Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUcION N0:67330
Por la cual no se admite una division de solicitud

Rad. PCT/14-129084

El SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el N° 14-
129084-00000-0000 del 13 de junio de 2014, la sociedad Biosynthis, presentd una division
de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N°
11-151129-00009-0000.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 36 de la Decision 486 es posible
dividir la solicitud en cualquier momento del trdmite siempre y cuando no implique una
ampliacion de la divulgacion comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que la materia contenida en el capitulo reivindicatorio de la solicitud divisional
N°14-129084-00000-0000, ya habia sido evaluada en:

- El capitulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el N° 11-151129-00000-
0000 mediante oficio 16326 notificado por fijacidén en lista el 03 de septiembre de 2013.

- -El capitulo reivindicatorio de la solicitud parental 11-151129-00007-0000 mediante
Resolucién No. 27279 de 29 de abril de 2014, la cual fue recurrida por la solicitante
mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de junio de 2014 con el No. 11-151129-
00010-0000, en el cual se presenta un nuevo capitulo reivindicatorio que comprende el
objeto de la presente solicitud divisional, que a pesar de restringir la solicitud al sefialar
gue la porcion de parafinas lineales Cs, Cio y Ci2 €s de origen vegetal, pertenece al
mismo grupo inventivo reivindicado en la solicitud divisional toda vez que sus
composiciones comprenden dicha porcién de parafinas lineales Cg, Cio Y Ci, SIN
importar su origen, esto es, también abarca parafinas lineales Cs, Ci0 y C1, de origen
vegetal.

En el requerimiento y la Resolucion citados, Oficio 16326 y Resolucion No. 27279,
respectivamente, se determiné que la solicitud en estudio contaba con un solo concepto
comun inventivo, y los capitulos reivindicatorios evaluados radicados (11-151129-00000-
0000 y 11-151129-00007-0000) se encuentran afectados por el mismo estado de la técnica:
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item Documento Titulo Fecha de publicacién
D1 EP2014274 Hydrocarbon compounds and their use 14/Enero/2009
Preparation, in particular cosmetic
D2 | W0O2006/0177391 preparation, and the production and use 10/Agosto/2006

thereof

Por todo lo anterior, a la fecha de hoy, la materia definida en las 10 reivindicaciones de
esta solicitud ya fue objeto de repetidos exdmenes de manera que no resulta procedente

un nuevo examen.

Para las reivindicaciones 6, 9 y 10 que se presentan en la solicitud 14-129084-00000-
0000, se aclara al solicitante que no pueden ser objeto de estudio, de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 14 de la Decisién 486 de 2000, en razdn a que alli se establece que
se “...otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacion industrial.” y, estas reivindicaciones se refieren o indican el uso de
la composicién revindicada, pese a que dichas reivindicaciones se encuentren encabezadas
como “Método o proceso...”

En consecuencia no hay lugar a continuar con el tramite respecto de la misma materia.
Para mayor claridad, a continuacion se compara el capitulo reivindicatorio de la divisional
en comento, con los capitulos reivindicatorios de la solicitud parental radicados 11-
151129-00000-0000, 11-151129-00007-0000 y 11-151129-00010-0000.

CAPITULO CAPITULO CAPITULO CAPITULO
REIVINDICATORIO REIVINDICATORIO REIVINDICATORIO REIVINDICATORIO
DIVISIONAL SOLICITUD PARENTAL | SOLICITUD PARENTAL | SOLICITUD PARENTAL
No. 14-129084-00000- No. 11-151129-00000- No. 11-151129-00007- No. 11-151129-00010-
0000 0000 0000 0000
Reiv. 1. Composicion | Reiv. 1. Composicion | Reiv. 1. Composicion | Reiv. 1. Composicion
oleosa volatil gue | oleosa volatil gue | oleosa volatil que | oleosa volatil que
comprende: comprende, y | comprende: comprende:
(@) Desde 50 hasta | preferiblemente consiste | (a) Desde 50 hasta | (a) Desde 50 hasta 100%

100% en peso de una
mezcla de parafinas
lineales que consiste de:
(i) 70 a 99% en peso de
una parafina lineal
seleccionada de
parafinas Cs, Ci, C12 ¥
mezclas de las mismas;
(i) 1 a 30% en peso de
una parafina lineal Ci, a
024

