raisheck & castro A

Seiiores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.
. T

Fecha: 2015-04-21 15:06:57  Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU  Folios: 19

Re: Expediente No. 11-012357
Solicitud de Patente de Invencién “FORMULACIONES QUE POSEEN UNA
COMPATIBILIDAD MEJORADA CON SUSTRATOS NO TEJIDOS”
Solicitante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
Nuestra Ref.: P2010/000194

RECURSO DE REPOSICION

J. AN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotd, D.C., identificado segun aparece al
pie de mi firma, en mi condicién de apoderado de la sociedad de la referencia, segin
consta en el poder que reposa en el expediente, por medio del presente escrito, y dentro
del término legal previsto por el articulo 76 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICION en
contra de la Resolucidn No. 11246 en su totalidad, notificada por listado unico de

notificacion de fecha 17 de marzo de 2015 y desfijado el 17 de abril de 2015.

1. ANTECEDENTES

1.1  Lla presente solicitud de patente fue presentada el 3 de febrero de 2011 como fase

nacional PCT, con un contenido total de 20 reivindicaciones.

1.2  Mediante Oficio No. 23252, notificado por fijacion en lista de fecha 18 de
diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emite el primer
examen de patentabilidad, encontrandose que la solicitud no cumple con el requisito de
novedad segun el Articulo 16 'de la decisién 486, basandose en la divulgacion de los

documentos US20040241201 (D1) y US6013270 (D2).

1.3 Mediante memorial radicado el 15 de marzo de 2013, el solicitante dio
contestacion oportuna al requerimiento de la SIC, alegando a favor de la novedad de la

presente invencion, y presentando un nuevo pliego reivindicatorio con 7 Reivindicaciones.
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1.4  La SIC emite la Resolucién No. 72837 de 2013 por la cual deniega el privilegio de
patente a la presente invencién, alegando falta de novedad en vista de los mismos
documentos citados en el primer examen de patentabilidad, y rechazando la division

presentada bajo el radicado No. 13-056589.

1.5 El 13 de enero de 2014, presenté Recurso de Reposicién en contra de la Resolucion
No. 72837, alegando a favor de la novedad de la invencién y de la divisidn realizada. Junto

con el Recurso se modifico el pliego reivindicatorio.

1.6 La SIC emite la Resolucién 49892 de 2014, por la cual revoca la Resoluciéon No.
72837 en su totalidad y ordena enviar el expediente a la Direccién de Nuevas Creaciones

para que se realice un segundo examen de patentabilidad.

1.7 Mediante Oficio No. 14008, notificado por fijacion en lista de fecha 11 de
noviembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emite el examen de
patentabilidad, encontrandose que la solicitud no cumple con los requisitos de novedad y
de nivel inventivo segin los Articulos 16 y 18 de la Decisién 486, basdndose en la

divulgacion de los documentos US20040241201 (D1) y EP1088540 (D3).

1.8 Mediante memorial radicado el 10 de febrero de 2015, el solicitante dio
contestacién oportuna al requerimiento de la SIC, alegando a favor de la novedad y del

nivel inventivo de la presente invencion, y allegando un nuevo pliego reivindicatorio con 6

reivindicaciones.

1.9 La SIC emite la Resolucién No. 11246, aqui recurrida, por medio de la cual se
deniega el privilegio de patente a las Reivindicaciones 1 a 6 de la presente invencion, por
considerar que éstas no cumplen el requisito de nivel inventivo sobre la base de los

mismos documentos D1y D3, citados durante el segundo examen de patentabilidad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolucion recurrida en su totalidad, y en su lugar se conceda el
privilegio de patente de invencién para a la invencion titulada: FORMULACIONES PARA
APLICAR A SUSTRATOS NO TEJIDOS Y NO MODIFICAN SU FLEXIBILIDAD, Reivindicaciones

1 a 5 o0 aquellas que el Despacho considere patentables.
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3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

