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-Referencia : Expediente No. 06128572 
Asunto Solicitud de patente para: AGENTS QUE FORMA 

OLEOGBL QUE CON1IENE TRITERPENO, OLEOGEI  QUE 
CONTIENE TRITEPPENO Y MTO1)O P?RA PRODUCIR ON 
OLEOGEL QUE CONTIENE. TRITERPENO 

. Solicitante : BIRKEN GMBH 
Clase.. : A611< 009/006, A61K 035/078, A61K .047/006 
Fecha -solicitud: 22 de diciembre de 2006 

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condición de apoderada de la 

sociedad solicitante de -la patente de la referencia, me refiero al 

oficio No. 5569 notificado por fijación en lista del 30 de. abril de 

2010 --

2. Mediante memorial radicado el dia 27 de. julio de. 2010 solicitØ plazo 

de treinta (30) dlas para atender e]. ofi-cio No. 5569.  

3. MediantØ oficio No. 5569 se puso en conocirniento del solicitante el 

informe que contiene las- observaciones hechas por su De-spacho sobre là 

presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el-

oficio son lassiguientØs: 

3.1 Reivindicaciones - 

Sefiala el Examinador que la reivindicación 1 no es concisa par 

cuanto no menciona especificamente los componentes de olegeI al que se 

ref iere. - 

NIT. 860.041.367-3 
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De otro lado, 

no especifica las 

variables. 

3.2 Nivel inventivo 

se menciona que el mØtodo de la reivindicación 16 

etapas o pasos del Inismo, con sus respectivas 

Para la evaluación de este requisito, el Examinador ha citado 

cuatro anterioridades: 

� Dl: US 2003/0087789 - EMULSION CONTAINING A PLANT EXTRACT, METhOD 

FOR PRODUCING SAID EMULSION AND FOR OBTAINING A PLANT EXTRACT 

� D2: WO 98/34603 - USE OF BETULIN AND ANALOGS THEREOF TO TREAT 

HERPESVIRUS INFECTION 

� D3: US 2001/0038878 - FAT BLENDS WITH CRYSTAL MODIFIERS 

� D4: WO 01/03712 - COMPOSITION CONTAINING EXTRACTS OF 

BUTYROSPEP’4UM PARKII AND THE USE AS MEDICAMENT OR DIETARY 

SUPPLEMENT 

De acuerdo con los argumentos del Examinador, estos docuinentos 

inencionan varias formulaciones de oleogeles que comprenden un liquido 

no polar como por ejemplo aceite vegetal y por lomenos un triterpeno, 

tal como se menciona en la presente $olicitud. 

Afirma el Examinador que para la persona medianamente versada en 

la materia es obvio que el tamaflo de particula debe presentarse de 

acuerdo con la forinulación requerida. 

En vista de lo anterior e]. Examinador afirma que la presente 

invención resuIta obvia a la luz de las enseæanzas de dichos 

documentos. 

4. Respuesta a las objeciones 

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba 

inencionadas, se desean poner de presente las siguientes modificaciones, 

aclaraciones y arguinentos: 
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4.1 Z4odificaci6n de una solicitud en trÆinite 

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comis 

de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificaciOn de 

solicitud es posible en cualquier momenta del trÆmite mientras 

implique una ainpliaciOri de la solicitud inicial, me permito presen 

un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones. 

On 

no 

Asi, siguiendo las observaciones del Examinador, se ha inclu do 

el contenido de las reivindicaciones 13 y 15 en la reivindicaci6rL 1 

para presentar el producto de manera mÆs clara y conci a. 

Adicionalmente se ha adicionado que el triterpeno comprende un 

componente seleccionado entre betulina, lupeol, Æcido botulinico o 

Æcido oleanOlico, de acuerdo con la descripción, pÆgina 3, lineas a 

10. 

En vista de lo anterior, la nueva reivindicación 1 define 

oleogel por sus respectivos componentes y proporciones. 

De otro lado, con el fin de evitar repeticiOn de materia, se 

eliminado las reivindicaciones 13 y 15. 

Igualmente, se han eliminado las reivindicaciones 16 a 

relacionadas con el mØtodo para la producciOn del oleogel. 

En vista de las anteriores modificaciones consideramos que 

pliego reivindicatorio cumple con las disposiciones de la DecisiOn 

en cuanto a claridad y concisiOn. Por lo tanto las objecio 

formuladas por el Examinador en este sentido se yen superad 

el 

ian 

0, 

el 

86 

es 

Solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pligo 

reivindicatorio. 

