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Solicitud de patente para: REVESTIMIENTOS DE
PELICULA Y COMPOSICIONES PARA REVESTIMIENTOS DE
PELICULA BASADAS EN ALCOHOL POLIVINILICO

\

Solicitante : BERWIND PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.
Fecha de : \
Solicitud : 7 de Julio de 2000 |
1.

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante
en el asunto antes identificado, me refiero al oficio nimero

05946, notificado por fijacidén en lista el 21 de Julio de 2005 !
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2. Mediante el oficio nimero 05946 se puso en conocimiento

del gsolicitante el informe que contiene las siguientes

observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo' de
, * la presente solicitud de patente:

|
'
{

Refiriéndose a la novedad de la solicitud su Despa@ho

1
considera que los elementos constitutivos de la composicidn de las

1
reivindicaciones 1-44, es decir, PVA, plastificanpe

(polietilenglicol o© glicerina), talco, agua Yy opcionalmente

pigmento/colorante/opacificante y lecitina ya estaban contenidos

i
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en las composiciones tanto de D3 que ensefla una dispe?sién. de
revestimiento de pelicula que comprende PVA, talcoa agua,
pigmento/colorante/opacificante y lecitina; como de D4 que ensefla
una dispersién de revestimiento de pelicula que cbmprende
polimero, ©plastificante (PEG o glicerina), talco, égua Yy
pigmento/colorante/opacificante y lecitina y de D5 que enéeﬁa una
dispersidén de revestimiento de pelicula que comprende PVA,
i

plastificante (glicerina), talco, agua . Yy

|
pigmento/colorante/opacificante, por lo cual la composicidén de 1la
|

!
i

1

z [
Ademds se observa que los pasos que conforman el método

presente solicitud carece de novedad.

para revestir sustratos de las reivindicaciones 45 a 66 eé decir
(1) mezclar PVA, plastificante, talco, agua para form%r una
% dispersidén (2) aplicar una dispersidén sobre 1los sustrat?s (3)
secar, se habian mencionado tanto en D1 que ensefia los pa?os de
(1) mwmezclar PVA, talco, agua para formar una dispersiém {2)
aplicar la dispersidn sobre los sustratos (3) secar; comoien D3
que ensefla (1) mezclar PVA, plastificante, talco, agua para %ormar
una dispersidén (2) aplicar la dispersidén sobre los sustratés (3)
secar y en D5 que ensefla (1) mezclar PVA, plastificante, éalco,
agua para formar una dispersidén (2) aplicar 1la dispersién%sobre
los sustratos (3) secar; por lo cual no puede considerarse huevo

el método de las reivindicaciones 45 a 66. ‘

i

|
!
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En cuanto al nivel inventivo, su Despacho consider% que
los elementos constitutivos de la composicidén de : las
reivindicaciones 1-44 es decir PVA, plastificante, talco, agua y
opcionalmente pigmento/colorante/opacificante vy lecitina,i va
estaban contenidos en las composiciones tanto de D1 que enseﬁatuna
composicidén de revestimiento de pelicula seca que comprende %VA,
talco, pigmento, colorante opacificante y 1lecitina vy enéeﬁa

Vo . i N - e o I
también una composicidén de revestimiento de pelicula liquida  que

!
|
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|
!
!

)
}




i

CAVELIER (A (6;

ABOGADOS :
|

comprende PVA, talco, pigmento, colorante, opacificante, hecitina

y agua; como de D2 que enseifla una composicidén de revestimﬁento de

pelicula que comprende PVA y plastificante ; estas anteribridades

sugieren la combinacién en una sola composicién de PVA,

plastificante, talco, agua Yy opcionalmente pigmento,

colorante/opacificante y lecitina, que es objeto de ésta s¢licitud

por lo cual la presente solicitud no tendria nivel inventivé.
Entonces, debido a que (a) la conformacién ade la

|
composicién de esta solicitud, a partir de las anterioridades, es

]
| evidente para una persona conocedora de la materia; porgue bien

conocidas las composiciones que contienen PVA, ;talco,

pigmento/colorante/opacificante/, lecitina vy agua, parﬁ una

persona conocedora de la materia era evidente elaboﬁar la
% composicién de ésta solicitud de manera similar, teniegdo en
cuenta éstos compuestos; (b) las reivindicaciones de: ésta
solicitud no mencionan una caracteristica que conceda un efecto

!

