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Evento: 378
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Folios: 7
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11
No. Solicitud Internacional PCT/IB2011/001152
Fecha de Presentacion Internacional 28/03/2011
1. Documentos estudiados
Descripcion: Rad. N°12-188633-00000-0000 @ 23/Octubre/2012

Reivindicaciones: Rad. N°12-188633-00000-0000 | 23/Octubre/2012
Rad. N°12-188633-00002-0000 '@ 25/Enero/2013
Prioridad: US 61/318,226 26/Marzo/2010

2. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el capitulo
reivindicatorio presentado se tendrd en cuenta para realizar el examen de
patentabilidad

Titulo de la solicitud: “Inmovilizacion de sabor de complejo supramolecular y liberacién
controlada”.
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El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar productos de
tabaco donde las sustancias saborizantes sean retenidas donde se depositan.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones
gue comprenden un complejo supramolecular debidamente definidas (Rad. N°12-
188633-00000-0000, Pags. 3 — 4).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A 24 B 015/030.

3. De la Solicitud de Patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque se refiere al resultado a
alcanzar por la invenciéon y no a la composiciéon y método objeto de invencion, por lo
cual se sugiere al Solicitante hacer la correccidn necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripcidon
puesto que en las realizaciones preferidas solo hace referencia a la preparacion y
liberacion del sabor de las composiciones cuyos componentes estan mencionados en la
tabla 1, lo cual no evidencia la liberacion de sabor de todas las composiciones. Se
sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a las composiciones
gue ha probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capitulo
descriptivo. Teniendo en cuenta la descripcion en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados

Componente Soporte de los ejemplos presentados
R, R?y R% OH
Complejo supramolecular
X:OH
saborizante Cinamaldehido y mentol

El solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la invencion a
través de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren enteramente
soportadas en la descripcion.

La reivindicacién 1 no es clara porque al tratarse de una composicién deberia estar
definida por sus componentes y proporciones y en la reivindicacion 1 no se esta
mencionando en que proporciones deben ir cada uno de los componentes de la
composicion objeto de invencion. Se sugiere colocar las proporciones de cada
componente en la reivindicacion 1 que es donde se deben incluir todos los elementos
esenciales de la combinacion que se reclama.

Las reivindicaciones 3, 7 y 8 mencionan la expresion “un sustituto de tabaco”, pero no
es claro a que se esta haciendo referencia con dicha expresion, si a un compuesto en
especifico o un saborizante, ademas la expresion es muy amplia porque puede hacer
referencia a diferentes componentes existentes.
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La reivindicacién 11 menciona un método pero este no menciona una serie de etapas y
condiciones sino que menciona caracteristicas que son comunes a la hora de encender
un cigarrillo y liberar el humo que tiene los componentes saborizantes y demas. Por lo
tanto esta reivindicacion tal y como se encuentra redactada se encontraria enfocada al
uso de la composicion de la reivindicacion 1.

El problema técnico no esta claro puesto que segun lo visto en el capitulo reivindicatorio
y lo descrito en las realizaciones preferidas no se observa la retencion de las sustancias
saborizantes, por lo tanto no se sabe si el problema técnico es el identificado por el
examinador o corresponde a otra cosa.

4. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determind con base en la Fecha de Presentacién de la

Solicitud de Prioridad: Abril 28 de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud:

. . Fecha de
Item Documento Titulo Publicacién*
“Clathrate compound and a method of producing
D1 EP0329312 the same” 23/Agosto/1989

“Smoking compositions containing a flavorant- ,
D2 EP0503795 release additive” 16/Septiembre/1992

El documento D1! divulga una mezcla que comprende una sustancia aromatica, que incluye aceite de
rosa, aceite de canela, de limén (contiene linalol), mentol, menta arvensis (contiene mentol), entre otros

C%
o
Cs COOK

junto con un compuesto complejo, acido desoxicolico (Pag. 3, linea 48; Pag. 4,
lineas 1 — 17; P&g. 4, Ej. 3; reivindicaciones 1 a 3).

