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Respuesta a Oficio No 8582 del 22 de septiembre de 2005

REF Expediente No 00 058 420 - solicitud de patente de invenciéon
a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO portador de la taneta profesional No
57492 del CSJ obrando como apoderado sustituto de la sociedad
COLGATE PALMOLIVE COMPANY domicilada en New York New York
Estados Umdos de Aménca segun lo acredita el documento de poder anexo al
presente escnto me permito dar respuesta a las observaciones de caracter
técnico y juridico relacionadas con la patentabiidad para la concesion de la
patente de acuerdo con la Decision 486 segun el concepto técnico No 1387
notificado por fijacién en lista de fecha 22 de septiembre de 2005

Considerando las objeciones a la patentabiidad de la presente invencién
nuestro poderdante se permite someter a consideracién del sefior examinador
un nuevo capitulo revindicatono de 1 11 revindicaciones el cual precisa el
alcance de la mvencién y realza las caracter(sticas técnicas novedosas e
inventivas de la presente solictud Creemos que las remwvindicaciones
corregidas que estamos presentando claramente definen el aporte del
solicitante al estado del arte y que con las mismas se superan completamente
las observaciones hechas a la solicitud

Teniendo en cuenta asi mismo las objeciones del sefior examinador en
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relacién con el nivel inventivo con base en el antecedente D1 la patentes US
5 370 863 nuestro poderdante se permite argumentar lo siguiente

El seffor examinador mamfiesta que la invencién carece de nivel inventivo en
vista de la referencia citada como D1 Consideramos que D1 no afecta el nivel
inventivo de las reivindicaciones presentadas anexas

El problema enfrentado por los inventores es el siguiente

Se sabe que las Lupulonas tenen propiedades antibactenales La forma
hidrogenada hexahidrolupulona es mas activa y estable que el compuesto no
hidrogenado Los solicitantes han descubierto un problema al usar las
lupulonas hidrogenadas en composiciones orales tales como enjuagues
bucales y dentifrcos a saber la lupulona hidrogenada no es estable y se
separa en sus componentes solubles e insolubles durante el almacenamiento
esta falta de estabiidad es inaceptable para los consumidores usuanos del
producto

La presente invencidn proporciona una solucion para este problema en donde
una composicion oral estable que contene una lupulona hidrogenada es
preparada por medio del paso inventivo de adicionar y mezclar (1) una
solucién de la lupulona hidrogenada en un aceite sabonzante y un alcohol
alifatico con (2) una solucion humectante que contiene un tensioactivo aniénico
y ajustar el pH al rango de alrededor de 8 0 a alrededor de 10 5 para preparar
una premezcla y luego agregar la premezcla a los otros ingredientes de la
composicion oral por lo que se obtiene una composicidn estable

La demostractdn del resultado inesperado del paso inventvo se encuentra
sustentado en el ejlemplo | de la descnpcidn de los solicitantes en las paginas
9 — 11 Los solicitantes demuestran por una demostracibn comparativa la
mejora inesperada en la estabiidad lograda por la presente invencién en la
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que un enjuague bucal que contiene una mezcla de fupulonas hidrogenadas a
saber hexahidrolupulona (35% en peso) y hexahidrocolupulona (35% en peso)
se prepar6 de acuerdo con el método de la presente invencién ubhzando los
ingredientes de la tabla | Para el propésito de la comparacién se preparé un
enjuague bucal que contene el &cido de lupulo tetrahidroisolumulona que
tiene la composicion divuigada en D1 US 5370 863 cuyos ingredientes se
enumeran en la Tabla Il e incluyen un tensioactivo no i6nico Pluronic F127
Ambos enjuagues bucales se almacenaron en frascos de vidno sellados por 3
dias a 22 C tras lo cual el enuague bucal de la presente invencion
permaneci6 como una solucion transparente homogénea mientras que en el
enjuague bucal preparado de acuerdo con el antecedente D1 se observd una
separacion naceptable para el consumidor de los ingredientes del enjuague
bucal en sus componentes solubles e insolubles

