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Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT |Capitulo | X Capitulo II
Nacional)

No. Solicitud PCT/US2014/049045
Internacional

Fecha dg Presentacion 31 de julio de 2014
Internacional

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

Descripcién NC2017/0001842 24 de febrero de 2017

Reivindicaciones: NC2017/0001842 24 de febrero de 2017
NC2017/0001842 10 de julio de 2017

Dibujos: NC2017/0001842 24 de febrero de 2017

2. Objeto de la invencion

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 tendra en cuenta
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a
13 del capitulo reivindicatorio (Radicado No. NC2017/0001842 del 10 de julio de
2017).
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Titulo de la solicitud: “ARTICULO Y METODO PARA MANTENER EL FLUJO
MENSTRUAL DENTRO DE LA VAGINA” (Radicado No. NC2017/0001842 del 24 de
febrero de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un
articulo para el control de flujo vaginal, especificamente, que garantice mantener el
flujo dentro de la vagina, impidiendo fugas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un articulo
para mantener el flujo menstrual dentro de la vagina, y dicho articulo incluye un
sustrato flexible que tiene una superficie orientada hacia el cuerpo y una superficie
opuesta orientada hacia la prenda, con adhesivo aplicado a la superficie del sustrato
orientada hacia el cuerpo para adherir selectivamente el articulo al cuerpo, en donde
el sustrato esta estructurado y dispuesto para cubrir el orificio vaginal y, de esa
manera, mantener el flujo menstrual dentro de la vagina.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): A61F 15/00, A61F 13/02.

3. Reivindicaciones relativas a un segundo uso (Art. 21 D 486)

La reivindicacion 1, que se refieren a un articulo para mantener el exudado vaginal
dentro de la vagina no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de
atribuirsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, de
acuerdo con el articulo 21, debido a que este se habia divulgado previamente en el
documento W0O2011110878 (D1) que ensefa un articulo vaginal que tiene un soporte
(4) para la prevencion de entrada de fluido externo en la vagina, sobre todo para la
prevencion de infecciones que se producen en el curso de actividades deportivas
acuaticas; caracterizado porque su soporte (4) tiene una forma geométrica definida, y
al menos en su margen incluye una pelicula flexible autoadhesiva (1), fijada a un lado
del soporte (4), y la pelicula flexible (1) mencionada arriba esta equipado con una
cubierta (5) fijada al margen autoadhesivo de la pelicula flexible (1), practicamente con
el mismo tamano y forma que el soporte, provisto de un material adhesivo en su
superficie interna (Resumen).

4. De la solicitud de patente

Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque éste hace referencia a un
"método para mantener el flujo menstrual dentro de la vagina”;, sin embargo, dicho
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método no se presenta en el capitulo reivindicatorio con radicado Radicado No.
NC2017/0001842 del 10 de julio de 2017, por lo cual se sugiere al solicitante eliminar
la expresidon “método” del titulo.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

e Las expresiones: “(...) sustrato flexible (14)” (reiv. 1), “(...) un adhesivo (20)” (reiv.
1), “una sustancia adhesiva no sensible a la presion, un muco- o bioadhesivo”
(reiv. 10), “(...) ceras, alcoholes grasos, alcoholes de peso molecular alto, acidos
grasos, vaselina, ungtientos de sellado, surfactantes no ionicos, amidas
alcoxiladas, aminas alcoxiladas, alquil-amido-alquil-aminas, aminoacidos
sustituidos con alquilo, ésteres de sacarosa de acidos grasos” (reiv. 11), 4...)
muco- o bioadhesivo” (reiv. 12), “(...) en polimeros naturales, sintéticos o
biolégicos, lipidos, fosfolipidos, geles de adhesivo de silicona (...) un polimero
natural y/o sintético seleccionado del grupo que consiste en derivados
celulésicos, gomas naturales, poliacrilatos, alginatos, polioxietilenos,
polietilenglicoles (PEG), dextranos, copolimeros en bloque (...) gel de silicona”
(reiv. 13) son de caracter general que sugieren de forma imprecisa que la
proteccion se extiende a posibles variaciones o modificaciones, por lo cual no
permiten distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere redefinir la
reivindicacion con base en las caracteristicas técnicas esenciales del objeto
reclamado.

