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Actuaciôn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas hÆbiles 
contados a partir del envIo de la presente citaciôn, en horarlo de 8:00 am. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciOn de la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciôn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de 
Documentaciôn e lnformaciôn. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciôn se encontrarÆ disponible en la pagina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciôn, la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nUmero de resoluciôn a travØs de la opciôn servicios en Ilnea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

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

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

Sedo Centro: Carrara 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contestar favor indique el nümero de Sede CAN: Av. Carrara 50 No. 26- 55 mt. 2 Tel 5880070 

radicación consignado an el sticker Call Center 6513240. Linea 01800-910165 
Web: www.slc.gov.co e-mail: mnfo'slc.gov.co 

Bogota D.C. Colombia 
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industria y Comercio 
SUPERINTEND EN CIA 

REPCJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No 01.7 7 18 
Por la cual se niega una patente de invención 

Rad. N° PCT/05 - 39563 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 

artIculo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y 

ONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de abril de 
2005, bajo el nümero 05039563, entrO a fase nacional la solicitud de patente de 
invención titulada: "COMPOSICION QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE PANAX 
GINSENG Y PAULLINIA CUPANA", que corresponde a la solicitud internacional 
PCT/EP2003/01 0749 del 26 de septiembre de 2003. 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe 
Ilenar la solicitud y cumplidas las xigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin 
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. 

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el dIa 29 de 
octubre de 2007, el doctor Emilio Ferrero informO la cesiOn de la sociedad solicitante 
Boehringer Ingeiheim Intemacional GmbH, a favor de la sociedad Pharmaton S.A., la 
cual reüne los requisitos legales. 

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención 
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en Ic 
dispuesto en el artIculo 45 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad 
Andina, se requirio al peticionarlo para que se pronunciara sobre las objeciones 
efectuadas a la solicitud. 

QUINTO: Que el sol.icitante mediante escrito radicado el 23 de julio de 2009 atendiô 
oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones. 
Adicionalmente, allego nuevo capitulo reivindicatorlo el cual se ajusta a las 
prescripciones establecidas enel artIculo 34 de la mencionada Decision 486. 

SEXTO: Que segün lo dispuesto en el artIculo 14 de la DecisiOn 486 expedida por la 
Comisiôn de la Comunidad Andina se otorgarÆn patentes "... para las invenciones, 
sean de producto o de procedirniento, en todos los campos de la tecnologia, siempre 
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial". 

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones I a 4, contenidas en los folios 125 y126 
del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador. 5870000 

Fax: 5870284. Llnea 018000-910165 
Web: www.sic.qov.co e-mail: infosic.pov.co 

Bogota D.C. - Colombia 
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Industria YCOmeFCiO, 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN NoO 1 7 7 1 8 
Por la cual se niega una patente de invenciôn 

Rad. No PCT/05 - 39563 

1. Objeto de la invención 

El objeto de la presente invención se refiere a un mØtodo para mejorar las 
habilidades cognitivas de una ’persona, mediante la administraciôn de una 
composicion que comprende: (I) una cantidad eficaz de un extracto de la planta 
Panax ginseng y (II) una cantidad eficaz de un extracto de la planta Paullinia cupana. 

De acuerdo con la descripciOn, las raIces de Panax ginseng C.A. Meyer contienen 
varios glicosidos de triterpeno,denominados ginsenOsidos (o panaxósidos), que se 
cree contribuyen a las propiedades de potenciaciôn adaptogenicas y de 
funcionamiento fisico de los extractos de ginseng. Estos son usados para tratar la 
anemia, la diabetes mellitus, el insomnio, la neurastenia, la gastritis, la presion 
sangulnea anormal, la dispepsia, la sobretensión y la fatiga. 

Por su parte, las reivindicaciones I a 4 definen una composiciôn farmacØutica o 
suplemento dietØtico que consiste esencialmente en: 

a. Una cantidad sinØrgicämente eficaz de un extracto de la planta Panax 
ginseng, 

b. Una cantidad sinØrgicarnente eficaz de un extracto de la planta Paullinia 
cupana, 

C. Una a mÆs vitaminas seleccionadas del grupo que consiste de provitamina A, 
vitamina Al, vitamina A2, vitamina 136, vitamina 1312, vitamina C, vitamina 
D3, d,l-alfa-tocoferolacetato (vitamina E), Æcido fólico, biotina (vitamina H) y 
vitamina PP, 

d. Uno o mÆs minerales y/o elementos traza seleccionados del grupo que 
consiste de cobre, calcio, hierro, cinc, selenlo, fôsforo y magnesio, y 

e. Opcionalmente un vehiculo y/o adyuvante. 

