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Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad.PCT/08-083008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el articulo
3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 11 de agosto
de 2008 con el N° 08-083008-00000-0000, por las sociedades Mission Pharmacal CO.y
Sterling Foods Ltd, a través de apoderado, se presentd la solicitud de patente de
invencion titulada “PRODUCTO ALIMENTICIO ENRIQUECIDO CON CALCIO".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 612 del 29 de enero de 2010, habiéndose presentado oposicién por parte de
la sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol S.A., representado legalmente
por su apoderado doctor Tito Noe Parra Murillo, por parte de la sociedad Colombina S.A.,
representado legalmente por su apoderado doctor Dario Cardenas Navas, por parte de la
sociedad Procaps S.A., representado legalmente por su apoderada doctora Cielo Angela
Pefia Rodriguez, oposiciones gue una vez fueron estudiadas por el Despacho,
desvirtuaron la patentabilidad del objeto en estudio como se analizara mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10060 y notificado por
fijacion en lista el 8 de junio de 2012 se requirid a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 312 a 329 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisidn, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-083008-00011-
0000 del 6 de septiembre de 2012, respondid oportunamente el requerimiento
formulado y presentd aclaraciones y un nuevo capitulo reivindicatorio, atendiendo de
esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por
la Comision de la Comunidad Andina “Los pafses miembros otorgaréan patentes para fas
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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 17 y 36 a 49, y las reivindicaciones 18 a 35
contenidas en los folios 357 a 363, no cumplen con el requisito de novedad y nivel
inventivo, respectivamente. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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6.1. Oposiciones presentadas.
Argumentaciones de Lafrancol

Afirma el opositor que la solicitud bajo estudio pretende obtener patente para
composiciones farmaceuticas, indicando que estos eventos y practicas son totalmente
conocidos en la industria farmacéutica. Adicional a esto, el opositor indica que no son
patentables las composiciones farmacéuticas de la presente solicitud, porque incluyen
compuestos activos tales como Glucosamina, Condroitina, Fenitoina, Ibuprofeno, entre
otros, los cuales ya son conacidos en el campo del sector quimico-farmacéutico.

Argumentaciones de Procaps

Dice el opositor que la solicitud presentada carece de novedad y nivel inventivo puesto
que la invencion ya estaba comprendida en el estado de la técnica por los documentos
D1: US6723358 publicada el 20 de abril de 2004 y D2: US6086927 publicada el 11 de
julio de 2000.

Argumentaciones de Colombina

El opositor menciona que los siguientes documentos: WQ2003/055500 (D1): publicado
el 10 de Julio de 2003, US6716454 (D2): concedida el 06 de Abril de 2004, WO
2005/117829 (D3): fecha de prioridad es el 01 de Junio de 2004, El documento de la
Comunicacion publica obtenida de la pagina web de la FDA, de la empresa Whitehaii-
Robins dirigida a la Administracion de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA),
fechada el 25 de Junio de 1999 (D4), en la cual se notifica a ta FDA el contenido de la
etiqueta del suplemento dietario denominado "Caltrate Plus Masticable" y
(DS)descripcion completa del producto del Caltrate 600+ en la pagina web:
http://www.caltrate.com/products/caltrate600dplus chew.asp, afectan la novedad de la
solicitud.

Respuestas del Solicitante

El solicitante presenté un nuevo pliego de reivindicaciones e indico las S|gwentes
consideraciones hacia los opositores

Oposicion de Lafrancol:

El solicitante no presento respuesta frente a ese opositor
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Oposicion Procaps:

El solicitante indica que los documentos que menciona el opositor no desvirtdan la
novedad de la solicitud, ya que el objeto técnico al cual van definido los documentos
van dirigido a productos alimenticios horneados.

Oposicién Colombina:

El solicitante indica que la novedad de la presente solicitud no se encuentra afectada
por ninguna de las anterioridades citadas por COLOMBINA S.A. El solicitante indica que
ninguno de los documentos afecta el nivel inventivo puestos que las caracteristicas
técnicas como las relacionadas con el horneado del producto alimenticio y la actividad
de agua inferior a 0.8, hacen que el producto alimenticio de la solicitud sea inventivo
sobre lo mostrado en las anterioridades citadas, ya gue como expuso el solicitante
previamente, ninguno de estos documentos sugiere que se pueda realizar algun tipo de
sometimiento de los productos a temperaturas elevadas.

