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Seiiores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Division de Nuevas Creaciones.

E. S. D.

Expediente: 14-193281
Actuacion: Respuesta a requerimiento Articulo 45.

Oficio No. 15096 del 17 de diciembre de 2015.
Titulo: NANO Y MICROEMULSIONES QUE COMPRENDEN

ACEITES ESENCIALES O FIJOS Y TENSIOACTIVO
NO IONICO GRAS (GENERALMENTE
RECONOCIDO COMO SEGURO)

Solicitante: CESAR AUGUSTO VARGAS ORTIZ

Respetados Sefores,

LOLA KANDELAFT, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma,
con domicilio y residencia en la ciudad de Bogota D.C., obrando en calidad de apoderada
de CESAR AUGUSTO VARGAS ORTIZ, y en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo
45 de la Decision 486, procedo a dar respuesta a las observaciones hechas por el

examinador relacionadas a la solicitud de patente en cuestién:

I. DEL OBJETO DE LA INVENCION

Respecto de los comentarios del examinador es preciso resaltar que este refiere,

respecto del objeto de la invencion, lo siguiente:

Titulo de la solicitud: Nano y microemulsiones que comprenden aceites

esenciales o fijos y tensoactivos no idnicos GRAS (generalmente reconocido como

seguro). Folio 1.
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Objeto de la invencidon: El objeto de la presente solicitud de patente de

invencion se refiere a una nanoemulsion o microemulsion caracterizada porque
comprende:

a. Un agente tensoactivo no iénico generalmente reconocido como segura para
el consumidor GRAS

b. Una fase compuesta por aceites vegetales; y

c. Una fase acuosa compuesta por agua cuya conductividad no excede 250mS,
o sales en soluciéon en un rango de concentracion desde 0.01M a 1.5M.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a
la necesidad de disefiar nuevos emulsiones O/W que presenten propiedades

funcionales deseadas y que no requieran la adicion de co-tensoactivos. Para

solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una nanoemulsién o
microemulsién como la descrita anteriormente y su proceso de obtencion.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional
de Patentes (CIP): A213L 1/00, A61K9/00.

No obstante, encontramos que el examinador no solo cita de manera insuficiente el
problema técnico a resolver cuando refiere “/a necesidad de disefiar nuevas emulsiones
O/W que presenten propiedades funcionales deseadas”, sino que limita el alcance de la
invencion al mencionar que “no requieren la adicion de co-tensoactivos” como Unica

caracteristica técnica relevante de la invencion.

Se aclara entonces que tanto el problema técnico como el alcance de la invencion son

mucho mas amplios de lo referido por el examinador.

Es asi, que tal y como se menciona en la memoria técnica de la solicitud, la invencion se
concibe con el objeto de superar diferentes limitaciones del estado de la técnica tales
como: la dificultad para la incorporacién de sustancias de naturaleza hidréfoba en
productos de base acuosa, la opacidad generalmente resultante en las formulaciones de
naturaleza similar que resultan inadecuadas para diferentes industrias y la baja
estabilidad de este tipo de formulaciones. Lo anterior considerando que la invencién no

requiere la presencia de agentes secuestrantes, cotensioactivos, solventes, biopolimeros
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o estabilizantes de uso comun en el estado de la técnica, que pudieren alterar las
caracteristicas fisicoquimicas de la nano o micro emulsiéon, como ocurre actualmente con

las emulsiones convencionales.

Adicionalmente, en términos del proceso de elaboracion de dichas emulsiones, se
evidencia que los métodos de preparacion tradicionales, resultan ineficientes, no solo
para llegar a las caracteristicas anteriormente descritas, sino para preservar las
caracteristicas de la formulacion relacionadas a la incorporacion de diversos compuestos
tales como aceites esenciales volatiles o fijos, que pueden verse afectados por la
agresividad de dichos métodos; los cuales llegan incluso a desnaturalizar algunos de los
compuestos incluidos en la emulsién por la accion mecanica de los denominados
tradicionalmente como métodos de alta energia. Resulta entonces necesario presentar
un método que no incluya etapas perniciosas para compuestos de naturaleza volatil, o
incluso para compuestos fijos pero que puedan ser facilmente afectados por la accién

mecanica de los métodos convencionales.

Se evidencia entonces que el objeto y alcance de la invenciéon no ha sido adecuadamente
interpretado por el examinador, lo que conlleva inevitablemente al analisis desacertado

de la patentabilidad de la misma.

II. DE LA SOLICITUD DE PATENTE
Teniendo en cuenta los comentarios y sugerencias realizados por el examinador, se
presentan los respectivos argumentos que soportan las disposiciones mantenidas en la
descripcion y las reivindicaciones, a partir de lo cual, las objeciones interpuestas por el
examinador no resultan aplicables a la invencion en consideracién de las disposiciones
de la legislacion andina en materia de propiedad intelectual.

2.1. De la descripcion (articulo 28 D486)

Al respecto de la descripcién, el articulo 28 de la Decisidén 486 de la Comunidad Andina

establece:
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"Articulo 28.- La descripcion debera divulgar la invencion de manera

suficientemente clara y completa para su comprension y para que una persona

capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripcion
de la invencién indicaré el nombre de la invencion e incluiré la siguiente
informacion:

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 invencion, y las referencias a los documentos y
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

c) una descripcién de la invencién en términos que permitan la comprension
del problema técnico y de la solucién aportada por la invencion, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior;

d) una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripcidon de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar
o llevar a la practica la invencidén, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos,
de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicacién de la manera en que la invencion satisface la condicion de ser
susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcién o de

la naturaleza de la invencion.”

Respecto de lo anterior, el examinador se pronuncia a partir de los siguientes

comentarios y consideraciones:

“La descripcion resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el
capitulo reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripcion debe ser
una divulgacion suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero
definitivamente el alcance de la misma, va mucho mas alla de aquella materia que
se encuentra enteramente soportada en la descripcion.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripcion para reclamar
una extrapolacion tan amplia puesto que los estudios presentados se reducen a
un unico ejemplo de elaboracion de una Unica composicion que no es sustento

suficiente para reclamar una composicion como la de la reivindicacion 1. La
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solicitante debe limitar el alcance del capitulo reivindicatorio y definir

especificamente la composicion de interés.”

En base a lo anterior es necesario destacar que la amplitud de una reivindicacion puede
ser tan grande como su inventiva lo permita. El examinador no puede solicitar que el
alcance de las reivindicaciones se limite y se defina especificamente una composicion de
interés, en términos de una supuesta divulgacion insuficiente -maxime cuando esta
afirmacién no es acertada- sin que para esto evidencie un estado de la técnica tal que

demuestre la falta de novedad o nivel inventivo de la invencién en toda su amplitud.

