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2477/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 02.071.964
Solicitud de patente a nombre de Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pic de mi firma, domiciliada en
la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad Johnson &
Johnson Consumer Companies, Inc, domiciliada en Skillman, New Jetsey, Estados Unidos de
América, solicitantc de la patente de la referencia, en respuests al oficio No. 10978 notificado
por fijacion en lista el 28 de Septiembre de 2006, relacionado con el concepto técnico de fondo
No. 1459, me permito manifestar lo siguiente:

1 Con fundamento en k facultad que conficre el articulo 34 de la Decisién 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trimite, presento
junto con estc memorial de nucvo el capitulo reivindicatorio en el cual se han realizado las
siguientes modificaciones:

11  Se combiné la materia de las antiguas reivindicaciones 24, 25 y 26 en una nucva
reivindicacién 24, la cual qued6 de la siguiente forma:

“24. La composiciin de acwerdo con cualquisra de las reivindicaciones precedentes, wtil junto con
cualgsrier otro implemento de aseo personal selccionado de un paro, una toalla de lavado, una red o
pelicula con aguyervs, una esposfa, un copille y similares, coracterizada ademds porque presenta wna
clasificacion de ardor en ¢l ofo de grado cero (0)."

El sustento para csta reivindicacién se encuentra contemplado en la pigina 35, lincas 12
215 y en |a pigina 44 mbla 4 de la memoria descriptiva de la presente solicitud.

Respecto 1 eata modificacién, atentmmente me permito decir que la misma no amplia ¢l
alcance de la presente solicitud, solamente obedece a dar cabsl cumplimiento a las
objecioncs de reivindicaciones dc uso y unidad de invencién planteadas por el
examinador en su concepto técnico No. 1439.

Pam estc cfecto, me permito acompafiar el recibo No. 07-8,930 de 31 de encro de
2007, con lo cual queda cubierta la tasa correspondiente a la modificacion de una
solicitud dc patente en cuanto 2 sus reivindicaciones.

2 Novedad

Sobre este particular, respetuosamentc mc permito citar el “Mawwa/ para el Excamen de Solicitwdes
de Patentes de Invencion de las Oficinas de Propiedad Industrial de loa Palses de la Comunidad Andina” de
la pigina Web de dicha Comunidad, en especial la pagina 65, numeral 9.4 (Anilisis de la
novedad), donde se establece que: “Para determinar la novedad de ka invencidn, se debe comprobar s
exisien anticipaciones del estado de la técmica

gue contepgan cxplicitgmente todas lgs
caracteristicas récpica esenciglcs de la invnddn. El examen de movedad se efsciiia comparando



raz6n ha dicho el mencionado Trbunal: “bay que advertir gue toda creacidn es, en cierla
Jorma, producto del estado de la técnica existente, en ol sentido de que el inventor ba de fener on
cuenta um comjunto de conocimitntos técmicos que le permitan crear nmuevos procedinsientos
aplicables a la industria” (Ibidem, pdginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Hasta aqui se puede concluir que la novedad como minimo debe contemplar los
siguientes aspectos:

-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOTAL y
ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de
forma independientc en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invencidn en estudio puede partir de conocimientos conocidos,
caso en cl cual habrd que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo
inédito y novedoso, teniendo que analizarsc el valor agregado que aporta la
invencién con sus nuevas caractetisticas al campo técnico al cual pertenece
la invencién en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aducc el
examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas seria forzoso que se
demostrara quc las invenciones de mi mandante estén comprendidas en el estado
de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede como a continuacién se
demuestra.

El examinador objeté la novedad de la presente invencién mediante las
referencias US 6,224,886 (D1) y WO99/19438 (D2) y argumento lo siguiente:

“DT1 enseria (ver columnas 2 y 6) una composicion limpiadora que comprende:

un agente activo ds superficie no idnico glicdsido

un agente aciivo de superficie anfotero (entre los que se incluyen las betainas, definidas en
la columna 2 como: compuestos que fisnen un grupo carboxilato y un grupo de amonio
cuatsrnario separados por una molécula de metileno) y no contiene agentes activos de superficie
anidnicos.

D2 enseria (ver pdginas 3 y 4) una composicion limpiadora que comprende:
Un agents activo de superficie no ionico (como alqiil glicdsido y como betainas)
Un agente activo de superficie anfétero.

St observa que los elementos caracteristicos de las composiciones reivindicadas, es decr un agente
activo de superficie no idnico glicosido, in agente activo de superficie de betaina y un
agente aclive de superficie anfotero, ya eran conocidos en D1 y D2; por lo cval las
composiciones de las reivindicaciones 1 — 23 no pweden ser consideradas nuevas.”

En cuanto a estos argumentos a continuacién me permito exponer cual es cl
objeto de cada una de las referencias citadas por el examinador a fin de sefialar
cuales son las diferencias y demostrar que no pueden desvirtuar la novedad de la
presente solictud.

21 Novedad delas licitud s bre el documento D1 (US 6,224,886 B1)



clsrmento por clemento ds la invencién tal como estd defimide por las reivindicaciones con los del estado de la
ddemica”. (el submayado es mio).

En conexién con lo anterior, mis adelante en cl Manual sc establece que: “Se deberd comparar las
muud:mm indgpendientes dc la mh'mtd con ¢f contemido de cada antecedente del estado de la ticwica, ugQ
2 lp_describe las caracteristicas Hewicas

mutcmda.r en dichas mundtmmm '(el subnyado es tmo) o

Adicionalmente, el articulo 16 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
indica que la invencion se considera como nueva cuando no estd gmprendida en el estado de la
técnica, lo que quiere obvismentc significar, a contrario sensu, es que la invencién g se
considera como nueva si csti gapreadida en el estado de la técnica. Esto es de ldgica
hermencéutica y gramitica clemental. Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal indicads, la
invencion no se considera como nueva si estd “comprendida” cn el estado de la técnica, dicha
norma se esti refiriendo, naturalmente, ok fotalidad del invento y a0 g afgwno o0 g glownos de gus
amponesies. Para que la invencion piceda su calidad de novedoss, es claro que ella, TODA
ELLA, ha de estar contenida en “of conjvnto de comscimicnios exisientes que som aplicables al proceso
industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
(Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del
Tribunsl de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994,

pigina 60).

Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con
el cual parn desvirtuar el requisitc de novedad de una invencién seri necesato que lo
reivindicado por la invencion bajo estudio corresponda de forma total en un documento o
anterioridad sefialado, conclusién a la que se llega después dc un anilisis exhaustivo mediante
una comparecién entre los capitulos retvindicatorios en discusién.

Ahora bien, si un determinado clemento, condicién o circunstancia de la nueva creacién ya
hace parte del estado dc la técnica no quicre cllo decit, desde lucgo, que la invencién deba ser
rechazada por carccer del requisito de novedad. No sin mzén ha dicho el mencionado
Tribunal: “Bay gue advertir que loda creacitn es, en cierta forma, producte del extads de la thewica exdstente, en
¢l sentide de que cf invntor ba dy tencr cn cuenta wn conjunio de comocimientos Hcmicos que fc permitan crear
Ruevos mientos aplicables a la industria” (Ibidem, piginas 53 y 54) (el submayado es nuestro).

Hasta aqui se pucde concluir quc la novedad como minimo decbe contemplar los siguientes
aspectos:

-Que la invencion en estudio esté contenida de forma TQTAL y ABSOLUTA en cl
documento que sc menciona como anterioridad o de forma independiente en los
documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invencion en estudio pucde partir de conocimieatos conocidos, caso en el cual
habri que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso,
teniendo quc analizarse ¢l valot agregado que aporta la invencion con sus nucvas
caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la invencion en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para quc las mzones que aduce el ecxaminador pam
desvirtuar la novedad fucsen ciertas scria forzoso que se demostrara que las invenciones de mi
mandante estén comprendidas en ¢l estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede

como a continuacion se demuestra,

El cxaminador objeté la novedad de la presente invencién mediante las referencias US
6,224,886 (D1) y WO99/19438 (D2) y argumentd lo siguiente:

“D1 enseRia (ver columnas 2 y 6} wna compesicion limpiadora que comprende:
&R agenle aclive de superficie no 1énico glicdsido
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Para este efecto, me permito acompaiiar el recibo No. 07-8,930 de 31 de
enero de 2007, con lo cual queda cubicrta la tasa correspondiente a la
modificacién de una solicitud de patente en cuanto a sus reivindicaciones.

2. Novedad

Sobre este particular, respetuosamente me permito citar el “Mamwal para e/
Examen de Solicitdes de Patentes de Invencion de las Oficinas de Propiedad Industrial de loa
Paises de la Comunidad Andina” de la pagina Web de dicha Comunidad, en especial
la pagina 65, numeral 9.4 (Anilisis de la novedad), donde se cstablece que: “Pams
demmmr la novedad de la invencion, st debe mnpmbar 55 excisten anmpaaom.r del e.rhdo de

ﬂm de la mwmon El exmndc noudad 5e gﬁﬂm m@mndo dumm'o por
elemento de la invencidn tal como estd definido por las reivindicaciones con los del estado de la
ticnica”. (el subrayado es mio).

En conexién con lo anterior, mds adelante en el Manual se cstablece que: “Se
deberd comparar las reivindicacionss indspsndientes de la sobicitud con el contenido de cada

antscedente del estado de la vicmica, uno g uno, g fin de determinar si un

antecedente por 8f 80lo describe las caracteristicas técnicas contenidas en dichas
reivindicaciones (el subrayado es mio).

Adicionalmente, el articulo 16 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina indica que la invencion se considera como nueva cuando no
esti comprendida cn el estado de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a
contrario sensu, es que la invencion g se consideta como nueva si estd
comprendida en el estado de la técnica. Esto es de logica hermenéutica y gramdtica
elemental. Si de acuerdo con cl espiritu de la norma legal indicada, la invencién
no se considera como nueva si estd “comprendida” cn cl estado de la técnica,
dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a_l fotglidad del invento y g0 a alouno
0 g algupos de sus componentes. Para que la invencin pierda su calidad de novedosa,
es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en “o/ comiunto de
conocimientos existentes que son aplicables al proceso indusirial” como define el estado de
la técnica el Tdbunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89,
sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994,

pagina 60).

Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de
conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invencion
scri necesatio que lo reivindicado por la invencién bajo estudio corresponda de
forma total en un documento o antedoridad sefialado, conclusién a la que se llega
después de un anilisis exhaustivo mediante una comparacién entre los capitulos
reivindicatorios en discusi6n.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacién ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego,
que la invencion deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin



wm agente aclivo de perficie anfbtero (entre los que 5o indiyen las betaings, definidar en lo columna 2
como: compueslos que lemen unm grupo carboxilato y wm grupo de amonio cwalernario ssparades por wma
molécula de meltlena) y no conliene agentes aclivos de superficie anidnicos.

D2 enseila (ver pdginas 3 y 4) una composicidn fimpiadora que comprende:
Un qgente adive de superficie no iénico (como alguil glicdsido y como betalnas)
Un qgente activo de superficie anftterso.

Se observa que los slementos caracteristicos de las composicionss reisindicadas, es decir um qgente adivo de
superficie mo idnico glicdsido, un qgente aclive de supetficie de betning y un qgente activo de superfice
anfdtero, ya eran conocides en D1 y D2; por lo cual las composicionss de las reivindicaciones 1 — 23 no
pweden sor consideradas wuevas.”