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capitulo reivindicatorio aportado, los
argumentos presentados por la sociedad opositora no prosperan como elementos que
permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aqui se analiza.

6.2. Objeto de la invencion.

El problema planteado en esta solicitud es suministrar un producto alimenticio
masticable enriquecido con calcio, vitaminas, multivitaminas, entre otros, gque cumpla
las necesidades para un complemento dietético que tenga sensacion en la boca,
aspecto, gusto, aroma, y textura aceptables en el que al menos una pieza del producto
alimenticio proporcione la IDR recomendada diaria. Para resolver este problema técnico
la solicitud en estudio proporciona un producto alimenticio masticable enriquecido con
calcio en el que al menos una pieza del producto alimenticio puede proporcionar la IDR
recomendada diaria de calcio. El producto alimenticio enriquecido con calcio tiene un
gusto, una textura y una sensacion en la boca sustancialmente similares a un producto
alimenticio no enriquecido con calcio.

6.3. Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de enero de 2006, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron [0S
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:
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item Documento Titulo Fecha de Publicacion*

Food bars containing nutritional supplements and | 27/Mayo/2003
D1 U56569445 anti-constipation and regularity maintaining-agents

Therapeutic combination of vitamin and calcium
D4 USB716454 in unitary galenic tablet form, a method of
ohtaining it, and the use thereof

6/Abril/2004

Chewable, suckable and swallowable tablet
D5 WQ02005117829 | containing a calcium-containing compound as an
active substance

15/Diciembre/2005

D1'divulga (Columna 7, Linea 11 — Columna 21, Linea 20) barras de alimento para el
consumo en mujeres embarazadas, mujeres en estado de lactancia, las cuales
componen una 0 mas vitaminas y/o minerales, asi como sus métodos de preparacion y
meétodos para el suplemento dietario.

D42 divulga (Columna 2, Lineas 14-40) una composicion terapéutica de vitamina D y
calcio en un tableta y su respectivo método para obtenerla.

D5® divulga (abstract) una composicion farmacéutica y/o nutracéuticas para uso oral
‘que contiene un compuesto que contiene calcio. La composicion esta en forma de
comprimidos que estan disefiados para que tengan un sabor aceptable y sensacion en
la boca, con lo que las tabletas son masticables o para chupar.

Esta oficina se pronuncia frente a las caracteristicas de la invencion en el siguiente
sentido:

¢ En cuanto a que es un producto alimenticio, en la pagina
*http:/ivww.fao.org/docrep/w5975s/w5975s08.htm, se observa la definicién de
alimento y aditivo alimentario, haciendo acapite en este documento:

Se entiende por "alimento"” toda sustancia, elaborada, semi-elaborada o bruta,
que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, ef chicle y

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
FT=Dé&date=2003052780B=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=6569445B2&KC=B2&ND=4

2http:iworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=US&NR=6716454B2&KC=B2&FT=D&ND=4&date=20040406&DB=EPODOC&locale=en_EP

3http:/iworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblig?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051215&CC=WQO&NR=200511
7829A2&KC=A2

4Fls. 323 a 326

Pégina 4 de 9
Al contestar favor indique el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacidn que se indica a continuacién: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 65int, 2 Tel 5737020
Cod Verificacion; 951059154 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01800-910165

Weh: www.sic.goy.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 61271
Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad.PCT/08-083008

cualesquiera otras sustancias que se utificen en la fabricacion, preparacién o
* tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las
sustancias utilizadas solamente como medicamentos.

Se entiende por "aditivo alimentario” cualquier sustancia que por si misma no
se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente
bédsico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adicién al afimento en sus
fases de produccion, fabricacion, elaboracién, preparacién, tratamiento,
envasado, empaquetado, transporte © almacenamiento, resufte (o pueda
esperarse que razonablemente resuite) directa o indirectamente por si 0 sus
subproductos, un componente del alimento o bien afecte a sus caracteristicas.
Esta definicion no incluye "contaminantes” o sustancias afladidas al alimento
para mantener o mejorar las cualidades nutricionales.

