
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogoté D.C. - Colombia .
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Rad. PCT/04 ~ 120358 R |

una persona quisiera masticar 0 tragar. Ademas, esto es aparente de la
ensefianza de. que un aldehido se utiliza para hacer que la cépsula
sobreviva hasta que llegue al colon. Como tales las ensefianzas de esta
referencia apartarian a la persona de la presente invencion.

Patente U.S. No. 6,319.258 describe un aditivo alimenticio que contiene
acido D-Pantoténico. Se hace observar que hay un error tipografico en esta

cita ya que deberfa ser 6,319,518. Por lo tanto debe ignorarse esta
referencia.” ' | |

En conclusién, con los planteamientos hechos y las modificaciones.
planteadas al capitulo reivindicatorio se corrobora la altura inventiva de la
patente titulada UN AGENTE PARA HACER CAPSULAS (sic) DE
. GELATINA BLANDA Y LAS CAPSULAS (sic) ASI OBTENIDAS y por lo
tanto, debe concedérsele. la proteccion estableczda por la Iey a Ias nuevas’
creaciones.”

8.2.6. Consideraciones de la Ofi cina

Frente a las oposiciones presentadas, esta Oficina determma que los documentos
aportados hacen parte del estado la técnica y que a pesar de las modificaciones
del presente capitulo reivindicatorio, se siguieron manteniendo las mismas
caracteristicas técnicas esenciales, sin evidenciarse un efecto técnico superior con -
el parametro de temperatura sol-gel.

Aunque estos documentos, no fueron utilizados en los estudios de patentabllldad
como los mas cercanos, dichos documentos adjuntados mencionan los mismos
elementos  caracteristicos de las capsulas reivindicadas, tales como son: una
gelatina, un plastificante y un agente antladhesmn :

En cuanto a las oposiciones, esta Oficina encuentra que los documentos son
pertinentes pues- se encuentran relacionados con el objeto de la solicitud. Sin
embargo, dichos documentos no corresponden al fundamento de la negacion,
como quiera que, debido a las modificaciones realizadas al capitulo rexvmdlcatono'
por parte del solicitante durante el estudio de patentabilidad, esta Ofi cina tuvo que
realizar un estudio mas preciso 'y detallado del Estado de la Técnica mas cercano
a la invencion.

8.3 Determmaclén del estado de Ia técnica
8.3.1. Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha de presentacion de la prirhera solicitud de patente de la cual se reivindica
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prlorldad es el 7 de junio de 2002 que corresponde a Ia sohmtud Japonesa No |
2002-167041 _ _ .

La fecha de prioridad fue tenlda en cuenta para el examen de patentabllldad
segln obra a folio 264 del expediente en estudio.
8.3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron Ios

siguientes documentos, anteriores’ a la fecha de la pnondad mvocada y
-relacmnados con la materia de la solicitud en estudio:

| D3| WO o00/51574 Chewable soft capsule | 8-09 ~2000

No.| Documento | Titulo o Fecha ‘d_é
s - : publicacion -

Fish gelatinous composition for CAG L na '
| use as an lngredlent in tablets 02 03 _2000

D4 |  EP 1105099

8.3.3 lnforma’cién derivada de los antecedentes

El documento WO 00/51574 (en adelante lamado D3) ensefa las composxcnones |

de una cépsula de gelatma blanda masticable, las cuales pueden ser-de pescado.

El documento EP 1105099 (en adelante llamado D4) enseﬁa composwlones de
gelatma de pescado para ser usadas en tabletas. . : '

8.4. Nivel inventiVo

Segun lo dlspuesto en el articulo 18 de la Decision 486 "se considerara que una
invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio nonnalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obwa ni
se hubiese denvado de manera evidente del estado de la técmca |

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decisién, comprende “todo lo que -haya sido accesible al publico, por una -
descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentac:on de la solicitud de patente o, en su caso, dela
prioridad reconoc:da

El Tribunal. de Justicia de la Comunldad Andlna rementemente ha dicho sobre

: este requnsrto lo siguiente:
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. ( ) este requisito ofrece al examinador la pos:billdad de detenn/nar sicon
los condcimientos técnicos que existfan al momento de la invencidn, se
hubiese podido llegar de manera evidente a la-misma, o si el- resultado
 hubiese sido obvio para un expen‘o medio en la materia de que se trate, es
decir, para una persona del oficio .y normalmente versada en Ia materia
tecmca correspondiente : ‘ : _ :

(...)