diferente o especial a las composiciones que pueda considerarse
como un aporte a la técnica, porque las anterioridadés ya
ensefiaban las composiciones que contienen PVA, 1talco
pigmento/colorante/opacificante/, 1lecitina y agua requeridés en
ésta solicitud, asi que al incluirlas de forma simulténeab era
obvio para una persona versada en la materia y (c) el préblema
planteado en esta solicitud era la necesidad de proporcion?r un
revestimiento para tabletas farmacéuticas, suple@entos
nutricionales, alimentos, confituras, semillas agricblas,
revestimiento que es una pelicula de rapida disolucién y %iene
una superficie 1lisa, apariencia brillante, pegajosidad miﬁima,
buena adhesidén de pelicula y buena resistencia a la tensidln; Yy
puesto gque para resolver este problema técnico 1la soli?itud
proporciona una composicidn que contiene PVA, t%lco,
pigmento/colorante/opacificante, lecitina y agua gabapentiﬁa Yy
pregabalina, es decir de manera similar a como se resolvia en las

ﬂ anterioridades; esta solicitud no presenta nivel inventivo.

|
I
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3. Atiendo a las observaciones realizadas mediante e% oficio

nimero 05946 de la manera siguiente: |

1
|

i

En primer lugar, presento junto con este escrito un nuevo

|
capitulo reivindicatorio més detallado, con 20 reivindicaciones

sustentadas plenamente en la descripcibén y las cuales reémplazan
}

las 66 originalmente presentadas.

i
!
lpor el
1
examinador para desvirtuar la novedad de la presente solicitud

Con referencia a 1los documentos referenciados

hago las siguientes observaciones. !
|
|

La patente US5885617 ©presenta una composicibn de

l
|
|
|
\ revestimiento de pelicula gque contiene PVA, soya, lecikina e

|
ingredientes opcionales como colorante, vy/o agente suspensor.

que esta patente a diferencia de la presente
t

1

1

\ Cabe anotar,

l invencidén, no revela el uso de plastificante 1lo

cual ,si es
. . f . ' |
| reivindicado por 1la presente solicitud como es el caso de la
4 |

\ utilizacién de PEG o glicerina. Por otro lado, es de anotar ique la

lecitina aunque puede tener propiedades plastificante%, es

conocida como antiadherente en el estado de la técnica y ademés,

no se menciona en la presente invencidén ya que no hace paite de
o los plastificantes utilizados PEG y glicerina. De ésta forwa, la
N

presente invencién es novedosa ya que la composicidn reivindicada

v g ¢ 2 . . PR !
g revela la utilizacidn de PEG o glicerina utlllzadosl como

plastificantes, los cuales no se encuentran mencionados én la

. . |
anterioridad. i
i

1
se realiza una
comparacién elemento por elemento de la invencidén con el cditado

documento,

En cuanto a D3, es de resaltar que si

encontramos que la concentracidén a utilizar de PVA en
la anterioridad es 5% lo cual se encuentra muy alejado de la
¥

composicién reivindicada en la presente invencidén la cual utiliza

}

!
)
i
|
}
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que es un rango diferente y muy especifico.
Ademas, la concentracidédn utilizada en D3

entre 25 y 55%,

serviria mas como
adhesivo que como formador primario de pelicula caracteribtico de
la presente invencidn. !

i
|
En el caso de D5, el PVA es utilizado en concentracidn

l
comprendida entre 0.5 - 10% lo cual se aleja considerablemente de
la concentracidén de la presente invencidn, de 25-55%, %a cual,

como se dijo anteriormente menciona un rango especifico Yy

diferente al encontrado en el estado de la técnica.

!
|
Por otro lado, haciendo referencia al documento D@, este

. . . \
documento menciona peliculas de revestimiento Dbasados ! en la

¢

. . ' P . P 1
utilizacidén de polimeros de tipo celulésico y no PVA c¢omo se
+
. + ] 1 - 1 3 )‘
reivindica en la presente invencidn. Dado que D4 utiliza pqllmeros

L
celuldsicos que para una persona versada en la mateﬁla son

totalmente diferentes en estructura vy propiedades al alcohol

polivinilico reivindicado en la presente invencién, claramente se

observa que la presente invencién si presenta novedad en

comparacién con la anterioridad. Ademas, el documento |D4 no

sugiere o proporciona una composicién de revestimiento de pelicula
gque contenga 25 a 55% de PVA lo cual es caracteristico' de la

. . 2 . ‘2 el
presente invencidn en combinacidn con los plastificantes

1
reivindicados esto es PEG y glicerina. Por lo tanto, la presente
|

invencidén es novedosa. |

|
vemos que el problema
técnico que busca resolver la presente solicitud es 1la negesidad