Adicionalmente debemos considerar que el orden en el que se combinan los
ingredientes también tiene un efecto en el resultado final y que el arte previo
citado no ensefia o sugiere el orden parhcular que se revindica en la presente
solicitud Ademéas el orden de mezclado no es algo que se encuentre al
alcance de Jos conocimientos del técnico en la matena porque encontrar el
orden preciso de pasos de mezclado que da como resuitado un producto de
fupulona hidrogenada més estable requiere de investigacion y expenmentacién
y el arte previo no ensefia o sugiere dichos pasos y su orden particular

Por lo tanto por al menos estas razones D1 no anticipa la presente invencion y
no proporciona una base para aseverar que las rewvindicaciones de la
nvencién carecen de nivel inventive Para una persona con destreza en el
arte no seria posible predecir que la combmacidn de los componentes
resultaria en una composicion estable El establecimiento por parte de los
solicitantes de resultados inesperados para su invencién establece evidencia
de un nivel inventivo y distingue la presente invencién respecto al arte previo
citado
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Con base en lo antenor y mirando la invencién remndicada como un todo
consideramos que no hay sugerencia de ensefanza apropiada en la
referencias discutida y dado que el problema planteado en Ia invencién y que
la solucién propuesta y de la manera como se reivindica no se encuentran en
el antecedente citado Insistmos en que existe nivel inventivo en la solicitud y
que por lo tanto es patentable con relaciéon a la referencia del arte previo
citada

Por las razones antenormente expuestas respetuosamente solicitamos la
aceptacion de ta presente solicitud a la luz de los argumentos presentados y
las reivindicaciones corregidas anexas las cuales no adicionan matena nueva
no afectan en ningun sentido el alcance de la presente invencién y cumplen
con los requisitos de novedad nivel inventivo y aplicabiidad industna exigidos
por la Decisién 486 para la concesién del pnvilegio de patente sohicitado
Para este propdsito estamos anexando el recibo oficial de caja No 05 - 83 562
por $91 000

De la Sefiora Jefe

. e ot

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
TP No 57492del C SJ

C C 80410 337 de Usaquén

Carrera 7 No 16 56 piso 9

Diciembre 12 2005

MEVAY
Anexo
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REIVINDICACIONES
Lo que se rewvindica es
1 Un metodo para preparar una composicion oral antibactenal

estable que contiene una lupulona hidrogenada el método comprende
preparar una premezcla de (1) una solucién de la lupulona hidrogenada en
una mezcla de aceite sabonzante y un alcohol alfatico con (2) una solucién
humectante que contiene un tensioactvo aniénico ajustando el pH de las
soluciones combinadas a un rango de 80 a 105 y luego agregar a la
premezcia los otros ingredientes de la composicion oral

2 El metodo de la reivindicacibn 1 en donde la lupulona
hidrogenada esta presente en la composicién en una cantidad en el rango de
0 003 a 2 0% en peso

3 El método de la revindicacibn 1 en donde la lupulona
hldrogenada es hexahidrolupulona

4 El método de la revindicacion 1 en donde la lupulona
hidrogenada es hexahidrocolupulona

5 El metodo de la reivindicacion 1 en donde la lupulona
hidrogenada es una mezcia de hexahidrolupulona y hexahidrocolupulona

6 El método de la revindicacibn 1 en donde el tensioactivo
anidnico es launl sulfato de sodio

7 El método de la rewindicacidn 1 en donde el tensioactvo
anibnico esta presente en la composicidn en una cantidad de 0 003 a 2%
para estabilizar la lupulona hidrogenada

8 El método de la rewindicacibn 1 en donde el tenstoactvo
amoénico esta presente en la composicion oral en una cantidad que va de
025 a 3 0% en peso



9 El método de la reivindicacidn 1 en donde un polimero’ de
policarboxilato aniénico esta presente en la composicién oral en una cantidad
de 0 05 a 5 0% en peso

