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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD: 13-123149- -7 FECHA: 2014-08-21 13:54:12
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FoLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto: Radicacion: 13-123149- -7

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 10481

Folios: 7
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/ES2010/070689
Fecha de Presentacion Internacional 26/10/2010

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado 13-123149-00000-0000 20/Mayo/2012
Reivindicaciones: Radicado 13-123149-00000-0000 20/Mayo0/2012

2. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del
Titulo X 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,
sblo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. Con relacion a la presente
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solicitud se realizé el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiaran las
reivindicaciones 1 a 13 de acuerdo con el radicado 13-123149-00000-0000.

Titulo de la solicitud: “Extracto polifendlico de uva y producto cosmético que lo
comprende”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar
composiciones cosméticas con actividad antioxidante.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
composiciones cosmeéticas que comprenden extracto polifendlico de uva.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61K 8/97, A61K 36/87; A61Q 19/00, 19/08.

3. No es una invencion (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de la reivindicacién 2 no se considera una invencién, de acuerdo con el
Art citado.

4. De la solicitud de patente
Titulo

La expresion “(...) polifendlico de uva (...)” hace referencia a compuestos
obtenidos de plantas y de acuerdo a la Decision 486 en su articulo 15 (literal b), el
todo o partes de los seres vivos como se encuentran en la naturaleza constituye
una exclusion a la patentabilidad. Se sugiere cambiar dicha expresion.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las Reivindicaciones 1 y 3-9 incluyen los términos “polifendlico” y “extracto de
caviar” los cuales hacen referencia a compuestos obtenidos de plantas y de
peces; de acuerdo a la Decision 486 en su articulo 15 (literal b), el todo o partes
de los seres vivos como se encuentran en la naturaleza constituye una exclusion a
la patentabilidad. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 1 y 4 no son claras porque reclaman un indice de polifenoles
totales, y rangos de cantidades de polifenoles, hacen referencia a resultados a
alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicacion incluiria no sélo la
solucion propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras
gue lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las caracteristicas
esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtencién de ese
efecto.

Expediente 13-123149- -7 (ler. Art. 45)



: Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA

Las reivindicaciones 6 y 8 no son claras porque la expresion “al menos” y “uno o
mas” precediendo una caracteristica la hacen imprecisa, se sugiere incluir una
expresion concreta.

Las reivindicaciones 6-9 no son concisas porque la definicion de vehiculo es
general, se sugiere restringir la solicitud a los vehiculos que han sido probados, es
decir, que se encuentren debidamente sustentados. Para el presente caso, éste
corresponde al aceite de rosa mosqueta.

Las reivindicaciones 1y 3-9 reclaman un extracto polifendlico, aceite de mosqueta,
extracto de caviar, aceite de jojoba y aceite de germen de trigo, sin embargo,
éstos deben ser caracterizados por sus compuestos marcadores y sus
correspondientes cromatogramas, junto con la fraccion de extracto utilizada en la
formulacién, de no ser asi, son tomados tal y cual se encuentran en la naturaleza
lo que constituye una exclusion a la patentabilidad de acuerdo al articulo 15(literal
b) D. 486 de 2000. Se sugiere hacer las aclaraciones necesrias.

Las reivindicaciones 8-9 no son claras porque no definen una serie de etapas
I6gicas y ordenadas que permiten obtener un producto, es decir, es necesario
establecer condiciones, caracteristicas, ingredientes y concentraciones que
permitan caracterizar el procedimiento de preparacion. Se sugiere hacer la
aclaracion respectiva.

Las reivindicaciones 10, 11 y 13 no son claras porque indican el uso que puede
darse al producto reivindicado, el cual no es una caracteristica técnica que defina
a la invencién. Se sugiere hacer la aclaraciéon respectiva.

La reivindicacibn 12 no es clara porque reclama un producto cosmético
caracterizado porque comprende una composicion cosmeética y de acuerdo a los
ejemplos concretos sustentados en el capitulo descriptivo ambas expresiones son
equivalentes. Se sugiere hacer las aclaraciones pertinentes.

La descripcion no divulga la invencién de manera suficientemente completa para
gue la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla (6
reproducirla) de acuerdo con las siguientes precisiones:

-No se define la secuencia légica y ordenada de etapas que permiten obtener el
extracto de polifenoles a partir del material vegetal.

-No se define(n) el(los) compuesto(s) marcador(es) del extracto ni sus
cromatogramas de identificacion.

-No se definen las fracciones del extracto empleadas en la formulacion de la
composicién cosmeética.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.
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5. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinG con base enla fecha de solicitud
internacional de la solicitud, es decir, octubre 26 de 2010. Consultadas las fuentes
de informaciéon con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud:

Titulo Fecha de Publicacién
"Composiciones que comprenden
un extracto de hollejo, semillas y
raspas de uva negra”
“Process for extraction,
purification and enrichment of
polyphenolic substances from
whole grapes, grape seeds and
grape pomace”

item Documento

D1 ES2228284 01/Marzo/2005

D2 US6544581 08/Abril/2003

El documento D1® divulga composiciones cosméticas antioxidantes que
comprenden polifenoles obtenidos de los hollejos, semillas y raspas de uva
(Resumen).