También encontramos que el examinador interpreta erroneamente los requisitos de
suficiencia en la divulgacién cuando menciona que no se encuentra soporte técnico en
la descripcion para reclamar una extrapolacion “tan amplia”, argumentando que los

estudios se reducen a un unico ejemplo de elaboraciéon de una Unica composicion.

Al respecto es importante resaltar, que el solicitante ejemplifica de manera adecuada su
invencion cuando menciona diferentes aceites esenciales, tensoactivos no idnicos,
aditivos hidrosolubles, entre otros; complementado con un ejemplo especifico que

representa la mejor manera de la invencién como se muestra a continuacion.

“De modo que una forma de realizacion de la presente invencion es una
nanoemulsion O/W que comprende aceites esenciales o fijos seleccionados de
aceite de Plukenetia volubilis, Sesamum indicum (ajonjoli), Macadamia spp,
Corylus avellana, Pistacia vera, Prunus dulcis (almendras), Theobroma cacao,
Glycine max (soya), Helianthus annuus L (girasol), Persea americana (aguacate),
menta, limon, naranja, mandarina, limoncillo, limonaria, anis, entre otros, y un

agente tensioactivo no ionico GRAS.”

“Asi entonces, otra forma de realizacion de la presente invencién es una
nanoemulsion O/W que comprende aceites esenciales o fijos y un tensioactivo no
idnico generalmente reconocido como seguro para el consumidor (GRAS) que tiene

un valor de HLB entre 10 y 17, o un HLB entre 2 y 8 y corresponde a un éster de
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sorbitan polietoxilado y/o saponinas vegetales y sus mezclas. Preferiblemente la
cantidad de tensioactivo se encuentra entre 10 y 40% y el éster de sorbitan
preferido es el polisorbato 80; dichas composiciones no requieren de co-

tensioactivos ni de agentes secuestrantes tipo EDTA."”

“Otra forma de realizacion es una nanoemulsion O/W que comprende aceites
esenciales o fijos y un tensioactivo no idnico generalmente reconocido como
seguro para el consumidor (GRAS) que ademas contiene aditivos hidrosolubles
seleccionados de: NaCl, KCl, CaClz, suplementos alimenticios, antioxidantes,
hidratos de carbono, vitaminas, colorantes, extractos vegetales, proteinas y
péptidos seguros para el consumidor, que se encuentran en la fase acuosa.
También comprende aditivos liposolubles seleccionados de: vitaminas,
antioxidantes, oleorresinas, proteinas y péptidos, colorantes entre otros y mezclas

entre estos.”

Y una mejor forma de realizacidn de la invencidn expresada de la siguiente forma:

“Formulacion:
Componentes Fracciéon en masa (m/m)
Polisorbato 80 30%
Aceite fijo (Sacha inchi) 9%
Plukenetia volubilis
Aceite esencial naranja 1%
Agua: 60%
NaCl 0.5M
Configuracion del proceso:
Temperatura de Balance 75°C
Vel agitacion: 1500RPM
Vol de trabajo 100mL
Vol final: 400mL
Cantidad de ciclos de 3
temperatura
Tamaho de gota promedio 75.14nm
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Se destaca adicionalmente, que la pretensién del examinador, segun la cual, deberian
estar ejemplificadas todas las realizaciones de las micro o nanoemulsiones para poder
hacer la generalizacién incluida por el solicitante, es arbitraria. Se recuerda que dicha
pretension estaria indicando al solicitante incurrir en una experimentacion indebida, toda
vez que desconoce la pertinencia de la agrupacién realizada por el solicitante, bien sea
para los aceites vegetales, los tensoactivos no idnicos o los aditivos hidrosolubles de la

reivindicacion.

Como bien es entendido en el estado de la técnica, estas denominaciones corresponden
respectivamente a amplios grupos de compuestos altamente entendidos vy
caracterizados por cualquier persona normalmente versada en la materia, quien
entenderia que las disposiciones aqui descritas son usualmente generalizables a toda la
categoria de compuestos en virtud de las caracteristicas inherentes a los compuestos
que las comprenden, sin que esto refiera que las disposiciones reivindicadas en su

integralidad son generales en el estado de la técnica.

En complemento de lo anterior encontramos que la GUIA PARA EXAMEN DE
SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de la

Superintendencia de Industria y Comercio, avala lo descrito cuando menciona que:

“La invencidon puede estar suficientemente descrita si se aporta:

- Un sdlo ejemplo o un numero razonable de ejemplos, modos de realizacién

alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente

versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda

poner_en practica la _invencion en toda el area reivindicada y no sdélo algunas

especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En

tal caso, la presentacion de ejemplos relativos a todas las especies particulares de

la invencion no serd condicion necesaria para la suficiencia, siempre y cuando

dichas especies se mencionen en la descripcion.”

[Enfasis fuera del texto]
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Haciendo énfasis en que este es precisamente un caso en el cual una persona versada
en la materia podria, con sus conocimientos generales, poner en practica la invencién

en toda el area reivindicada y no en algunas especies particulares reivindicadas.

Por otro lado, el solicitante considera que el examinador estd excediendo las
disposiciones de la legislacién, toda vez que refiere sin argumento alguno aseveraciones

tales como:

“Asimismo se llama la atencion del solicitante frente a que los estudios

presentados no reflejan _alguna ventaja en algun sentido, frente a otros [sic]

composiciones equivalentes conocidas.

Esta Oficina considera que la informacion presentada en la descripcion es
insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo reivindicatorio y no hay
ninguna razén técnica para aceptar una extrapolacion tan amplia a partir de
estudios tan puntuales. Por lo tanto la descripcién no cumplié con el requisito de
claridad y divulgacién completa de acuerdo al art. 28 de la Decision 486 y el art.
22 del Tratado PCT.”

En donde desconoce no solo las ventajas de la invencién y su soluciéon al problema
técnico, sino que adicionalmente lo presenta como un argumento en contra de la
suficiencia en la divulgaciéon de la invencién, que se basa en una interpretacién

inadecuada de la norma.

La mencionada guia refiere claramente, respecto de la Descripcion y por ende la

suficiencia en la misma, lo siguiente:

“La descripcion incluird el nombre de la invencion y la siguiente informacion:
(...)

- Una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar
o llevar a la practica la invencidn, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos,

de ser éstos pertinentes.
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La invencion se considerara suficientemente respaldada por su divulgacion
cuando ésta le indique a la persona versada en la materia, la mejor manera de
llevar a efecto la invencion que conozca el inventor a la fecha de la presentacion
de la solicitud, sin que para ello deba recurrir a experimentacion indebida.

(..)