En cuanto al nivel inventivo,

de proporcionar un revestimiento para tabletas farmacéuticas,

suplementos nutricicionales, alimentos, a través de una pelicula
de r4pida disolucidn, de superficie lisa, apariencia brilhante,
pegajosidad minima, buena adhesidén de pelicula y buena resisEencia
a la tensidn. |

1
|
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El documento D1 mencionado por el examinador, se relaciona
o k= [} 0 - .
con una composicidén de revestimiento de pelicula de barrera de la

humedad para formar un revestimiento de pelicula para la' humedad

que comprende  PVA, lecitina y opcionalmente coloﬁante vy
|

opacificante y auxiliares de flujo. Esta composicién produce un

revestimiento de pelicula que presenta excelentes propiedades de

barrera contra la humedad. Sin embargo, la misma presenta el

A diferencid de 1lo

)
anterior, la presente invencién utiliza PEG como plastifiqante el

problema de pegajosidad inherente al PVA.

cual se esperaria para una persona versada en la materia resulte

en un sistema de revestimiento més pegajoso. Adicionalmentie, como

es conocido para una persona versada en la materia, el adicionar

z
PEG a una composicidén de revestimiento resultaria en la r%ducc1én

de la fuerza de tensién lo cual se veria reflejado ,en una

pelicula débil lo cual seria una desventaja. |
:
Cabe anotar gque el PEG es utilizado en la p&esente
- {
invencidén como plastificante para producir un revestimientolque no

sea quebradizo y que no presente grietas. |

|
Sin embargo, la composicidén reivindicada en la presente
i
invencidén a diferencia de lo existente en el estado de la t?cnica,

en vez de incrementar la pegajosidad de la pelicula de
recubrimiento, como se esperaria de éste compuesto al utiilizar

glicerina, reduce la pegajosidad de la pelicula de revestimiento

resultante, actuando de forma inesperada como un antiadﬁerente
suave. i

|
el talco utilizado como deslizante ien la

i .

presente invencidn entre 9 y 20%

Por otro lado, .

y preferiblemente 10% Lde la

|
composicién de recubrimiento, produce un incremento Qn la

resistencia a la tensién de 1la pelicula de recubrimiento

resultando en una pelicula mas fuerte. Este es un éfecto

inesperado en el estado del arte ya gque se esperaria qpe la
i
|
|
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|
resistencia en la tensidén disminuyera a medida que el compuesto

insoluble, en este caso el talco, se incremente en la conmposicidn

de la pelicula de recubrimiento. |

|
Ademds, la presente invencidn presenta buenas propiedades

de Dbarrera frente a la humedad. Este también es un efecto

inesperado y sorprendente de la presente invencién ya que el PEG y

la glicerina, debido a su caracter hidrofilico, se esperarigﬁque
T — . : ) 7
redujeran las propiedades de barrera a la humedad del PVA. |
U

1

De acuerdo a lo anterior, la presente invencidn !sugiere

que el talco pueda utilizarse en tales cantidades que reduzcan la
cantidad de PVA en la pelicula de recubrimiento reduciendo ‘de esta

forma el costo de la pelicula sin reduccidén en la resistehcia
la tensidn.

a

)
1
|

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la leciﬂina que
es utilizada como antiadherente en el estado de la técnica,
presenta caracteristicas como tensoactivo en la presente inbencién
ayudando a la humidificacién de los componentes de la disbersién

acuosa, y ademds presentando un efecto plastificante, en la' medida

que Dblogquea la humedad en el revestimiento haciendo que ei mismo
|
permanezca flexible y no se quiebre. ‘

§
rammampmmranammayerd

|
|

|
En cuanto a D2, se revela una composicidn con 5 a 20% de

O
PEG y 80 a 95% de PVA y que presenta la desventaja de una lenta

» . z = L3 L} id . . ‘
disolucién en el fluido géstrico e intestinal a diferencia de la

|
presente invencidén la cual provee una pelicula de revestimiento

C oz . oo . | o2
cuya composicidn genera el efecto inesperado de rapida disolucién.
\

}
documentps de

prioridad US6448323 y EP1208143 correspondientes a la solicitud en
|

Adicionalmente gquiero resaltar que los

|
|
|

{

&l
fpermed O
3
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|
estudio fueron concedidos en las Oficinas de Patentes de Estados

