Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION NO:72837
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/11-012357

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el articulo 3, numeral 26, del
Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 03 de febrero de 2011, con
el N°. 11-012357-00000-0000, por la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, Inc., entré6 a fase
nacional la solicitud de patente de invencion titulada “FORMULACIONES QUE POSEEN UNA
COMPATIBILIDAD MEJORADA CON SUSTRATOS NO TEJIDOS", que corresponde a la solicitud
internacional PCT/IB2009/052989 del 09 de julio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 635 del 20 de diciembre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de
terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°. 23252 y notificado por fijacion
en lista el 18 de diciembre de 2012 se requirié a la solicitante en los términos del articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las
observaciones de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decision, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-012357-00006-0000 del 15
de marzo de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado, y presentdé nuevas
reivindicaciones 1 a 7 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las
observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-012357-00007-0000 del 21 de
marzo de 2013, presentd division de la solicitud originalmente presentada, referenciada con el
ndmero 13-056589-00000-0000.

SEXTO: Que en este caso la divisiobn de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la
solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capitulo reivindicatorio originalmente
presentado para la solicitud parental (11-012357-00000-0000), por lo que no requiere un nuevo
estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado.

SEPTIMO: Que por lo anteriormente sefialado resulta procedente rechazar la division de la
solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la norma aplicable.

OCTAVO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina “Los paises miembros 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 aplicacion industrial”.
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NOVENO: Que de acuerdo con el objeto denegado se modifica el titulo de la invencién, el cual
guedara de la siguiente manera: “FORMULACIONES PARA APLICAR A SUSTRATOS NO
TEJIDOS Y NO MODIFICAN SU FLEXIBILIDAD”.

DECIMO: Que las reivindicaciones 1 a 7 contenidas en el radicado N° 11-012357-00006-0000, no
cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

10.1. Objeto de la invencion

El problema técnico se refiere a la necesidad de proporcionar formulaciones que incluyan
sustancias aceitosas que puedan aplicarse a la superficie de sustratos no tejidos y elastoméricos
gue proporcionen beneficios de salud deseados a la piel, para solucionar este problema la
solicitud presenta formulaciones que incluyen componentes que pueden mejorar la sensacion
cutanea y estética general sin interferir con las propiedades elastomeéricas del sustrato.

10.2. Determinacion del estado de la técnica

El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacion de la solicitud de
prioridad invocada, es decir el 11 de julio de 2008.

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

item Documento Titulo Fecha de Publicaciéon
“Coating composition for skin-contacting
D1 US20040241201 surface 02/diciembre/2004
of elastomeric articles and articles”
D2 US6013270 “Skin care kit” 11/enero/2000

El documento D1* divulga una formulacién que comprende un vehiculo cosmético (comprende un
derivado de silicona y un éster) y 92 a 95% en peso de agua. La formulacion cosmética es
aplicada sobre sustratos elastoméricos en contacto con la piel por ejemplo: guantes (Pags. 4 a 7).

El documento D22 divulga una formulacién que comprende un vehiculo cosmético (comprende un
éster y un derivado de silicona como organopolisiloxanos por ejemplo la dimeticona) y 60 a 99.9
% en peso de agua. La formulacion cosmeética hace parte de un kit en el cual la formulacion
cosmética esta en contacto con un sustrato elastomérico (Cols. 2, 8, 9y 39).

10.3. Novedad

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la misma Decisién 486: “Una invencion se considerara
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originaIDocument’?
CC=US&NR=2004241201A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20041202&DB=EPODOC&Iocale=en_EP

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetaiIs/originaIDocument’?
CC=US&NR=6013270A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20000111&DB=EPODOC&Iocale=en_EP
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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”.

En el presente caso, el sustrato reclamado en la solicitud no tiene novedad, teniendo en cuenta
que la reivindicacion 1 se refiere a: “Un sustrato elastomérico que contiene una formulacion,
caracterizado por que la formulacion contiene por lo menos un vehiculo cosmético y mas de 5%
(por peso de la formulacion) de agua, en donde la formulacion tiene una constante dieléctrica ...
donde el vehiculo cosmético comprende de 15 % a 95 % por peso de la formulacion de al menos
un derivado de silicona, éster, amida o éter.” (Pag. 7 del radicado N°. 11-012357-00006-0000).

La tabla siguiente presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la
solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las reveladas en los documentos D1 y
D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Caracteristicas esenciales D1 D2
Sustrato elastomérico Sustrato elastomérico Sustrato elastomérico
Formulacion Formulacion Formulacion
Vehiculo cosmético Vehiculo cosmético Vehiculo cosmético
Silicona, éster, amida, éter Silicona, éster, amida, éter Silicona, éster, amida, éter
15 a 95%
Agua Agua Agua
>5% 92 a 95% 60 a 99,9%

(Pags. 4a7) (Cols. 2, 8, 9, 39)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del sustrato de la reivindicacion 1
habian sido divulgadas previamente de manera independiente en los documentos D1 y D2, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Puesto que las reivindicaciones 2 a 7 no mencionan caracteristicas novedosas adicionales,
tampoco se pueden considerar nuevas.

Se reitera a la solicitante que se aceptd para examen el nuevo capitulo reivindicatorio del radicado
N°. 11-012357-00006-0000 y el examen confirmo la falta de novedad, segun se habia comunicado
previamente mediante el requerimiento presentado de acuerdo con el Articulo 45.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, los documentos D1 y D2 si
anulan la novedad dado que la caracteristica técnica esencial del sustrato, tal como se presenta
en la reivindicacion 1, es que la formulacion contiene de 15 a 95 % una silicona (éster, amida o
éter) y mas del 5 % de agua, que son los mismos porcentajes de las formulaciones reveladas
previamente en tales documentos. De manera que la constante dieléctrica del vehiculo seria igual
dado que contiene los mismos componentes en las mismas proporciones y la elasticidad del
sustrato del estado de la técnica también tendria una elasticidad dentro de los mismos valores, Si
se midiera.
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En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian de manera
alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y
Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencibn a la creacion titulada
“FORMULACIONES PARA APLICAR A SUSTRATOS NO TEJIDOS Y NO MODIFICAN SU
FLEXIBILIDAD".

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la division de la solicitud propuesta y radicada bajo el N° 13-
056589-00000-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad Kimberly-
Clark Worldwide, Inc., entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el
recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser
interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 29 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLC

Doctor(a)
J. IAN RAISBECK
NOTIFICACIONES.PATENTES@ROCLAW.CO

Elabor6: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisd: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Reviso: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez
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