(b) Desde 0 hasta 50%
en peso de un aceite no
volatil seleccionado de
hidrocarburos
ramificados minerales o

de:

(@) Desde 50 hasta
100% en peso de una
mezcla de parafinas
lineales que consiste de:
(i) 70 a 99% en peso de
al menos una parafina
lineal seleccionada de
parafinas Cs, Ci, C12 ¥
mezclas de las mismas.
(i) 1 a 30% en peso de
al menos una parafina
lineal C14 @ Cas, y

(b) Desde 0 hasta 50%
en peso de al menos un
aceite no volatil.

100% en peso de una
mezcla de parafinas
lineales que consiste de:
(i) 70 a 99% en peso de
una parafina lineal
seleccionada de
parafinas Cs, Ci, C12 ¥
mezclas de las mismas.
(i) 1 a 30% en peso de
una parafina lineal Ci; a
Cou,y

(b) Desde 0 hasta 50%
en peso de un aceite no
volatil seleccionado de
hidrocarburos
ramificados minerales o

en peso de una mezcla
de parafinas lineales que
consiste de:

(i) 70 a 99% en peso de
una parafina lineal de |
origen vegetal y
seleccionada de las
parafinas Cs, Ci, C12 ¥
mezclas de las mismas.
(i) 1 a 30% en peso de
una parafina lineal Cis a
Cu,y

(b) Desde 0 hasta 50%
en peso de un aceite no
volatil seleccionado de
hidrocarburos
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sintéticos, (poli)ésteres y
(poli)éteres, (poli)ésteres

de acidos CyCxu vy
alcoholes C,-Cx O
polioles, que son

ramificados, triglicéridos
de acidos grasos Cs-Coo,

aceites vegetales,
dialquilcarbonatos,

acidos grasos
ramificados ylo
insaturados, alcoholes

grasos ramificados y/o
insaturados, aceites de
silicona, aceites de
fluorosilicona, aceites
fluorados, y mezclas de
los mismos,

donde la composicién
oleosa tiene un punto de
ignicion por debajo de
100°C.

sintéticos, (poli)ésteres y
(poli)éteres, (poli)ésteres
de &cidos CxCy vy
alcoholes Co-Cu o]
polioles, que son
ramificados, triglicéridos
de acidos grasos Cs-Coo,
aceites vegetales,
dialquilcarbonatos,
acidos grasos
ramificados y/o
insaturados,  alcoholes
grasos ramificados y/o
insaturados, aceites de
silicona, aceites de
fluorosilicona, aceites
fluorados, y mezclas de
los mismos;

donde la composicion
oleosa tiene un punto de
ignicion por debajo de
100°C.

ramificados minerales o
sintéticos, (poli)ésteres y
(poli)éteres, (poli)ésteres

de acidos Cz'C24 Yy
alcoholes Co-Cx o]
polioles, que son
ramificados, triglicéridos
de &cidos grasos Ces-Cyo,
aceites vegetales,
dialquilcarbonatos,

acidos grasos
ramificados ylo
insaturados,  alcoholes
grasos ramificados y/o

insaturados, aceites de
silicona, aceites de
fluorosilicona, aceites
fluorados, y mezclas de
los mismos,

donde la composicién
oleosa tiene un punto de
ignicién por debajo de
100°C.

Reiv. 2. Composicion de
acuerdo con la
reivindicacién 1,
caracterizada por que
comprende 90 a 99% en
peso de parafina(s) Cs,
Clo, Cop Yy de 1 a10% en
peso de parafina(s) Cis a
C24.

Reiv. 2. Composicion de
acuerdo con la
reivindicacién 1,
caracterizada por que
comprende 90 a 99% en
peso de parafina(s) Cs,
Clo, Cop y de 1 a10% en
peso de parafina(s) Cis 3
C24.

Reiv. 2. Composicion de
acuerdo con la
reivindicacién 1,
caracterizada por que
comprende 90 a 99% en
peso de parafina(s) Cs,
Clo, Cuw y de 1 a10% en
peso de parafina(s) Cis a
C24.