¢ En cuanto a que el producto alimentario de la solicitud sea un alimento horneado
Se le aclara al solicitante, es mas que evidente que, por ejemplo un proceso de
produccion de tabletas, incluye una etapa de calentamiento con calor seco. En
este orden de ideas, especificar que el producto se sometid a un proceso de
horneado no le aporta ninguna caracteristica novedosa.

6.4. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina:

“Una invencién se considerara nueva cuando no estd comprendida en el estado de la
técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida’.

Para el presente caso, la siguiente tabla representa la comparacion entre las
caracteristicas técnicas esenciales de la solicitud estudiada y las reveladas en los
documentos D4 y D5, que representan el estado de la técnica:

Caracteristicas técnicas D4 D5
esenciales

Composicién terapéutica Tabletas masticables, para chupar

Producto Alimenticio Horneado (Columna 2, Lineal5] o consumir [Reiv, 38]
Una fuente de calcio, en dende la Carbonato Calcio con Carbonato de calcio con tamafio de
fuente de calcio tiene un tamafio tamario de particula 12 particula 10-25 o 3.9 micrémetros
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de particula inferior a 100 micrémetros [Columna 3, | [Reiv. 24, Pagina 18, Lineas 13-14
micrémetros Lineas 36-40] y 20-22]
Vitamina D3 Vitamina D3
Vitamina D3
[Columna 2, Lineas 51-53] | [Reivindicacién 32 y Pagina 32]

Del anterior cuadro comparativo, podemos observar que la solicitud presentada no es
nueva, toda vez que las caracteristicas esenciales de la composicion farmacéutica de la
reivindicacion 1 ya habian sido divulgadas previamente en la anterioridad D1. De la
misma manera, las caracteristicas esenciales de la composicién de la reivindicacion 1
también se encuentran divulgadas en la anterioridad D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 17 y 36 a 49 no mencionan alguna
caracteristica que haga nueva a la composiciéon de la reivindicacién 1, por lo tanto, -
tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decisién 486.

6.5. Nivel Inventivo.

Segln lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisidén 486: “Se considerard que una
invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en
la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 18 se refiere a: “Método para producir un
producto alimenticio enriquecido, siendo el producto afimenticio horneado masticable y
proporcionando 1 00 - 1500 mg de calcio, comprendiendo el método las etapas de: a)
mezclar los componentes humedos y secos seleccionados en una mezcladora para
formar una masa/pasta mezclada; b) alimentar la masa/pasta mezclada a través de una
extrusora; ¢) cortar fa masa/pasta extruida en piezas individuales; d) envasar las piezas
extruidas en material de envasado proporcionando de este modo un producto
alimenticio horneado masticable enriquecido con calcio que contiene vitamina D3, y en
el que una pieza del producto alimenticio proporciona la IDR recomendada diaria de
calcio en donde la fuente de calcio tiene un tamafio de particula inferior a 100
micrémetros, en donde incluye ademds la etapa de cubrir totalmente las piezas
individuales con un recubrimiento exterior antes de envasar las piezas en las bandejas”
(F1.359).

La tabla siguiente presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en |a reivindicacion 18, y las reveladas en el
documento D1, que representa el estado de la técnica:
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Caracteristicas esenciales

D1

Método para producir un producto
alimenticio enriguecido

Método para producir una barra de alimento

Donde el producto alimenticio tiene una IDR

recomendada de calcio y la fuente de calcio

tiene un tamafo de particula inferior a 100
micréometros

El producto alimenticio contiene Calcio
entre 200 y 2000 mg

Y Vitamina D3

Vitamina D entre 200-400 UI

a) mezclar los componentes himedos y
secos seleccionados en una mezcladora
para formar una masa/pasta mezclada;

Preparar la base de la masa y aparte la
capa de recubrimiento, mezclar

b) alimentar la masa/pasta mezclada a
través de una extrusora;