El documento D2? divulga una composicién fumable que comprende un filtro combustible seleccionado de
tabaco natural, tabaco reconstituido y sustituto de tabaco, junto con un saborizante organico lipofilico,
incluyen vainillina, timol, mentol, anis, canela, aceite de limén, entre otros, incrustado en un complejo
derivado de B-ciclodextrina (Col.2, lineas 32 — 58; Col. 3, lineas 40 — 46; Col. 4, linea 5 a Col. 5, linea 22;
Col. 5, lineas 4 - 22).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
5.1.Novedad. (Art 16 D486)

La reivindicaciobn 1 consiste en una composicion que comprende

Rs

, donde los sustituyentes estdn debidamente definidos (Rad.
N°12-188633-00002-00000, Pag. 1)

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_ EP&FT=D&date=19890823&CC=EP&NR=0329312
A2&KC=A2

2URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920916&CC=EP&NR=0503795
A2&KC=A2
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Caracteristicas esenciales D1
Composicién que comprende: Una mezcla que comprende:
Compuesto saborizante que comprende un grupo Aceite de rosa, aceite de canela, mentol,
hidroxilo o aldehido o ambos menta arvensis, entre otros

Compuesto de férmula (1)

Acido desoxicolico
CHs

OH
CHa COOH
CHs

R', R?y R% H, OH y OR, donde R es alquilos rectos o

ificad HO (reivindicaciones 1
ramiicados — 3, ejemplo 3; Pag. 3, linea 48; Pag. 4,
lineas 1 —-17)

X:OR*, donde R* es H, alquilo recto o ramificado o es
NR°R®, donde R® y R® es H, alquilo recto o ramificado

Es posible concluir que las caracteristicas esenciales de la composicién de férmula (1)
de la reivindicacion 1, habian sido divulgadas previamente en D1 porque de acuerdo
con la tabla anterior las caracteristicas técnicas de la invencion descrita en la
reivindicacion 1 de la presente solicitud ya se ensefiaban en la anterioridad D1, de tal
forma que se concluye que la composicion descrita en la reivindicacién 1, ya era
conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicacion 1 carece de novedad, segun lo divulgado en el
documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2, 4 — 6 no mencionan alguna caracteristica que
haga nueva la composicion de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

5.2. Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 3 consiste en una composicion debidamente definida (Rad.N°12-
188633-0002-0000, Pag. 2)

Comparacioén de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
. ) . Composicion fumable que
Composicion que comprende: Una mezcla que comprende: .
comprende:
Composicién que no produce humo Filtro combustible
mprende t n titut . leccion t
que comprende abE_lCO,_l{ sustituto No se menciona seleccionado de aba_\cq
de tabaco o combinacién de los natural, tabaco reconstituido
mismos y sustituto de tabaco
Compuesto saborizante que Aceite de rosa, aceite de Saborizante orgéanico
comprende un grupo hidroxilo o canela, mentol, menta lipofilico, incluyen vainillina,
aldehido o ambos arvensis, entre otros timol, mentol, anis, canela,
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aceite de limén, entre otros

Compuesto de formula (1)

Acido desoxicolico
CHs

of Cmaoa Un complejo derivado de -
CHs ciclodextrina

R R’y R% H, OHy OR, donde R es

. ipe HO
alquilos rectos o ramificados

X:0OR*, donde R* es H, alquilo recto o
ramificado o es NR°R®, donde R®y R®
es H, alquilo recto o ramificado

El documento D2 es considerado el estado de la técnica cercano a la invencion definida
en la reivindicacion 3, porque divulga una composicion fumable que comprende un filtro
combustible seleccionado de tabaco natural, tabaco reconstituido y sustituto de tabaco,
junto con un saborizante organico lipofilico, incluyen vainillina, timol, mentol, anis,
canela, aceite de limén, entre otros, incrustado en un complejo derivado de -
ciclodextrina (Col. 2, lineas 32 — 58; Col. 3, lineas 40 — 46).

