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1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de 1la sociedad
solicitante en el asunto antes identificado me refiero al oficio
No. 4660 notificado por fijacién en lista del 24 de abril de 20009.

2. Mediante oficio No. 4660 se puso en conocimiento del
solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por
su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las
observaciones de la manera siguiente:

2.1 Excepciones a la patentabilidad

Se seflala que las reivindicaciones 1 a 6 dirigidas a un
método terapéutico caen dentro de las excepciones de
patentabilidad.
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2.2 Reivindicaciones relativas a un uso

La reivindicacién 7 ha sido objetada por referirse al uso de
una composicién.

2.3 Analisis de patentabilidad

2.3.1 Nivel inventivo

El Examinador considera que los documentos Dl: FR 2712191 y
D2: FR 2710267 afectan el nivel inventivo de la presente
solicitud, indicando que éstos ya divulgaban formulaciones que
contienen extractos de ginseng y de guarand, ademds de posibles
vitaminas y excipientes. Afirma el Examinador wuna persona
conocedora de la materia motivada por tal sugerencia lograria el
objeto de esta solicitud es decir, composiciones farmacéuticas de

ginseng, guarand, vitaminas, minerales y adyuvantes, de manera dque

seria obvio combinar estos dos documentos.

3. Con el fin de subsanar las objeciones expuestas, se presentan
las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Modificacidén de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, donde se establece que 1la
modificacién de una solicitud es posible en cualgquier momento del
tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud
inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio
conformado por 4 reivindicaciones. Las modificaciones realizadas
son las siguientes:

- El pliego reivindicatorio se ha modificado de manera que
ya no se presentan usos ni tratamientos terapéuticos. Las
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reivindicaciones estan dirigidas unicamente a la
composicién, sus componentes y cantidades.

.- La reivindicacién principal ha sido modificada para
presentar con mayor claridad las diferencias técnicas
aportadas por la invencién al estado del arte.

De acuerdo con lo anterior, el pliego reivindicatorio
presenta la materia de manera clara y concisa y no presenta
reivindicaciones de uso o dirigidas a tratamientos terapéuticos.
Por lo tanto consideramos que las objeciones formuladas a este
respecto deben tenerse por superadés. Solicitamos atentamente
ﬁener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio qué cumple con
las disposiciones de la Decisién 486. '

b 9.2 AnAlisis de patentabilidad

3.2.1 Nivel inventivo
De acuerdo con el articulo 18 de la Decisién 486:

Articulo 18.- Se considerard que " una invencién tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado
. obvia ni se hubiese derivado del evidente del estado de la técnica.

A este respecto, consideramos gque un documento o una
combinacién de éstos s6lo deben ser considerados validos para la
afectacién de este requisito, cuando una persona medianamente
‘wversada en la materia encuentra enseflanzas o0 sugerencias claras
sobre la manera como se resuelve el problema técnico, es decir,
“sobre la invencién tal como se encuentra reivindicada.

Para los anteriores efectos, el método problema solucién

- invencién es determinar cuidl es el estado del arte mas préximo a
la invencién frente al cual ésta ultima debe ser comparada.

. ensefia que el primer paso en el estudio del nivel inventivo de una
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Dicho estado del arte mas préximo es, de acuerdo con el
Manual Andino de Patentes, aquel que resuelve el mismo problema
técnico que pretende resolver la invencién bajo estudio. Lo
anterior, por cuando esta seria la informacién a 1la cual
normalmente accederia quien pretende resolver dicho problema
técnico.

En el presente caso se tiene que D1 y D2 se relacionan con
campos técnicos diferentes a los de la presente solicitud y por lo
tanto, no pueden ser considerados como parte del estado del arte
mads préximo, relevante para el estudio de su nivel inventivo.

Por lo tanto, al estar Dl y D2 relacionados con un problema
técnico diferente del que pretende resolver la presente invencién,
una persona medianamente versada en la materia no buscaria alli
informacidén sobre la forma cémo podria resolver dicho problema,
mads aun cuando no existe en los mismos ensefianza o sugerencia
alguna gque le permitieran obtener la composicién tal como se
encuentra revelada en la reivindicacién 1.

Asi entonces, es claro no solamente que D1 y D2 no solamente
no son relevantes para el estudio de nivel inventivo de 1la
presente invencidén sino que necesariamente mi representada tuvo
entonces que emplear habilidad inventiva para llegar a la
invencién, tal como estd siendo reivindicada.

