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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:
Reivindicaciones:
Prioridad:

13-104480-00000-0000 24/Abril/2013
13-104480-00000-0000 24/Abril/2013
WO02010US56514 12/Noviembre/2010

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta solicitud fue
presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486). Y su contenido
técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

Titulo de la solicitud:
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METODOS DE USO Y FABRICACION DEL MISMO”

El problema técnico se refiere a la necesidad de proporcionar una
composicién para enjuague bucal, para solucionar este problema la
solicitud presenta un enjuague bucal de doble fase que comprende una
fase hidrdfila, una fase hidrofoba, y un hidrétropo, en el que la fase hidrofila
comprende una cantidad eficaz de un conservante seleccionado de
metilisotiazolinona, benzoato de sodio, sorbato de potasio y sus
combinaciones.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion
Internacional de Patentes (CIP): A61K8/03; A61K8/34; A61K8/36;
A61K8/368; A61K8/49; A61Q11/00.

4. Excepcidén de Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (d))

El objeto de las reivindicacion 12 y 13 no es patentable de acuerdo con el
Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y
21 D 486)

El uso de la reivindicacion 13 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.
6. De la Solicitud de Patente

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 tendrad en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de
comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es dado
que la solicitud contiene 14, es decir mas de diez (10) reivindicaciones y se
pago la tasa complementaria, se estudiardn todas las reivindicaciones
presentadas porque fueron cubiertas por la tasa pagada.

Titulo

El titulo no deberia mencionar el uso, dado que este no es patentable, de
acuerdo con la legislacion vigente, por lo cual se sugiere al Solicitante
hacer la correccion necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 13, ademas de no ser patentable porque se refiere a un
uso y a un método de tratamiento, no es clara porque pretende definir un
producto por el uso que eventualmente pueda darsele y por un método de
tratamiento, los cuales no son caracteristicas técnicas de un producto. Se
sugiere hacer la aclaracion del caso.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion
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de la solicitud de prioridad invocada, es decir el 12 de Noviembre de 2010.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron
los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 | Us2009311200 | Oral Compositions and Uses 17/Diciembre/2009
Thereof
“Multiphase personal care
D2 W02010014614 composition with enhanced 04/Febrero/2010

deposition”

El documento D1! divulga una composiciéon de enjuague bucal de doble
fase que comprende una fase hidréfila, una fase hidr6foba, y un hidrétropo,
y métodos de uso de los mismos. Las fases hidrofilas e hidrofobas
permanecen separadas y forman una emulsion temporal cuando se
mezclan. La emulsion vuelve espontaneamente de nuevo a las dos fases
originales después de un descanso, sin la formacién de una emulsion (Ej. 1
y reivindicacion 8).

El documento D2? divulga una composicién de cuidado personal multifase
gue comprende una fase de tensioactivo estructurado y una fase de aceite.
La fase de tensioactivo comprende de 5 a 30% de una mezcla de
tensioactivos de formacion de espuma, un agente de formacion de pelicula
y un polimero cationico. La fase de aceite comprende un hidrocarburo y un
emulsionante de bajo HLB. El emulsionante de bajo HLB comprende un
éster de monoglicerilo insaturado que tiene de aproximadamente 14 a
aproximadamente 30 atomos de carbono y un conservante tal como
Metilisotiazolinona (0,033%) o benzoato de sodio (0,2%) (Pag. 1 y Tabla
3).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel Inventivo (Art18 D486)

En el presente caso, el enjuague reclamado en la solicitud no tiene nivel
inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Un
enjuague bucal de doble fase que comprende: una fase hidrofilica, una
fase hidrofdbica, un hidrotropo, y un conservante, donde el conservante
comprende: (i) benzoato de sodio y (i) sorbato de potasio y/o
metilisotiazolinona y donde el enjuague bucal comprende (a) 0,05% - 0,5%
de benzoato de sodio y (b) 0,05% - 0,2% de sorbato de potasio y/o
0,0005% - 0,01% de MIT.” (Pag. 62 del radicado 13-104480-00000-0000).

