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Asunto : AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO,
OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO Y METODO PARA
PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO

Solicitante . BIRKEN GMBH
Fecha de Solicitud ;22 de Diciembre de 2007
. RECURSO ViA GUBERNATIVA

atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolucién No. 79530 de fech
de Diciembre de 2011, interpongo en su contra el recurso de REPOSICION, para que sea revoc £

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucion No. 79530 de fecha 30 de Diciembre de 2011, fue notificada mediante edicto No.
1608 desfijado el veinticuatro (24) de Enero de dos mil doce (2012), por lo que el término para
interponer el recurso de reposicién vence el treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012). En
consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.
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Il. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION N. 79530

Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacién, el Superintendente de Industria y
Comercio decidié:

3.1. Negar el privilegio de patente para la invencién “AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE
CONTIENE TRITERPENO, OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO Y METODO
PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO".

3.2. En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

“El documento US 20030087789 (de aqui en adelante denominado D1) divulga la fabricacion de
geles (parrafo 55) que contienen una dispersion de un triterpeno en aceite (parrafo 49), en donde el
tamafio de particula del triterpeno es menos de 40 um, preferiblemente entre 2-32 pm (parrafo 39).
Dentro de los triterpenos se menciona la betulina, acido betulinico y acido oleanélico y su
concentracion dentro de la composicidon es de 2-10% (parrafo 40), asi como la concentracion de
aceite dentro de Ia fase oleosa es de 90-98% (parrafo 45) (Fis. 87 a 90).”

“Al comparar las caracteristicas esenciales reclamadas en la reivindicacion 1 de la solicitud frente
aquellas divulgadas en la anterioridad D1, se observa que todas han sido previamente reveladas en
dicho documento, como quiera que D1 ensefia oleogeles que comprenden triterpenos y aceites.
Teniendo en cuenta lo anterior, |a reivindicacién 1 de la solicitud carece de novedad.”

“En consecuencia, el objeto reivindicado en la solicitud estaba comprendido previamente en{gE
estado de la técnica, de manera que no cumple con lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 4&8
de la Comision de 1a Comunidad Andina." -
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compuestos que no se encuentran revelados en la descripeion.”

“Una vez revisado el nuevo capitulo reivindicatorio, se aprecia que en la redaccién de las
reivindicaciones se incluye el término “comprende”, reclamando asi como novedosa la combinacién
de aceites-triterpenos, como componentes esenciales, no excluyendo, de esta manera, otros
posibles componentes adicionales; asi las cosas, al comparar dicha caracteristica, frente a lo
revelado en D1 (oleogeles que comprenden triterpenos dispersados en aceites (FI. 89, parrafo 49),
se observa que no es nueva a la luz de las ensefianzas divuigadas en dicho documento.”
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‘o'lj'lbijestos betulina y lupeol (FI. 89) y que, en el caso del formador del liquido no polar, se
méncionan los aceites del parrafo 0041 (Fl. 89). Cabe resaltar, que el documento D1 se refiere a un
oleogel, al indicar el comportamiento de los triterpenos usados que generan efectos protectores
cuando la piel estad en contacto con agua por periodos prolongados (ver F. 89, parrafo 0054), tal

como el oleogel reclamado en las composiciones reivindicadas.”

“Finalmente, la solicitante argumenta que el triterpeno es el Unico formador de oleogel. Al respecto,
es preciso indicar que dicha afirmacién no le otorga novedad al objeto reclamado, ya que el
documento D1 revela los mismos triterpenos especificos (betulina, lupeol, acido betulinico (Fl. 89,
parrafo 39)), a las mismas concentraciones (F!. 89, parrafo 40) y con un tamafio de particula igual
(parrafo 35), razon por ia cual las composiciones reivindicadas no son nuevas, de acuerdo con lo
ensefiado en D1."

V. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacién, solicito atentamente a su Despacho lo
siguiente:

4.1. Revocar la Resolucién No. 79530 de fecha 30 de Diciembre de 2011, en el sentido de:
Conceder el privilegio de patente de invencidn para "AGENTE QUE FORMA OLEOG :
QUE CONTIENE TRITERPENO, OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO A N Epal
METODO PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO® a favoriae bt
BIRKEN GMBH.
V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolucidn objeto del
presente recurso, ya que la presente solicitud es novedosa a la luz del documento US
2003/0087789 (D1).

La anterior afirmacion tiene justificacién juridica y técnica por las siguientes razones:

5.1. Violacién de los articulos 14 y 16 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina:

De acuerdo con los articulos 14 y 16 de la Decisién 486:
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"Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgarén patentes para las invenciones, sean de
producto ¢ de procedimiento, en todos los campos de la tecnologfa, siempre que searn
nuevas, tengan nivef inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”(Subrayas
fuera del texto).”

“Artfculo 16. - Una invencion es nueva cuyo no esta comprendida en el estado de la
técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible af piblico, por una
descripcién escrita u oral, por una utilizacion o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de fa solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida’.