En este orden de ideas, se puede. concluir que una invencién goza de nivel

inventivo cuando a los olos de un experto medio en el asunto de que se

‘trate, se necesita algo mas que la simple aplicacion de los conocimientos

técnicos en la-materia para llegar a ella, ‘es decir, que de conformidad con .
. el estado de la técnica el mvento no es consecuencza ‘clara'y dfrecta de
~-dicho estado ,

Este Trlbunal al respecto manifiesta. que: ‘el inventor debe reunir los
. méritos que le permitan atribuirse una patente, sélo si la-invencion fruto de
- su investigacion y desarrolio- creativo constituye “un salto cualitativo én la
elaboracion de la regla técnica”, actividad intelectual minima que permitiré
" que su invencién no sea evidente (no cbvia) del estado de la técnica. Es
‘decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al
. examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la
" invencion objeto .de estudio no se habria podido llegar a partir de los. .
conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del esz‘ado de.
la técnica (...)"." .

De acuerdo alo mencionado, esta Oficina determina que Ia matena re:vmdrcada
carece de nivel inventivo, como quuera que para el técnico de nivel medio versado.

en la materia la obtencién de la misma es obvia a partir del conoc|m|ento brindade
por las antenorldades D3yD4. A _

En efecto en el documente D3, que es el estado de la técmca maés cercano, da a
conocer’ capsulas de gelatina blanda masticable, que comprende una primera

gelatina, una segunda gelatina y un plastificante (pag. 13, reivindicacion 12; Fl.

189) y un agente de retencion de la humedad (agente antiadhesién) (pag. 12,
lineas 7 a 10; Fl. 186 y pag. 13, reivindicacion:2; Fl. 189). Asi mismo,; D3 revela
que la gelatina de la cépsula blanda puede ser de pescado- (pég 5, lineas 8. ye;
Fl. 187). ‘ : \ _

El agente de capsula objeto-de la solicitud bajo estudio, se dlferenma de D3 en

que se especifican los valores de la temperatura de transicion sol-gel para la
gelatina de pescado (en solucion 10% entre 15-20°C y una temperatura de
transicion sol—gel en una solucnén acuosa de 30% por peso entre 25-30°C)

* Progeso 096-1P-2010.
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El hecho de incluir en el agente de capsula, una gelatina de pescado en la cual se
especifica la temperatura de transicion sol-gel de la gelatina, al 10% por peso
entre 15-20°C y una temperatura de transicion sol-gel de una solucién acuosa al
30% por peso, entre 25-30°C en las capsulas que se daban a conocer en D3,
causa que las capsulas de pescado obtenidas con dicho agente tengan buena
elasticidad, se disuelvan bien en la boca y, al cabo de dos meses, mantengan Ia
propiedad de ser masticables.

El problema técnico objetivo, consiste en cémo proporcionar un agente alternativo
de capsulas de gelatina blanda de pescado con el fin de manufacturar capsulas de
gelatina blanda de pescado que tengan buena elasticidad, se disuelva bien en la
boca vy, al cabo de dos meses, mantenga la propiedad de ser masticables.

Ahora bien, la anterioridad D4 describe la existencia de una composicion de
gelatina de pescado que tiene una temperatura de gelacién entre 10-30°C (pag. 4,
columna 4, lineas 4 a 9; Fl. 192).

Asi las cosas, la materia reivindicada resulta obvia, porque el técnico de nivel
medio versado en la materia, enfrentado al problema de obtener un agente de
capsula de gelatina de pescado, para manufacturar capsulas de gelatina blanda
de pescado con buenas condiciones de aimacenamiento, textura y masticabilidad,
optimizaria la composicién de gelatina de pescado con una temperatura de
gelacion entre 10-30°C que se revela en D4, dentro de las composiciones que se
ensefian en D3, logrando de esta forma la composicién de la cépsula objeto de
esta solicitud. Por lo tanto, la reivindicacién 1 no tiene nivel inventivo. Las
reivindicaciones de pendientes 2 a 38 no mencionan aiguna caracteristica que
haga inventiva a la composicién de la reivindicacién 1, razén por la cual se
considera gue tampoco tienen nivel inventivo.