El examinador no debe negar ninguna solicitud de patente por el hecho de que

la descripcion no sea clara o la informacion que contiene es insuficiente”

Asi las cosas, la supuesta falta de suficiencia en la descripcidn carece de fundamento,
tanto en la interpretacion de la norma, cuando el examinador refiere que “/a informacion
presentada en la descripcion es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo
reivindicatorio y no hay ninguna razon técnica para aceptar una extrapolacion tan amplia
a partir de estudios tan puntuales”, habiendo demostrado que en efecto la legislacion St
permite dicha extrapolacién a partir del cumplimiento de cierto requisitos en la
divulgacién; como en el contenido de la divulgacion, que contrario a lo expresado por el
examinador, SI proporciona los elementos suficientes para reclamar los derechos sobre
la invencidon reivindicada en toda su amplitud, toda vez que como se menciond
anteriormente, la divulgacién suministrada proporciona ejemplos tanto de los numerosos
aceites vegetales con los cuales se podria construir la fase oleosa, los tensoactivos no
idnicos aptos pata la invencion, los aditivos hidrosolubles que podrian emplearse, y una
mejor manera de la invencién que ejemplifica una composicién como la reivindicada;
cumpliendo entonces los requisitos establecidos para extrapolar las caracteristicas de la

invencion a grupos de componentes en lugar de componentes especificos.
2.2. De las reivindicaciones (articulo 30 D486)

Al respecto del criterio de claridad, el articulo 30 de la Decisién 486 de la Comunidad

Andina establece:

“Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas

por la descripcion.
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Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una
reivindicacion sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger
sin referencia a otra reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente
cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacion
anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores

se considerara una reivindicacion dependiente multiple.”

De acuerdo a lo anterior, es preciso que las reivindicaciones aportadas deben definir de
manera clara y concisa la materia que se desea proteger, y que deben estar definidas
respecto de sus caracteristicas técnicas esenciales, como es el caso del capitulo

reivindicatorio de la presente solicitud.
No obstante, el examinador refiere en su escrito lo siguiente:

“El capitulo reivindicatorio no sélo es demasiado amplio y no cumple con el
requisito de concision sino que ademas es una generalizacidon que no se encuentra
enteramente soportada en la descripcidén. El solicitante debe definir
especificamente la materia y el alcance de la invencién a través de las
caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en

la descripcion, sirvase limitar el alcance de la invencion.”

Nuevamente se especifica que la amplitud es una caracteristica inherente a Ia
profundidad de la inventiva incluida por el inventor en su desarrollo, y a la soluciéon
efectiva planteada por el mismo. De una magnitud tal, que permitié dar respuesta al
problema técnico, no solo en una composicion especifica sino en un grupo amplio de
composiciones, caracterizado por ciertos factores en comun como los citados y
soportados en la invencion. Por lo que se requiere al Despacho retirar esta objecion a

la luz de la evidente suficiencia, concision y claridad de las reivindicaciones.

“En este sentido se llama la atencion de la solicitante frente a que la
reivindicacion 1 no define especificamente ninguno de los componentes de la
composicion de interés. Este Despacho aclara que las expresiones “un agente

tensoactivo no iénico generalmente reconocido como segura para el consumidor
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GRAS”, "una fase compuesta por aceites vegetales”y "una fase acuosa compuesta
por agua cuya conductividad no excede 250mS...” no definen ningtiin componente
en particular. Se aclara que la conductividad es una propiedad de esa fase acuosa
consecuencia de su composicion, de modo tal que debera especificarse, al igual
gue debera definirse cuéal es el tensoactivo involucrado y cudl o cudles son los
aceites esenciales incluidos. Asi mismo la expresion “aceites fijos” es imprecisa y
no define de ninguna manera dichos aceites, sirvase suprimirla y definir

especificamente los componentes y las proporciones de la composicion de interés.”

Es claro que no existe razén alguna por la cual el solicitante deba especificar
explicitamente los componentes de la micro o nanoemulsion. No hay argumento valido
para indicar que los términos “agente tensoactivo no iénico”, “aceite fijo “o “aceite
vegetal” no sean lo suficientemente especificos, cuando se ha demostrado que no es
otra sino la esencia de dichos compuestos y sus caracteristicas inherentes, lo que hace
factible la invencién reivindicada. También es claro que el término aceites fijos no
representa ninguna imprecision, toda vez que es un término perfectamente conocido en
el estado de la técnica, y se encuentra dentro del entendimiento de cualquier persona

ligeramente versada en la materia.

Ahora bien, respecto a la conductividad referida para la fase acuosa, se aclara que para
el caso reivindicado, esta es precisamente una caracteristica esencial de la composicién
-nano o micro emulsién-, toda vez que es a partir de la misma que se logra el objeto de
la invencion. El examinador no puede referir que la conductividad es un resultado a
alcanzar por el simple hecho de ser lograda a partir de un cambio de composicidén. Se
especifica que las caracteristicas de la nanoemulsidn son consecuencia de la
conductividad de la fase acuosa y no la conductividad de esta es consecuencia de la
composiciéon de la nanoemulsién. Como bien menciona el examinador, la conductividad
es una propiedad de la fase acuosa, y como tal debe ser comprendida entre las

caracteristicas esenciales de la invencion.

En adicion a lo anterior, el examinador desconoce deliberadamente la caracteristica

esencial de la invencion relacionada a la fase acuosa compuesta por agua que comprende
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sales en solucidon en un rango de concentracion desde 0.01M a 1.5M. Se evidencia que
los pronunciamientos se encuentran viciados de falta de motivacién al hacer este tipo de

exclusiones de manera arbitraria, sin siquiera presentar argumento alguno para tal.

“Ahora bien, el proceso de la reivindicacion 14, es igualmente amplio y no se
encuentran claramente definidas sus etapas de ejecucion. Las acciones “pesar,
calentar y dejar enfriar” definen acciones pero no definen el proceso
especificamente. En el lenguaje de patentes un proceso debe ser caracterizado
por medio de sus etapas de proceso y las condiciones de ejecucion de las mismas,
de modo que se asegura obtener le producto deseado. En este caso de deberan
definir tiempos, cantidades concentraciones y temperaturas de modo que se pueda
asegurar gue se obtiene la emulsién de interés y no otro producto con otras

caracteristicas”

Para lo cual mencionamos que nuevamente el examinador desconoce las ventajas
incorporadas por la invencién y la novedad asociada a las mismas, especificamente
respecto del proceso reivindicado. Como menciona el solicitante en la memoria técnica
proporcionada, una de las ventajas del proceso descrito es la posibilidad de conservar
los componentes vegetales volatiles de los aceites, que en los procesos convencionales
de alta energia suelen verse afectados, evitando asi que se puedan obtener
formulaciones de tipo emulsién que contengan la cantidad deseada de estas sustancias,
y que adicionalmente conserven las caracteristicas de traslucidez y estabilidad deseables

en las formulaciones descritas por el solicitante.