En cuanto & estos argumentos a continuacion me permito exponer cual cs cl objero de cada
uns de las referencias citadas por ¢l cxaminsdor a fin de sefialar cuales son las diferenciss y
demostrar que no pueden desvirtuar la novedad de 1a presente solicitud.

21  Novedad de la solicitud sobre el documento D1 (US 6,224,886 B1)

La referencia D1 revela composiciones pam la aplicacion tépica que comprenden el ingrediente
activo Triclocarban (3,4,4’-triclorocarbanilida-N-(4-clorofenil-N-3,4-diclorofenil)iirea, el cual es
un agente antibacterial de amplio cspectro de actividad, estas composiciones se encucntran
especialmente disefiadas para cl tratamiento del P. aomes.

El ingrediente activo se encuentra en una base de detergente a base de una mezcla de un agente
activo de superficie alquilpolighicésido no idnico y un agente activo de supetficie anfétero. Es

decir, en esta referencia sc considersn unicamente dog agentes activos de superficic en
conjuncién con cl ingrediente activo Triclocarban.

Por el contrario, la presente solicitud, revels en su reivindicacidn mdependxente y general 1
una composicion limpiadora quc comprende por lo menos un

no iénico glicéaido; por lo menos un agente active de superficie de betaina; y por lo
menos un agenfe activo de superficic anfotérico, en donde la composicion est
sustancislmente libre de agentes activos de superficie anionicos. Es decir, en la solicitud en
cstudio se reivindican tres agentes activos de supetficie y no dos como lo enseiia el documento
D1.

De otra parte, existen mids diferencias sustanciales entre lo revelado en D1 y la presente
invencién. Por cjemplo, las cantidades reveladas en cl documento D1 pam cl agente activo de
superficie de alquilpolighicosido ¢s de hasta el 15%, ademis dicho agente se limita al decil
glucdsido y al laurel glucésido o mezclas de los dos. En contraste, la presente solicitud revela
pmelngmteacﬂvodesupetﬁcegllcomdonomcodelﬂl al 20 por cicnto en relacién con

Adicionalmente, la solicitud en estudio revels que el agente beneficioso puede ser dcido
salicilico, dcido lctico, dcido glicolico y sus mezclas, lo cual es muy diferente del ingrediente
activo triclocarban que posce actividad antibacterial

En consecuencis, la materia reivindicada en la presente solicitud dista bastante de lo revelado
cn ¢l documento D1, ya que existen difercncias y por ende la invencién cn estudio si cumple
con el requisito de novedad respecto a la referencia D1.

22 Novedad de la solicitud sobre el documento D2 (WO 99/19438)
Estc documento cnscfia formulaciones para cl lavado manual de platos, jabones de manos, y

pam composiciones limpiadoras espumosas. Entre las realizaciones preferidas de est
invencién se encuentran por ejemplo vatias combinaciones de etoxilados de alcoholes lineales
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2477/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 02.071.964
Solicitud de patente 2 nombre de Johnson & Johnson Consumer
Companies, Inc.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de
la sociedad Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc, domiciliada en
Skillman, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la
referencia, en respuesta al oficio No. 10978 notificado por fijacién en lista el 28
de Septiembre de 2006, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1459,
me permito manifestar lo siguiente:

1.  Con fundamento en la facultad que conficre el articulo 34 de la Deasién
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente cn cualquier momento del
trimite, presento junto con este memorial de nuevo el capitulo reivindicatorio en
el cual sc han realizado las siguientes modificaciones:

11 Se combiné la materia de las antiguas reivindicaciones 24, 25 y 26 en una
nueva reivindicacién 24, la cual quedé de la siguiente forma:

“24. La composicidn de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, itil
Junto con cualquier ofro implemento de aseo personal seleccionado de un paiio, wna toalla
de lavado, una red o pelicnla con agujeros, una esponja, un cepillo y simvilares,
caracterizada ademds porgue presenta una clasificacion de ardor en ¢l gjo de grado cero

m)' ”

El sustento para csta reivindicacion se encuentra contemplado en la pigina
35, lineas 12 a 15 y en la pigina 44 wabla 4 de la memoria descriptiva de la
prescate solicitud.

Respecto a esta modificacién, atentamente me permito decir que la misma
no amplia el alcance de la presente solicitud, solamente obedece a dar cabal
cumplimiento a las objeciones de teivindicaciones de uso y unidad de
invencién planteadas por el examinador en su concepto técnico No. 1459.



y agentes activos de superficie no iénicos, dc preferencia Gxidos de aming y betaings y al
menos un compucsto de amonio custemario y revela ademis que la proporcién entre el
etoxilado de alcohol lineal y el 6xido de amina es desde 3:1a 1:3.

Dec hecho, la referencia D2 en su capitulo reivindicatorio protege una composicién limpiadom
scuosa y liquida que comprende una cantidad cn porcentnje de 0.1 al 50% del etoxilado de
alcohol lineal que tiene en su cadena no mis de 12 dtomos de carbono y un agente activo de
supel:ﬁt:lc seleccionado de Mn_d:_mm betainas y merclns de los mismos y ademis D2
enseiia que dicha composicion contiene de un

cuaternario. Como el examinador podri notar, la presente sohutud se diferencia tanto en sus
componentes como en las proporciones de los mismos, toda vez que en la presente solicitud
no sc revelan sustanciss como Gxidos de amina.

En consecuencis, Iz presente solicitud cs novedosa sobre las ensciianzas decl documento D2,
toda vez quec en la invencidn en estudio no sc encuentra revelacion de la participacion de
oxidos de amina dentro de la composicion limpiadora reivindicada.