10  Una composicién oral estable preparada de acuerdo con el
método de la reivindicacion 1

11 Un método de acuerdo con la reivindicacién 1 para preparar
una composicion oral antibactenal estable que contiene hexahidrocolupulona
el método comprende preparar una premezcla de (1) una solucién
hexahidrocolupulona en una mezcla de aceite sabonzante y un alcohol
alfatico con (2) una solucion humectante que contiene launl sulfato de sodio
ajustando el pH de las soluciones combinadas a un rango de 80 a 105 y
luego agregar a la premezcla los otros ingredientes de la composicién oral
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NORMAN of th Supmn Ouun of the Stat of
New York, in and for th ok, Court of Re:m-d. ving by law a v
REBY pursuant to the Executive Law of th State fNewYork,dut

— )

whose nam i3 subscribed ex d ﬁdvi depos Lo ee:diuuo(uknowlduunto pmofmntthe
tioyd of talcing the same NOTARY PUBLIC inand fo h Stxte of New Yo k duly mmismioned, swom
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I bellev thst such signature ls genuine.

f IN WITNESS WHEREQF 1 have hereunto et my hand sffixed my official sexl this L

____QCT307001 ,

FEE PAID $3.00

County Clerk and Clerk of /h Suprems Court, New York County
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{C nventiond L Haye du § Octobre 1861)

1 Country United States of America
Thts public document
2 has been signed by Norman Goodman

o
acting in the capacity of County Clerk

bears the seal/stamp of the county of New York

| Certified

5 At New York New York 6 the 30th day of October 2001
7 by Special Deputy Secretary of State State of New York
8 No NYC 9786540B

i
9 Seal/Stamp 10  Signature
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vt i i % :f:f,fé_‘; Agil M Qureshi
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ROSIE S DIZON
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APOSTILLE

(Convencion de La Haya del 5 de Octubre de 1961)

Pais ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Este documento publico

ha sido firmado por Norman Goodman
o
actuando en capacidad de Oficial del Condado

lleva el selloftimbre del condado de New York

CERTIFICADO
en New York New York 6 el 30 de Octubre de 2001
por Secretano de Estado Encargado Especial Estado de New York
No NYC 9786540B
Sello/Timbre 10 Firma
(Firmé)

Aquil M Qureshi
Secretario de Estado Encargado Especial
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TRADUCCION SIM‘:’I E AL ESPANOL del Cerhf' cado Notanal y el la apostllla que viene
junto con el poder dado por Colgate Palrnolive Company a Delaware Corporation
domicihada en 300 Park Avenue New York New York Estados Unidos de Aménca a
Ramiro Castro Duque y/o Juan Pablo Cadena Sarmiento y/o Beatrniz Jaramilio $
domicilados en la Carrera 7 # 16-56 P 9 Bogota

Certificado Notanal

Estadc de New York ) 252373
) ss
Condado de New York )

Yo NORMAN GOODMAN Oficial del Condado y Oficial de la Corte
Suprema del Estado de New York en y para el Condado de New York un Tribunal
de Registros que tiene un sello por ley

CERTIFICO POR MEDIO DE LA PRESENTE de acuerdo con la Ley
Ejecutiva del Estado de New York que

Rosie S Dizon

cuyo nombre esta suscrito al acta notanal deposicion certificado de
reconocimiento o prueba era al momento de tomar el mismo NOTARIO PUBLICO
en y para el Estado de New York debidamente comisionado juramentado y
calficado para actuar como tal que de acuerdo con la ley una comisién o un
certificado de este caracter oficial con su firma autdgrafa Ha sido presentada en
mi oficina que al momento de tomar tal prueba reconocimiento o juramento
estaba debidamente autonzado para tomar el mismo que estoy bien famiianzado
con la escritura de tal NOTARIO PUBLICO o he comparado la fina en el
Instrumento anexo con la firma autografa depositada en mi ofcina y creo que tal
fiema es genuina i

