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Sefor(a)
SPECIALITES PET FOOD

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como
apoderado.

2. Descripcion (Art. 28 D486)

El capitulo descriptivo no proporciona la informacion suficiente para que la persona del
oficio normalmente versada en la materia pueda llevar a cabo la invencién, toda vez
que no divulga de manera clara la manera en la que se hace el mejorador de
palatabilidad. No es claro cuales son los componentes de las composiciones y
mezclas.

Asi las cosas, la descripcion debe ajustarse de tal manera que comprenda la siguiente
informacion, tal como lo sefiala el Articulo 28 de la Decision 486 de 2000:
a) el sector tecnolégico al que se refiere o al cual se aplica la invencion

b) la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la comprension
y el examen de la invencidén, y las referencias a los documentos y publicaciones
anteriores relativas a dicha tecnologia

c) una descripcion de la invencién en términos que permitan la comprensién del
problema técnico y de la solucidn aportada por la invencién, exponiendo las diferencias
y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior: de acuerdo a lo presentado
en la solicitud, el problema a resolver consiste en la necesidad de proveer un mejorador
de palatabilidad que proporcionen un sabor fuerte, faciles y utilizables en comida para
gatos; para solucionar dicho problema se aporta un mejorador de palatabilidad. En la
descripcion, ademas de sefialar lo anterior, se debe definir los componentes vy
proporciones del mejorador de palatabilidad. Ahora bien, si la tecnologia anterior
corresponde a alimentos para gatos se debe sefalar si hay alguna ventaja respecto de
dichos productos, aclarando que no basta con la simple afirmacién de que hay alguna
ventaja, sino que es necesario soportar cualquier afirmacion con pruebas (por ejemplo,
un estudio comparativo sensorial de la mejora de la palatabilidad).
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d) una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiera: lo cual no aplica para este caso.

e) una descripcidn de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar
a la practica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos
pertinentes: es decir, el proceso de elaboracion de la composicidn con unas etapas y
condiciones definidas, estableciendo claramente los aminoacidos y demas
componentes y proporciones. De no divulgarse, el normalmente versado en la materia
no puede llevar a cabo la invencion. Al respecto vale la pena destacar que una patente
“es un derecho exclusivo que se concede sobre una invencion. En términos generales,
una patente faculta a su titular a decidir si la invencion puede ser utilizada por terceros
y, en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento
de patente publicado, el titular de la patente pone a disposicion del publico la
informacién técnica relativa a la invencién™. Por lo cual, la divulgacién completa de la
invencion es necesaria para que eventualmente proceda la concesion de la misma, si
no se da a conocer al publico la informacion técnica referida a la invencion no se
cumple con el objeto del sistema de patentes.

f) una indicacidon de la manera en que la invencion satisface la condicién de ser
susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la
naturaleza de la invencién

El capitulo descriptivo no es claro porque menciona la expresion “resumen animal” y
no se puede establecer a que se esta haciendo referencia, posiblemente por una mala
traduccion, si lo que quiere mencionar es “rumen” se debe hacer la correccion
necesaria

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capitulo reivindicatorio no es claro porque se debe definir por unos componentes
especificos, si bien son aminoacidos mencionar los nombres o estructuras de los
mismos, puesto que el porcentaje de carbonilo o de amino no es una caracteristica
técnica de la invencion, debido a que existen un sin numero de compuestos que no
son aminoacidos con presencia de grupos carbonilo y amino en su estructura quimica.
Por lo tanto, debe definirse claramente cuales son los aminoacidos de interés y su
proporcion en el mejorador de palatabilidad.

Las reivindicaciones 1, 3, 4, 7, 8, 17 no son concisas cuando emplean los términos
‘monosacaridos”, “disacaridos”, “oligosacaridos”, “levaduras”, “mejorador de
palatabilidad”, “alimento para gatos”, en la definicion de los componentes empleados
en el material, porque definen los componentes por su funcién o actividad, pero no por
la estructura quimica o el nombre de cada compuesto o componente especifico, o que
hace que se obtengan un numero indefinido de composiciones farmacéuticas que no
encuentran soporte en la descripcion. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina
de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripcion.

1 Tomado de URL: http://www.wipo.int/patents/es/#basics
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La reivindicacidén 7 no es clara porque menciona la expresion “resumen animal” y no
se puede establecer a que se esta haciendo referencia, posiblemente por una mala
traduccién, si lo que quiere mencionar es “rumen” se debe hacer la correccion
necesaria.

Las reivindicaciones 8, 10 y 13 no son claras porque:

- hacen referencia a un método definido por la composicidon. Se recuerda que un
método debe definirse por sus etapas y condiciones en cada una de ellas.

- Aunque los métodos se encabezan diferente, tanto las caracteristicas esenciales
como la finalidad es la misma. Por lo tanto, solo dejar un método debidamente definido.

La reivindicacion 16 no es clara porque es una reivindicacion de producto definida en
términos del procedimiento de fabricacion. Al respecto no debe olvidarse que las
reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben
redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones
de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitucion del mismo y las
partes que lo componen. En cambio, las reivindicaciones de procedimiento se deben
caracterizar por la secuencia de etapas técnicas que llevan a la transformacién de una
materia prima para la obtencion de una cosa o resultado.

La reivindicacion 17 no es clara porque hace referencia a un kit de partes y este debe
caracterizarse por las composiciones, las proporciones de cada composicién y las
cantidades de los componentes que hacen parte de la composicién

El capitulo reivindicatorio no es conciso porque

- se emplea el conector disyuntivo “0”, que indica que es alternativo emplear un
compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicacion. Se requiere al solicitante
cambiarlo.

- se mencionan expresiones “por lo menos”, “mas preferiblemente” y “opcionalmente”
precediendo una caracteristica no son limitativas, porque hace opcional a las
caracteristicas técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicacién. Se
sugiere cambiarlas.

- emplea el término “aproximadamente”, el cual es impreciso y no permite distinguir la
invencion del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por término preciso o rango
concreto.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decisién 486, se le requiere
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacion del
presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar
cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y
perdera su prelacion.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento
llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contiene mas de diez (10)
reivindicaciones, no pagara la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente al pago por reivindicacion adicional. Es claro, que en todo caso debera
pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta
en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante.
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via gubernativa.

Atentamente,

.,

s N

JESUS FERNEL GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: MAYRA A. QUINTERO VALBUENA
Aprobado: JESUS FERNEL GARCIA GARCIA
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