Para un mejor entendimiento de todo lo anterior se presenta la siguiente fabla
comparativa: '

‘Caracteristicas D3 D4
esenciales : .
Agente de capsula de Ensefia capsulas de Composicion de gelatina
gelatina blanda gelatina blandas o
Al menos una gelatina Pueden ser de gelatina Gelatina de pescado
de pescado de pescado
Una gelatina con una '
temperatura de Gelatina de pescado con
transicion sol-gel en una o una temperatura de
solucion acuosa de 10% No especificada gelacion entre 10-30°C
por peso entre 15y
20°C
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Y una temperatura de
transicion sol-gel en una |
solucién acuosa de 30%
por peso entre 25-30°C

No especificada

Plastificante Contiene un plastificante Sorbitol
Un agente antiadhesién Corg:::;%gg Sailgr(‘ante Almidén

8.5. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relacion a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la
notificacion de fondo, se determiné que:

lLa solicitante manifiesta que “la femperatura de sol-gel conduce a beneficios
inesperados con respecto en la sensacion en la boca y disolucién, a pesar del
hecho de que este tipo de gelatinas son tipicamente pegajosas (aunque
posiblemente organolépticamente aceptable) y dificiles de procesar. Las
anterioridades no ensefian ninguna caracterizacion de la gelatina por sus
propiedades” (pag. 2 de la respuesta al Oficio No. 01067; FI. 209). Y agrega, “/a
invencién contiene almidén pregelatinizado, el cual mejora la sensacion en la boca
y proporciona un buen desempeno de disolucién” (pag. 2 de la respuesta al Oficio
No. 01067; Fl. 209). i

Al respecto, esta Oficina aclara a la solicitante que la temperatura sol-gel es un
parametro a tener en cuenta durante la manufactura del agente de capsula y
capsulas de gelatina blanda, tal y como se describe en D4, de tal forma que se
pueden procesar, por ejemplo, variando las concentraciones de gelatina, donde se
modifica, ademas, la temperatura sol-gel de la gelatina. En este sentido, el técnico
de nivel medio versado en la materia, de acuerdo con su conocimiento medio,
optimizaria dichas concentraciones de los excipientes y la gelatina con el fin de
obtener capsulas que no sean pegajosas.

Asi mismo, no se evidencia que las caracteristicas mencionadas por el solicitante,
con respecto a la sensacién en la boca y disolucién de la gelatina, representen un
efecto técnico superior frente a las capsulas masticables de pescado previamente
divulgadas.

De otro lado, la solicitante menciona que “ni la patente 243’ ni la patente 767’
ensefia (sic) el uso de almidén parcialmente pregelatinizado” (pag. 2 de Ia
respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 209).

Frente a lo anterior, este Despacho determina que le asiste la razén a la solicitante
como quiera que dichas anterioridades no ensefian almidon pregelatinizado como
excipiente para ser empleado en las capsulas masticables de pescado, sin
embargo, este excipiente tampoco se encuentra en la solicitud. presentada como
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caracteristica esencial en la reivindicacién 1, de forma tal que con el empleo de
este excipiente se revele un efecto superior e inesperado. El solicitante se refiere a
este ingrediente en la reivindicacion dependiente 9, por lo tanto, no hace parte de
la reivindicacion principal.

De igual forma, el solicitante afirma que “la presente invencién divulga una
combinacién de alto nivel de agua residual y una alto nivel de plastificante para dar
una buena disolucién y elasticidad a la concha de la capsula” (pag. 2 de la
respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 209). Asi mismo, concluye que “a persona
versada requeriria hacer bastantes experlmentos con el fin de determinar el nivel
optimo empleado por la presente invencién” (pag. 3 de la respuesta al Oficio No.
01067; Fl. 210).

Al respecto, se aclara a la solicitante que si bien en la solicitud se optimizan estos
parametros, dicha optimizaciéon hace parte del trabajo rutinario del experto en la
materia mediante ensayos-error (experimentos), sin que se evidencie, por lo tanto,
un paso inventivo que demuestre un efecto técnico inesperado. Ademés, en la
reivindicacion 1 de la solicitud bajo estudio dichas caracteristicas no se
encontraron enunciadas de tal forma que sean caracteristicas esenciales.

Frente al documento US 5,554,385 (allegado en las oposiciones), el solicitante
afirma que éste “divulga el uso de almidon alto de amilosa para prevenir la
adhesion de la capsula, pero no hace referencia al uso de gelatina de pescado,
formulaciones de concha terminadas con alto contenido de agua o la produccién
de cépsulas disefiadas para ser masticadas ” (pag. 3 de la respuesta al Oficio No.
01067; Fl. 210). '

En torno a lo anterior, se advierte a la solicitante que aunque en dicho documento
no se especifique el uso de una gelatina de pescado, si se ensefiaba el uso de un
almidon anti-adhesion en capsulas de gelatina. Dicho conocimiento, puede ser
aplicado por el experto en la materia en cualquier tipo de capsula de gelatina,
optimizando los excipientes entre otros el agua y seleccionando excipientes
derivados o analogos al almidon.

Frente al documento US 2, 580,683 (allegado en las oposiciones), la solicitante
sostiene que dicha anterioridad “no menciona ni sugiere que las céapsulas
resultantes estén disefiadas para ser masticadas” (pag. 3 de la respuesta al Oficio
No. 01067; FI. 210).