De acuerdo con lo anterior, los documentos D1 y D2 no pueden
ser considerados anterioridades vAlidas capaces de afectar el
nivel inventivo de la presente solicitud. Solicitamos atentamente
tener en cuenta estos argumentos y tener esta objecién por
superada.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas
por su Despacho sobre 1la presente solicitud de patente,
atentamente solicito que se contintie su tramitacién.
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5. ANEXOS

e Nuevo pliego reivindicatorio conformado por
reivindicaciones.

- o FPormulario para modificaciones en solicitud pendiente

2 T

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

Sefiora Jefe,

COLO~13490-843-001~7
o dﬂ;c0L0-09255—841—015—2
| ' » JIMS\JMS\ID-154429\WPC13490
» No. M-2009-154429\JMS
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Teléfono: 546 09 70 Fax: 2494070
E-mail: clientes@cavelier.com

@ . ~ IDENTIFICACION

Nombre: Emilio FERRERO 7
Direccién: Carrera 4 No. 72-35 ce. M ~nt O
Rg:%lzsggxgy Teléfono: 347 36 11 Fax: 21792 11 CE. O owe

E-mail: cavelier@cavelier.com

Namero: 438.019 TP 31.929

T —

05039563

fin de superar las

Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $111.000, por concepto de modificaciones.

D Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la decimoquinta
reivindicacién por
D Poderes, si fuere el caso

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
__personas juridicas.

JMS
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REIVINDICACIONES

1. Una composicién farmacéutica o un suplemento dietético que consiste esencialmente

en

(i)
(ii)

(i)

(iv)

v)

una cantidad sinérgicamente eﬁcaz de un extracto de la planta Panax
ginseng;

una cantidad sinérgicamente eficaz de un extracto de la planta Paullinia
cupana; |

una o mas vitaminas seleccionadas del grupo que consiste de provitamina
A, vitamina A1, vitamina A2, vitamina‘BG,’ vitamina B12, vitamina C,
vitamina D3, d,l-alfa-tocoferolacetato (vitamina E), acido félico, biotina
(vitamina H) y vitamina PP;

uno o mas minerales y/o elementos traza seleccionados del grupo que
consiste de cobre, calcio, hierro, cinc, selenio, fésforo y magnesio; y
opcionalmente un vehiculo y/o adyuvante.

2. Una composicion farmacéutica o un suplemento dietético de acuerdo con la

reivindicacién 1 que consiste esencialmente en

@

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

de 20 a 60 mg de un extracto de la planta Panax ginseng,

de 50 a 100 mg de un extracto de la planta Paullinia cupana,

de 0,001 a 120 mg de una o mas vitaminas;

de 0,01 a 400 mg de uno o0 mas minerales y/o elementos traza; y
opcionalmente un vehiculo y/o adyuvante.

3. Una composicién farmacéutica o un suplemento dietético de acuerdo con la

reivindicaciéon 1 que consiste esencialmente en

de 30 a 50 mg de extracto de Ginseng estandarizado
de 60 a 90 mg de extracto de Paullinia cupana
de 1000 21200 Ul de provitamina A
de 1,0 22,0 mg de vitamina B1
de 1,0a2,0 mg de vitamina B2
de 1,0 a 3,0 mg de vitamina B6
de 1,02 2,0 ug de vitamina B12
de 10 a100 mg de vitamina C
de 50 a 300 Ul de vitamina D3
de 10 220 mg de d,l-alfa-tocoferolacetato (Vit. E)
De 100 a 300 ug de 4acido folico
De 100 a 200 ug de Biotina







de 10 230 mg de
de 0,1 a1,0mgde
de 0 a 150 mg de
de 1a10 mgde
de1a10mgde
de 0 a 150 mg de
de 50 a 150 ug de
. de 52100 mg de

vitamina PP
Cobre
Calcio
Hierro

Cinc
Fésforo
Selenio

Magnesio

y opcionalmente un vehiculo y/o adyuvante.

4. Una composicion farmacéutica o un suplemento dietético de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que esta formulado en la forma de capsulas de

recubrimiento blando o de pastillas.

JMS\JMS\ID-154465\WPC13490
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 05039563
Clasificacion Internacional (IPC): A61K 35/78; A61P 03/02
Concepto Técnico No. 330

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad [ |

Via Nacional |:|

Via PCT (fase nacional) Cap. | Cap. Il []

No. Sol. Internacional PCT/EP2003/010749
Fecha de Presentacion Internacional  26-09-2003

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

1.1. Descripcion: Folios: 55 a 70.
1.2. Reivindicaciones: 1 a 16 (Folios: 71 a 73), modificadas 1 a 4 (Folios:
125y 126).