4.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud 

El articulo 18 de la DecisiOn 486 seæala lo siguiente: 

ArtIculo 18.- Se considerarÆ que una invenciOn tiens nivel inventivo, si pare una person del 
oficio normalmente versada en la materia tØcrilca correspondiente, esa invención no hubiese 
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica. 
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polar y un triterpeno altamente dispersado. Esto no se enseæa en Dl r 

tampoco resulta obvio a la luz de sus enseflanzas. 

Anterioridad D2: WO 98/34603 

Este documento revela un mØtodo terapØutico para tratar. el virus 

del herpes. El mØtodo incluye la administración de una cantidad 

terapØuticarnente efectiva de betulina o un derivado (ver resuxuen). Este 

documento tainbiØn revela un medicamento que incluye betulina o un 

derivado, el cual puede presentarse en forma de loción gel o polvo 

(ver pÆgina 15, lineas 20 a 26). El gel que se menciona en la pÆgina 

15, linea 23 puede ser un hidrogel, el cual estÆ basado en agua o un 

oleogel, basado en aceite. 

En D2 no se ensefia o sugiere que el gel es un o1eogel. 

Adicionalmente, este documento tampoco ensefia que la betulina o sus 

derivados act-den como agentes formadores de oleogel. La betulina o sus 

derivados en D2 constituyen una sustancia farmacØuticamente activa. 

Generalmente, los medicamentos que se presentan en forma de gel, 

emplean como agentes formadores de gel, sLUice altamente dispersada. 

Por su parte, el inventor de la presente solicitud encontró que 

los triterpenos altamente dispersados, los cuales son sustancias 

farmacØuticamente activas, pueden actuar como agentes formadores de 

oleogel cuando tienen tamaæos de particula menores a 50pm. Esto no 

enseæa en D2 ni tampoco resulta obvio a la luz de susenseæanzas. 

Anterioridad D3: US 2001/0038878 

Este documento revela composiciones grasas, las cuales comprenden 

Æcido ursólico y Æcido oleanólico. Sin embargo D3 no ensefia que ei 

Æcido oleanólico y elÆcido ursólico se encuentran en forma de polvo ni 

que los mismos poseen tamaflo de particula menor a 50pm. Adicionalmente 

D3 ensefia mezclas grasas pero no oleogeles.. 

Los oleogeles son composiciones especificas con comportamiento 

tixotrOpico, el cual no resulta aplicable a las mezclas grasas 

reveladas en D3. 
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Anterioridad D4: WO 01/03712 

De la misma manera que D2, este documento ensefia una composicion 

farrtacØutica en forma de gel (ver reivindicación 9). Sin embargo, D4 no 

ensefia que el gel se encuentra en forma de oleogel y que el agente 

forinador del mismo es un triterpeno altamente dispersado con un tamaæb 

de particula menor a 50pm. 

En vista de todo lo anterior, consideramos que ninguna de las 

anterioridades citadas o sus combinaciones podrian afectar el nivel 

inventivo de la presente solicitud, toda vez que la persona 

medianamente versada en la materia no encuentra ensefianzas o 

sugerencias claras que lo ileven de manera obvia a la solución tØcnica 

reivindicada. 

En este sentido y contrario a lo que afirma el Examinador, 

consideramos que el tamaflo de particula Si constituye una 

S caracteristica tØcnica vÆlida y la cual resulta relevante en la 

presente solicitud, toda vez que de ello depende la capacidad de agentP 

forrnador de gel de los triterpenos del oleogel reivindicado. 

Por lo tanto, la presente solicitud es inventiva a la luz del 

arte previo, ya que la persona medianainente versada en la materia tuvb 

que emplear habilidad inventiva para ilegar a la solución tØcnica 

reivindicada. 

Finalmente, deseamos poner de presente, que a pesar de eliminar 

materia del pliego reivindicatorio, mi representada no renuncia a la 

protecciOn que pueda obtener sobre la misma y se reserva el derecho dØ 

presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trÆmite 

de la presente solicitud, beneficiÆridose de la fecha de prioridad 

inicialmente reivindicada. 