Unidos vy Europa respectivamente y adicionalmente los dqcumentos
citados por el examinador aunque fueron tenidos en cuenta durante
el examen de estas solicitudes no afectaron la novedad ni el nivel

inventivo de éstas. :

|
De esta forma, la solicitud de acuerdo ?on las
modificaciones realizadas en el capitulo reivindicatorio, ha
subsanado todos los requerimientos con respecto a novedadly nivel
inventivo de la solicitud. Igualmente, presento el recibolde pago
de $91,000.00 por concepto de modificaciones en solicitud

pendiente. |

|
En conclusién, el capitulo reivindicatorio describe

claramente el objeto de la presente invenciédn, adicionalbente a
que ninguno de los documentos citados, ni solos ni en comb%nacién,
junto con sus enseflanzas, guiarian a una persona versada en la
materia a obtener la composicidn de la presente solicitud. Solo
las composiciones abarcadas por la presente solicitud proveen las
composiciones de recubrimiento las cuales pueden aplicarse
comercialmente a una tasa de rocio adecuada sin que ello ihplique
sacrificar la resistencia a la tensién en la pelicula respltante
con buenas propiedades de barrera frente a la humedad teniendo en
cuenta que el PEG y demds plastificantes similares son de caracter
hidrofilico y por lo tanto se esperaria que las propiedades de

barrera a la humedad se vieran reducidas. |

1
%
4. DOCUMENTOS ADJUNTOS: dJunto con este memorial presento los

siguientes documentos: |

|

4.1. Recibo de pago por valor de $91.000 |

4.2. Nuevo capitulo reivindicatorio
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5. DPuesto que se han atendido a cabalidad 1las obseﬁvaciones

hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de ?patente,

atentamente solicito a ustedes que se continde su tramitacidn.

Bogota,

|
Sefiora Jefe, (:j/ﬂ i

EMILIO FERRERO |
T.P.A. No. 31.929!

i

COLO 12023-801-002-5 3
y JDF/ID-000019/WPC12023 ‘
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES‘
', 2000-10
@ SOLICITUD DE:
D Correccidn de Error Material E\ Modificacién a una solicitud
Nombre:  BERWIND PHARMACEUTICAL IDENTIFICACION
SERVICES INC
sociedad constituida y existente bajo las leyes D D
SOLICITANTE de. Pennsylvania, Estados Unidos C.C. NIT
Direccion: -Moyer Boulevard,West Point 4PSE' D Otro D
Pennsylvania, Estados Unidos
Teléfono: 546 09 70 NGmero:
E-mail: clientes@camyp.com
Fax: 2494070
Domicilio:
. IDENTIFICACION
@ Nombre:  Emilio FERRERO 1
REPRESENTANTE Direccién: Carrera 42 No. 72-35 C.C. NIT l:]
O APODERADO Teléfono: 347 36 11 ‘
E-mail: cavelier@cavelier.com C.E. D Otro D
Fax: 217 92 11 1
Domicilio:  Bogotd, Colombia Namero: _438.019 TP __ 31.929
' i
NGmero de expediente: 00.051.041 Clase:

Titulo del Invento: ~ REVESTIMIENTOS DE PELICULA Y COMPOSICIONES PARA REVESTIMIENTO
DE PELICULA BASADAS EN ALCOHOL POLIVINILICO

@ Descripcion de la correcciéon o modificacion solicitada:

Adjunto nuevo capitulo reivindicatorio mis detallado con 20 reivindicaciones

sustentadas plenamente en la descripcién y que reemplazan las 66 originalmen—
te presentadas.

Anexos: '

@ Comprobante de pago No. 09 — 74 037 Fecha: <96 -09.05

Comprobante de pago de la tasa por $ 91,000.00

[:l Poderes, si fuere el caso

D Certificado de existencia y representacion legal, cuando el solicitante sea persona juridica

NOMBRE:_EMILIO FERRERQO FIRMA: i;g”‘ C"“‘ - = —

C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929




REIVINDICACIONES

1. Una composicién de revestimiento de pelicula seca para uso en en el
|
revestimiento de tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos,

formas de confituras, semillas agricolas, que comprenden |

t
Alcohol polivinilico en una proporcion de 25 a 55% en peso de la composicion, |

|
Un plastificante como plietilenglicol o glicerina y talco en donde el talco se

encuentra en una proporcion de 9 a 45 % en peso de la composicion

}
|

2. La composicion de revestimiento de la reivindicacion 1 donde el alcohol’

polivinilico comprende acetato de polivinilo parcialmente hidrolizado que tiene un'
I
porcentaje de hidrdlisis superior a 86,5 % mol.

|

|
3. La composicion de revestimiento de la reivindicacion 2 donde el alcohol.

polivinilico comprende acetato de polivinilo parcialmente hidrolizado que tiene un |
porcentaje de hidrdlisis en un rango entre 86.5 y 89.0 % mol. |

4. La composicion de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3

donde el alcohol polivinilico se encuentra en un rango entre 25 a 55 % en peso
de la composicidn.