31 a El sefior Examinador concluye que la Reivindicacién 1 carece de nivel
inventivo a la luz de D1 y D3, considerando que la invencién difiere de D1 en que la
composicion contenida en el sustrato de la presente solicitud comprende una mayor
cantidad de silicona en el vehiculo cosmético, y en que en D1 no se establece
especificamente la cantidad de emulsién a aplicar sobre el sustrato. Sin embargo, el
Examinador considera que la diferencia técnica en cuanto a la cantidad de compuesto de
silicona se deriva de manera evidente a partir de la divulgacién de D3, porque alli se
menciona que las composiciones con un alto contenido de silicona son utiles para aplicar
sobre diferentes superficies, proporcionando caracteristicas de emoliencia.
Adicionalmente, ese Despacho considera que la cantidad de emulsién incorporada al
sustrato puede ser calculada por la persona medianamente versada en la materia
dependiendo de las caracteristicas que se quieran impartir; aunque D1 no establece tal
cantidad de emulsidn en el sustrato, se considera que ésta se encuentra dentro del rango
reclamado por el solicitante por cuanto las composiciones de D1 permiten obtener las

mismas caracteristicas.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo ante esta objecién, y presento

a continuacion las consideraciones técnicas que desvirtdan la posicién de ese Despacho.

En primer lugar informo a ese Despacho que el solicitante presenta en esta
oportunidad un nuevo pliego de reivindicaciones modificado en el sentido de limitar el al

menos un vehiculo cosmético a derivados de silicona no volatiles seleccionados del grupo

que consiste de dimeticona, dimeticona_de cetilo, PEG-3 dimeticona, PEG/PPG-20/23

dimeticona, PEG/PPG-8/26 dimeticona, PEG/PPG-20/15 dimeticona, PEG-8 dimeticona,

PPG-12 dimeticona, PEG-10 dimeticona, meticona de caprililo, trisiloxano de etilo, PEG-8

trisiloxano, PEG/PPG-5/3 trisiloxano, trimetilsiloxiamodimeticona, dimeticona de estearilo,

y_combinaciones de los mismos. De esta manera se aclaran las diferencias técnicas

existentes con los documentos citados, por cuanto, como explicaré mas adelante, el
documento D3 involucra en su mayoria (9% al 65%) compuestos de silicona volatiles,
mientras que las gomas de silicona, ceras de silicona y aceites de silicona se mantienen en

porcentajes maximos del 7%, 5% y 10% respectivamente.
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Asi, si se parte de la analogia empelada por el Examinador para afectar el
nivel inventivo de la presente invencidn, la objecién se supera completamente con la
modificacién mencionada, considerando que la publicacion D3 requiere la incorporacion
de compuestos de silicona volatiles, de manera preferencial frente a otros compuestos de
silicona como gomas, aceites y ceras, los cuales pueden o no estar presentes, y en todo
caso no superarian el 7%, 10% y 5% en peso de la composicién, respectivamente. Asi, la
afirmacién del Examinador con respecto a que el técnico medio estaria motivado por D3 a
incrementar el contenido de silicona en las formulaciones de D1 para llegar al objeto aqui

reivindicado, queda invalidada.

Dadas las anteriores consideraciones, es preciso sefialar que aun cuando el
Examinador considere el documento D1 como el arte previo mas cercano a la invencion,
no existe motivacién en D3 que lleve al técnico medio a modificar la composicion de D1
mediante el aumento de la proporcién de los compuestos de silicona, de tal manera que
ésta se pueda disponer sobre sustratos elastoméricos o no tejidos sin afectar las
propiedades del sustrato. Lo anterior por cuanto D3 no sugiere la incorporacién de
compuestos derivados de silicona no volatiles en cantidades hasta del 95%. Asimismo, D3
ensefia que el aumento de la cantidad de cera de silicona sobre el 5%, o el aumento de

otros excipientes como poliglicoles y aceites de silicona actia en detrimento de la

inversién de fase, lo que no permite cumplir el objeto de dicho documento en cuanto a la

formacién de una pelicula de silicona sobre la superficie de un sustrato; por lo tanto, D3
no sugiere de ninguna manera la incorporacion de compuestos de silicona en las
cantidades reivindicadas por el solicitante, ni mucho menos el efecto logrado en la

presente solicitud en cuanto a la retencidn de los valores de carga del sustrato sin tratar.

En segundo lugar, si bien la limitacién realizada a las Reivindicaciones
supera las objeciones planteadas por ese Despacho como fundamento de la negacién de
la patente, me permito a continuacion reiterar los argumentos técnicos ya presentados
durante el tramite, y hacer aclaraciones adicionales sobre los documentos citados, con el
objeto de dar al nuevo Examinador herramientas de juicio suficientes para confirmar que
ninguno de D1 ni D3, ni su combinacién, podrian sugerir al técnico medio la materia

reivindicada por mi mandante.