3. Nivel inventivo

El articulo 18 de la Decision 486 dctermina que "waa tnsendin tiens nivel inventivo, £ pam wna persons
dclaﬁaammaha&madamhmmﬁmmmwdmh esa invencién go bubies

El examinador cuestiona el nivel inventivo de la invencion de la refercncia sin tener en cuena
los criterios que sobre el particular han scfislado las normas legales, la jurisprudencia y lus
reglas gencrales sobre como debe efcctuarse el andlisis del nivel inventivo, lo que lo condujo &
un equivocado examen técnico carente de suficientes mazones técnicas.

En primer lugar, ese despacho desconocié el hecho de que existan invenciones que son el
resultado de agrupar varias caracteristicas ya conocidas en el estado de la técnica y cuyo
resultado pucde scr patentado al cumplir con los requisitos de patentabilidad. Esm
circunstancia ha sido ampliamente reconocida por el Trbunal Andino de Justicia que, al darde
¢l alcance y sentido al requisito de la altums inventiva, deja en claro que los inventos en el
campo quimico pueden ser el resultado de procedimicntos, cnscfianzas y aspectos ya
conocidos cuyo resultado al combinaros puede constituir una cnsefianza y un avance en la
técnica que mercce ser reconocido y patentado. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en
su interpretacion prejudicial 21-IP-2000 ha sefialado:

“Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nisel inventivo, del cwal
desprende que la invencidn, ademds de mo ser obsia para un experto medio, debe ser siempre ef
reswlfado de sna actividad creativa del bombre, sin que ello Sgmifique que para aleangar lo regla
ticuica propuesta, po se pwedan wiikizar procedinvientes o miélodos comunes o_ya conocidos en el drea
téicnica correspondients, Especlficareente en el drea de fos invnlas guimvicas y biotecnoligicos sucede con
[fresuencia que aplicando procedimientas comocidos pueden obtcm rmrlmb: :mptmda.r para ana

pemm mminmm wriada e la moateria. L7

subnyndo e nu'o) |

Adicionalmente, la Superintendencia incurre en ¢l crror de sciialar que de la combinacion de
los documentos US 6 224 886 y WO 99 19438 y los conocimientos de un téenico medio en la
materia se deriva la invencién de mi mandante, pasando por alto que para hacer tal afirmacién
es necesatio seguir una serie de reglas técnicas que a continuacién s¢ exponen y que resaltan el
errdneo andlisis del nivel inventivo.

El requisito de nivel inventivo comprende varios aspectos que deben ser considerados al
momento de realizar dicho examen sobre una invencion. En efecto, es necesario enfatizar que
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dicho andlisis le correspondeni realizado a una persona vemsada en la materia que sc presume cs
"¥na persona con formacion tewica, que ba becbo 1n aprendizage o estudios en el domimio general al e se refiere la
invencién”’ .

También es menester recordar que la persona versada en la materia, quicn es la encargada de
reglizar el examen de nivel inventivo, ha de desvirtuar la falta del mismo, ya que la carga de la
prucba de demostrar el no cumplimiento de este requisito por parte de la invencidn en estudio
corresponde a dicha persona. Para tul fin, clla detetminard “wd/ ens ¢/ estado de la técnica en la fecha de
preseniacidn o de prioridad, ditandp los hechos y los medios de prucha que lo respalden (documentos, testomonios, efc);
debe, aderwds, mostrar qupmrhpcmdthﬁndwwc#mummdtmémmda&hm,)m
qué razomes.’” Es precisamente en cstc aspecto en donde la Superintendencia comete su mayor
efror cn cuanto a que si bien determiné el estado de la técnica y adujo los medios de prueba pam
desvirtuar el nivel inventivo, no logm demostrar lo que pars una persona versada en la materia es
cvidente en el caso particular.

Adicionalmente, esta persona versada en la materia, al analizar las prucbas que eventualmente
desvirttian el nivel inventivo, confrontani dichas anterioridades con la invencién en estudio de tal
forma que encuentre las caracterfsticas que distingucn la invencidn frente a lo que ers conocido en
la(s) anterioridad(es) méds cercana(s). Dc csta forma, ‘br ewionces ( y sble entonces) cwando s debe
exarminar lawbiin 5, en o contedo gewsral de la rivindicacién gwe se oamina, las diferencias son sble variantes u
anangﬁmau:aﬂmpnm la persoma del oficio que procura immovaciones o, por el contrarto, presentan b
necesaria originakidad”. Nuevamente en este punto la Superintendencia de Industria y Comercio
ignord esta regla, puesto que no analizd y verificé las difercncias de esta solicitud frente a la
anterioridad citads, negindole a la misma cualquicr camcteristica de originalidad.

Cuando esta persons percibe las diferencias deberi analizarlss sin soslayar el estado de Ia técnica
en su conjunto y ‘i debend comparar, por b tanto, ¢l objero de ko reivindicacidn examinada, #o ya con cada
pubkicadin » oira divulgaciin lomada aisiadamente, si no com sis combinariones, en la medida en que éstas resulten
ewidentes para wma persona del oficio del wivel medio(...) En la mayoria de los cases se Irata, sin embarpo, de
combinaciones pardales, formadas por la rennidn de clementos extraidos de dos 0 mas pwblicaciowes » otras
&u@ammm#mﬁum Pamqnpndcm‘r!amddmwum, npmcnhummmlmnhqnh

A&kup«b mmamnm’arnlabmthmmapu{mn !amndam
Pﬂm *W’ﬂm’m "dm/ﬂm()- _mmm.im

i cid puudelooonmuosceammp:csenm
dell]nmﬂdonnnhmsHmdnghtcuyapncucanoealcepudnmpennmda. De nuevo, esa entidad
incurre en el error de no demostmr c6mo la combinacion resulta evidente y cémo para e
solicitante de csta invencion elegir los clementos combinados era obvio. (Negrilla y subrayado
fucra de texto).