5. La composicion de revestimiento de la reivindicacion 4 donde el alcohol

polivinilico se encuentra en un rango entre 38 y 46 % en peso de la composicion.

6. La composicion de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5

donde el polietilenglicol tiene un peso molecular entre 400 y 20000.

7. La composicién de revestimiento de la reivindicacion 6 donde el polietilenglicol
tiene un peso molecular de 3000.



1

»

7By

8 La composicidn de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7

donde el plastificante se encuentra en un rango entre 5 y 30% por peso de la
composicién. |

9. La composicidn de revestimiento de la reivindicacion 8 donde el plastificante se
. ez |
encuentra en un rango entre 10 a 25% por peso de la composicion.

!

10 La composicién de revestimiento de cualquiera de las reivindicacones 1 a 9

donde el talco se encuentra en un rango entre 9 a 20% por peso de la
composicion.

11 La composicidn de revestimiento de la reivindicacion 10 donde el talco’
comprende 10% en peso de la composicion. |

1
[

12. La composicion de revestimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11

donde incluye ademas un pigmento y un agente de opacidad. |

|
i

13. La composicidn de revestimiento de la reivindicacion 12 donde el

pigmento/agente de opacidad se encuentra en un rango entre 0 y 40% en peso ‘
de la composicion.

|

14. La composicion de revestimiento de la reivindicacion 13 donde el

i

pigmento/agente de opacidad se encuentra en un rango entre 20 y 30% en peso
de la composicién.

15. La composicidn de revestimiento de de cualquiera de las reivindicaciones 1 a
14 donde se incluye ademas lecitina.

b

16. La composicidn de revestimiento de la reivindicacién 15 donde la lecitina se |
encuentra en un rango entre 0 y 10% en peso de la composicidn.

17. La composicién de revestimiento de la reivindicacidn 16 donde la lecitina se |
encuentra en un rango entre 0 y 4% en peso de la composicion.




18. La composicion de revestimiento de la reivindicacion 1 donde ‘

el alcohol polivinilico se encuentra en un rango entre 38 y 46 % en peso de la
{
composicion
|

el plastificante se encuentra en un rango entre 10 y 25% en peso de la

composicion i

el talco se encuentra en un rango entre 9 y 20 % en peso de la composicidn.

19. Una composicion de revestimiento de pelicula seca para uso en el
revestimiento de tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos;
formas de confituras, semillas agricolas, que comprende componentes no acuosos

de la composicion de recubrimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 y
agua. |

i
i

20. Un método para revestir substratos como son tabletas farmacéuticas,
suplementos nutricionales, alimentos, formas de confiteria, semillas agricolas y

similares con un revestimiento de pelicula que comprende los pasos de

mezclar los componentes no acuosos de la composicidn de revestimiento de:
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 en agua para formar una dispersion de,
revestimiento acuosa,

aplicando una cantidad efectiva de dicha dispersion sobre dichos substratos para&.
formar una pelicula de revestimiento sobre dichos substratos y |

secar el revestimiento pelicula sobre dichos substratos. |

COLO 12023 801 002 5
JDF/1D18/WPC12023 ?
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Oficio No. 13050 ;

Folios 0 ,

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de
invencion, realizado segun lo establece el articulo 45 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico: %

- 1. Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capitulo descriptivo

comprendido en los folios 2 - 18 y el nuevo capitulo reivindicatorio de los folios [
177 - 179 de la solicitud en estudio. !

2. Objeto de la Invencion |
El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en:

Las reivindicaciones 1 — 18 se refieren a una composicion de revestimiento de !
pelicula seca que comprende PVA, plastificante (polietilenglicol 6 glicerina), _
talco y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina. ‘

La reivindicacion 19 se refiere a una dispersion de revestimiento de pelicula
liquida que comprende PVA, plastificante (polietilenglicol 6 glicerina), talco, |
agua y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina.

La reivindicacion 20 se refiere al método para revestir sustratos que comprende
los pasos de (1) mezclar PVA, plastificante (polietilenglicol 6 glicerina), talco,

agua para formar una dispersién (2) aplicar la dispersion sobre los sustratos (3) ’
secar.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar un :
revestimiento para tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, |
alimentos, confituras, semillas agricolas, revestimiento que sea una pelicula de
rapida disolucién y tenga una superficie lisa, apariencia brillosa, pegajosidad :
minima, buena adhesién de pelicula y buena resistencia a la tensién.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una ’
dispersion de revestimiento de pelicula seca que comprende PVA, plastificante
(polietilenglicol o} glicerina), talco y opcionalmente agua _
pigmento/colorante/opacificante y lecitina. !