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por 

su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente 

solicito que se contin1e su tramitación. 
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6. ?NEXOS 

� .Nuevo pliego reivindicatorlo conformado por 13 reivindicaciones 

� Forinularia de inodificaciones 

� Recibo por concepto de tres (3) reivindicaciones adicionales a 

la dØcima por valor de $78.000 

Sefiora Directora, 

COLO-15695--841-001--1 
ThS\JMS\ID-.177834\WPC15695 

/No. M-2010-177834\JMS 

Ta 
ie

_ fYGg 
Z CLEMENCIA DE PEZ 

C.C. 35.456.344 de UsaquØn 

T.P.A. No. 23.555 
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Industria 
y 

Comercio Espacio resevado para el adhesivo de radlcaciOn 

SUPERINTENbENCIA S 

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES 

SOL1C1TUID OE 

[J CorrecciOn do Error Material I1 ModificaciÆn a una solicitud 

Nombre BIRKEN GMBH 
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de 

2 Alemania 

� 

SOLICITANTE.. IDENTIFICACION 
Direccion: Stretthngsweg ii 

75223 Niefern-Osohelbronn, NIT 0 emanta 
CE, Li Otro B 

Domleillo: Niefern-Oschelbronn, NK,mero:  
Alemanicl  

� TelØfono: 546 09 70 Fax:. 2494070 
E-mail: cliente&VcaveIier.com 

n3 0 S IDENTIFICACION Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ 
Direcciôn: Carrera 4. No. 72-35 S 

IRI 
S 

D 
� REPRESENTANTE TelØfono 3473611 C.C. NIT 

0 APODERADO Fax: 211 8650 C.E. 0 �Otro 0 
E-mail: cIientesccaveIier.com 

S Cual  
Domicillo: Bogota, Colombia. 

NmŁro 35.456.344 T. P. 21.655 

Nimero deexpediente: 0128.57 

Sfi 

Descripción do Ia correcclón o modificación solicitada: 
. 

Presento nuevo capltulo reivfndicatorio compuesto por 13 reivindicaciones con elfin do supeffirlas 

objeciones hechas por Su Despacho a_fa presente solicitud do patente y pido respetuosamente que 

el examen de patentabifidad sea realizado sobre estee nuevas ccivindicaciones pesontadas. 

Coruprobante do pago No. 1072095 Fecha: 30 do agosto de 201 

Comprobante do pago No. 1072O96 Fecha: 30 de aosto e 2010 

Comprobante de pago No 10.-7297 Fecha: 30 do aosto. de 
2010L

 

S 0 Anexos 

.0 Comprobante do pago do la tasa por $114.000, por coricepto 
do modifióaciones.  

rXI Comprobante de pago por 3 reivindicaciones adicionales despuØs do la dØcima iS 

reivindicación por 
$78.000.00; S 0 Poderes, si 

fuere el caso 

0 

Documento qua acredita Is existencia 
y 

representación legal do las partes, cuando ean 
S 

personasjurfdicas. S S 
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:1. 

� S REIVINDICACIONES  

1. Un oleogel que comprende: . . . .. S 

- un liquido no polar que -tiene una fracción  entre 80 y.99%. 

en peso, con base en el peso total del gel, dicho liquido .no 

polar es seleccionado del grupo que consiste en aceite. 

vegetal, aceite animal, aceite mineral, aceite sintØtico,. 

cera 0 parafina;  

-por 10 menos un triterpeno altainente dispersado que tiene Un 

tarnafio de particula promedio menor a 50 gm como un agerite 

� formador de oleogel en una fracciOn entre 1% en peso y 20% en 

peso, con baseen el peso total del gel, dicho triterpeno es . 

seleccionado del grupo que cons.iste. de betulina, lupeol, 

� &cido botulInico o Æcido oleanólico. S 

5 

2. El oleogelde acuerdo con la reivindicaci6n.1, � S . 

� donde el tamàæo de particula. promedio del al menos un 

triterpeno es menor a 10  

3. El oleogel de acuerdo con lasreivindicacione.s1 6 2, 

donde la fracciOn de aglomerados secundarios del al menos un 

triterpeno es .menor a 20% en peso. S . S �� 

4. El oleogel de acuerdo con cualquiera de las �reivindicaciones 1 

a3,  

donde el al menos un triterpeno tiene una distribución de 

� tamaflo de particula homogØnea. . . ..: .� 

S. El oleogel de acuerdo con cualquiera de las reiviridicaciones 1 . 

a4., . .. 

donde el area de superficie especificadel al menos un 

triterpeno estÆ entre 1 m2/gy 500 m2/g. 

6. El oleogel de acuerdo con la reivindicación 5, . S 

donde el area de superficie especifica del al menos un. 
� 

S triterpeno estÆ entre 10 m2/g y 100 m2/g. . .. 