Con respecto al documento D1, pongo de presente que su objeto es una

composicion de recubrimiento humectante terapéutica para articulos elastoméricos, la
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cual se aplica directamente sobre la superficie del articulo que esta en contacto con la piel
del usuario, como parte del proceso de fabricacién. La composicién de recubrimiento se
aplica directamente sobre la superficie del articulo elastomérico y esta presente en una

forma hidratable en estado seco. La composicién de recubrimiento es térmicamente

estable y se hidrata al contacto con la humedad de la piel del usuario, transfiriéndose a la
piel del usuario mientras porta los guantes, proporcionando asi de manera topica
beneficios propios de los ingredientes de la composicion. Dicha composicion de
recubrimiento comprende como componentes esenciales un promotor de hidratacién y
un humectante soluble en agua. Los beneficios terapéuticos proporcionados a la piel del
usuario mientras porta el articulo incluyen humectacién de la piel, sensacion de suavidad,

mejoramiento de elasticidad y firmeza, y reduccién de enrojecimiento e irritacion.

Partiendo del objeto de D1, resalto que éste no difiere de la presente
invencion Unicamente en el contenido de compuestos de silicona, sino también en la
forma en la que la formulaciéon se dispone sobre el sustrato elastomérico: forma

hidratable en estado seco. El objeto de D1 es permitir que la composicion en estado seco

permanezca en la superficie del articulo (guante) y, una vez éste entre en contacto con la
humedad de la piel, se hidrate y proporcione los beneficios de los ingredientes. Lo
anterior estd debidamente sustentado por toda la divulgacién de D1; en particular refiero
al sefior Examinador al parrafo [0015] de D1, en donde se establece como ultimo paso en
la preparacién de los guantes, el secado de la composicidn sobre la superficie del articulo
que esta en contacto con la piel, y al ejemplo 2A de D1 que explica cémo la formulacién se
somete a secado después de cada aplicacidn sobre el sustrato, para finalmente empacar y

esterilizar los guantes que contienen la composicion en el estado seco.

Teniendo en cuenta que la presente invencidn requiere que la composicion,
una vez aplicada al sustrato, contenga mas de 5% de agua, los requerimientos técnicos de
D1 son contrarios a la presente invencion. Debe notarse que la presente invencion tiene
‘por objeto proporcionar sustratos elastoméricos que comprenden una formulacion
cosmética en estado humedo; es por esta razén que las comparaciones de desempefio
que se proporcionan en la solicitud, se realizan con productos que pueden tener estas
caracteristicas como son los sustratos impregnados con aceite mineral. No obstante, en el
evento de considerar D1 como arte previo mas cercano a la invencidn, el segundo
documento D3, ademas de sugerir las modificaciones en cuanto al tipo de compuestos de

silicona y sus proporciones en la composicion, deberia sugerir cdmo modificar el producto

Pagina 5 de 15

Calle 90 No. 19 — 41, Oficina 602. Bogota, D.C., Colombia
Tel.: +57 16011100 - Fax.:+57 16011700 - www.roclaw.co



raisbeck & castro

de D1 de manera que la formulacién, dispuesta en el sustrato como producto final,
contenga agua. No obstante, como ya expliqué, D3 no sugiere el empleo de componentes
de silicona no volétiles ni las proporciones reivindicadas por el solicitante en el vehiculo
cosmético, ni tampoco sugiere la incorporacién de agua en los sustratos recubiertos con la
formulacién alli divulgada. Pongo de presente que el objeto de D3 radica en la formacién

de una pelicula de silicona sobre un sustrato, la cual se forma por la inversién de fase que

ocurre al frotar la formulacién sobre la superficie de dicho sustrato, de tal manera que se
forma una fase de aceite de silicona sobre el sustrato, mientras que la fase acuosa migra
de la emulsién hacia la superficie de la pelicula en donde se evapora (ver parrafo [0013]
de D2). Es preciso resaltar que las referencias que hace D3 en cuanto al control de la
cantidad de agua en la pelicula una vez aplicada al sustrato, se dirigen a mostrar como se
evita la reduccidn en la inversidn de fase; por ejemplo, D3 indica que algunos excipientes
inhiben la inversién de fase, lo que implica que haya una menor expulsién de agua
durante la inversién de fase. Asi, con el objeto de evitar inhibicion de la inversién de fase,
D3 ensefia que ciertos excipientes no deben superar ciertas cantidades en la composicion,
como por ejemplo la cera de silicona no debe superar el 5% en peso pues, en caso
contrario, se tiene una menor expulsién de agua lo que afecta la inversion de fase, y en
consecuencia la formacién de la pelicula de silicona. Por lo tanto, D3 no sugiere de
ninguna manera la incorporacion de mas de 5% de agua en las formulaciones de D1,y a
partir de la combinaciéon de D1 y D3 el versado en la materia no se veria motivado a

formular una composiciéon como la reivindicada por el solicitante.