1.3. Rta del Solicitante: Folios: 119 a 123.

1.4.Prioridad: 28 de septiembre de 2002, DE 20215011.9y 12 de marzo
de 2003, EP 03005568.5.

2. Analisis de la Prioridad:
El objeto reivindicado en la presente solicitud corresponde a la prioridad.
3. Objeto de la invencion:

La presente solicitud se titula: “Composicién que comprende extractos de Panax
ginseng y Paullinia cupana®.

El objeto de la presente solicitud se refiere a un método para mejorar las habilidades
cognitivas de una persona mediante la administracion de una composicién que
comprende (1) una cantidad eficaz de un extracto de la planta Panax ginseng y (Il)
una cantidad eficaz de un extracto de la planta Paullinia cupana.

De acuerdo con la descripcién, las raices de Panax ginseng C.A. Meyer contiene
varios glicésidos de triterpeno denominados ginsendsidos (o panaxésidos) que se
cree que contribuyen a las propiedades de potenciacion adaptogénicas y de
funcionamiento fisico de los extractos de ginseng. Se usa para tratar la anemia, la
diabetes mellitus, el insomnio, la neurastenia, la gastritis, la presién sanguinea
anormal, la dispepsia, la sobretension y la fatiga.
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Reivindicaciones 1 a 4 (folios: 125 y 126): Una composicién farmacéutica o un
suplemento dietético que consiste esencialmente en:

(I) Una cantidad sinérgicamente eficaz de un extracto de la planta Panax ginseng.
(1) Una cantidad sinérgicamente eficaz de un extracto de la planta Paullinia cupana.
(1I1)y Una o mas vitaminas seleccionadas del grupo que consiste de provitamina A,
vitamina A1, vitamina A2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, d,|-
alfa-tocoferolacetato (vitamina E), acido félico, biotina (vitamina H) y vitamina PP.

(IV) Uno o mas minerales y/o elementos traza seleccionados del grupo que consiste
de cobre, calcio, hierro, cinc, selenio, fésforo y magnesio y

(V) opcionalmente un vehiculo y/o adyuvante.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de un método para mejorar
la rapidez de memoria y la calidad de la memoria en sujetos normales, saludables,
par aprevenir el deterioro de la rapidez de memoria en personas con funciones
cognitivas disminuidas y para contrarrestar la fatiga cognitiva.

La solucion propuesta por la presente es solicitud consiste en un método para
mejorar las habilidades cognitivas de una persona mediante la administracion de una
composiciéon farmacéutica que contiene un extracto de la planta Panax ginseng y un
extracto de la planta Paullinia cupana.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificé en la IPC A61K 35/78,;
AB61P 3/02.

4. Analisis de la(s) Oposicion(es): (articulo 43 D. 486)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

5. Determinacion del Estado de la Técnica:

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:
Fecha de presentacion de la solicitud prioritaria 28-09-2002 y 12-03-2003.
Teniendo en cuenta la fecha indicada, se buscaron documentos del estado de la
técnica relacionados, con fecha de publicacién anterior a esta y se encontraron

anterioridades que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente
solicitud:

. Fecha de
N° Documento Titulo Publicacién
Composition pharmaceutique ou
D1 FR 2712191 diététique associant du ginseng et 19 de; g\gasyo de
du guarana i
Composition pour le traitement de | 31 de marzo de
D2 FR 2710267 'impulssance masculine 1995

6. Analisis de patentabilidad (segun requisito) (articulo 14 D486)

6.1. Nivel inventivo (articulo18 D486)

La presente Solicitud de Patente reivindica lo siguiente: Una composicion
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farmacéutica o un suplemento dietético que consiste esencialmente en:
(I) Una cantidad sinérgicamente eficaz de un extracto de la planta Panax ginseng.
(1) Una cantidad sinérgicamente eficaz de un extracto de la planta Paullinia cupana.
(1) Una o mas vitaminas seleccionadas del grupo que consiste de provitamina A,
vitamina A1, vitamina A2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, d,I-
alfa-tocoferolacetato (vitamina E), acido félico, biotina (vitamina H) y vitamina PP,
(IV) Uno o mas minerales y/o elementos traza seleccionados del grupo que consiste
de cobre, calcio, hierro, cinc, selenio, fésforo y magnesio y
(V) opcionalmente un vehiculo y/o adyuvante.