También cs importante recordar que en un examen de nivel inventivo “debe ewiarse igualmente ¢f
examen aislado de las caracteristicas msas. Una wey identificadas varias diferencas entre el objelo de wma
reivindicacidn y la pubbicaciin u otra divwlgaciin mds préxama, muchas veces seria ficil demostrar que cada una de
esas diferencias es intrascendente; de allf resulla wma fiil inclinacidn a conclinir que la suma lo es lambitn. Sin
embargo, es precisamente esa sima lo que se Irala de confrontar, globalmente, con ¢l estado de la técwica y jusgar s
onginalided. 1.4 sinica excepion consiste en fos casos en que el exaominador sélo consigee descubrir sma vinculacion
técnica entre las difirencias comprobadas, porque no concurren a la solucidn de wn mismo problema.”*

' “GUIA PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE EL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE
PATENTES". Organizacidn Mundial de Propiedad Intelectual, Ginebra, 1982., pdgina 40.

2 Ob cit, pag 40.

? Ibidem.

* Ibidem.

? Ibidem, pag 41.



Ahom bien, es rclevante destacar que el examen de nivel inventivo debeni versar sobre tres
aspectos: el problema que se pretende resolver, la sohucién del problems y el resultado que se
obtiene aplicando I solucion. Al respecto, vale la pena sefialar ‘Yur en Lz mayorfa de los casos el
problema ya es comocido w obwo. Ello mo quita que ¢l examen ds la actividad inventig deba comenzar
sSistemdticamente por all; de lo contrario, el exawinador denegaria las patentes mds imporiantes para ¢l desarrollo
Wenico: aquellas en que ¢l ixventor ha lewido el mérito de recomocer o de plantear con claridad un problema ticnico
auevo. Si el problema es conocide o evidente, se debe examinar la originakidad de la solucidn refvindicada Por
wittmo, i wo se encueniva adividad inventiva 1i en b wuno ni en lo otro, o examinador debe preguntarse si el
reswliado también es exidenie o, por ¢l contrario, sorprendente, ya sea por su naturaleza (cakidad) o por su amplitud
(aantidad).’® De forma reiterada, ese despacho tampoco observd esta regla ya que al no distinguir
siquicra las diferencias entre el cstudo de la técnica y ka invencion de mi mandante, no se preguntd
i el resultado de la combinacién de ensefianzas del estmdo de la técnica em evidente o
sorprendentr, como en efecto lo es, toda vez que los documentos US 6 224 886 y WO 99 19438
revela o siquier sugiere las ensefianzas de ésta invencién como mas adelsnte quedari demostrado.

De maner similar, ese despacho debi6 pregunturse: sestaba una persona del oficio de nivel medio
en condiciones de plantearse ¢l problema, de resolverlo (en la forma que se reivindica) y de
prever el resulado?. Es evidente que el examinador en este caso no se planted dicho interrogante
ya que su snilisis de nivel inventivo se limitd a afirmar sin sustento alguno la obviedad de esta
invencion.

De otra parte, cuando la invencion es de combinacién es decir, que es el resultado de varias
ensefianzas del estado de la técnica cuyo resultado s novedoso, tendni nivel inventivo cuando ‘&/
resultade global exxede de la suma de b gue cabia esperar de cada slemento. FPor atra parte, la deccidn de las
elemwentos que se resines puede tambitn ser imentive, cosa que se delermrinand segiin los criterias de la invencién de
seleccidn’.  Evidentemente, la Superintendencia de Industria y Comercio al no destacar ks
diferencias entre la invencién en estudio y ha anterioridad citada tampoco pudo determinar si hs
diferencias quc ticne la invencidn cxcedian lo ya aportado por los documentos US 6 224 886 y
WO 99 19438.

Finalmente, es importante recordarle a ese despacho que la obligacién de realizar el examen de
patcntabilidad estd dentro de su 61bita, lo que significa que demostrar cémo resulta obvia una
invencién, al combinar las ensefianzas de un documento y los conocimientos de un técnico
medio, le corresponde 4l examinador. Desde luego, no basta con combinar un documento y
los conocimientos de un técnico medio para afirmar que alli se encuentra la invencién, si no
que setia necesario que con argumentos técnicos detallados se concluya que a partir de dicha
combinacién la invencion en estudio resulta obvis. Igualmente, no debe dejar de lado ese
despacho el principio segtin el cual quien afirma es 2 quien le corresponde probar los hechos
que alegn, pucs affirwanti, nos reganti, incumbis probaltio fachi, es decir que es al examinador 4 quien
le corresponde, mediante demostraciones técnicas, evidenciar la carencia de nivel inventivo,

Queds claro, entonces, que el anilisis del nivel inventivo que realiz6 esa entidad en el presente
caso sc aparta de las reglas que pama el mismo sciiala la jurisprudencia, la doctrina y la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual y que dicho examen se limita Gnicamente a
encontrar similitudes en la técnica sin demostrar con precisién, claridad y detalle técnico la
aparente obvicdad de la invencién de la solicitud. A continuacién me permito demostrar con
detalle y rigor técnico las diferencias entre el documento citedo como anterioridad y la presente

El examinador desvirtia la altura inventiva de la presente solicitud, mediante los siguientes
argumentos:

¢ Ibidem.
7 fbidem, pég 42.