Ademas menciona que la liberacion de un saborizante en el relleno combustible y/o
envoltura de papel de cigarrillos no muestra volatilidad evidente y no hay pérdida de
aromatizante por evaporacion durante el almacenamiento. Una ventaja adicional es que
el estado de inclusién de las moléculas aromatizantes en el complejo proporciona la
estabilidad de las moléculas y la proteccion de las reacciones adversas, tales como la
oxidacién. La invencion mejora la corriente de humo y un agradable de aroma se
imparte a la corriente secundaria de fumar y el ambiente circundante (Col. 5, lineas 4 -
22). Al igual menciona un método de preparacién de la composicién para fumar que se
adapte para impartir el sabor y aroma a la corriente principal y el humo a la corriente
secundaria n condiciones de fumar, el método comprende incorporar el tabaco natural o
el sustituto de tabaco entre un 0,001 a 5% en el complejo de inclusibn molecular, el cual
se incorpora por métodos conocidos, tales como rocio o inyeccion. Tal método asegura
la distribucion uniforme del complejo y el saborizante en el filtro y por lo tanto facilita la
produccién de una composicion fumable mas uniforme; al igual también se puede
incorporar el saborizante incrustado en el complejo en el relleno del tabaco (Col. 4,
linea 5 a Col. 5, linea 22).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 3 y la composicion fumable
de D2 consiste en que en D2 no se menciona el compuesto de férmula (), sino que el
complejo supramolecular es un derivado de B-ciclodextrina.

El efecto que lograra las diferencias antes mencionadas en la composicién de la
reivindicacion 3, en cuanto a que las sustancias saborizantes sea retenidas, no puede
ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que especificar el
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compuesto supramolecular otorga a la composicién ahora reivindicada una ventaja
técnica sobre las composiciones ya conocidas en la anterioridad D2, en cuanto a la
retencion de las sustancias saborizantes.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver es plantear una alternativa a la
composicién fumable ya conocida seguin D2 para mejorar la retencion de las sustancias
saborizantes.

Sin embargo la combinacién de un compuesto supramolecular con una sustancia

aromatica ya es conocida en el documento D1 que divulga una mezcla que comprende

una sustancia aromatica, que incluye aceite de rosa, aceite de canela, de limén

(contiene linalol), mentol, menta arvensis (contiene mentol), entre otros junto con un
CHa

OH
CHa COOH
CHs

compuesto complejo, &cido desoxicolico (P4g. 4, Ej. 3;
reivindicaciones 1 a 3). La mezcla es en forma de polvo y se puede incorporar en
sustratos tales como ambientadores y juguetes, para la liberaciéon controlada (Pag. 3,
linea 48; Pag. 4, lineas 1 - 17).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la persona de nivel medio versada en la
materia derivara de manera obvia la composicion descrita en la reivindicacion 3 de la
presente invencion a partir de incluir las ensefianzas de D2 en cuanto a los
componentes de la composicién fumable y a que la union del aromatizante con el
complejo supramolecular proporciona ciertas propiedades junto con las ensefianzas
combinar una sustancia aromatica con un complejo supramolecular del documento D1
toda vez que las diferencias se limitan en seleccionar y combinar buscando que los
saborizantes sean retenidos, aunque la aparente mejora no sea demostrada. Por lo cual
al combinar D2 con D1 la reivindicacion se considera obvia

Puesto que las reivindicaciones dependientes 7 — 10 y 11 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusioén:

Las reivindicaciones 3, 7 — 10 y 11 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no
cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

6. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 EP0329312 1,2,4-6/3,7-11 Novedad / Nivel Inventivo
D2 EP0503795 3, 7-11 Nivel Inventivo

Expediente 12-188633- -4 ler Art 45.



Prosperidad

Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA -

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-05-06

Elabord: Mayra Alejandra Quintero
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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