Reiv. 2. Composicién de
acuerdo con la
reivindicacién 1,
caracterizada por que
comprende 90 a 99% en
peso de parafina(s) Cs,
Clo, Cuw y de 1 a10% en
peso de parafina(s) Cius a
C24.

Reiv. 3. Composicién de
acuerdo con la
reivindicacion 2,
caracterizado en que
comprende o0 consiste
s6lo de, dodecano vy
tetradecano.

Reiv. 3. Composicion de
acuerdo con la
reivindicacion 2,
caracterizado en que
comprende o consiste
solo de, dodecanoy
tetradecano.

Reiv. 3. Composicién de
acuerdo con la
reivindicacion 2,
caracterizado en que
comprende o0 consiste
sélo de, dodecano vy
tetradecano.

Reiv. 3. Composicion de
acuerdo con la
reivindicacion 2,
caracterizado en que
comprende 0 consiste
s6lo de, dodecano vy
tetradecano.

Reiv. 4. Composicién de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a 3, caracterizada
porque contiene 70 a
95% en peso de una
mezcla de parafina y 5%
a 30% en peso de
aceite(s) no volatil(es)

Reiv. 5. Compaosicién de

acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1

a 4, caracterizada

porque contiene 70 a
95% en peso de una
mezcla de parafinay 5 a
30% en peso de
aceite(s) no volatil(es),
preferiblemente 85 a
95% en peso de mezcla
de parafinay 5 a 15% en

Reiv. 4. Composicién de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a 3, caracterizada
porque contiene 70 a
95% en peso de una
mezcla de parafinay 5 a
30% en peso de
aceite(s) no volatil(es).

Reiv. 4. Composicién de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a 3, caracterizada porque
contiene 70 a 95% en
peso de una mezcla de
parafina y 5 a 30% en
peso de aceite(s) no
volatil(es).
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CAPITULO
REIVINDICATORIO
DIVISIONAL
No. 14-129084-00000-
0000

CAPITULO
REIVINDICATORIO
SOLICITUD PARENTAL
No. 11-151129-00000-
0000

CAPITULO
REIVINDICATORIO
SOLICITUD PARENTAL
No. 11-151129-00007-
0000

CAPITULO
REIVINDICATORIO
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0000

peso de aceite(s) no
volatil(es).

Reiv. 5. Composicién de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a 3 caracterizada porque
contiene 85 a 95% en
peso de mezcla de
parafinas y 5 a 15% en
peso de aceite(s) no
volétil(es).

Reiv. 5. Composicion de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a 4, caracterizada
porque contiene 70 a
95% en peso de una
mezcla de parafinay 5 a
30% en peso de
aceite(s) no volatil(es),
preferiblemente 85 a
95% en peso de mezcla
de parafinay 5 a 15% en
peso de aceite(s) no

volatil(es).

Reiv. 5. Composicién de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a 3 caracterizada porque
contiene 85 a 95% en
peso de mezcla de
parafinas y 5 a 15% en
peso de aceite(s) no
volatil(es).

Reiv. 5. Composiciéon de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a 3 caracterizada porque
contiene 85 a 95% en
peso de mezcla de
parafinas y 5 a 15% en
peso de aceite(s) no
volatil(es).

Reiv. 6. Método o
proceso para mejorar el
uso de rimel, lapiz labial
0 base, de polimeros de
silicona tales como
elastomeros de silicona o
gomas, o para mejorar el
esparcimiento en la piel
de composiciones de
proteccion solar y/o la
dispersion de pigmentos
en composiciones de
proteccion solar
afadiendo al rimel, 1apiz
labial, fundacion,
polimeros de silicona,
gomas 0 composiciones
de filtro solar la
composicién oleosa de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a>s.

Reiv. 6. Uso de la
composicién oleosa de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a 5 para mejorar el uso
de rimel, lapiz labial o
base, 0o como un
vehiculo para polimeros
de silicona tales como
elastomeros de silicona o
gomas, 0 para mejorar el
esparcimiento en la pie!
de composiciones de
proteccion solar y/o la
dispersion de pigmentos
en composiciones de
proteccion solar.