COMO TESTIGO DE LO MISMO he fijado al presente mi firma t mi sello
oficial este

30 de Octubre de 2001
TARIFA PAGADA $3 00
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invencion N°
00 58420 realizado segun el articulo 48 de la decisibn 486 de la comisién de la
Comumidad Andina se notifica

D cumentos estudiados

Descnpcion folios 5 12

Ejemplos folios 12 19

Capitulo reivindicatono estudiado folios 108 109

Se revindica pnondad presentada en Estados Unidos el 04 08 99 bajo el humero
09/366862

Objeto de la iInvencién
Segun las reivindicaciones 1 a 11 de la presente solicitud se refiere a un metodo para
preparar una composicion oral antibactenana estable que contiene una lupulona

hidrogenada asi como las composiciones bactenanas obtenidas mediante este metodo

Clasificacion intemacional de patentes A 61 K 9/16

Claridad de 1a solicitud

El art 30 de la Decisién 486 establece que Las rewvindicaciones definiran la materia que
se desea proteger mediante la patente Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcion

La presente solicitud cumple con el requisito de clandad de acuerdo con el art 30 de la
Decisibn 486

Evaluacién de la unidad de invencion

El Art 25 de la decision 486 dice La solicitud de patente sélo podré comprender una
invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si de manera que conformen un

unico concepto inventivo

De acuerdo a lo antenor la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de
invencion contemplado en el art 25 de la Decision 486



.l

Es una invencion

El objeto de la presente solicitud st puede ser considerado una invencion de acuerdo al
art 15 de la Decision 486

Excepciones a la patentabilidad

El contenido de las reivindicaciones 1 a 11 de la presente solicitud no se encuentra
comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art 20
de la Decision 486

Determinacién del estado de la tecnica

Consultadas las fuentes de informacion con que cuenta este despacho no se encontraron
documentos antenores a la fecha de pnondad de la presente solicitud 04 08 99
relacionados con la matena de la presente solicitud

Evaluacién de los requisitos de patentabilidad

El articulo 14 de la decision 486 de la comision de la comunidad andina establece que

Los paises miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de producto o de
procedimiento en todos los campos de la tecnologla siempre que sean nuevas lengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aphcacion industnal

En cumplimiento del articulo 14 de la decisidn 486 de la comision de la comunidad andina
se procedio a evaluar los requisitos de novedad nivel inventivo y aplicacion industnal con
el fin de establecer la patentabilidad de la invencion reivindicada en la solicitud en estudio

Evaluacion de la NOVEDAD

El articulo 16 de la decision 486 establece una invencion se considerara nueva cuando no
esta comprendida dentro del estado de la técrnica

Se realizo el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente
solicitud no se encontraron procedimientos iguales a las de la presente solicitud por lo
tanto las reivindicaciones 1 a 11 cumplen con el requisitc de novedad de acuerdo con el
art 16 de la decision 486

Evaluacion del NIVEL INVENTIVO

El articulo 18 de la decision 486 dispone Se considerara que una invencion tiene nivel
inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia lecnica
correspondiente esa invencién no hubiese resultado obvia m se hubiese denivado de
manera evidente del estado de la técnica

El estado de la tecnica revela procedimientos para producir composiciones orales que
contienen lupulona pero no el procedimiento de la presente solicitud que permite
incorporar lupulonas hidrogenadas para producir composiciones estables lo cual
constituye una solucién inesperada y nada obvia para una persona versada en la matena
respecto a esta clase de procedimientos

En conclusion el procedimiento de las remndicaciones 1 a 11 de la presente solicitud
cumplen con el requisito de nivel inventivo segun el art 18 de |a decision 486



Evaluacion de la aplicacién industnal

Elart 19 de [a Decision 486 dispone Se considerard que una invencion es susceptible de
aphcacién industrial cuando su obyjefo pueda ser producido en la industria