e El fragmento: ...) adhiriendo el articulo (10) al cuerpo” (reiv. 1) corresponde a
una funcionalidad, la cual puede estar presente en las reivindicaciones, pero no
le puede dar novedad ni nivel inventivo a un producto, dado que cuando se
reivindica un producto, las funcionalidades sirven para entender la relacion que
hay entre los diferentes elementos estructurales de un producto, pero son solo los
elementos estructurales los que definen a dicho producto haciendo a las
funcionalidades opcionales, de tal manera que no se tienen en cuenta para el
estudio de patentabilidad.

e Losfragmentos: “(...) en donde el sustrato (14) esta estructurado y dispuesto para
cubrir el orificio vaginal (O)” (reiv. 1), %(...) en donde el sustrato (14) esta
estructurado y dispuesto para extenderse desde un labio menor (1) hasta el labio
menor (I12) opuesto” (reiv. 2), “(...) en donde la fuerza de cizalla requerida para
retirar el adhesivo (20) de la piel es mayor que una fuerza requerida para deformar
el sustrato (14), O en donde la fuerza de cizalla y la fuerza de desprendimiento
que se requieren para retirar el adhesivo (20) de la piel, de tal manera en que la
fuerza de cizalla es mayor que la fuerza requerida para deformar el sustrato (14)
y la fuerza requerida para deformar el sustrato (14) es mayor que la fuerza de
desprendimiento que es requerida para remover el adhesivo de la piel” (reiv. 7),
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“(...) en donde el articulo (10) se dimensiona, se estructura y se dispone para
ajustarse en la region sobre el lado interno de los labios, pero externo a la vagina,
cubriendo directamente el introito” (reiv. 10) hacen referencia a resultados a
alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicacion incluiria no sélo la
solucion propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o
futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere remplazarlos por las
caracteristicas esenciales estructurales que contribuyen a la obtencion de esos
efectos.

e Lareivindicacion 9 no es clara ya que el fragmento “(...) el exudado vaginal es el
flujo menstrual”, no corresponde a una caracteristica de la invencion, sino a un
agente externo para el cual es empleado el producto reivindicado. Se sugiere
eliminar la reivindicacién 9 del capitulo reivindicatorio.

e Las expresiones: “(...) mayor que” (reiv. 7), “(...) y/o0” (reiv. 13) son imprecisas,
por lo cual no permiten distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere
sustituirlas por términos precisos o rangos concretos.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la
solicitud internacional: 31 de julio de 2014, y se encontré el siguiente documento que
anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 | wo2011110878 | Vaginalplaster for the prevention of | 450 e mbre/2011
fluid entering into the vagina

“Thin sanitary napkin having a central
D2 US5248309 absorbent zone and a method of 28/septiembre/1993
forming the napkin”

El documento D1' divulga un articulo vaginal que tiene un soporte (4) para la
prevencion de entrada de fluido externo en la vagina, sobre todo para la prevencion
de infecciones que se producen en el curso de actividades deportivas acuatica
(Resumen).

1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011110878&KC=&Ilocale=¢e
n_EP&FT=E
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El documento D22 divulga un una compresa sanitaria delgada junto con su método de
fabricacion. La compresa tiene un deflector impermeable a los liquidos y un
absorbente retenido en el deflector (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Un articulo (10) para mantener el exudado vaginal
dentro de la vagina (...)” (Radicado No. NC2017/0001842 del 10 de julio de 2017).

Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1
Un articulo (10) para mantener el | Un articulo vaginal que tiene un soporte (4) para la prevenciéon de
exudado vaginal dentro de la | entrada de fluido externo en la vagina (Resumen).
vagina, en donde el articulo
comprende:
Un sustrato flexible (14) que tiene | Se observa en la Figura 3 un sustrato flexible (1) que tiene una
una superficie orientada hacia el | superficie orientada hacia el cuerpo (5) y una superficie opuesta
cuerpo (16) y una superficie opuesta | orientada hacia la prenda (4).
orientada hacia la prenda (18). 2

s e ot K 1 e et ] s e e K
& | 1

Un adhesivo (20) que estd en | La pelicula flexible (1) mencionada anteriormente esta equipada con
contacto con la superficie del | una cubierta (5) fijada al margen autoadhesivo de la pelicula flexible
sustrato orientada hacia el cuerpo. | (1) (Reivindicacién 1).

De acuerdo a la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del articulo para
mantener el exudado vaginal dentro de la vagina de la reivindicacion 1 habian sido
divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no
es nueva.

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicacion 3 consiste en: “El articulo (10) de conformidad con la reivindicacion
1(...)” (Radicado No. NC2017/0001842 del 10 de julio de 2017).

2 https://patents.google.com/patent/US5248309A/en
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Tabla 2. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
El articulo (10) de conformidad Ver Tabla 1 No mencionado
con la reivindicacion 1
En donde el articulo tiene un La compresa (10) tiene un calibre o grosor de
grosor en el rango de 0.1 mm a menos de aproximadamente 5 milimetros,
5 mm. preferiblemente menos de aproximadamente 4

No mencionado o ) ;
milimetros, y lo mas preferiblemente menos de

aproximadamente 3 milimetros (Col. 4, lineas
20-23).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 3 porque divulga un articulo vaginal que tiene un soporte
para la prevenciéon de entrada de fluido externo en la vagina (Resumen).

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacién 3 y el articulo vaginal de
D1 consiste en que la invencion descrita en esta solicitud presenta un articulo cuyo
grosor esta en el rango de 0.1 a 5 mm.

El efecto que logra el incluir un articulo vaginal con un grosor en un rango de 0.1 a 5
mm es brindar comodidad a la mujer cuando use la compresa en diferentes
actividades.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
formula asi: ; Cémo modificar el articulo vaginal en D1 para brindar comodidad a la
mujer cuando use la compresa en diferentes actividades?

Sin embargo, la utilizacion de un articulo vaginal con un grosor en un rango de 0.1 a
5 mm para brindar comodidad a la mujer cuando use la compresa en diferentes
actividades ya esta divulgada en D2, que se refiere una compresa (10) tiene un calibre
o grosor de menos de aproximadamente 5 milimetros, preferiblemente menos de
aproximadamente 4 milimetros, y lo mas preferiblemente menos de aproximadamente
3 milimetros (Col. 4, lineas 20-23).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria el
grosor de la compresa del documento D2 en el articulo vaginal del documento D1 para
llegar asi al objeto de la reivindicacion 3 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D2 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
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¢ Reivindicaciones 4 a 6: La compresa higiénica (10) tiene aproximadamente 150
mm a 320 mm de largo, aproximadamente 60 mm a 120 mm de ancho y tiene
una forma de pista con extremos redondeados (Col. 4, lineas 18-20). Con base
en las dimensiones de longitud y ancho divulgadas por D2 se encuentra un
rango de area superficial de 9000 a 38400 mm?.

e Reivindicaciones 8, 10, 12 y 13: Se derivan de manera evidente a partir de la
experiencia y el saber general® del experto medio, ya que es ampliamente
conocido que los geles de silicona como el difenil dimetil polisiloxano son muco-
o bioadesivos son empleados para adherir elementos a diferentes partes del
cuerpo humano ya que cuentan con una fuerza de desprendimiento de
alrededor de 245.18 N/m, lo cual permite tener un grado de adherencia
adecuada y asimismo facilita su retiro de la superficie de la piel*.

e Reivindicacién 11: Se deriva de manera evidente a partir de la experiencia y el
saber general del experto medio, ya que es ampliamente conocido que
sustancias tales como surfactantes no ionicos (Sspan, tween and brij) son
empleadas para la formulacion de adhesivos que son usados sobre la piel®.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
1 Novedad/Nivel Inventivo
D1 WO02011110878 3a6,8y10a13 Nivel Inventivo
D2 US5248309 3a6 Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del sefior solicitante
Argumentos con respecto al examen de forma

a. Con respecto a las objeciones de claridad en relacién a los términos generales, el
solicitante argumenta que: %(...) los términos anteriormente citados, estan

3 “El experto medio debera poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una
serie de conocimientos en el campo especifico de la invencién” (Proceso 43-1P-2002, publicado en la
G.O.AC. N° 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS
HIDROSOLUBLES DE LIBERACION RETARDADA).