7.. El oleogel de acuerdo con la reivindicacióri 6, . . . 
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� . SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCLO 
� : . DIRECCION DE NUEVAS.CREACIONES 

2020 .� . . . . .. . 
� . Bogota, D.C.:,. . . 

Abogada  
� Luz ClemØncla de PÆez . 

Apoderada . . . . 

� ASUNTO Radicaciôn 06 128572 
� . . . TrÆmlte 002 

Evento .001 
ActuaciOn 430 . 
Oficlo 0.5 8.4 1 
Folios 003 �. 

Patente do lnvenciôn F 7Y PatentØ de Modelo de Utilidad 

Via Nacionalr7 .� . . . 

� Via PCT (fase nacional) Cap.l Cap. I! 

No. Sot. Internacional . PCT/EP2005/006710 
Fecha do Presentaciôn  Internal. 21/06/2005 . 

� . . Como resuttado del examen de fondo, realizado con fundarnento en el articulo 45 d 
la DecisiOn 486 do la ComisiOrt de la Comunidad Andina, se Jo óomunica: 

1. DocUmentos estudiadOs . . . . 

1.1. DescriDciOn: Folios 13-27 

1.2. Rta Solicitante: Folios 112.- 118 

:13 Reivindicaciones: Folios 121 - 122 . . 

1.4. Prioridad: Presentada en Alemània el 22.06.04, bajo el 
nmero 102004030044.5 . 

2. Objeto de la invenciôn . .. 

Titulo do la solicitud: "Agente que forma oleogel. que Oontiene triterpen6.  
oleogel quo contiene triterpeno y mØtodo para producir un oleogel q  
côntiene triterpeno". . 

Segtn las reivindicaciones 1-13 so refiere a un oleogel que comprende entre 8-
99% do un aceitØ y entre 1-20% do un triterpenoaltamente dispersado con tin 
tamaæo do particula menor a 60 j..m. 



El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de oleogeles que se 
calcinen sin formar cenizas. 

Para soluclonar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona las 
composiciones reivindicadas. 

� Clasificaciôn Internacional de Patentes A 61 K 9/06 

3. De la solicitud de Patente 

3.1. Reivindicaciones (articulo 30 D 486) 

Los tØrminos "aceite vegetal", "aceite mineral", "aceite animal", "aceite 
sintØtico", "cera" de la reivindicación I son muy amplios y pueden comprender 
compuestos que no se encuentran revelados en la descripciôn. 

El tØrmino "acido botulinico" parece que so encuentra mal escrito, 

4. Determlnaclón del Estado de la TØcnlca 

Considerando que la fecha do presentaciôn de la primera solicitud de patente do la 
cual se reivindica prioridad es 22.06.04, se buscaron documentos del estado de la 
tØcnica relacionados, con fecha de publicaciôn anterior a esta. 

No Documento Titulo 

"Emulsion que contiene un 

Dl US 20030087789 extractodepianta,mØtodopara 08.05.03 

extracto_de_Ia_planta"  I____________ 

5. AnÆlisis de patentabilidad (articulo 14 D486) 

5.1. Noveda (artIculo 18 D486) 

- La publicaciOn Dl enseæa la fabricaciOn de gobs (pÆrrafo 55) que 
cohtienen una dispersiOn de un triterpeno en aceite (pârrafo 49), en 
donde el tamaæo de particula del triterpeno es menos de 40 rn, 
preferiblemente entre 2-32 m (pÆrrafo 39). Dentro de los triterpenQs 
se menciona la betulina, Æcido betulinico y Æcido oleanOlico y tiu 
concentraciOn dentro de la composiciOn es de 2-10% (pÆrrafo 40). 

- La presente solicitud reivindica un oleogel quo comprende: 
� 1-20% do triterpeno con tamaæo de particula <50 m 
� 80-99% do un aceite 

Comparando ebemento par elemento, se observa quo todos los elementqs 
caracteristicos do la presente solicitud ya fueron revelados en Dl, ya que 
dicho documento revela igualmente dispersiones que comprendØn 
triterpenos en aceites con un tamaæo de particula menor a 50 m, tal 
coma se ha ida explicando. Finalmente, se le dice al solicitante que lo que 



N°’Documento 
- 

Reuvindicaciones Requisito que Afecta 
Afectadas 

1-13 Novedad  
Dl US 20030087789

 