Es asi, que un proceso de alta energia involucra etapas adicionales a las reivindicadas,
que no son deseables para el tipo de formulacidon que se desea obtener. Procesos tales
como la sonificacién, ultrasonido, ultra turrax ®, conllevan a la pérdida de metabolitos
encargados del aroma y sabor, dada la agresividad mecanica de los mismos. Por su parte
el método de la invencion se basa precisamente en la simplicidad del proceso (que
corresponde incluso a uno de los indicios de nivel inventivo considerados por este

Despacho), que permite encapsular la mayor parte de dichos metabolitos, y por lo mismo
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solucionando el problema técnico asociado a la pérdida de volatiles en el proceso de

emulsificacion.

En complemento de lo anterior, encontramos que nuevamente el examinador desconoce
las caracteristicas reivindicadas, cuando menciona “Las acciones "“pesar, calentar y dejar
enfriar” definen acciones pero no definen el proceso especificamente”, haciendo alusion
a que fueren estas las Unicas caracteristicas indicadas en el método reivindicado. Es
decir que el examinador no esta tomando en consideracién los puntos de terminacion de
los procesos reivindicados -claramente identificables por cualquier persona
normalmente versada en la materia-, la repeticion sistematica de las etapas, las

proporciones de las fases involucradas, entre otras.

Se recuerda al examinador que su analisis objetivo de la patentabilidad de la solicitud
debe considerar todas y cada una de las caracteristicas reivindicadas, sin perjuicio de lo

gue bajo su consideracion -y no la del estado de la técnica- se considere amplio o simple.

Finalmente el examinador concluye que “La solicitante debe definir especificamente el
objeto y el alcance de la invencién por medio de caracteristicas técnicas esenciales que
se encuentren enteramente sustentadas en la descripcion. Sirvase corregir. En
consecuencia, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concision, claridad
y sustento en la descripcion de acuerdo al art. 30 de la Decisidon 486.”, para lo que se
establece nuevamente que las consideraciones elevadas por el examinador se
encuentran carentes de fundamento en la legislacién andina, por lo cual deberan ser
retiradas del analisis. De igual manera, las modificaciones sugeridas por el solicitante

resultan improcedentes y por lo mismo no seran tomadas en consideracion.
III. DE LA NOVEDAD Y EL NIVEL INVENTIVO DE LA INVENCION

Al respecto del criterio de novedad, el articulo 16 de la Decision 486 de la Comunidad

Andina establece:

Colombia - Panamd - Venezuela




mufioz'abogados

www.munozab.com

Carrera 5 No 66 - 17

Bogotd - Colombia

Tel. (57 1) 749 68 88

Fax. (57 1) 481 83 04
Email. info@munozab.com

“Articulo 16.- 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 descripcion 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.”

Adicionalmente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indica:

"Segun lo establecido en el articulo 18 de la misma Decision, el requisito de
novedad exige que la invenciéon no esté comprendida en el estado de la técnica, el
cual comprende el conjunto de conocimientos tecnoldgicos accesibles al publico
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida.

(..)

En otras palabras, para que una invencién sea novedosa se requiere que no esté
comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovacion
ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al
publico, entendiendo que la difusiéon de la informacion que se menciona debe
ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda
utilizar esa informacién a fin de explotar la invencioén.”

(Enfasis fuera de texto)

Es preciso recordar a este Despacho que para determinar la novedad de la invencion, se
debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan

EXPLICITAMENTE todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion.

Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 de la Comunidad Andina establece:

"“Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una

persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente,
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esa invencidn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera

evidente del estado de la técnica.”

Al respecto del criterio de nivel inventivo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina indica:

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador
técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invencion objeto de
estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que
existian en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene
advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad
y otro el que se efectua con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se
utiliza como parametro de referencia el 'estado de la técnica’, en el primero, se
coteja la invencidn con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno
(sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el
técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él
tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su
apreciacion de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos

existentes ha podido o no producirse tal invencion™.

Es decir, que para juzgar si la invencién definida por las reivindicaciones realmente se
deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de
nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica
mas cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invencion carece de nivel
inventivo y no solo limitarse a establecer las similitudes entre la solicitud y dicho estado

de la técnica.

Como podrd inferirse de los comentarios anteriormente realizados, el examen de
patentabilidad, especificamente respecto de la novedad y nivel inventivo de la solicitud

no fue adecuadamente direccionado por el examinador, toda vez que este desconoce

1 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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deliberadamente las caracteristicas esenciales de la invencidon que en conjunto hacen de

la solicitud novedosa e inventiva.

El solicitante considera que el anélisis de patentabilidad emitido por el examinador falta
gravemente al respeto a los inventores de la solicitud, al presentar de una manera tan
deficiente la informacidn, sin siquiera preocuparse por presentar un citacion adecuada
de la supuesta anticipacion generada por dichos documentos, indicando los apartados

qgue en su consideracion anteceden las caracteristicas reclamadas en la solicitud.

Adicionalmente excluye sin presentar motivo sustentado, algunas de las caracteristicas
gue resultan determinantes para establecer la novedad de la invencién, no solo de las
reivindicaciones independientes 1 y 14, sino de las demas reivindicaciones que de ellas
dependen. Asi las cosas el solicitante manifiesta que el acto administrativo proferido por
el Examinador y subsecuentemente avalado por el Despacho, debe ser rectificado,
presentando un adecuado analisis, tanto de la invencién como del estado de la técnica,
gue como se ha establecido conllevara a la inminente concesién de la presente solicitud

de patente.

No obstante, y con el objetivo de fortalecer los argumentos anteriormente planteados,
se presenta al examinador una comparacién entre la invencion y dicho estado de la
técnica, de manera que el mismo cuente con las herramientas suficientes para establecer

la evidente novedad y nivel inventivo del desarrollo solicitado por el solicitante.

El documento D1 divulga formulaciones y métodos para elaborar una nanoemulsiéon para
suministrar agentes bioldgicos a células, y, en particular formulaciones en nanoemulsion
para administracion parenteral y no parenteralmente, agentes bioldgicos a un sujeto.
Las formulaciones en nanoemulsion de la presente invencién pueden emplearse para
permitir la penetracidon de los agentes bioldgicos en la piel del sujeto o para aumentar la
velocidad de permeacion. Los agentes bioldgicos pueden ser entregados por las
formulaciones en nanoemulsién de la presente invenciéon para fines de diagndsticos

terapéuticos.
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El documento D2 divulga una nanoemulsiéon capaz de reducir un efecto de estimulo
intestinal, aumentando la estabilidad y la absorbancia de los componentes funcionales
en los alimentos, y la solucion de renuencia al ingerir, mediante la reduccién de un sabor
fuerte capaz de ser generado por los componentes funcionales, y un método de

produccion de los mismos.