Asi entonces, para determinar si una invencién es novedosa o no, el examinador de patentes debe
primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica
es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invencién que hayan sido
publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invencién o de la prioridad
reivindicada. Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe comparario frente a
la invencién, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

- X -3
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Teniendo en cuenta lo anterior, se expone a continuacién el por qué la presente invencién PO,/
novedad frente al documento D1, toda vez que se interpreté erréneamente el articulo 16 dp#ds
Decision 486, como se muestra a continuacion: X

En primer lugar, deseamos reiterar que la anterioridad (US 2003/0087789) hace referencia 4
procedimiente para la obtencion de triterpenos y/o derivados de los mismos, asi como una emufg

un triterpeno y/o derivado del mismo como ingrediente activo farmacéutico o cosmético. SRS
emulsion puede presentarse en forma de locion, crema, gel, tintura, shampoo, entre otras
presentaciones (favor referirse a los parrafos [0054] y [0055] de D1). Asi, adicional al triterpeno, la
emulsién reclamada en el documento citado incluye aditivos adicionales para obtener los diferentes
tipos de formulaciones dependiendo de la presentacién de la misma, como por ejemplo agua en el
caso de las tinturas, o un agente formador de geles, para el caso de los geles o jaleas.

Por el contrario, los oleogeles de acuerdo a la invenciéon bajo estudio parten del uso de un triterpeno
altamente dispersado como ingrediente activo, y es precisamente dicha caracteristica lo que le
permite actuar como unico_agente formador de oleogeles, contrario a lo previamente conocido en el
estado del arte. Por lo tanto, resulta claro que el oleogel reivindicado es diferente a las
formulaciones cosmeéticas y farmacéuticas ensefiadas en la anterioridad citada por su despacho.

Por otro lado, el Examinador mencicna que:
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o De! nuevo capitulo reivindicatorio, allegado con la respuesta alf Oficio No. 5847 de 2011,
i se observa que los térmminos “aceife vegelal”, “aceite mineral”, “aceite animal” “aceite
- sintético” y “cera”, contenidos en fa reivindicacién 1 de la soficitud, son muy generales, de

manera que abarcarian compuestos que no se encuentran revelados en fa descripcion.”

A este respecto, resuita necesario traer a colacién que el reconocimiento de los compuestos
incluidos en una formulacién farmacéutica o cosmética y su identificacion se considera como un
trabajo de rutina para un experto medio en la materia, ya que éste se encuentra en capacidad de
utilizar sus conocimientos para la interpretacion de estos términos en las formulaciones.

Como soporte de lo anterior, se frae a colacién el articulo 51 de ia Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, el cual menciona:

Articulo 51.- Ef alcance de la profeccién conferida por la patente estard determinado por
el tenor de las reivindicaciones. La descripcién y los dibujos, 0 en su caso, el material
biolégico depositado, servirdn para interpretarias.

Asi las cosas, la memoria descriptiva, especificamente en el primer parrafo de la pagina 10, sirve
para interpretar la reivindicacién 1, y los posibles aceites y usados en el oleogel reivindicado. C§ry;
base en io anterior, se tiene que los términos utilizados para ia definicion de los liquidos no polar¥ i
presentes en los oleogeles adicional al triterpeno resultan claros para una persona medianamergg .,
versada en la materia. £

teniendo ésta la misma reivindicacion 1 de Ia presente solicitud.
5.2 Conclusion

En linea con los argumentos presentados y con las disposiciones de la legislacién actual en materia
de patentes, consideramos que el estudio de patentabilidad no fue correctamente realizado y que
contrario a lo que afirma el Examinador, la composicién reivindicada si resulta novedosa, teniendo
en cuenta que esta no habia sido previamente divulgada en su totalidad previo a la presente
solicitud. De la misma manera, el pliego reivindicatorio resulta claro y conciso para su comprension
par parte de una persona versada en la materia.
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VI. PETICIONES
Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

6.1. Que se revoque el articulo PRIMERO de la Resolucion No. 79530 en cuanto niega el
privilegio de patente para el capitulo reivindicatorio de 1a presente invencién.

6.2. Que en consecuencia se otorgue el privilegio de patente de invencién para AGENTE
QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO, OLEOGEL QUE CONTIENE
TRITERPENO Y METODO PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE
TRITERPENO" a favor de BIRKEN GMBH.

. VIl. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

1

’
J . ',
El nombre y.la difeccién del recurrente son:

BIRKEN GMBH
Streiflingsweg 11,

75233 Niefern-Oschelbronn,
Alemania

VIHl. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi
oficina de abogada situada en la Carrera 42. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogota, D.C.

Sefior Superintendente,
Ved Blormeras Sob/ez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-15685-841-001-1
LLGALLGMD-209651\WPC 15695
No. M-2012-209651\LLG
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