El problema tØcnico planteado, es la necesidad de un mØtodo para mejorar la rapidez 
de memoria y la calidad de la memoria en sujetos normales y saludables, para 
prevenir el deterioro de la rapidez de memoria en personas con funciones cognitivas 
disminuidas y para contrarrestar la fatiga cognitiva. 

La solución propuesta en la solicitud a dicho problema, es un mØtodo para mejorar 
las habilidades cognitivas de una persona mediante la administración de una 
composiciOn farmacØutica que contiene un extracto de la planta Panax ginseng y un 
extracto de la planta Paullinia cupana. 

2. Determinación del Estado de la  TØcnica 

Las fechas para determinar el estado de la tØcnica son el 28 de septiembre de 2002 
y el 12 de marzo de 2003, que corresponde a las fechas de prioridad invocadas 

2 Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web: www.sle.aov.co e-mail: infosic.gov.co 
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Industria y ComerciO 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION No J. 7.7 
Lt 8 

Par la cual se niega una patente de invención 

Rad. No PCT/05 - 39563 

respecto de las solicitudes DE 20215011.9 y EP 03005568.5. Las fechas de prioridad 
fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, segUn obra a folios 127  
128 del expediente en estudio. 

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los 
siguientes documentos anteriores a las fechas de prioridad y relacionados con la 
materia de solicitud en estudiô: 

No. Documento Titulo Fecha de 
Publicación 

Dl FR 2712191 Composition pharmaceutique ou dietetique 1995-05-19 associant du ginseng et du guarana 

D2 FR 2710267 Composition pour le traitement de l’impulssance 1995-03-31 masculine 

3 Nivel inventivo 

SegUn to dispuesto en et artIculo 18 de la Decision 486, "Se considerarÆ que una 
invenciOn tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada 
en la materia tØcnica correspond iente, esa invenciOn no hubiese resultado obvia ni se 
hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica". 

El estado de la tØcnica, al tenor de to dispuesto en el artIculo 16 de la misma 
DecisiOn, comprende "todo Ic que haya sido accesible al püblico, por una descripciOn 
escrita u oral, utilización, comercializaciôn o cualquier otro media antes de la fecha 
de presentaciOn de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida". 

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha 
dicho: 

"A objeto de establecer Si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, serÆ 
necesarlo determinar Si, a juicio del experto medio, los conocimlentos integrantes del 
estado de la tØcnica pueden conducir a la invenciOn, es decir, si, con tales 
conocimientos, el habria alcanzado la soluciOn reivindicada para el problema tØcnico 
de que se trate. Sin embargo, no podra exigirsele que tenga en cuenta la totalidad de 
los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido 
publicadas, o que se publiquen con postenoridad a su examen. La doctrina ha 
seæalado que, "si bien dichas solicitudes se asimi!an a/ estado de ía tØcnica para 
enjuiciar la novedad, esta asimilaciOn no debe ilevarse a cabo para apreciar el nivel 
inventivo" (FERNANDEZ NOVOA, Carlos; GOMEZ SEGADE, JosØ Antonio: "La 
modernizaciOn del Dorecho Espahol de patentes", Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 
p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que "uno es el examen que 
realiza el tØcnico medio respecto qe !a novedad y otro a/ qua se efectUa con respecto 

3 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plsos 2, 5, 7y 101 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
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Bogota D.C. - Colombia 



- 

4 

) 

1 

3 

WO 

O31O Y tLi i ) AWU 

\ i 

i)-f1-iC b 91 CfU II &U i 

b5 

i 

9 (t hi’ F ,seCOE:O 

bU) 9P 1r 31O 1t’ t C 

iT I. 

- -

ou11T - 

I 
� -’ , 

8 
� ��. 

P 

,  oloolle 

fr rig 11-

-1-S ,t k�b cu iOVii rj r 

F -i10 11)

 

wfit 6L66,i b;1Cqet3!rYi 

b ub3114V5 3nirn C ub 

t ou; t r eih & b tciI b ! 

IC rcj ,c:ij Ct ?)13 -I tO .�) ttCiZ C)fl(i iNtU flQ-? &4 n .0 J eb nO 41 b aiL abI ic - rnbrA . ’k qr1Jaft 4tr CJY1 dis b A. ’: ’ry .obq x6 t ni8L �� I IlL ij A i . b-. c ’hrr 3flfj’fl’: i- - - Ø of ’t� 9b & lb o s ep c - - l- -t c.�- . - - - - - - 3G �! :m3 iA --� !7Q 1 -. - � - - - - - -t �lurl � - .- ?It- i :-:? £ - � - - - - -- -- .- � k-I�--7-� - ��� - -- - � � � 

� � � � � � � - - - -’ - -�� 



:. 