La tabla 1 presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y
las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la
técnica.

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=US&NR=2009311200&KC=&FT=E&locale=en_EP
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100204&CC=WO&NR=2010014614A
2&KC=A2
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Tabla 1
Caracteristicas esenciales D1 D2
Reiv 1
Enjuague bucal Enjuague bucal Enjuague bucal
De dos fases De dos fases De dos fases
Ej. 1 Pag. 1
Fase hidrofilica Fase hidrofilica Fase hidrofilica
Agua Agua
Ej. 1 Pag. 1
Fase hidrofébica Fase hidrofébica Fase hidrofébica
aceite mineral aceite mineral, monooleato de
glicerilo, etc
Ej. 1 Tabla 3
hidrétropo hidrétropo hidrétropo
sorbitol, glicerina o PG glicerina
Ej. 1 Tabla 3
Conservante Antibacterial Conservante
Metilisotiazolinona Triclosan Metilisotiazolinona
0,0005 - 0,01 0,033
Benzoato de sodio Hexetidina Benzoato de sodio
0,05-0,5 0,2
Sorbato de potasio Fendlicos Sorbato de potasio
0,05-0,2
Reiv 8 Tabla 3

El documento D1, considerado el estado de la técnica mas cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 1, divulga una composicion de
enjuague bucal de doble fase que comprende una fase hidrdfila, una fase
hidrofoba, un hidrotropo y un antibacterial tal como triclosan, hexetidina o
derivados fendlicos (Ej. 1 y reivindicacion 8).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1, y el
enjuague bucal divulgado en el documento D1 consiste en que contiene los
conservantes benzoato de sodio (0,05% - 0,5%) y sorbato de potasio (0,05
- 0,2%) y/o MIT (0,0005 - 0,01%).

No hay evidencia de que incluir los conservantes benzoato de sodio
(0,05% - 0,5%) y sorbato de potasio (0,05 - 0,2%) y/o MIT (0,0005 -
0,01%) proporcione un enjuague bucal con algun efecto técnico diferente al
que ya proporcionaba el del documento D1, puesto que el enjuague bucal
del documento D1 ya tiene actividad contra las bacterias cariogénicas que
pueden causar formacion de placa, erosion de los dientes,
hipersensibilidad y gingivitis.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta
invencion se puede formular asi: como modificar el enjuague bucal
conocido en documento D1 para proporcionar otro enjuague bucal
alternativo.

El documento D2 divulga una composicion de cuidado personal multifase
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gue comprende una fase de tensioactivo estructurado y una fase de aceite.
La fase de tensioactivo comprende de 5 a 30% de una mezcla de
tensioactivos de formacion de espuma, un agente de formacion de pelicula
y un polimero catiénico. La fase de aceite comprende un hidrocarburo y un
emulsionante de bajo HLB. El emulsionante de bajo HLB comprende un
éster de monoglicerilo insaturado que tiene de aproximadamente 14 a
aproximadamente 30 atomos de carbono y un conservante tal como
Metilisotiazolinona (0,033%) o benzoato de sodio (0,2%) (Pag. 1 y Tabla
3).

Por lo tanto, la persona normalmente conocedora de la materia, incluiria el
los conservantes benzoato de sodio (0,05% - 0,5%) y sorbato de potasio
(0,05 - 0,2%) y/o MIT en el enjuague bucal que se conoce en el documento
D1, teniendo en cuenta que no hay evidencia de que incluir este hidrotropo
logra algun efecto técnico sorprendente. De manera que la reivindicacion 1
de la solicitud se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel
inventivo.

Dado que las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no presentan alguna
caracteristica adicional que conceda nivel inventivo al objeto de la
reivindicacion independiente, se considera que tampoco tienen nivel
inventivo.

9. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados

asi:
Item Documento Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
D1 US2009311200 1-13 Nivel Inventivo
D2 W02010014614 1-13 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 2014-04-29

Elabord: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Reviso: Consuelo Leguizamon Leguizamon
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