El documento D@ divulga procesos de extraccion, purificacion y concentracion de
polifenoles a partir de uvas, en donde dicho extracto presenta un pH comprendido
entre 1,5-6.0 (Resumen y Cols. 11-12, Rvs. 1-11y 22).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un extracto polifenélico caracterizado por un pH
comprendido entre 2-4.

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D2

Extracto polifendlico caracterizado
por:

- Contenido de polifenoles
expresado como equivalentes de
acido galico, comprendido entre
2.000-25.000mg de acido galicoll
-pH comprendido entre 2-4.

Extracto polifendlico que
comprende:

-Polifenoles 6.640mg-11.680ppm
- pH 1,5-6,0.

(Col. 6, Ej. 1y Cols. 11-12, Rvs.

1-11y 22).

1.www.google/patents/ ES2228284
2. www.google/patents/ US6544581
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la composicion
de la reivindicacién 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D2,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 1 carece de novedad, segun lo divulgado en el
documento D2.

Las reivindicaciones dependientes 4-5 no mencionan alguna caracteristica que
haga nuevo al extracto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 6 consiste en una “Composicién cosmética, de acuerdo con la
reivindicacion 5, caracterizada porque de manera adicional al extracto polifendlico,
comprende al menos un vehiculo que a su vez comprende uno 0 mas excipientes.

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
Composicion .
e Composicion
cosmética que e
L - cosmeética que
Composicion cosmética que comprende un
e comprende  (Cols.
comprende extracto polifendlico
p . 11-12, Rvs. 1-11 y
(Pag. 4, lineas 25-35 22)
y Pag. 9, Rvs. 1-2)
Contenido de polifenoles Polifenoles como | Contenido de
expresado como equivalentes de acido galico polifenoles 6.640mg-
acido galico, comprendido entre 1000ppm-20000 11.680ppm
2.000-25.000mg de acido galico/l (Pag. 9, Rv. 4) (Col. 6, Ej. 1)
Un extracto
Un extracto | polifendlico
Un extracto polifendlico oH entre polifendlico caracterizado por un
5.4 P P (Péag. 4, lineas 25-35 | pH comprendido
' y P4g. 9, Rvs. 1-2) entre 2,0-6,0
(Cols. 11-12, Rvs. 1-
11y 22)
Vehiculo que comprende uno o Vehiculo No menciona
mas excipientes cosméticamente
aceptable que
comprende uno o
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mas agentes
cosmeéticos

(Pag. 5, lineas 18-
46, Pag. 7, Ej. 3)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 6 porque en el caso del documento D1
divulga composiciones cosméticas antioxidantes que comprenden polifenoles
obtenidos de hollejos, semillas y raspas de uva (Resumen). Por su lado, el
documento D2 divulga procesos de extraccion, purificacion y concentracion de
polifenoles a partir de uvas, en donde dicho extracto presenta un pH comprendido
entre 1,5-6.0 (Resumen y Cols. 11-12, Rvs. 1-11y 22).

La diferencia entre la composicion cosmética, definida en la reivindicacion 6 y la
composiciéon cosmética divulgada en el documento D1, consiste en que la
composicidbn cosmética reclamada presenta un rango de pH para el extracto
polifendlico comprendido entre 2-4, mientras que la composicibn cosmética
revelada en el documento D1 no incluye para el extracto polifendlico rango de pH.

El efecto que logra el incluir el pH del extracto polifendlico entre 2-4 consiste en
gue se aumenta la capacidad antioxidante de la composicién cosmética.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “cOmo proporcionar composiciones cosmeéticas alternativas
con mayor eficacia”.

Sin embargo, la inclusidbn en composiciones cosméticas de extractos polifendlicos
con rango de pH comprendido entre 2-4, esta divulgada en el documento D2 que
revela composiciones cosméticas que incluyen un extracto polifendlico con un pH
comprendido entre 2,0-6,0 (Resumen y Cols. 11-12, Rvs. 1-11y 22).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,
incluiria el rango de pH entre 2,0-6,0 de acuerdo con lo divulgado en el documento
D2 dentro del extracto polifendlico revelado en el documento D1, para llegar asi al
objeto de la reivindicacion 6 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 7-13 no mencionan caracteristicas

técnicas esenciales acerca de la composicién reclamada, tampoco se pueden
considerar inventivas.
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7. Conclusion

Prosperi
p

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 ES2228284 6-13 Nivel inventivo
1y3-5 Novedad
D2 US6544581 6-13 Nivel inventivo
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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 2014-08-26

Elabord: German Antonio Clavijo Cohen
Reviso: Consuelo Leguizamon Leguizamon
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