En relacidn con lo mencionado, esta Oficina determina que- la anterioridad US
2,580,683 ensefia cdpsulas de gelatina blanda que contienen gelatina, un
plastificante y una agente anti-adhesién, dichos elementos caracteristicos también
se encuentran en la reivindicacién 1 para el agente de capsula de la solicitud
presentada. Ademas, la solicitud no menciona en la reivindicacion 17 que las
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caéipsulas sean masticables.

Por otra parte, la solicitante afirma que en el documento US 6,319, 518 (allegado
en las oposiciones) “se indica que la fransicion sol-gel tiene lugar a una
femperatura de entre 40-50 grados Celsius lo cual esté directamente en conflicto
con la presente invencion, que divulga temperaturas de transicion sol-gel de entre
15°C y 20°C o entre 25° y 30°C” (pag. 4 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl.
211).

Al respecto, se aclara a la solicitante que aunque el rango es diferente, ya es
conocido que la gelatina de pescado tiene una temperatura de gelacion entre 10-
30°C (D4, columna 4, lineas 4 — 9, pag. 3, Fl. 192), por lo tanto el técnico de nivel
medio versado en la materia a partir de estos valores, optimizaria la temperatura
de transicion sol-gel de la gelatina de pescado para ser utilizada en un agente de
capsula sin que esto represente un paso inventivo.

De igual forma, el solicitante sostiene que ni D3 ni D4 sugieren “/la naturaleza
critica de las temperaturas de lransicién sol-gel ni el uso de un almidon
pregelatinizado” (pag. 4 de la respuesta al Oficio No. 01067; Fl. 211),

Frente a lo anterior, se reitera a la solicitante que D4 ensefia la temperatura de
gelacion entre 10 - 30°C (D4, columna 4, lineas 4 — 9, pag. 3, Fl. 192), la cual
corresponde a la formacién final del gel pasando-a través del sol (transicion sol-
gel). Asi mismo, los parametros optimizados en la solicitud, aunque no son los
mismos, se encuentran en este intervalo. Ademas, a la luz de la anterioridad D3 el
experto en la materia obtendria el agente de cépsula y las capsulas de gelatina
blanda masticables de pescado. Finalmente frente a que las anterioridades
trasladadas no sugieren el uso de almidon pregelatinizado, esta Oficina encuentra
que la reivindicacion 1 de la solicitud tampoco lo hace.

En conclusién, teniendo en cuenta. que los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ: Declarar infundadas las oposiciones presentadas por las
sociedades PROCAPS S.A. y TECNOQUIMICAS S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada
“CAPSULAS MASTICABLES DE GELATINA BLANDA DE PESCADO".

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado de la
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socnedad RP SCHERER TECHNOLOGIES INC., al doctor Remaldo Pinilla =~
Moreno en-su calidad de apoderado de la sociedad op051tora PROCAPS SA.yal

doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de. apoderado de la sociedad

oposwtora TECNOQU[MICAS S.A,, 0 a quien haga sus veces, entregandole copia: N
de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion, ante O)\ "

54%}

- el Superintendente de industria’y Comercio, el cual podra-ser interpuesto en el "C{\
‘>

momento de la notificacion 0 dentro de los 5 dias héblles sugunentes a ella

o ; ’b@
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE _ o ;' LT
Dada en Bogota D: C a los , : '

"\“f' ‘3: f* i

SH

: fvp,

JOSE WGUEL DELA CAL LERESTREPO.

Doctor o SR
LuIs FELIPE BASTILLO GIBSONE
Carrera 13 N° 37— 43 Piso 12 :

' Bogoté D. C

' Doctor

REINALDO P_INlLLA MORENO
Carrea 13 N° 119 - 95 Oﬁcma 1 04

: Bogoté D. C

: Doctor ’

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR g
Carrera 17 No. 88 <23, Oﬁcma 205

- Bogoté D. C.

* Renist: Doris Polo Cérdoba
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Sefior (a)
Director (a) de la Divisién de Nuevas Creaciones

" Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Ref.: Resolucion : 54647
Fecha . 30/09/2011
Expediente No. : 04-129358

Yo JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR, identificado como aparece al pie de mi firma,
autorizo al sefior BLADIMIR GOMEZ identificado con C.C. No.79.863.081 de
Bogota, para que en mi nombre se notifique de la resolucién enunciada en la

referencia.

Atentamente,

/l """""-'------.__.__w
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR

C.C. No. 79.152.473 de Usaquén
T.P. No. 44655 del C.S. de la Jud. //