Colocar la mas en un extrusora

c) cortar la masa/pasta extruida en piezas
individuales;

Obtener producto individual de una
extrusora

djcubrir totalmente las piezas individuales
€on un recubrimiento exterior

Recubrir la barras con las capas para
recubrimiento

e) envasar las piezas extruidas en material

Empacar
de envasado P

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica
méas cercano a la invencion definida en la reivindicacién 18, el cual divulga el método
para producir una barra de alimento el cual consiste en preparar una barra de alimento
que contiene Calcio entre 200 y 2000 mg y Vitamina D entre 200-400 Ul {Reiv. 7] vy
donde el proceso para produciria comprende preparar la base de la barra y aparte la
capa de recubrimiento, luego mezclar, obtener el producto individual de la extrusora,
recubrir las barras con las capas para recubrimiento y empacar (Columna 17, Linea 24
hasta Columna 19 Linea 20).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 18, y el método del
documento D1 consiste en que el no se divulga que la fuente de calcio afadida al
proceso tiene un tamafo de particula inferior a 100 micrometros. No hay evidencia que
estas diferencias en cuanto al producto final entre el método de D1 y el método de la
reivindicacion 18 introduzcan un efecto técnico inesperado, gue represente para la
persona de nivel medio versada en la materia una mejor eficiencia en el método o
mejora para algun producto alimenticio.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢,c6mo modificar el tamafio de particula de la fuente de calcio conocida en
D1 para proporcionar un método de produccion de productos alimenticios?
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Ahora bien, D4 emplea como fuente de calcio Carbonato Calcico con tamafio de
particula 12 micrometros [Columna 3, Lineas 36-40] y D5 da a conocer que una calidad
particular adecuada de tamafio de particula para el carbonato de calcio esta en un
tamaio medio de particula de 60 micrometros 0 menos, 50 micrémetros o0 menos, 0 40
micrometrosm 0 menos (Pagina 18 Lineas 2 a 4).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, incluiria el
carbonato de calcio que se da a conocer en las anterioridad D4 y D5 en el método para
preparar la barra alimenticia de D1, esperando con certeza, el lograr un producto
alimenticio por un método como el de la reivindicacion 18 de la solicitud estudiada. Lo
anterior teniendo en cuenta que el tamafio de particula no influye en el proceso de
produccion del producto alimenticio, lo cual es una modificacion menor, y por
consiguiente es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 19 a 35 no mencionan caracteristicas
adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En conclusién, no obstante las modificaciones realizadas por la solicitante en su
capitulo reivindicatorio, no desvirtGan de manera alguna las objeciones a la
patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposiciones presentadas por la doctora
Cielo Angela Pefia Rodriguez, quien actia en calidad de apoderada de la sociedad
Procaps S.A., el doctor Tito Noé Parra Murillo, quien actiia en calidad de apoderade de la
sociedad Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol S.A., y declarar fundada la
oposicion presentada por el doctor Dario Céardenas Navas, quien actla en calidad
apoderado de la sociedad Colombina S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada
‘PRODUCTQO ALIMENTICIO ENRIQUECIDO CON CALCIO".

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la doctora
Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad Mission
Pharmacal CO. y Sterling Foods Ltd, la doctora Cielo Angela Pefia Rodriguez, en su
calidad de apoderada de la sociedad Procaps S.A., el doctor Tito Noé Parra Murillo, en
su calidad de apoderado de la sociedad Laboratorio Franco Colombianoc S.A. Lafrancol
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S.A. y al doctor Dario Cardenas Navas, en su calidad de apoderado de la sociedad
Colombina S.A., 0 a quienes hagan sus veces, entregandoles copia de la misma y
advirtiendoles que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente
de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacién
o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 19 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

p

PABLO FELIPE ROBLED TILLC

Doctora ; )
DILIA MARIA ROCDRIGUEZ D'ALEMAN.
notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctora_ B .
CIELO ANGELA PENA RODRIGUEZ
simarc.abogados@gmail.com, negocios@optimun-co-com

Doctor i
TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Doctor
DARIO CARDENAS NAVAS
general@cardenasycardenas.com; infopi@cardenasycardenas.com
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