4 https://nusil.com/services/downloadmedia.ashx?mediaid=59a47b88-3235-4da4-8649-
a27f207237b8.pdf&instantDownload=false

5 https://www.crodacoatingsandpolymers.com/en-gb/products-and-applications/adhesives-and-
sealants
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debidamente definidos, no sdlo en las reivindicaciones dependientes del actual pliego
reivindicatorio, sino también a lo largo del capitulo descriptivo de la solicitud, lo que
indica que el alcance de proteccion de cada uno de los términos citados, ya esta
predeterminado y en consecuencia, no da cabida a una posible insercion de otras
posibilidades que no se hayan sido previamente contempladas”. Asimismo, en
relacion a las objeciones de claridad asociada a componentes quimicos generales
mencionados en las reivindicaciones 30, 32 y 33, el solicitante argumenta que: “(...)
los compuestos que se nombran en estas reivindicaciones y que no fueron probados
experimentalmente, son quimica y estructuralmente similares a aquellos compuestos
que si lo fueron, lo cual es razén de peso para afirmar, que el compartimiento y/o
actividad que van a tener aquellos compuestos no probados, sera practicamente igual
o muy similar, a aquella actividad y/o comportamiento que presentaron los
compuestos que si fueron probados como adhesivos, en el articulo para mantener el
exudado vaginal dentro de la vagina, que desea proteger esta solicitud’.

Con base en lo anterior se aclara que, si bien dichos términos son entendibles por el
experto en la materia, éstos hacen referencia a grupos o familias amplias que sugieren
de forma imprecisa que la proteccion se extiende a posibles variaciones o
modificaciones. Se le recuerda que las palabras elegidas para redactar las
reivindicaciones son muy importantes, ya que la patente es un documento con
contenido técnico, pero también es un documento juridico, teniendo claro que las
reivindicaciones, tal y como estan redactadas, son las que definen el objeto y el
alcance de la proteccion, por lo que se reitera que los términos generales e imprecisos
no son claros, ni concisos, por lo tanto, para dar mayor claridad al capitulo
reivindicatorio, es necesario que se tenga un término preciso o un rango concreto.

b. Con respecto a la objecién de claridad en relacion al resultado a alcanzar asociado
al fragmento “(...) en donde la fuerza de cizalla requerida para retirar el adhesivo de
la piel es mayor que una fuerza requerida para deformar el sustrato”, el solicitante
argumenta que “(...) estas se consideran caracteristicas funcionales de la invencion”.

Respecto a lo anterior, se le indica al solicitante que dicho fragmento presenta un
efecto asociado la diferencia en las fuerzas de cizalla y deformacion requeridas, donde
dicha diferencia de fuerzas no se encuentra relacionada con las caracteristicas
estructurales del adhesivo y del sustrato; de esta forma los resultados a obtener o
efectos no pueden caracterizar la invencién, ya que incluiria no sélo la solucién
propuesta por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen
a ese resultado. Se sugiere reemplazar dicho fragmento por las caracteristicas
esenciales que contribuyen a la obtencion de ese efecto.
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En cumplimiento del articulo 45, de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) o presente un nuevo
capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a
esta modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacion de la
solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, 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 debera pagar la tasa por
reivindicacion adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante para los sesenta (60) dias.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo |, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacion, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via
gubernativa.

Atentamente,

—

-

[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: ALEJANDRO CASTELLANOS VARGAS
Revisado: ROSA PATRICIA TELLEZ CHAVARRO
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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Senor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:

wwwsicgov.co ~ Teléfono en Bogotd: 5920400 - Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165 Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos
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