“Ya) dsbido a gque los compuestos agente activo de superficie no idnico glicdsido, agente activo de
superficie de betalnng y qgents aclivo de superfide anfdtero; eran conocddos en las anterioridades, una persona
de habilidades ordinarias en ¢/ arte los adaptaria fdcilmente a la preparaciin de la compesicion reivindicada;

@) las reivindicaciones de exta solicitud no mencionan una caracteristica que conceda un efecto diferonte
0 especial a los compwestos, wi a las composicones, que pueda considerarss como un aporte a la licuica, asi qus
son obias para una persona versada en la maleria y

0] ¢/ problema planteado en esta solicitnd que era la necesidad de sna composicion limpiadora para la
piel y el cabello capay de produdir espuma estable y bajo grado de irritacion de los ojos y la piel s¢ resueive
proporcionando ura composicién kimpiadora que comprende: nn agente activo de superficie no idnico glicdsido, mn
agenle activo de superficie de betaina y un agentr active de superficie anfotero, es decir de la mrisma manera como
se resolula en las anterioridades;

(d) ¢/ resuliado: es decir composicion limpiadora que comprende: . . . no es inesperado.

(e No parece baberse superado un prejuicio Henico anterior, con los compwestos: .. .de manera que of
objety revindicado no Hiene nivel inventivo.”

En cusnto a estos argumentos, me permito manifestar que la invencion en estudio se
encuentra relacionada con composiciones novedosas para el cuidado de la piel y del cabello,
caracterizadas porque producen una espuma estable y presentan ademis un gmdo de irritacién
cero para la picl y especialmente para los ojos, su irritabilidad es comparable a la irritacion
causada por el agua esterilizada, como asi se establece en la pigina 44 de la memoria descriptiva
de la solicitud en estudio.

La prescnte invencion ensefia una ‘composicién que consta de una mezcla de tres ingredientes
principales que son un agente activo de supcrﬁmc de betaina, un agente activo de supetﬁt:lc
anfotero y un agente activo de superficic no ionico y sugicte que dicha composicion se
encuentre libre de agentes activos de supetficie del tipo anionico.

En la técnica anterior se conocia que los agentes activos de superficie aniénicos son basmnte
agresivos con la piel y los ojos en especial pata los bebés, ademids también se sabia que estos
agentes eran propensos a la hidrélisis lo cual los hace inadecuados en ambientes con pH bajos.
Este problema sc traté de resolver a través de agentes activos de superficie alternativos como
los agentes activos de supetficic anféteros y no iénicos. Estos productos aunque no muestran
las dificultades y desventajas de los agentes activos de supetficie anionicos, presentan la
desventaja de ser agentes que producen una gacass espuma ademis de inestable.

Es shi precisamente donde la presentc solicitud hace un aporte significativo a la técnica
mediante las composiciones limpiadoras que presentan las ventsjas deseables en cuanto a sus
propiedades benceficiosas para la picl y los ojos en especial para los bebés, y muestran ademis
uns cantidad dec espuma estable, densa y duradera.

Teniendo ya en mente cual em el estado de la técnica al momento de la presentacion de la
prioridad de este documento (agosto 16 de 2001), me permito presentar las mzones por las
cuales cada uno dc los documentos citados no podria desvirtuar la altura inventiva de la
presente solicitud.

31 Nivel inventivo de la presente invencién sobre las ensefianzas de D1 (US 6,224,
886)

D1 revela o sugiere composiciones para la aplicacién tépica que comprenden el ingrediente
activo Trclocatban que es un agente antibacterial de amplio espectro de actividad,
especialmente sugiere que cstas composiciones pucden ser aplicadas en personas con
problemas de acné. El problema que subyacc a este documento es que la mayoria dec estos
productos antibacteriales ocasionan la irritacién local, es decir causan rescquedad en la zona
afectada por el acné.



La solucién propucsta a dicho problema es aplicnr el agente antibacterial en una base
dctergmte que comprende una mezcla de un agente activo de superﬂcxe llquﬂpohglucosldo no
iénico y uno anfotero en ausencia de un agente activo de superficie aniénico.

Sin embargo este documento no le sugiere a o persona versada en la materia quec la
composicion contenga {168 componentes que son: por lo menos un agente activo de superficic
no iénico glicosido; por lo menos un agente activo de superficie de bemina; y por lo menos un
agente activo de superficic anfotérico, en donde la composicion estd sustancialmente libre de
agentes activos de superficie aniénicos.

Tampoco habria sido cvidente para la persona versada cn la materia las proporciones que
revela la presente solicitud entre sus componentes como lo son la relacion del agente activo de
supetficie glicosido no idnico que es lg puma de las cantidades del agente activo de superficie
anfotérico y el agente activo de superficie de betaina desde 1 a 4 hasta 1,52 1. Adcmisdcla
relacion entre el agente activo de superficic de bemina y la cantidad del agente activo de
superficie anfotérico que varia desde 1 a 2, hasta 104 1.

Si estas proporciones no habrian sido evidentes para la persona versada en la materia, en done
se contemplan la rclacion en témminos de dos componentes, mucho menos habria sido
cvidentc la relacion o proporcion cntre los tres elementos constitutivos de la solicitud, es decir,
la relacion de la cantidad del agente activo de superficic no ionico glicésido al agente activo de
supetficic dc betaina y al agente activo de superficie anfotérico que varia desde 1:1,3:2,66 hasta
16,5:10:1 respectivamente con lo cual sc logra una solucion limpiadora con buenas condiciones
de espuma, principalmente condiciones de cstabilidad y abundancia.

Como puede constatar el examinador, el documento D1 no le ensefia o sugiere a la persona
versada en la materia que las composiciones puedan tener f1e8 componentes y ampoco que
pucdan encontrarse en dichas proporciones a fin de obtener una formulacion con unas
propiedades mejoradas en cuanto a la cstabilidad de la espuma formada. De hecho, el
documento D1 alejaria 2 la persona versada en la materia o la motivaria a preparar
c.omposiciones suaves que presenten antibacteriales pana el control del acné, es decir, no
encontraria motivacion a.lgum pam producir composlc.lones pam bcbés a partir de una
revelacién que sugiere composiciones que tratan el acné juvenil.