Por ultimo, en cuanto a la observacién del Examinador sobre la cantidad de
composicion a incorporar en el sustrato, aclaro que tal cantidad dependera del objeto
buscado por cada una de las invenciones, y de las caracteristicas que permiten cumplir tal
objeto. No es posible suponer que D1 tendria la misma cantidad de composicién en el
sustrato solo porque alli se divulga que las composiciones son compatibles con éste
ultimo. Me permito aclarar que el objeto de D1 es muy diferente al de la presente
invencion por cuanto alli no se busca impregnar composiciones en sustratos de manera
que permanezcan en estos en el estado himedo; por el contrario, D1 busca que las
formulaciones estén presentes en el sustrato en el estado seco, para su posterior
hidratacion al contacto con la humedad de la piel. Asi, no es posible inferir que las
propiedades de un sustrato que comprende una composicién en estado seco, que puede o
con comprender compuestos de silicona, sean las mismas de uno que comprenda una

composicidn con un contenido de silicona no volatil de hasta el 95%, y que ademas tengan
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un contenido de agua sobre el 5%. Adicionalmente, mas alla que el versado en la materia
esté en la capacidad de calcular la cantidad a impregnar, el aspecto relevante es
determinar el tipo de composicion y la cantidad a impregnar en un sustrato de manera
que se retengan los valores de carga del sustrato sin tratar; por lo tanto, la definicién de
una cantidad entre el 10% y 300% no obedece a un simple célculo, sino a la posibilidad de
impregnar un sustrato con una composicion en una cantidad tan alta como se pueda sin
que se afecten sus propiedades mecénicas. De esta manera, es claro que la caracteristica
esencial de la presente invencién en cuanto a la cantidad de composicién en el sustrato,
no se ensefia ni se sugiere en los documentos citados ni tampoco resulta del conocimiento
propio del técnico medio, sino del desarrollo de una composicién que permite su
incorporacion en sustratos elastoméricos mientras que se retienen los valores de carga del

sustrato sin tratar.

De las anteriores aclaraciones se concluye que el documento D1 no anticipa
la mayoria de los elementos caracteristicos de la presente invencién, y que D3 no ensefia
ni sugiere como modificar el producto de D1 a fin de lograr un sustrato elastomérico como

el reivindicado en la presente invencion.

3.2 a.  El sefior Examinador considera que no se puede determinar el efecto de la
diferencia entre D1 y la presente invencidn, identificada por él en el examen de nivel
inventivo, por cuanto la composicién de D1 mantiene las propiedades fisicas del articulo y
proporciona beneficios a la piel del usuario. Ademas considera que la solicitud no presenta
ningun ensayo comparativo que permita establecer alguna ventaja o efecto superior de la

presente invencion frente a los articulos elastoméricos divulgados por el arte previo.

b.  Enrespuesta a esta observacion, en primer lugar aclaro que las propiedades
fisicas del articulo de D1 asi como los beneficios generados a la piel, son el resultado de la
formulacién que comprende un promotor de hidratacién y un humectante soluble en
agua. Asi, los dos componentes principales de D1 son los responsables de las propiedades
finales del articulo y no los compuestos de silicona, que por lo demas son aditivos
opcionales, incorporados a la composicion como agentes para facilitar la puesta y retiro de
los guantes. La funcién que pueden cumplir los compuestos de silicona en D1 como
agentes protectores de la piel es adicional al efecto ya proporcionado por la composicién
que comprende los dos componentes esenciales. Asi, contrario a lo afirmado por el sefior

Examinador, el efecto asociado con la diferencia identificada en cuanto al contenido de
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silicona en la formulacién si se puede determinar y es la compatibilidad mejorada con los
sustratos frente a otro tipo de composiciones empleadas para impregnar sustratos, como

bien se demuestra en la Descripcién de la presente invencion.

