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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucioN No: 5049
Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad. PCT/09-083557

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 el 11 de agosto de 2009,
con el N° 09-083557-00000-0000, por la sociedad McNEIL-PPC, INC., entro a fase nacional la
solicitud de patente de invencion titulada “"COMPOSICIONES LUBRICANTES PERSONALES
COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ADMINISTRACION", que corresponde a la solicitud
internacional PCT/US2008/053445 del 08 de febrero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 623 del 20 de diciembre de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14061 y notificado por
fijacion en lista el 14 de agosto de 2012 se requirié a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 108 a 113 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-083557-00007-0000 del
20 de diciembre de 2012, respondié oportunamente el requerimiento formulado, atendiendo
de esta manera las observaciones en el examen de fondo.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “Los pafses miembros otorgaran patentes para fas
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos fos campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 35 contenidas en los folios 43 a 51, no cumplen con el
requisite de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencién

El objeto de la invencion se refiere a composiciones novedosas y métodos para lograr tales
sensaciones novedosas en la piel de al menos dos individuos sin ser excesivamente irrtante y
la cual interacciona para proveer sensaciones novedosas 0 mas intensas en comparacion con
aguellas que cada uno podria experimentar sin la exposicion, combinacion e interaccién de
las composiciones iniciaimente aplicadas a cada uno.
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6.2. Determinacioén del estado de la técnica

El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacion de la solicitud de
prioridad invocada, es decir, el 09 de febrero de 2007.

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

item Documento Titulo Fecha de Publicacion

“Warming and nonirritating lubricant .
D1 US2003211161* compositions and method of 13/Noviembre/2003
comparing irritation”

“Skin cleansing gel having a heating | 04/Noviembre/2003

2
D2 UsS6641825¢ effect
“Carrier compositions which are self-
D3 ES2074030° heating and applicable to topical | 16/Ag0sto/1995
treatments”

El documento D1 divulga (col. 1, lineas 1 — 2) un gel lubricante personal sustancialmente
anhidro y composiciones gelificantes de calentamiento y no irritantes cuando se aplican a la
piel.

El documento D2, divulga (abstract) un gel de limpieza de |a piel gue tienen como ingredientes
sales solubles en agua que tienen una entalpia negativa en solucién,

El documento D3, divulga (abstract) composiciones portadoras, autocalentadoras y aplicables
en terapéutica por via tépica.

6.3. Novedad.
Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486:

“Una invencidn se considerard nueva cuando no esta comprendida en ef estado de la
técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al piblico por una

1URL:http:/fworldwide. espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20021113&CC=US&NR=2003211161A1
&KC=A1,

2URL:hutp:/iworldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
FT=D&date=20031104&DB=&locale=en_EP&CC=US&NR=6641825B2&8KC=B2&ND=1
3URL:http:/fworldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=ES&NR=2074030A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19950816&DB=EPODOC&locale=en_EP
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descripcion escrita u oral, utifizacion, comercializacién o cualquier ofro medio antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, las composiciones sensoriales combinadas reclamadas en la solicitud
no son nuevas, teniendo en c¢uenta que, las reivindicaciones 1, 10 y 35 tal como se
encuentran redactadas estan referidas a: “unha composicion sensorial combinada que
comprende a} una primera composicion topica que liene por lo menos un ingrediente inductor
de sensacion; y b) una segunda composicién tépica que tiene por lo menos un agente
inductor de sensacién, dicha segunda composicién topica conteniendo un ingrediente inductor
de sensacion que es diferente a aquel de dicha primera composicion topica”, gue se
encuentran contenidas en un sistema de administracién.

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la
solicitud estudiada, mencionadas en [as reivindicaciones 1, 10 y 35 v las reveladas en D1 a
D3 que representan el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Composicion combinada de primera | Composiciones gelificantes y geles lubricantes
y segunda composicion topica. vaginales o para mucosas orales (pag. 1, parr..
[0002])

Un ingrediente inductor de sensacion | Producen sensacion de calentamiento (pag. 1,
parr. [0002])

Un segundo ingrediente inductor de | Lubricantes (pag. 1, parr.. [0002])
sensacion

D2

Composicion combinada de primera | Gel de limpieza de la piel que tiene un efecto de
y segunda composicion tpica. calentamiento (pag. 1, col. 1, lineas 11 a 19)