El documento D3 se refiere a nanoemulsiones de aceite en agua, procesos para su
preparacion y su uso como vehiculos de suministro para los componentes activos para
uso oftalmoldgico, dermatoldgico, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos,
agroquimicos, textil, polimeros y aplicaciones quimicas. La nanoemulsion de aceite en
agua comprende hasta 40% en volumen de una fase oleosa que comprende al menos
50% en volumen de un triglicérido que tiene una longitud de cadena de &cido graso de
12 atomos de carbono o mayor, y un agente tensioactivo no iénico hidroéfilo que tiene
un equilibrio hidréfilo-lipéfilo (HLB) superior a 7; y una fase acuosa, en la que las gotitas
de aceite tienen un tamano medio de intensidad de menos de 100 nm vy la relacién de

tensoactivo a aceite es menor que 1:1.

El documento D4 describe una nanoemulsién de aceite en agua que consiste en 5- 40%
de al menos un tensoactivo, 1-50% de al menos un aceite; y, opcionalmente,
aproximadamente el 30% de uno o mas disolventes; La invencién también describe el
proceso de produccién y el uso como portador de compuestos hidréfobos, que pueden

ser productos farmacéuticos, cosméticos, vitaminas o compuestos nutricionales.

Como se puede ver, ninguno de los documentos anteriormente mencionados revela
caracteristicas técnicas esenciales relacionables a la invencion. Se describen Unicamente
diversas nanoemulsiones con diferentes aplicaciones en diferentes campos, que
Unicamente guardan relacidon con las nanoemulsiones de la invencion en su condicion
asociada al tamafio de particula/micela que les permite categorizarse dentro del
concepto de nanoemulsion. Adicionalmente se evidencia claramente, que a diferencia de
la invencion, dichas formulaciones comprenden multiples agentes adicionados tales
como co-tensoactivos, disolventes organicos, entre otros; que resultan precisamente los

agentes indeseables de la invencion divulgada y reivindicada.
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Complementario a la informacion suministrada en los resumenes de dichos documentos,
el Unico analisis incorporado por el Examinador, radica en la disposicion de una tabla
gue “presenta la comparacion entre las caracteristicas esenciales de la solicitud
estudiada mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el estado de la técnica”
gue como se menciondé anteriormente, primero no incluye todas y cada una de las
caracteristicas reivindicadas y segundo presenta “textos” aislados que no estan
adecuadamente referenciados, en caso de encontrarse realmente en dichos documentos,

como se muestra a continuacion:

Manoemulsién o | Manoemuksidn | Manoemulsidn Manoemulsidn | Manoemulsidn
microamulsion

Agenie Agente Agente Agente Agents
iensoactivo  no | iensoactivo  no | iensoactive  no | tensoactive  no | iensoactivo  no
ihnico iGnico [Lilylle] iGmico il

GRAS GRAS GRAS GRAS GRAS

Fase Fase oleosa Fase oleosa Fase oleosa Fase oleosa
compuesta por | Aceite vegetal | Aceite vegetal Aceite vegetal | Acaite vegetal
aceites

vegetales

Fase  acuosa | Fase acuosa Fase acuosa Fase acunsa Fase acuosa
compuesta  por

agua

Indicando adicionalmente que:

"Las caracteristicas esenciales de la nanoemulsion de la reivindicacion 1 ya
habian sido divulgadas previamente en cualquiera de los documentos D1 a D4.
Cualquiera de ellos ya habia dado a conocer composiciones en emulsion que
comprende un agente tensoactivo no idnico GRAS, una fase oleosa compuesta por
aceites vegetales y una fase acuosa que comprende una sal soluble. Que ademas
tiene un tamano de particula menor de 100nm.

En consecuencia, la reivindicacion 1 carece de novedad, segun lo divulgado en
el cualquiera de los documentos D1 a DA4.

Las reivindicaciones dependientes, no mencionan alguna caracteristica que

haga nueva la nanoemulsion de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que

no son nuevas.”

[Enfasis fuera del texto]
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Esto evidencia claramente que no hay motivacion suficiente por parte del examinador
de analizar la solicitud a conformidad. Es asi que como se muestra, el examinador se
limita a decir que las reivindicaciones dependientes no mencionan caracteristicas que

hagan nueva la invencién.

Es preciso preguntar al examinador si en su concepto la proporcion de la fase oleosa, el
HLB del tensoactivo, la presencia de aceites esenciales o fijos, el tamafio de particula, la
ausencia de co-tensoactivos o secuestrantes, o los componentes y concentraciones
especificas de las dos fases, no son caracteristicas técnicas, o si el solicitante no merecia
la disposicion de su parte para analizarlas respecto del estado de la técnica para emitir

un concepto sobre su novedad o nivel inventivo.

De manera analoga se presenta el analisis de patentabilidad respecto de la reivindicacion
14 y las que de ella dependen, en donde el examinador nuevamente presenta una tabla
con las mismas caracteristicas, de ausencia de soporte en los documentos y de exclusién
arbitraria de caracteristicas técnicas, tanto de la reivindicacion 14 como de las demas
reivindicaciones que igualmente incorporan caracteristicas del proceso tales como las
condiciones de calentamiento y agitacién, la cantidad de muestra a preparar, los ciclos
requeridos, los reprocesos incluidos y la fase adicional de reemplazo de una fase acuosa

por una emulsion estabilizada, totalmente excluidos de anélisis.

Ni siquiera cuando en la tabla presentada, existe una ausencia de informacién que
indique la caracteristica del proceso de repetir los pasos b y e minimo tres veces, el
examinador reconoce la insuficiencia del estado del arte para anticipar el proceso
descrito. Se limita simplemente a presentar el mismo texto presentado respecto de la
reivindicacion 1, sin que esto refleje algin analisis alrededor de dicha u otras

caracteristicas novedosas e inventivas de la reivindicacion.
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Solicitud D1 D2 D3 Dl

Epmplo 10 Renindicacion & | Reivindicacion 20 | Renvindicacion 17
Proceso de | Proceso de | Proceso de | Proceso de | Proceso de
fabricacion de una | fabricacion de | fabricacidn de | fabricacidn de | fabricacin de
nanoemulsion o|umna una una una
microemulsion nanoemulsion nanoemulsion nanoemulsion nanoemulsion
Pesar los | Pesar los | Pesar los | Pesar los | Pesar los
COmponentes. componentes COMpPOnNEntes. componentes componentes
Calentar la mezda | Calentar la | Calentar la | Calentar la | Calentar la
bajo apgitacian | mezcla bajs | mezcla bajo | mezcla bajo | mezcla bajo
utilizando un | agitaciin agitacidn agitacion agitacion
electrodo de
conductividad para | Dejar enfriar Dejar enfriar Dejar enfriar Dwejar enfriar
formar uma pre-
emulsion; Calentar Calentar Calentar Calentar

Dejar enfriar

Repetir los pasos
bye, minmo 3
VECES.