Reiv.6 Método o proceso
para mejorar el uso de
rimel, lapiz labial o base,
de polimeros de silicona
tales como elastdbmeros
de silicona o gomas, o
para mejorar el
esparcimiento en la piel
de composiciones de
proteccion solar y/o la
dispersion de pigmentos
en composiciones de
proteccion solar
afiadiendo al rimel, lapiz
labial, fundacion,
polimeros de silicona,
gomas o composiciones
de filtro solar la
composicién oleosa de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a>s.

Reiv. 6. Método o
proceso para mejorar el
uso de rimel, lapiz labial
o base, de polimeros de
silicona tales como
elastomeros de silicona o
gomas, o para mejorar el
esparcimiento en la piel
de composiciones de
proteccion solar y/o la
dispersion de pigmentos
en composiciones de
proteccion solar
afadiendo al rimel, lapiz
labial, fundacién,
polimeros de silicona,
gomas o composiciones
de filtro solar la
composicién oleosa de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a>s.

Reiv. 7. Composicion
cosmética que contiene
la composicion oleosa de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a 5.

Reiv. 7. Composicién
cosmética que contiene
la composicion oleosa de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
a>s.

Reiv. 7. Composicién
cosmeética que contiene
la composicion oleosa de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1
as.

Reiv. 7. Composicién
cosmética que contiene
la composicion oleosa de
acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones
la 5.

Reiv.8. Composiciéon de

Reiv. 8. Composicion de

Reiv.8. Composicion de

Reiv.8. Composicion de

acuerdo con la | acuerdo con la acuerdo con la acuerdo con la
reivindicacion 7, | reivindicacién 7, reivindicacion 7, reivindicacion 7,
caracterizada porque no | caracterizada porque no | caracterizada porque no | caracterizada porque no
contiene siliconas | contiene siliconas contiene siliconas contiene siliconas
ciclicas. ciclicas. ciclicas. ciclicas.

Reiv. 9 Método o0 | Reiv. 9. Uso cosmético Reiv. 9 Método o Reiv. 9 Método o
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CAPITULO CAPITULO CAPITULO CAPITULO
REIVINDICATORIO REIVINDICATORIO REIVINDICATORIO REIVINDICATORIO
DIVISIONAL SOLICITUD PARENTAL | SOLICITUD PARENTAL | SOLICITUD PARENTAL
No. 14-129084-00000- No. 11-151129-00000- No. 11-151129-00007- No. 11-151129-00010-
0000 0000 0000 0000
proceso para maquillaje | de la composicién proceso para maquillaje proceso para maquillaje
ylo cuidado ylo | cosmética de acuerdo y/o cuidado y/o y/o cuidado y/o
proteccion de la piel, | con cualquiera de las proteccion de la piel, proteccion de la piel,
labios, pestafias, y/o | reivindicaciones7y 8 labios, pestanas, y/o labios, pestafas, y/o

ufias aplicando sobre la
piel, labios, pestafias, y/o
ufas la composicion
cosmética de acuerdo

para el maquillaje y/o
cuidado y/o proteccion
de la piel, labios,
pestafias y/o ufias.

ufas aplicando sobre la
piel, labios, pestafias, y/o
uias la composicién
cosmética de acuerdo

ufas aplicando sobre la
piel, labios, pestafias, y/o
ufas la composicién
cosmética de acuerdo

con cualquiera de las con cualquiera de las con cualquiera de las
reivindicaciones 7y 8. reivindicaciones 7y 8. reivindicaciones 7y 8.
Reiv. 10. Método o | Reiv. 10. Uso cosmético | Reiv. 10. Método o Reiv. 10. Método o
proceso para para | de la composicién proceso para para proceso para mejorar la

mejorar la evaporacion
y/o aplicacién en la piel

de composiciones
antitranspirantes o]
desodorantes,

particularmente en forma
de roll-on, gel o barra,
particularmente basadas
en sales de aluminio

afadiendo a
composiciones

antitranspirantes o]
desodorantes la
composicién cosmética
de acuerdo con
cualquiera de las

reivindicaciones 7 y 8.