E! objeto de la solicitud se clasificé de acuerdo conla IPC: A61 K 9/30.

También se reivindica prioridad de la Solicitud de Patente de los Estados |
Unidos US 09 351 076 de julio 9 de 1999, con respecto a la cual la fecha de
presentacion de la actual solicitud cumple el plazo maximo permitido. ’
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3. Determinacion del Estado de la Técnica

El articulo 16 de la decision 486 de la comisiéon de la Comunidad Andina que
establece que “El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se consideraré
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en
tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de
prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud
de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido este
incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 40”. |
Considerando que la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente
de la cual se reivindica prioridad es julio 9 de 1999, se consultaron las bases de
datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicacion anterior
y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta

solicitud: j
No. Documento Titulo Fecha de
Publicacion
D1 US 5885617 Composicion de cubierta de | Mar 23, 1999
pelicula que es una barrera contra
la humedad, método y forma de
recubierta
D3 US 3 935 326 Proceso para recubrir tabletas con | Ene 27, 1976
dispersiones acuosas de resina
D4 US 4 665 648 Composiciones formadoras de | May 19, 1987
pelicula para recubrimiento de
granos y semillas
D5 US 3554 767 Dulces recubiertos Ene 12, 1971

4. Evaluacion de los requisitos de Patentabilidad

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que “Los Paises Miembros 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”,

En cumplimiento del articulo 14 de la Decision 486, se procedio a evaluar el
cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién
industrial, con el fin de establecer la patentabilidad de la invencion reivindicada
en la solicitud en estudio.

Evaluacioén de la Novedad

El Art. 16 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece:
“Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcibn escrita u oral, utilizacion
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente, o, en su caso, de la prioridad reconocida.
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Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en
trémite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de
prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud
de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté
incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el Art 40°.

Las reivindicaciones 1 - 18 se refieren a una composicion de revestimiento de
pelicula seca que comprende PVA, plastificante (polietilenglicol 6 glicerina),
talco y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina.

La reivindicacion 19 se refiere a una dispersion de revestimiento de pelicula
liquida que comprende PVA, plastificante (polietilenglicol 6 glicerina), talco,
agua y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina.

La reivindicacion 20 se refiere al método para revestir sustratos que comprende
los pasos de (1) mezclar PVA, plastificante (polietilenglicol é glicerina), talco,
agua para formar una dispersién (2) aplicar la dispersion sobre los sustratos
(3) secar. |

D1 ensefia un método para revestir sustratos que comprende los pasos de (1)
mezclar PVA, talco, agua para formar una dispersion (2) aplicar la dlspersmn
sobre los sustratos (3) secar (ver folios133 - 139).

D3 ensefa una dispersion de revestimiento de pelicula que comprende PVA,
plastificante (polietilenglicol), talco, agua y
pigmento/colorante/opacificante y lecitina. Ensefa el método para revestir
sustratos que comprende los pasos de (1) mezclar PVA, talco, agua para
formar una dispersion (2) aplicar la dispersion sobre Ios sustratos (3) secar
(ver folios 143 - 151).

D5 ensefia un método para revestir sustratos que comprende los pasos de (1)
mezclar PVA, talco, agua para formar una dispersion (2) aplicar la dispersion
sobre los sustratos (3) secar (ver folios157 - 160).

Se observa que los elementos constitutivos de la composicién de: las
reivindicaciones 1 - 19, es decir: PVA, plastificante (polietilenglicol 6
glicerina), talco, agua y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y
lecitina, ya estaban contenidos en las composiciones de D3; por lo cual no
puede considerarse nueva la composicion de las reivindicaciones 1 - 19.

Se observa también que los pasos que conforman el método para revestir
sustratos, de la reivindicacion 20: (1) mezclar PVA, plastificante (polietilenglicol
6 glicerina), talco, agua para formar una dispersion (2) aplicar la dispersion
sobre los sustratos (3) secar, ya se habian mencionado en D1, D3 y D5; porlo
cual no puede considerarse nuevo el método de la reivindicacion 20.

t

Evaluacién del Nivel Inventivo *
El articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que Se considerara que una invencion 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

-
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derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1 - 18 se refieren a una composicién de revestimiento de
pelicula seca que comprende PVA, plastificante (polietilenglicol 6 glicerina),
talco y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y lecitina.

La reivindicacion 19 se refiere a una dispersion de revestimiento de pelicula
liquida que comprende PVA, plastificante (polietilenglicol 6 glicerina), talco
agua y opcionaimente pigmento/colorante/opacificante y lecitina.