Industria y Comerciô 
S U P E R I N I E N D E N C I A 

REPCJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION NO 0 17 7 1 8 
Por la cual se niega una patente deiævención 

Rad. N° PCT/05 - 39563 

al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parÆmetro do referenda el 
’estado de Ia tØcnica en el prirnero, so coteja la invenciOn con las anterioridades 
existentes dentro de aquella, cada uno (sic) porseparado, mien tras quo en el Segundo 
(nivel inventivo) se exige que ci tØcnico modio que realiza el examen debe partir del 
conocimionto general que Øí f/one sobre el estado do Ia tØcnica y realizar el cotojo 
comparativo con su apreciaciOn tio conjunto, determinando si con tales conocimientos 
tØcnicos existentes ha podido o no producirse ta! invencIOn" Proceso NO 12-113-98, 
PATENTE DE INVENCION: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS 
CON ALTAACTIVIDAD CELULASA", publicado en la Gaceta Oficial N0428, del 16 de 
abril de 1999). 

No tendrÆ nivel inventivo el objto de la invenciOn que reproduzca, en lo sustancial, la 
funciOn, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de Ia tØcnica. 
Tampoco lo tendrÆ la combinaciOn que busque obtener un efecto conocido, sobre Ia 
base de materiales, propiedades o procedimientos tamblen conocidos, toda vez que 
no bastarÆ la sustituciOn de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas 
como productoras de aquel efecto"1. 

Y continua aclarando el Tribunal: 

"Resulta pertinente, a los efectos del artIculo 4 de la Decision 344, definir quØ se 
entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de deterrninar quØ se debe entender por 
nivel inventivo. 

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra 
o pone dolante do los ojos, muy olaro o quo no tiene dificultad". Lo evidente consiste 
en la "certeza clara y manifiesta do ía que no se puede dudar; cierto, claro, patente y 
sin la menor duda." 

En este orden de ideas, se puede concluir que una invenciOn goza de nivel inventivo 
cuando a los ojos de un experto medlo en el asunto de que se trate, se necesita algo 
mÆs que la simple aplicaciOn de los conocimientos tØcnicos en la materia para llegar a 
ella, es decir, que do conformidad con el estado de la tØcnica el invento no es 
consecuencia clara y directa de dicho estado. 

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que "Tal y como Jo establece GOmez Segade 
(...) el inventor debe reunir los mŁritos quo 10 pormitan atribuirse una patente, sOlo si 
ía invenciOn fruto do su investigaciOn y desarroio creativo constituye ’un salto 
cualifativo on ía elaboraciOn do ía regia tÆcnica’, actividad into/octual minima quo le 
permitirÆ quo su invenciOn no sea evidente (no obvia) del estado do Ia tØcnica. Es 
decir, que dOfl 0/ requisito dol nivel inventivo, lo quo so pretonde es doter a/ 
examinador tEcnico do un elemonto quo Jo pormita afirmaro no si ala invenciOn objeto 
do estudio no so habria podido ilegar a partir do los conocimientos tØcnicos quo 
existian on eso momento cientro. del estado do la tØcnica (...) Proceso 13-IP-2004, 
sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud tie patente "TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-
TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-
BEZOILOXI-5B, 20-EPDXI-1, 7B, I 08-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-1 1 -EN-1 3-I1LO"2. 

I Proceso4l-IP-2006 
2 Proceso 83413-2009 

4 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plsos 2, 5, 7y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: Info(slc.gov.co 

Bogota D.C. - Colombia 
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Industria y ComerciO 
SUPER! N T E N DEN CIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN No 0 -17 7 1 8 Por la cual se niega una patente de iiivenciOn 

Rad. N° PCT/05 - 39563 

Teniendo en cuenta Jo anteriormente transcrito, y considerando los documentos 
encontrados en el estado de la.tØcnica, las reivindicaciones presentadas carecen de 
nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuaciOn: 

Como ya fue mencionado, la presente solicitud reivindica una composición 
farmacØutica o suplemento dietØtico que contiene los elementos ya descritos en el 
numeral I de la presente resolución. 

Por su parte, Dl (folios 105 a 109) se relaciona con composiciones farmacØuticas de 
extracto de ginseng y extracto de guarana, utilizada por sus propiedades antifatiga y 
porfacilitar la pØrdida de peso. En este documento, se menciona que las semillas de 
guarana contienen cafeina, oligoelementos y minerales, mientras que las raices de 
ginseng contienen aminoÆcidos, pØptidos, oligoelementos y vitaminas. Entre las 
vitaminas que puede contener la ralz de ginseng estÆn: BI, 132, PP, 135, 136, C y E; y 
entre los minerales que puede tener se encuentran: manganeso, magnesio, fOsforo. 

De otro lado, D2 (folios 110 a 113) menciona una composición que contiene extracto 
de ginseng y de guarana, vitaminas y excipientes convencionales tales como lactosa, 
talco, almidôn, estearato de magnesio, entre otros. TambiØn describe algunos 
ejemplos de formulaciones, los cuales pueden contener acetato de L-tocoferol 
(vitamina E). 