cosmética de acuerdo
con cualquiera de las
reivindicaciones 7y 8
para mejorar la
evaporacion y/o
aplicacion en la piel de
composiciones
antitranspirantes o
desodorantes,
particularmente en forma
de roll-on, gel o barra,
particularmente basadas
en sales de aluminio.

mejorar la evaporacion
ylo aplicacion en la piel
de composiciones
antitranspirantes o
desodorantes,
particularmente en forma
de roll-on, gel o barra,
particularmente basadas
en sales de aluminio
afadiendo a
composiciones
antitranspirantes o
desodorantes la
composicion cosmética
de acuerdo con
cualquiera de las
reivindicaciones 7 y 8.

evaporacion y/o
aplicacion en la piel de
composiciones
antitranspirantes o
desodorantes,
particularmente en forma
de roll-on, gel o barra,
particularmente basadas
en sales de aluminio
afadiendo a
composiciones
antitranspirantes o
desodorantes la
composicion cosmética
de acuerdo con
cualquiera de las
reivindicaciones 7 y 8.

Es importante resaltar que en referencia al Articulo 36 de la Decision 486, esta Oficina
considera, que la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es
una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental,
materia que ya fue examinada, de manera que la presente solicitud no es una division de
la materia inicialmente presentada, sino una multiplicacién de ella.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos solicitudes que contengan la misma
materia, ni que se examine dos veces, ni que se conceda doble patente para la misma

materia.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar
varios tramites sobre la misma materia de proteccién. El documento PCT/GL/ISPE/1, del
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), menciona, con respecto a
solicitudes que estan en tramite simultAneamente, incluidas las presentadas en la misma
fecha, que ‘(...) existe el principio aceptado de que no se concederan dos patentes al
mismo solicitante para una invencion. Se puede permitir que un solicitante proceda a
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presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripcion, siempre que
las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ambito, y se dirijan a un
objeto diferente (...)’ (Pag. 117, Parr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no es factible
estudiar, ni conceder dos patentes para una misma invencion, como en el caso presente
en el que la solicitud parenteral y la solicitud divisional propuesta, 12-180992 y 14-134597,
toda vez que tienen el mismo objeto, es decir, tanto la solicitud parental como su divisional
reivindican un proceso para preparar el monohidrato del compuesto de férmula (I), asi
como el compuesto de férmula (1).

De otro lado, esta Oficina no requirié a la solicitante que dividiera la solicitud, dado que no
se considerd necesario dividir la solicitud parental porque la materia contenida en la
solicitud parental pertenece a un solo concepto inventivo, es decir cumple con el requisito
de unidad de invencién y por tanto no requiere ni de busquedas independientes, ni de
examenes de patentabilidad independientes, que son las razones administrativas para
presentar un requerimiento por falta de unidad de invencion.

Si bien es cierto, que uno de los requisitos para presentar una division de una solicitud es
gue no haya ampliacién de la materia contenida en la solicitud inicial, se aclara que la
primera condicion para presentar la solicitud fraccionaria es que cada una de las
solicitudes fraccionarias contenga una parte de la totalidad de la materia inicialmente
presentada, es decir, que efectivamente haya division de la materia, lo cual es
consecuente con el significado de los términos “division” y “fraccion”, porque ademas,
como se explicd, no es legal conceder doble patente para una misma materia.

De manera que frente al articulo 36 citado, es totalmente legal el no admitir una solicitud
“divisional” que no es una divisional, tal como sucede en este caso particular, porque, la
nueva solicitud trata de la misma materia contenida en la solicitud inicial, de manera que
no es en realidad una solicitud divisional.

CUART O: Que por lo anteriormente sefialado resulta procedente no admitir la division de
solicitud propuesta,

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y
Comercio,
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUcION N0:67330
Por la cual no se admite una division de solicitud

Rad. PCT/14-129084

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: No se admite la division de solicitud propuesta el 13 de junio de
2014 con radicado N°14-129084-00000-0000, en relaciébn con la solicitud original
radicados N° 11-151129-00000-0000, N° 11-151129-00007-0000 y N° 11-151129-00010-
0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s) sociedad(es)
Biosynthis, advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno por cuanto esta

agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 12 Nov 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@Illoredacamacho.com

Elabor6: Rubiela Pacanchique Vargas
Revis0: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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