Calentar
MLEVameTE la
mezcla

Adicionar una nano
o microemulsian
oMW previamenie

estahilizada,
Continuar &n
agitacion hasta
homagenizar.

nuevamenie  la
mezcla

Aficionar una
nana o
microemulsian
o

Continuar en
agitacion  hasta
homagenizar

nuevamente la
mezda

Adicionar una
nano o
microemulsion
Qi

Continuar &n
agitaciin ~ hasta
homogenizar

nuevamente  la
mezcla

Addicionar uma
nana o
microemulsian
o

Continuar en
agitacion  hasta
hamogenizar

nuevamente  la
mezcla

Adicionar une
nana o
microemulsion
Qv

Caontinuar en
agitaciin ~ hasta
homogenizar
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Finalmente refiere respecto del nivel inventivo de la solicitud que: “Dado amplio alcance

de la reivindicacién 1 y 14, es posible encontrar algunas caracteristicas novedosas frente

al estado del arte citado, no obstante, las mismas no serian inventivas, toda vez que la
evidencia presentada en el capitulo reivindicatorio, es insuficiente y no muestra algun
efecto técnico que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica. Si bien es
cierto se menciona que las nanoemulsiones ya descritas no podrian tener las propiedades
funcionales de las aca descritas, no hay ningtn ejemplo que demuestre dicha afirmacion.
Se le recomienda al solicitante que limite el alcance de su invencion a la materia que se

encuentre enteramente sustentada en la descripcion.” [Enfasis fuera del texto]

Resulta contradictorio que el examinador refiera después de haber indicado lo opuesto,

que es posible encontrar algunas caracteristicas novedosas frente al estado del arte

citado, y argumente de manera emergente que estds no serian inventivas -sin sustento

de la afirmaciéon- toda vez que la evidencia presentada en el capitulo reivindicatorio es
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insuficiente y no muestra algun efecto técnico que pueda entenderse como un salto

cualitativo en la técnica.

No es claro bajo qué premisa hace el examinador dicha aseveracién, cuando en principio
ha demostrado no tener claridad sobre el problema que pretende solucionar la invencidn,
y en la misma medida tampoco de la solucién propuesta. Nuevamente resulta un acto
de irrespeto con el solicitante desconocer de tal manera el salto técnico que se encuentra
claramente descrito en la solicitud, dado a partir de la incorporacion de tanto de una
formulacion, como del proceso para desarrollarla, segin los cuales, se elimina el
problema asociado a la dificultad para obtener nanoemulsiones de productos cosméticos,
alimenticios o farmacéuticos que sean trasllcidas y estables, para las cuales no se
requiera el uso de aditivos no naturales, disolventes, agestes secuestrantes, co-
tensoactivos, entre otros y que adicionalmente pueda ser fabricado a partir de métodos
de baja energia que permitan la preservacion de caracteristicas asociadas a sabor y
aroma entre otras, en virtud de la conservacién de los componentes volatiles de la
formulacion, toda vez que el método no es agresivo mecanicamente con este tipo de

compuestos y por lo mismo propende por su incorporacién en la formulacion.

Es preciso preguntar al examinador, en su concepto: si esto no es un salto técnico équé
lo es? Ya que estd desconociendo repetitivamente el trabajo de desarrollo de los
inventores y la actividad inventiva incluida en la invencidon propuesta, siendo que no
logra con los documentos citados, demostrar que existe afectacion alguna a la novedad

o e nivel inventivo de la invencidn reivindicada.

Si para criterio del examinador, no existe alglin progreso en las ensefianzas de los
inventores, se presentan a continuacion diferentes datos y resultados a los cuales se ha
llegado a partir de lo descrito en la solicitud, que reflejan claramente como la invencion
supera el estado de la técnica desde diferentes perspectivas. La informacion que se
proporciona a continuacion se hace a modo de referencia para contextualizacion del
Examinador, mas no a modo de ampliacién de la divulgacion, que de todas formas se

encuentra debidamente divulgada, toda vez que la informacién suministrada, es la
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precisa para que cualquier persona normalmente versada en la materia pueda reproducir

y llevar a cabo la invencién.

TABLA 1. DIFERENTES EJEMPLOS DE ELABORACION DE NANOEMULSIONES

Aceite Aceite (%) | Surfactante (%) | Agua (%) (I:da:ll) Resultado
Menta 10 30 60 0,5 Translucido
Menta 10 30 60 0,5 Translucido
Hierbabuena 10 30 60 0,5 Translucido
Menta doble 10 30 60 0,5 Translucido
Menta 10 30 60 0,5 Translucido
e 10 30 60 0,5 Translucido
reforzado
e 10 40 50 0,5 Transldcido
reforzado
Albahaca doble 10 30 60 o | MEnsldee Go e,
tiempo (3horas)
Mandarina Translucido en el
reforzado o = &l e tiempo (4horas)
Sacha inchi 10 30 60 o | TRnElEE G e
tiempo (3horas)
AEDEETRIE) 10 30 60 0,5 Translucido
reforzado
Pl 10 35 55 0,5 Translucido
reforzado
Limon 10 40 50 0,5 Trans_lucido
reforzado amarillento
Albahaca 10 30 60 0,5 Translucido
Albahaca 10 40 50 0,5 Translucido
e 10 40 50 0,5 Translucido
reforzado
Albahaca 10 42 48 o | TEnEDEE G Q.
tiempo (3horas)
Limon Translucido en el
reforzado = . = U tiempo (3horas)
Oregano 10 40 60 0,5 Translucido
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Translucido
Oregano 10 30 60 0,5 e
Ajonjoli 10 40 50 0,5 translucido
Ajonjoli 10 40 50 0,5 Translucido
Mandarina Translucida en el
reforzado - & el 1 tiempo (3horas)
e el 10 40 50 0,5 Translucido
arvinsis FyM
) (A 10 30 60 0,5 Translucido
FyM
Menta doble 10 30 60 0,5 Translucido
Menta 10 40 50 0,5 Translucido
) S S 10 40 50 0,5 Translucido
FyM
. Translucido
Hierbabuena 10 25 65 0,5 azuloso
Translucido en el
Menta 10 30 60 0,5 tiempo (3horas)
Oregano doble 10 40 50 0,5 Translucido
. Translucido
Hierbabuena 10 30 60 0,5 -
Limonaria 10 40 50 0,5 Trans_lucido
doble amarillento
Hierbabuena 10 30 60 0,5 Translucido (Bis)
Eucalipto Gym 10 30 60 0,5 Translucido
Eucalipto .
(Doble) Gym 10 30 60 0,5 Translucido
WEREERLE) 10 40 50 0,5 Translucido
doble
Mandarina 10 40 50 0,5 Translucido
Translucido
Oregano doble 10 40 50 0,5 dorado
Translucido
Oregano 10 40 50 0,5 dorados
. Translucido
Palmali doble 10 40 50 0,5 .
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TABLA 2.