Como se explicô, en estas anterioridades ya se divulgaban formulaciones que 
contienen extractos de ginseng y guarani, los cuales pueden tener vitaminas y 
minerales, y excipientes convencionales. De esa manera, para una persona 
medianamente versada en la materia seria obvio que si estos extractos ya contienen 
oligoelementos, minerales y vitaminas, a las formulaciones se les pueda incorporar 
este tipo de componentes, o simplemente puede dar por hecho, que la composiciôn 
contiene esencialmente este tipo de componentes. TambiØn le resultaria obvio, que 
un suplemento dietØtico o alimenticio generalmente estÆ acompanado de vitaminas y 
minerales, especialmente aquellos que persiguen fines similares a los que pretende 
Ia solicitud en estudlo. 

De otro lado, es importante resaltar que el objeto cuya protección se reclama, se 
dirige hacia un mØtodo de tratamiento y nuevo uso de composiciones que contienen 
un extracto de ginseng y de guarana, uso que, ademÆs de resultar obvio para una 
persona medianamente versada en Ia materia, no es patentable de conformidad con 
el articulo 14 de la normativa andina. Por lo demÆs, los mØtodos de tratamiento no 
son patentables de acuerdo con el numeral d) del articulo 20 de la Decision 486. 

AsI las cosas, el problema tØcnico planteado en la presente solicitud, consistente en 
la necesidad de un mØtodo para mejorar la rapidez de memoria y la calidad de la 
memoria en sujetos normales y saludables, para prevenir el deterioro de la rapidez de 

5 Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000’ 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web: www.slc.qov.co e-mail: lnfoslc.nov.co 

Bogota D.C. - Colombia 
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hidustria y Comerciô 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN No Q1.7 7 1.8 
Por la cual se niega una patente de invención 

Rad. N° PCT/05 - 39563 

memoria en personas con funciones cognitivas disminuidas y para contrarrestar la 
fatiga cognitiva, habia sido resuelto previamente, mediante composiciones de 
extractos de ginseng y guarana ya conocidos, motivo por el cual, emplear los 
compuestos de la presente solicitud para dicho fin, resulta evidente para una persona 
medianamente versada en la materia. 

Adicionalmente, los compuestos de las reivindicaciones I a 4 de la solicitud 
estudiada, no contienen ninguna caracteristica tØcnica que le c9nceda un efecto 
inesperado o especial a las composiciones farmacØuticas, de manera que pueda 
considerarse como un aporte a Ia tØcnica. 

En conclusiOn, ya que Dl y D2 divulgaban previamente composiciones 
farmacØuticas de extractos de ginseng y guarana, una persona medianamente 
conocedora de la materia motiada por tal sugerencia, combinarla las ensenanzas 
alil contenidas para derivar demanera evidente el objeto de la presente solicitud. 

Dado Po anterior, la propuesta de la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado, 
toda vez que al tenor del artIculo 18 de la Decision 486 carece de nivel inventivo. 

4. Respuesta a los argumentos del solicitante 

El solicitante manifiesta que: 

"[ ... ] al estar Dl y D2 relacionados con un problema tØcnico diferente del que pretende 
resolver la presente invenciOn, una persona medianamente versada en la materia no 
buscarla alli informaciOn sobre la forma cOmo podrFa resolver dicho problema,". (Folio 
122, pÆrrafo 3). 

No obstante, el problema tØcnico que resuelven Dl yD2 es diferente al planteado en 
la presente solicitud, dichas anterioridades Si le sugieren a una persona 
medianamente versada en la materia la composiciOn que se pretende proteger en la 
presente solicitud. 

Adicionalmente es preciso senalar, que el uso que se le de a una composiciOn ya 
existente o sugerida, no sOlo no implica nivel inventivo, sino que ademÆs- no es 
patentable, toda vez que el artIculo 14 de la DecisiOn 486 establece como Æmbito de 
patentabilidad "las invenciones sean de prod ucto o de procedimiento", campo dentro 
del cual no aparecen seæalados los usos. 

En relaciOn con lo anterior, vale la pena reiterar que de acuerdo con la informaciOn 
relacionada en la descripciOn la solicitud se dirige a un mØtodo de tratamiento y 
nuevo uso de composiciones que contienen un extracto de ginseng y de guaranÆ, de 
tal manera que para un tØcnico medio serla obvio emplear las composiciones 
encontradas en el estado del arte, y declarar que tambiØn sirven para los fines que se 

6 Sede Centro: Camara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 - 
Web: www.sic.c*ov.co e-mail: infoslc.qoy.co 

Bogota D.C. - Colombia 
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