En segundo lugar, en cuanto a la provisidn de ejemplos comparativos para
demostrar efectos mejorados de la presente invencién frente al arte previo, pongo de
presente que la Decision 486 no requiere la provision de ejemplos en la Descripcién que
demuestren un efecto superior de la invencidn frente a los productos del arte previo; los
ejemplos sélo son necesarios con el fin de mostrar la mejor manera conocida por el
solicitante para llevar a cabo la invencidn. Adicionalmente, debe notarse que los ejemplos
comparativos pueden presentarse durante el examen de patentabilidad o como parte del
recurso de reposicién con el fin de demostrar las mejoras o efectos superiores; no
obstante esta comparacién se hace necesaria en los casos en los que la invencion es muy
cercana a la divulgacion contenida en el arte previo, y el efecto reclamado se debe a
ligeros cambios en la invencién con respecto al producto conocido, por ejemplo, en la
composicion. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no hay lugar a demostrar un efecto
superior frente a los articulos elastoméricos del arte previo toda vez que ninguno de D1 o
D3 divulga un sustrato elastomérico que difiera ligeramente en las caracteristicas técnicas
esenciales de la presente invencion. Lo anterior corresponderia a lo que ese Despacho
cataloga como una invencién por cambio de relacién entre elementos, en la que se debe
demostrar el efecto superior atribuible a un cambio en los elementos que conforman el
producto del arte previo, en donde como resultado de tal cambio se debe reportar un
efecto sorprendente. Reitero, este no es el caso de la solicitud, y por lo tanto la

observacion del Examinador debe retirarse.

33 a.  El Examinador afirma que ninguna de las Reivindicaciones dependientes 2 a
5 define caracteristicas inventivas adicionales, y por lo tanto tampoco tienen nivel
inventivo.  En particular, establece como D1 y D3 anticipan el objeto de las

Reivindicaciones 4 y 5, respectivamente.

b.  Respetuosamente solicito a ese Despacho evaluar la patentabilidad de las
reivindicaciones dependientes con base en el caracter inventivo de la Reivindicacién 1

modificada.

Pagina 8 de 15

Calle 90 No. 19 ~ 41, Oficina 602. Bogots, D.C., Colombia
Tel.: +57 16011100 - Fax.:+57 16011700 - www.roclaw.co



raisbeck & castro

Sin perjuicio de lo anterior, me permito aclarar que el Examinador se
equivoca en sus afirmaciones sobre la Reivindicacion 4 de la presente invencién. Debe
notarse que el parrafo [0017] de D3, en el cual se divulga que la inhibicién de la inversién
de fases se presenta cuando se incorporan excipientes tales como cera de silicona en
cantidades superiores al 5% en peso, esta dirigido a mostrar el punto en el que las
composiciones de D3 no cumplen el requisito de esa invencion en cuanto a la inversion de

fase. Debe notarse que el objeto de D3 es proporcionar composiciones capaces de invertir

de fase, expulsando agua después de someterse a esfuerzo cortante; por lo tanto, el
parrafo [0017] de D3 muestra que ciertos excipientes inhiben la reversion de fase, en
particular proporciones de tales ingredientes a las que no se consigue este objeto, y que
por lo tanto deben evitarse. Prueba de ello, es que la Reivindicacién 21 de D3 define un
contenido de cera de silicona de hasta el 5%, lo que confirma que D3 no busca preservar o

retener el agua en la composicidn aplicada al sustrato.

Asi, el hecho que D3 divulgue cémo se puede inhibir la reversién de fase no
implica que sus composiciones puedan contener agua; por el contrario, solo confirma que
alli NO se desea la retencién de agua en la composicién aplicada porque esto va en contra

del objeto de esa invencion.

Ahora, con respecto a la divulgacion de contenidos de agua de 92% a 99.5%
en las composiciones de D1 (Pagina 5, Parrafo [0046]), segin refiere el Examinador, me
permito aclarar que D1 si emplea agua para la formulacion de las composiciones, pero la
remueve una vez éstas se aplican al sustrato. Como ya expliqué, D1 se dirige a sustratos
recubiertos con una formulacién que proporciona beneficios a la piel, la cual se somete a
secado como parte del proceso de elaboracién del producto terminado. Por lo tanto, el
producto a comparar con los sustratos impregnados de la presente invencién es el
sustrato terminado de D1 listo para su utilizacion, y no la composicién previamente a su
aplicacién en el sustrato. Respetuosamente refiero al Examinador al ejemplo 1 de D1 en
donde se prepara la composicién, como primer paso del proceso de elaboracién del
articulo, y al ejemplo 2A en donde se ensefia la fabricacion del guante recubierto; resalto
que en este tltimo se describen los procesos de secado a los que se somete el guante, asi
como también que el producto final que se envia a empaque y esterilizacion es un guante
recubierto con la composicién en el estado seco. Asi, D1 no anticipa los elementos
caracteristicos de esta invencién en cuanto a la presencia de agua en la formulacién