La reivindicacion 20 se refiere al método para revestir sustratos que comprende
los pasos de (1) mezclar PVA, plastificante (polietilenglicol 6 glicerina), talco,
agua para formar una dispersién (2) aplicar la dispersién sobre los sustratos
(3) secar.

D1 ensefia una composicion de revestimiento de pelicula seca que comprende
PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante y lecitina; ensefia una
composicion de revestimiento de pelicula liquida que comprende PVA, talco,
pigmento/colorante/opacificante, lecitina y agua; y ensefia el método para
revestir sustratos que comprende los pasos de (1) mezclar PVA, talco, agua
para formar una dispersion (2) aplicar la dispersion sobre los sustratos (3)
secar (ver folios133 - 139).

D3 ensefia una dispersion de revestimiento de pelicula que comprende PVA,
plastificante (polietilenglicol), talco, agua y
pigmento/colorante/opacificante y lecitina. Ensefa el método para revestir
sustratos que comprende los pasos de (1) mezclar PVA, talco, agua para
formar una dispersion (2) aplicar la dispersién sobre los sustratos (3) secar
(ver folios 143 - 151).

D4 ensefia una dispersion de revestimiento de pelicula que comprende
polimero, plastificante (polietilenglicol 6 glicerina), talco, agua vy
pigmento/colorante/opacificante y lecitina (ver folios 152 - 156).

D5 ensefia una dispersion de revestimiento de pelicula que comprendée PVA,
plastificante (glicerina), talco, agua y pigmento/colorante/opacificante; y
ensefa el método para revestir sustratos que comprende los pasos de (1)
mezclar PVA, talco, agua para formar una dispersion (2) aplicar la dlspersmn
sobre los sustratos (3) secar (ver folios157 - 160).

Se observa que los elementos constitutivos de la composicion de las
reivindicaciones 1 - 19, es decir. PVA, plastificante (polietilenglicol 6
glicerina), talco, agua y opcionalmente pigmento/colorante/opacificante y
lecitina, ya estaban contenidos en las composiciones de D1, D3, D4 y D5.

Con el fin de presentar de una manera mas gréfica lo explicado, se adjunta el
siguiente cuadro comparativo: ;

SOLICITUD D1 D3 D4 '| D5
PVA Si Si - | Si
PLASTIFICANTE - Si Si_ .| Si
TALCO Si Si Si Si
PIGMENTO/COLORANTE/OPACIFICANTE Si Si Si Si
LECITINA Si Si Si_ | -

AGUA Si Si Si - Si

}

£
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Asi, D1 menciona todos los componentes excepto el plastificante, D3 menciona
todos los componentes, D4 menciona todos los componentes excepto el PVA,
especificamente, pero menciona un “polimero”, D5 menciona todos los
componentes excepto lecitina. De manera que combinando las enseianzas de
dos de estas anterioridades se logra, de forma muy evidente y sencilla, la
composicion que es objeto de esta solicitud, por lo cual no hay nivel inventivo.

Debido a que: (a) la conformacién de la composicion de esta solicitud, a partir
de las anterioridades, es evidente para una persona conocedora de la materia,
porque siendo bien conocidas las composiciones que contienen PVA, talco,
pigmento/colorante/opacificante, lecitina y agua, para una persona conocedora
de la materia era evidente el elaborar la composicion de esta solicitud de
manera similar, teniendo en cuenta estos compuestos; (b) las reivindicaciones
de esta solicitud no mencionan una caracteristica que conceda un efecto
diferente o especial a las composiciones, que pueda considerarse como un
aporte a la técnica, porque las anterioridades ya ensefiaban las composiciones
que contienen PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante, lecitina y agua
requeridas en esta solicitud, asi que el incluir estos 6 componentes en forma
simultanea, era obvio para una persona versada en la materia y (c) el problema
planteado en esta solicitud era la necesidad de proporcionar un revestimiento
para tabletas farmacéuticas, suplementos nutricionales, alimentos, confituras,
semillas agricolas, revestimiento que sea una pelicula de rapida disolucién y
tenga una superficie lisa, apariencia brillosa, pegajosidad minima, buena
adhesion de pelicula y buena resistencia a la tension; y puesto que para
resolver este problema técnico la solicitud proporciona una composicion que
contiene PVA, talco, pigmento/colorante/opacificante, lecitina y agua, es decir
de manera similar a como se resolvia en las anterioridades; entonces esta
solicitud no tiene nivel inventivo.