De acuerdo a lo antenor la presente solicitud cumple con el requisito de aplicacion

industnal de acuerdo con el art 19 de la Decision 486

En consecuencia y por todo lo expuesto antenormente se recomienda CONCEDER el
pnvilegio solicitado para las reivindicaciones 1 11 (folios 108 109) de la presente solicitud

CONCEPTO TECNICO
Numero 0160 Jefe de la Division Nuevas
creaciones

EXAMINADOR TECNICO
Cbodigo 202024
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOL'!._ACION 3 1 7 0

Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO 28400

Rad N° 00-58420

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales en especial de las que se confirieron en el articulo
4 numeral 5 del decreto 2153 de 1992 y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante escnio radicado en esta Supenntendencia con el numero
00058420 del dia 03 de agosto del 2000 se solicité conceder patente para la invencidn
contenida en el expediente de la referencia

SEGUNDO Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales se
ordend publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones

TERCERO Que realizado el examen de fondo se requiné al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de [a Comisién de la Comunidad Andina para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 97 a 103 del cuademo
administrativo relacionadas con la patentabiidad o cumplmiento de los requisitos
establecidos por esta Decision para la concesion ds la patente

CUARTO Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el numero 00058420 00000005
del 14 de diciembre del 2005 atendid oportunamente el requenmiento formulado
presentando nuevos folios 108 y 108 con el texto de las remndicaciones que reemplazan
las onginalmente presentadas atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en
el examen de fondo E! capitulo en mencién se acepta como quiera que se ajusta a las
prescnpciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486

QUINTO Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién de La Comunidad Andina se otorgaran patentes  para las invenciones sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia siempre que sean
nuevas tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industnal

SEXTO Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral antenor las

reivindicaciones 1 a 11 contenidas en los folios 108 y 109 razdn por la cual este Despacho
encuentra procedente conceder para las mismas el pnvilegio solicitado

RESUELVE

Sede Centro Carrera 13 No 27-00Pisos2 § 7y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840

Fax 3822605 Linea 8800-910 165
Web www.sic.gov.co e-mail
BogotdDC Colombla
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUGION., - 3 170
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
28405

Rad N° 00 58420

ARTICULO PRIMERO Otorgar pnvilegio de patente de invencién a la creacién denominada

COMPOSICIONES ANTIBACTERIANAS ORALES DE LUPULONA HIDROGENADA
ESTABLE

Clasificacion IPC A 61 K9/16

Relvindicacién(es) 1a11 Folio(s) 108y 109

Titular{es) COLGATE — PALMOLIVE COMPANY

Domicllio(s) New York New York Estados Unidos de Aménca
Inventor(es) Prem K. Sreenivasan Nuran Nabt y Abdul Gaffar
Prioridad N®* 09/366 892 Fecha 04de agostode 1999 Pals US
Vigente desde 03 de agosto del 2000 Hasta 03 de agosto del 2020

ARTICULO SEGUNDO El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina y su pnvilegio caducara en las
condiciones prescrtas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industnal

ARTICULO TERCERO Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el certificado
de patente previas las anotaciones en los ibros de registro

ARTICULO CUARTO Notificar el contenido de la presente resolucion al doctor Juan Pablo
Cadena Samiento o a quien haga sus veces en su calidad de apoderado de Colgate —
Palmolive Company entregandole copiade lamisma advirtiendole que contra ella procede

Sede Centro Carmera 13 No 27-00Plsos2 6 7y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 85 Linaa 9800-910 165

Web www.sic,gov,.co e-mall
Bogotd DC Colombla
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION~ 3174

Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO 28465

Rad N° 00-58420

el recurso de reposicion ante el Supenntendente de Industna y Comercio del cual podra
hacer uso al momento de la notificacién o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a
elia

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota DC alos ¢ FEB 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO / /
Al COBAR
Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Camera 7N 16— 56 :""“’?ZZ&"’ D P R nCETo
/zcyeta DC BE DERECHOS ADMINISTRXIYOH
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