Muestra
(Nano

emulsion)

Sandalo
Tomillo
Naranja
Palmali
Orégano
Eucalipto
Mandarina
Limon
Hierbabuena

Albahaca
Menta
Limonaria
Ajonjoli
Neem

5000
RPM/5min

Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido

Translucido

Translucido
Translucido
Translucido
Translucido

Translucido

10000

RPM/5min
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PRUEBA DE ESTRES POR AGITACION

14000RPM/
13min

Translucido

Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido

Translucido

Translucido
Translucido
Translucido
Translucido

Translucido

Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido
Translucido

Translucido

Translucido
Translucido
Translucido
Translucido

Translucido

Esta tabla nos muestra las diferentes nanoemulsiones realizadas por el método del
solicitante y sometidas a condiciones de estrés por agitaciéon, donde los resultados
arrojados demuestran que una vez realizadas las nanoemulsiones por maquinabilidad o
transporte, la nanoemulsién, no producird una desestabilizacién en el tiempo y no

perdera las caracteristicas fisico-quimicas (transparencia, sabor y aroma).

TABLA 3. PRUEBA DE ESTRES POR TEMPERATURA

. Aceite o o Condiciones | Condiciones
Aceite (%) Surfactante (%) | Agua (%) | Sal (Mol) 50°¢/30min | 70°c/30min
Hierbabuena 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
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Limon 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
reforzado
Limon 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Albahaca 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Mandarina 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
reforzado
Mandarina 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Mandarina 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
reforzado
Limon 10 35 55 0,5 Translucido | Translucido
reforzado
Hierbabuena 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Limonaria 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Limon 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
reforzado
Mandarina 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
reforzado
Tomillo 10 35 55 0,5 Translucido | Translucido
Limonaria 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Limon 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
reforzado
Albahaca 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Albahaca 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Limon 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
reforzado
Albahaca 10 42 48 0,5 Translucido | Translucido
Limon 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
reforzado
Citronella Gym 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Eucalipto Gym 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Ajonjoli Gym 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Aguacate Gym 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Oregano 10 40 60 0,5 Translucido | Translucido
Mandarina 10 30 60 1 Translucido | Translucido
reforzado
Menta arvinsis 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Menta Piperita 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
FyM
Menta 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Menta 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
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Menta arvinsis 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Aniz 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Aguacate 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Albahaca 10 35 55 0,5 Translucido | Translucido
Hierbabuena 10 25 65 0,5 Translucido | Translucido
Extrato de café 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Menta 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Menta 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Oregano 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Hierbabuena 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Albahaca 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Limonaria 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
E“::E;Z de 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Extracto de café 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Hierbabuena 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Eucalipto 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
E(lg:::re t)o 10 30 60 0,5 Translucido | Translucido
Citronella Gym 10 35 55 0,5 Translucido | Translucido
Tomillo 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Naranja 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Naranja 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Mandarina 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Mandarina 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Oregano 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Oregano 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Tomillo 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Tomillo 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido
Tomillo 10 40 50 0,5 Translucido | Translucido

Esta tabla nos muestra las diferentes nanoemulsiones realizadas por el método del

solicitante y sometidas a condiciones de estrés térmico, donde los resultados arrojados

demuestran que una vez realizadas las nanoemulsiones por exposicion a temperatura

no se producird una desestabilizaciéon en el tiempo y no perderan las caracteristicas

fisico-quimicas (transparencia, sabor y aroma).
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Por lo anterior expuesto, la invencion reclamada por el solicitante en las reivindicaciones
1y 14, presenta novedad y nivel inventivo con respecto a las anterioridades citadas en
los documentos D1 a D4, considerando que dichos documentos no anteceden todas las
caracteristicas expuestas por el solicitante, ain en combinacion de los mismos. Por su

parte las demas reivindicaciones son nuevas e inventivas por dependencia.

Asi mismo, conforme a lo expuesto a lo largo del presente documento, es claro que
existe un analisis deficiente de la solicitud, toda vez que los argumentos del examinador
para establecer la supuesta falta de divulgacion de la invencién, se basan en un analisis
no fundamentado de la legislacién y la solicitud. En el mismo sentido, las disposiciones
relativas a la patentabilidad de la solicitud en términos de su novedad y nivel inventivo
se encuentran viciadas desde el principio por el mismo precepto indebidamente
interpretado, conllevando indefectiblemente a que el examinador desconozca la novedad
y nivel inventivo de la invencién, aun cuando presenta un estado de la técnica que resulta

insuficiente para anteceder las ensefianzas de la invencién reivindicada.

Por lo tanto, se apela al examinador para que reevalle los planteamientos presentados
en contra de la solicitud y retire dichas objeciones, toda vez que no encuentran sustento
en las disposiciones de la legislacién andina de patentes y por lo tanto resultan no a

lugar para el tramite en estudio.

Se menciona adicionalmente que se incluyeron algunas modificaciones al capitulo
reivindicatorio, de tal forma que todo lo indicado en el presente escrito se sustente
adecuadamente en las reivindicaciones. De cualquier manera, se aclara que dichas
modificaciones no pretenden ampliar la materia reivindicada, sino por el contrario estan
encaminadas a clarificar de forma adecuada la disposiciones reclamadas por el solicitante

y que se encuentran enteramente soportadas en la divulgacion presentada.
IV. PETICIONES

Por todo lo anterior y tras haber demostrado que la solicitud presentada cumple con los

requisitos minimos de proteccion, solicito comedidamente:
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4.1. Que se acepten las modificaciones del capitulo reivindicatorio;

4.2. Que se le dé continuidad al tramite relacionado a la solicitud en cuestién y en
consecuencia se conceda la patente de invencion al solicitante.

4.3. Que subsidiariamente, de no establecer de manera inmediata la concesion de la
patente, se emita un segundo requerimiento de fondo en donde se hagan un analisis
adecuado de la invencion respecto del estado de la técnica, conforme a la evidente
suficiencia, claridad, novedad y nivel inventivo de la materia reivindicada de su solicitud, y
al correcto enfoque del problema técnico planteado y su respectiva solucion, analizado

desde un estado de la técnica acorde al caso.
IV. ANEXOS.

5.1. Capitulo reivindicatorio modificado.

V. NOTIFICACIONES.

La Solicitante y el suscrito, recibiremos notificaciones en la Secretaria de su Despacho y en
la Carrera 5 # 66-17 de Bogota D. C.