La anterioridad FR 2712191 (folios: 105 a 109) se relaciona con composiciones
farmacéuticas de extracto de ginseng y extracto de guarana, utilizada por sus
propiedades antifatiga y facilitar la pérdida de peso. En este documento se menciona
que las semillas de guarana contienen cafeina, oligoelementos y minerales, asi como
las raices de ginseng contienen aminoacidos, péptidos, oligoelementos y vitaminas.
Entre las vitaminas que puede contener la raiz de ginseng estan: B1, B2, PP, B5, B6,
C y E. Y entre los minerales que puede tener estan: manganeso, magnesio, fésforo.

El documento FR 2710267 (folios: 110 a 113) menciona una composicién que
contiene extracto de ginseng y de guarana, vitaminas y excipientes convencionales
tales como lactosa, talco, almidon, estearato de magnesio, entre otros. En este
documento se encuentran algunos ejemplos de formulaciones y se puede observar
que estas composiciones pueden contener acetato de L-tocoferol (vitamina E).

Como se explicoé anteriormente, los documentos encontrados en el estado de la
técnica ya divulgaban formulaciones que contienen extractos de ginseng y de
guarana, ademas, que pueden tener vitaminas y minerales como se muestranen la
reivindicacién 1 y excipientes convencionales; ademas, es claro para una persona
medianamente versada en la materia que si estos extractos ya contienen
oligoelementos, minerales y vitaminas, a las formulaciones se les puede incorporar
este tipo de componentes o simplemente se da por hecho que la composicion
contiene esencialmente este tipo de componentes. También es obvio que un
suplemento dietético o alimenticio generalmente estd acompanado de vitaminas y
minerales, especialmente para los fines que pretende la presente solicitud.

De otro lado, cabe resaltar que a lo largo de la solicitud se observa con toda claridad
que el objeto que se pretende proteger esta dirigido hacia un método de tratamiento
y nuevo uso de composiciones que contienen un extracto de ginseng y de guarana,
por lo cual seria obvio para una persona medianamente versada en la materia utilizar
estas composiciones. .

El problema técnico planteado en esta solicitud: la necesidad de un método para
mejorar la rapidez de memoria y la calidad de la memoria en sujetos normales,
saludables, para prevenir el deterioro de la rapidez de memoria en personas con
funciones cognitivas disminuidas y para contrarrestar la fatiga cognitiva, se habia
resuelto previamente mediante composiciones de extractos de ginseng y guaranaya
conocidos(as). Por esta razéon se considera que los componentes de las
composiciones reivindicadas son evidentes para una persona medianamente
versada en la materia.

La(s) reivindicacion(es) 1 a 4 de esta solicitud no menciona(n) una caracteristica que
conceda un efecto inesperado o especial a las composiciones farmacéuticas, que
pueda considerarse como un aporte a la técnica, asi que son obvios(as) para una
persona versada en la materia.

4
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Ademas, puesto que D1 y D2 divulgaban previamente composiciones farmacéuticas
de extractos de ginseng y guarana (folios: 125y 126), una persona conocedora de la
materia motivada por tal sugerencia lograria el objeto de esta solicitud
composiciones farmacéuticas de extracto de ginseng y de extracto de guarana; de
manera que para una persona medianamente versada en la materia seria obvio
combinar estos dos documentos. Por lo cual el objeto reivindicado carece de Nivel
Inventivo.

7. Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

° Reivindicaciones . .
N° Documento N afectadas Requisito que afecta
D1 FR 2712191 1a4 Nivel Inventivo
D2 FR 2710267 1a4 Nivel Inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante:

El sefior solicitante afirma lo siguiente: “... al estar D1 y D2 relacionados con un
problema técnico diferente del que pretende resolver la presente invencion, una
persona medianamente versada en la materia no buscaria alli informacion sobre la
forma como podria resolver dicho problema...” (Folios: 121 y 122).

Aunque el problema técnico que resuelven los documentos FR 2712191 y FR
2710267 es diferente al de la presente solicitud, si le sugieren a una persona
medianamente versada en la materia la composicién que se pretende protegeren la
solicitud en estudio. Cabe anotar que el uso que se le de a una composicién ya
existente o sugerida no significa que tenga nivel inventivo, puesto que el uso no se
protege bajo la actual Legislacion de patentes. También vale la pena reiterar que la
presente solicitud, segun la descripcion, esta dirigida a un método de tratamiento y
nuevo uso de composiciones que contienen un extracto de ginseng y de guarana, asi
que seria obvio para una persona medianamente versada en la materia emplear las
composiciones encontradas en el estado del arte para los fines que se mencionan en
la presente solicitud.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar el

‘privilegio solicitado para las reivindicaciones: 1 a 4 (folios: 125 y 126).

Bogota, D.C., 20 de enero de 2010

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO No. 330 Cédigo No. 202005

Y