En consecuencia, este documento no pucde desvirtuar el nivel inventivo de la presente
solicitud, toda vez que no sugiere o revela tres componentes de caricter activo en superficics
que sirvan para composiciones limpiadoras suaves y que no irriten los ojos principalmente de
los bebés.

32 Nivel inventivo de Ia presente invencién sobre las ensefianzas de D2 (WO
99/19438)

Este documento, como se manifesté anteriormente, ensefia o sugierc formulaciones pam cl
lavado manual de platos, jabones de manos, y para composiciones limpiadoras espumosas.

Especificamente esta referencia sugiere combinaciones de gtoxilados de alcoholes lincales y
agentes activos de superficie no i6nicos, de preferencia éxidos de aming y betainas y al menos
un compuesto de amonio cuaternario y revela ademis que la propotcién entre el ctoxilado de
aleohol lineal y ¢l 6xido de amina es desde 3:1 a 1:3.

También el problema abordado por la referencia D2 cs la incompatibilidad de los agentes
activos de superficie catibnicos y aniénicos lo cual se soluciona a través de composiciones
basadas cn componentes de agente activo no ionico que ademds comprenden al menos una sal
de amonio catidnico.

La referencia D2 enseiia o sugicre que la composicién limpiadors acuosa y liquida debe tener
una cantidad en porcentaje del 0.1 al 50% del etoxilado de alcohol lineal que tiene cn su cadena



no mias de 12 dtomos de cathong y un agente activo de superficie seleccionado de Gxidos de
aming, betninas y mezclas de los mismos. Sugiere ademds que dicha composicion puede
contener de un 0.5 2 un 20 % de un compucsto de amonio cuaternario.

No obstante, estec documento no lc sugicre a la persons versada en la matetia una composicion
que contenga ires componentes como un agente activo de superficie no idnico glicosido; por
lo menos un agente activo de supetficie de bemina; y por lo menos un agente activo de
supetficie anfotérico en las proporciones tan especificas como las reveladas en la presente
solicitud.

De hecho, cste documento falla en ensciiar o sugerir las beminas que pucden participar en la
presente solicitud. Adn mis, estc documento sugicre quc tal elemento pucde ser opcional.
Adicionalmente, la referencia D2 tampoco motivaria a la persona versada en la materia a
probar con proporciones entre sus componentes a fin de llegar de mancra evidente a las
reveladas en la presente solicitud, es decir la relacién del agente activo de superficie glicosido
no iénico que es la suma de las cantidades del agente activo de superficie anfotérico y el
agentc activo de superficic de betaina desde 1 2 4 hasta 1,52 1.

La persona versada en la materia se verfa mds motivada a incluir en sus composiciones
compucstos del tipo 6xidos de amina que ademsis como lo sugiere la referencia D2 presentan
cadenas de 8 a 26 dtomos de carbono.

En consecuencia, la persona versada en la materia no encontraria motivacion suficiente a partir
de un documento como D2 que cnsciia Oxido de aming y sistemas de agentes activos de
superficic de tipo no anionico pama llegar dc manema cvidente a las composiciones de la
presente solicitud que solucionan ¢l problema de las composiciones limpiadoras que eran
agresivas con la picl y los ojos y que ademds mucstran una cspuma estable y duraders, hechos
que no habian sido revelados o sugeridos por D2, especialmente en composiciones suaves para
bebés.

Finalmente, la persona versada en la materia que tuvicra cn cuentz las referencias D1 y D2, no
encontratia motivacion alguna a partir de la combinacién de cstas dos enseiianzas junto con
sus conocimientos promedio en la materia, para llcgar dc mancm evidente a las composiciones
limpiadoras de la presente solicitud, ya que no encontmaria manera cvidente de formular las
proparciones capecificas de los componentes de esta invencién ni la mancra de combinarlos
a partir de un documento quc ensefia solo dos componeates y otro que enseiia elementos
distintos como los 6xidos de amina.

La persona versada cn la materia hubicra llegado al objeto de la solicitud en estudio & través de

estos documentoa m po: mcdm de un enfoquc retrospectwn o también llamado
i 2 iona el problema antes

planteado mediante esta invencién se devolvennen la técnica existentc en ese momento ¥
lograria plantearse la presente solicitud.

No obstante, esta forma de llevar a cabo el enfoque que al parecer también fue realizado por el
examinador, no resulta ser procedente toda vez que no sc hace un esfuerzo por entender el
problema y ubicarse justo en el momento antes de la fecha de prioridad de la solicitud en
cstudio para considerar si lo existentc hasta cse momento junto con los documentos citados
llevarian a la persona versada en la materia de maners evidente a resolver de la forma como se
plantea en esta solicitud ¢l problema de una composicion limpiadora para piel y cabello que no
fucra irritante a los ojos y que produjera cspuma cstable y abundante.

Por consiguiente, el aniligis del nivel inventivo llevado a cabo en el presente caso por el
examinador fue motivado mis por un enfoque de tipo hindsight que por el esfuerzo de
ubicarsc temporalmente en el estado de la técnica cn la época de prcsenucién dela prio:idad
de esta solicitud y por ende no results ser cl andlisis més acertado para juzgar el nivel inventivo
de la invencién en estudio.
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4, Conclusién

En vista de la modificacién llevada acabo en el capitulo reivindicatorio y las argumentaciones
realizadas mds arriba, atentamente solicito al examinador reconocer los requisitos de
patentabilidad, especialmente la novedad y el nivel inventivo y finalmente conceder el beneficio
de patente de invencion a la presente solicitud.

Sefior Superintendente,

@)YV 7

C.C.39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228
Cod. 5376
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REIVINDICACIONES

Una composicién limpiadora que comprende:

por lo menos un agente activo de superficie no iénico glicésido;

por lo menos un agente activo de supetficie de betaing; y

por lo menos un agente activo de supetficie anfotérico, en donde la
composicién esti sustancialmente libre dc agentes activos de

supetficie aniénicos.