Cordialmente,

LOLA KANDELAFT
C. E. 423.178
T. P. 233.326 del C.S de la J.
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. Una nanoemulsidon o microemulsion caracterizada porque comprende:

a. Un agente tensioactivo no idnico—generatmente—reconocide—como—segure
para-elconsumidor{GRAS);

b. Una fase compuesta por aceites vegetales; y

C. Una fase acuosa compuesta por agua cuya conductividad no excede
250mS, o sales en solucidon en un rango de concentracién desde 0,01M a 1,5M.

en_donde la nanoemulsion o microemulsion _no contiene co-tensioactivos ni

agentes secuestrantes.

2. La nanoemulsion o microemulsion de la reivindicacion 1, caracterizada porque la
proporcion de la fase oleosa, en relacidon con el agente tensioactivo no idnico-GRAS, no

es mayor que 1:4,95

3. La nanoemulsiéon o microemulsién de la reivindicacién 1, caracterizada porque el

agente tensioactivo no idnico GRAS-tiene un HLB entre 10y 17 o entre 2 y 8.

4. La nanoemulsidon o microemulsién de la reivindicacién 3, caracterizada porque el
tensioactivo no idnico GRAS-con un valor de HLB entre 10 y 17 es un éster de sorbitan

polietoxilado y/o saponinas vegetales y sus mezclas.
5. La nanoemulsion o microemulsién de la reivindicacidon 3, caracterizada porque el
tensioactivo no iénico GRAS-con un valor de HLB entre 2 y 8 es un éster de sorbitan y/o

saponinas vegetales y sus mezclas.

6. La nanoemulsién o microemulsion de la reivindicacion 1, caracterizada porque la

fase oleosa comprende uno o varios aceites esenciales.

7. La nanoemulsién o microemulsion de la reivindicacion 1, caracterizada porque la

fase oleosa comprende uno o varios aceites fijos.
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8. La nanoemulsién o microemulsion de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada

porque la fase oleosa esta dispersa como particulas teniendo un didametro entre 1 a 400

nm, dentro de la fase acuosa.

9. La nanoemulsion o microemulsion de la reivindicacion 1, caracterizada porque
contiene:
a. Entre 0,125% y un 7,5% de fase oleosa compuesta por aceite vegetal fijo

poliinsaturado como: aceite de Plukenetia volubilis, Sesamum indicum (ajonjoli),
Macadamia spp, Corylus avellana, Pistacia vera, Prunus dulcis (almendras), Theobroma
cacao, Glycine max (soya), Helianthus annuus L (girasol), Persea americana (aguacate),
menta, limdén, naranja, mandarina, limoncillo, limonaria, anis, entre otros y/o mezclas
de los mismos;

b. Entre un 2,5% y 10% en peso de agente tensioactivo que es un éster de
sorbitan polietoxilado;

C. Entre un 82,5% a 97,4% en peso de agua o de manera opcional, sales en
solucidén en un rango de concentraciones desde 0,01M a 1,5M tales como NaCl, KClI,

CaClz, entre otros y/o las mezclas de los mismos.

10. La nanoemulsion o microemulsion de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque ademas comprende aditivos hidrosolubles tales como: NaCl, KClI,
CaCl2, suplementos alimenticios, antioxidantes, hidratos de carbono, vitaminas,
colorantes, extractos vegetales, proteinas y péptidos seguros para el consumidor, que

se encuentran en la fase acuosa.
11. La nanoemulsion o microemulsion de acuerdo con las reivindicaciones anteriores

caracterizada porque contiene una concentracion de aceite encapsulado entre el 12 y

25% en peso.
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12. La nanoemulsidon o microemulsién de acuerdo con las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque la superficie de las gotas dispersas en la emulsion tiene un valor

no mayor a 500 micrometros cuadrados.

13. Un proceso de fabricacion de una nanoemulsién o microemulsion, caracterizado
porque comprende las siguientes etapas:

a. Pesar los componentes: fase oleosa, agente tensioactivo y fase acuosa y
formar una mezcla;

b. Calentar la mezcla bajo agitacion utilizando un electrodo de conductividad

para formar una pre-emulsion;

C. Dejar enfriar cuando la conductividad disminuya drasticamente;
d. Repetir los pasos b y ¢, minimo 3 veces.
e. Calentar nuevamente la mezcla hasta la temperatura de balance hidrofilico

- Lipofilico del sistema emulsionado;

f. Adicionar una nano o microemulsion O/W previamente estabilizada, a una
proporcion no inferior a tres (3) veces el volumen de la emulsién por estabilizar en una
proporcion minimo de 3:1 relaciéon agua:emulsién.

g. Continuar en agitacion hasta homogenizar.

14. El proceso de fabricacion de una nanoemulsion o microemulsién de la
reivindicacion 14, en donde el calentamiento de la mezcla bajo agitacién utilizando un
electrodo de conductividad para formar una pre-emulsién, se realiza con una velocidad

de agitacién no mayor de 1500 RPM.

15. El proceso de fabricacion de una nanoemulsion o microemulsion de la
reivindicacién 14, en donde el calentamiento de la mezcla bajo agitacion utilizando un
electrodo de conductividad para formar una pre-emulsion, se realiza con una

temperatura de balance de que no supera los 95°C.

16. El proceso de fabricacion de una nanoemulsion o microemulsiéon de la
reivindicacién 14, en donde el calentamiento de la mezcla bajo agitacion utilizando un
electrodo de conductividad para formar una pre-emulsion, se realiza con un volumen

final de hasta 20 Litros.
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17. El proceso de fabricacion de una nanoemulsion o microemulsién de la
reivindicaciéon 14, en donde el calentamiento de la mezcla bajo agitacién utilizando un
electrodo de conductividad para formar una pre-emulsion, se realiza con minimo tres

ciclos de temperatura.

18. El proceso de fabricacion de una nanoemulsion o microemulsién de la
reivindicacion 14, en donde después de repetir los pasos b y ¢, minimo 3 veces, el
tamafio de gota promedio estd entre 65 y 85 nm y el volumen final estd entre 300 y
500 mL

19. El proceso de fabricacién de una nanoemulsién o microemulsién de acuerdo con
la reivindicacion 14, en donde se presenta un reemplazo del agua adicionada al final del
procedimiento convencional por una nano o microemulsion de aceite en agua
previamente estabilizada por procedimiento convencional, en donde dicha nanoemulsion
o0 microemulsién puede contener el mismo tipo de aceite de la emulsién final u otro
diferente, a una proporcion no inferior a tres (3) veces el volumen de la emulsién por

estabilizar.

20. La nanoemulsion o microemulsion de las reivindicaciones 1 a 13 obtenida

mediante el proceso de las reivindicaciéon 14 a 20.
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