6. Respuesta a los Argumentos del solicitante

En atencién a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes
aclaraciones:

1. Dice el solicitante en el folio 170 que adjunta un nuevo capitulo
reivindicatorio.

1
i

Se aclara al solicitante que se acepta el nuevo capitulo de los folios 177 -179.

2. Dice el solicitante en el folio 170 que D1 no incluye plastmcante Y que la
solicitud en estudio no contiene lecitina.

Se aclara al solicitante que segun el nuevo analisis realizado se encuentra que
efectivamente D1 no incluye plastificante, de manera que no afecta la novedad,
pero como ya se explicd, junto con D3, D4 6 D5, afecta el nivel inventivo. Y
esta solicitud dice en la reivindicacion 15 que la composicién puede contener
opcionalmente, lecitina.

3. Dice el solicitante en los folios 170 y 171 que esta solicitud reivindica un
contenido de PVA de 25 - 55 %, a diferencia de D3 que tiene un contenldo
menor.

Se aclara al solicitante que este se encontraba en D1 (ver folio 135).

4. Dice el solicitante en el folio 171 que esta solicitud reivindica un contenido
de PVA de 25 — 55 %, a diferencia de D5 que tiene un contenido menor.

S
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Se aclara al solicitante que aunque tenga un contenido menor, junto con D1, D3
6 D4, afecta el nivel inventivo.

5. Dice el solicitante en el folio 171 que esta solicitud es nueva respecto a D4
porque D4 menciona polimeros celuldsicos en lugar de PVA.

Se aclara al solicitante que es cierto que D4 no afecta la novedad de esta
solicitud, pero que si afecta, junto con D1, D3 é D5, el nivel inventivo. Porque
estas anterioridades si mencionan PVA. Asi que para una persona conocedora
de la materia, hubiera sido obvio utilizar juntos los 6 componentes reivindicados
en esta solicitud.

6. Dice el solicitante en el folio 172 que D1 no afecta el nivel inventivo porque
no menciona el plastificante, porque, supone él, su utilizacién causaria una
pelicula pegajosa.

Se aclara al solicitante que no es asi; porque D3 ensefia este mismo tipo de
pelicula con 5, 10, 15, 20 % de plastificante (ver folio 150). Y D4 ensefia este
mismo tipo de pelicula con 1 — 30 % de plastificante (ver folio 152).

7. Dice el solicitante en el folio 172 y 173 que la presencia de talco en esta
solicitud, hace la pelicula mas fuerte, que la presencia de plastificante no
hace a la pelicula mas permeable (que él supone que la haria mas
permeable) y que la lecitina la hace mas plastica y flexible.

Se aclara al solicitante que también D1, D3, D4 y D5 contienen talco, lo cual
hace mas fuerte a las peliculas. También D3, D4 y D5 contienen plastificante,
lo cual no dai6 a las peliculas haciéndolas demasiado permeables. Y D1,D3y
D4 contienen lecitina, lo cual hace a las peliculas mas plasticas y flexibles. Es
decir, las peliculas de las anterioridades, debido a que contenian el mismo tipo
de excipientes, ya tenian las cualidades que se mencionan ahora en. esta
solicitud. \

8. Dice el solicitante en el folio 173 que D2 revela una composicién diferente.

Se aclara al solicitante que tiene razén en este punto. Por esta razén no se
tuvo en cuenta en el nuevo estudio de esta solicitud.

9. Dice el solicitante en el folio 173 que en Europa se concedié Patente
correspondiente a esta solicitud, bajo el numero EP 1 208 143 y en Estados
Unidos, bajo el numero US 6 448 323.

Se aclara al solicitante que los conceptos son independientes. Y, como ya se
aclaré, en esta oficina se analizaron los documentos teniendo en cuenta el
problema que se deseaba solucionar y los componentes de las peliculas de
recubrimiento que se mencionan en cada uno de ellos. Y respetuosamente se
remite al lector a las explicaciones de “Evaluacion del Nivel Inventivo. .



. 7. Conclusion

o (§5

 En conclusién, los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud estan

- afectados asi:

ltem Documento Reivindicaciones Requisito que afecta
afectadas
D1 US 5 885 617 1-19 Nivel inventivo
20 Novedad
D3 US 3935 326 1-20 Novedad %
D4 US 4 665 648 1-19 Nivel inventivo
D5 US 3 554 767 1-19 Nivel inventivo
20 Novedad

- 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 dias contados a partir de la fecha de la notificacion de la presente
. comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se

denegara la patente.

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.

Q&gu.c}%

" CLARA C. DE VAIMES

Jefe de la Divisidn de Nuevas Creaciones (E)

~ El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
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