Un ingrediente inductor de sensacion | Gel limpiador gue libera calor (pag. 1, col. 1,
lineas 50 a 55)

Un segundo ingrediente inductor de hidratantes (pag. 1, columna 1, lineas 50 a 55)
sensacién
D3
Composicién combinada de primera | Composiciones portadoras autocalentadoras y
y segunda composicion topica. aplicables por via tépica (pag. 1, col. 1, lineas 5
alo)

Un ingrediente inductor de sensacion | Generan calor al momento de su aplicacion
mediante la mezcla intima in situ de cantidades

Pagina3 de5
Al contestar Tavor indigue el numerg S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 v 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacién; 344186848 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01800-910165

web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogot4 D.C, Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 5049
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/09-083557

comparables de dos partes constituyentes
(Reivindicacion 1)

Generan calor al momento de su aplicacion

Un segundo ingrediente inductor de mediante la mezcla intima in situ .de cantidades
sensacion comparables de dos partes constituyentes
(Reivindicacion 1)

Las caracteristicas esenciales de las composiciones de las Reivindicaciones 1, 10 y 35,
habian sido divulgadas previamente en D1 — D3, los cuales ensefian composiciones
gelificantes y geles lubricantes vaginales o para mucosas orales (D1: pag. 1, parr. [0002]), gel
de limpieza de la piel que tiene un efecto de calentamiento (D2: pag. 1, col. 1, lineas 11 a 19)
y composiciones portadoras autocalentadoras y aplicables por via topica (D3: pag. 1, col. 1,
IIneas 5 a 10).

La solicitante argumenta que la presente solicitud cumple con el requisito de novedad, ya que
lo que pretende reclamar es el sistema de administracidn y no las composiciones como tal.

Frente a los anteriores argumentos esta Superintendencia se permite aclarar que tal como se
encuentra redactado el capitulo reivindicatorio de la presente solicitud la persona del oficio
normalmente versada en la materia no podria identificar claramente un sistema de
administraciéon con sus caracteristicas técnicas esenciales como lo pretende hacer ver el
solicitante, por el contrario, el capitulo reivindicatorio si bien nombra de manera muy general
las caracteristicas de un sistema de administracién, estid caracterizado por contener una
composicién sensorial combinada gue contiene al menos dos agentes inductores de calor, tan
es asi que se puede evidenciar, por ejemplo, en las reivindicaciones 1 y 15 — 35 que tales
composiciones estan formuladas para crear un resultade sensorial sobre la piel c mucosa de
dos individuos, lo anterior también puede observarse en el capitulo descriptivo y
particularmente en los ejemplos de la descripcion que Unicamente hacen referencia a las
composiciones sensoriales que producen diferentes sensaciones. Si la intencion de la
solicitante era la de reclamar Gnicamente el sistema de administracion para suministrar las
composiciones, no habria razén para incluir en el capitulo reivindicatorio los métodos para
crear sensaciones (ver reivindicaciones 15 - 34) que son considerados metodos de
tratamiento al tenor del Art 20 D 486 literal (d)) o para adicionar una reivindicacion tal como la
reivindicacion 35 que explicitamente esta reclamando las composiciones ejemplificadas en la
descripcién, Finalmente, como se pudo establecer en la tabla comparativa, las caracteristicas
técnicas esenciales de las composiciones sensoriales de la presente invencién ya se
encontraban divulgadas en las anterioridades sefialadas.

En consecuencia, las reivindicaciones 1, 10 y 35 no son nuevas, segan lo divulgado en los
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documentos D1 — D3 y las reivindicaciones dependientes 2 — 9 y 11 — 34 no mencionan
alguna caracteristica que hagan nuevas las reivindicaciones 1, 10 o 35, por lo que tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado asticulo 16 de |a Decision 486.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtGan de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencidon a la creacion titulada
“COMPOSICIONES LUBRICANTES PERSONALES COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE
ADMINISTRACION",

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad McNEIL-
PPC, INC., entregandole copia de la misma y advirtiéndole 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 notificacidn o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 19 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED , STILLO
Doctora

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elabort: Nelson Ricarde Velasco Gonzalez ¥
Revis¢: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ™
Revist: Jose Luis Salazar Lopez ™

Aprobé: Jose Luis LondoRlo Fernandez ¥
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