La composicién de la reivindicacién 1 en donde la composicion
posee un bajo grado de caricter irritante ocular y produce una

espuma cstable de latga dutacidn.

La composicién de acuerdo con la reivindicaciéon 1, en donde el
agente activo de superficie glicdsido no i6nico se selecciona entre
coco glucésido, octil glucésido, decil glucésido, lauril glucésido, y sus

mezclas.

La composicion de acuerdo con la reivindicacion 3 en donde la
cantidad de agentc activo dc supetficie glicésido no idnico varia
desde 0,1% hasta 20% en peso, con relacion al peso total de la

composicién.
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La compbsicién de acucerdo con la reivindicacién 3 en donde la
cantidad de agente activo de supetficie no idnico glicésido varia
desde 0,5% hasta 15% en peso, con relacién al peso total de la

composicion.

La composicion de acuerdo con la reivindicacion 3 en donde la
cantidad de agente activo de supetficie glicdsido no idnico varda
desde 1% hasta 10% cn peso, con relacién al peso total de la

composicion.

La composicion de acuerdo con la teivindicacién 1, en donde el
agente activo de superficic de betaina se selecciona entre el grupo
formado por betainas alquilicas, sultainas alquflicas, betainas
amidoalquilicas, amidoalquilsultaina, y sus mezclas, en donde el grupo

alquilo contiene desde 8 hasta 22 4tomos de catbono.

La composicién de acuerdo con la reivindicacion 7 en donde el
agente activo de superficie de bemina es decil betaina, hidroxisultano
laurilico, oleamidopropilhidroxi sultaina, cocamidoptopil betaina, y

sus mezclas.

La composicién de acuerdo con la reivindicacion 7 en donde la

cantidad de agente activo de supetficie de betaina varia desde 0,1%
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hasta alrededor de 20% en peso, con relacién al peso total de la

composicion.

La composicién de acucrdo con la reivindicacién 7, en donde la
cantidad de agente activo de supetficic de betaina varia desde 0,5%

hasta 15% en peso con relacién al peso total de la composicion.

La composicién de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde el
agente activo de superficie anfotérico se selecciona entre el grupo
formado por anfocarboxilatos, alquilamido alquilaminas, aminodcidos
alquil sustituidos, anfofosfatos, carboxialquilpoliaminas, y sus
mezclas, en donde cl grupo alquilo contiene desde 8 hasta 22 dtomos

de carbono.

La composicién de acuerdo con la reivindicacién 11, en donde los
agentes activos de superficie anfotéricos se seleccionan entre el grupo
formado pot lautoanfodiacetato, lauriminodipropionato,
cocoanfopropionato, acido lauroanfodipropiénico,

capriloanfohidroxipropil sulfonato, y sus mezclas.

La composicién de acuerdo con la reivindicacién 11 en donde la
cantidad de agente activo de superficic anfotérico varia desde 0,1%

hasta 20% en peso, con base en el peso total de la composicién.

® %
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La composicién de acuerdo con la reivindicacion 11 en donde la
cantidad de agente activo de superficie anfotérico varfa desde 0,5%

hasta 15% en peso, con relacién al peso total de la composicion.

La composicién de acuerdo con la reivindicacién 13 en donde la
cantidad de agente activo de supcrficie anfotético varda desde 1%

hasta 10% en peso, con relacion al peso total de la composicién.

La composiciéon dc acuerdo con la reivindicacion 1 en donde el
agente activo de superficie glicdsido no iénico es decil glucésido, y
varia desde 1% hasta 10% en peso con relacién al peso total de la
composicién; cl agente activo de superficie de betaina es
cocamidopropil betaina y varia desde 1% hasta 10% en peso, con
relacion al peso total de la composicion; y el agente activo de
supetficie anfotérico es lauroanfodiacetato y varia desde 1% hasta

10% en peso, con relacién al peso total de la composicion.

La composicién de acuerdo con la reivindicacién 1 en donde la
relacion del agente activo de superficie glicésido no idnico es la suma
de las cantidades de agente activo de superficie anfotérico y el agente

activo de superficic de betaina vatia desde 1a 4 hasta 1,5a 1.

La composicién de acuerdo con la reivindicacion 1 en donde la

rclacién de la cantidad del agente activo de superficie de betaina a la
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cantidad del agente activo de superficie anfotérico varia desde 1 a 2,

hasta 10 a 1.

La composicion de acuerdo con la reivindicacion 1 cn donde la
relacion de la cantidad del agente activo de supertfice no i6nico
glicésido a agente activo de superficie de betaina a agente activo de

superficie anfotérico varia desde 1:1,3:2,66 hasta 16,5:10:1.

La composicién de la reivindicacién 1 que comprende adicionalmente
desde 0,1% hasta 5% de un polimero acondicionador catiénico;
desde 1,1% hasta 5% de un cmoliente seleccionado entre el grupo
formado por un diéster, un triéster, o una mezcla de los mismos; y

desde 0,1% hasta 10% de un cmoliente monoestérico.

La composicién de la reivindicacién 1 que comprende adicionalmente

un agente de beneficio.

La composicion de la reivindicacion 21, en donde el agente de
beneficio se selecciona entre el grupo formado por dcido salicilico,

icido lactico, 4cido glicélico, y sus mezclas.

La composicién de la reivindicacién 21, en donde el agente de
beneficio se selecciona entre el grupo formado por cloruro de

benzetonio, cloruro de benzalconio y sus mezclas.
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La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, utl junto con cualquier otro implemento de aseo
personal seleccionado de un pafio, una toalla de lavado, una red o
pelicula con agujeros, una csponja, un cepillo y similares,
caracterizada ademis porque presenta una clasificacion de ardor en el

ojo de grado cero (0).

/&o%
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