impregnada en el sustrato como producto final.
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En relacién con la observacion hecha a la Reivindicacién 5, por considerarse
anticipada por D3, manifiesto que la limitacion del alcance de la presente invencidn a los
compuestos de silicona no volatiles, como se define ahora en la nueva Reivindicacion 1,
permite diferenciar la invencién con respecto de D3 en cuanto al contenido de los

compuestos de silicona, toda vez que alli se requiere un fluido de silicona volatil.

3.4 a.  Enrespuesta al argumento presentado por el solicitante en cuanto a que el
examen de nivel inventivo excluyé los elementos esenciales del documento D1, el
Examinador manifiesta que el analisis de nivel inventivo se basd en las enseflanzas en
conjunto de los documentos D1 y D3, y no solo en las de D1 de manera independiente.
Asi, reconociendo que D1 no incluye los derivados de silicona como componente esencial
de la composicién, el Examinador manifiesta que el documento D3 los divulga como
esenciales para lograr el efecto deseado sobre sustratos elastoméricos. Con base en esta
afirmacién, el Examinador reitera que D3 sugiere al técnico medio la incorporacién de

compuestos de silicona en las composiciones de D1.

b.  En primer lugar sefialo que el solicitante entiende perfectamente que el
estudio de nivel inventivo realizado por ese Despacho se basé en la combinacion de los
documentos D1y D3; sin embargo, los argumentos proporcionados con respecto a D1 se
dirigen a demostrar que éste no busca resolver el mismo problema que la presente
invencion ni uno similar, y que tampoco comparte la mayoria de las caracteristicas
técnicas de la presente invencion, y como tal, no puede considerarse el documento del
estado del arte més cercano a la invencion, a partir del cual se fundamente una objecién

por falta de nivel inventivo.

Ahora, el Examinador considera que a pesar que D1 no ensefie los
compuestos de silicona como un elemento esencial de la composicién, D3 si los divulga
como elementos de importancia para lograr el efecto deseado sobre los sustratos
elastoméricos. Ante esta observacién me permito sefialar que la divulgacién de D3 solo
sugeriria al técnico medio la incorporacién de compuestos volatiles de silicona en la
formulacién de D1 a fin de proveer un recubrimiento del articulo alli divulgado, formado
por una pelicula de silicona que no contiene agua (el agua migra de la composicién cuando
se somete a esfuerzo cortante o friccién). Asi, D3 no sugeriria al técnico medio modificar

D1 de manera que la composicion comprenda compuestos de silicona no volétiles en
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cantidades de hasta el 95%, y que ademas no éste en estado seco sobre el sustrato sino en

estado humedo, y en cantidades de hasta 300% en peso del sustrato.

Adicionalmente, contrario a lo afirmado por el Examinador en cuanto a que
el técnico medio incorporaria los compuestos de silicona de D3 en los articulos
elastoméricos de D1 con una expectativa razonable de éxito, porque en D3 se ensefia que
las composiciones pueden aplicarse a sustratos que incluyen fibras, papel y textiles
(parrafo [0010] de D3), respetuosamente manifiesto que la mencionada expectativa de
éxito corresponderia a lograr un recubrimiento del sustrato con una pelicula de silicona,
pero no podria anticipar o predecir de ninguna manera cdmo serian las propiedades
elasticas del sustrato, ni mucho menos como se comportaria el sustrato ante la presencia
de una formulacién con hasta 95% de compuestos de silicona no volatiles y més de 5% de

agua.

3.5 a. El Examinador aclara que los compuestos esenciales de D1 (alcohol
polihidrico y alfahidroxilactona) no se incluyen en el analisis porque éstos no se
mencionan en la presente solicitud, y por lo tanto no se hace necesaria su inclusién en la

comparacion.

b.  Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con el Examinador. En primer
lugar, sefialo que las aclaraciones presentadas durante el tramite con respecto a D1 estan
dirigidas a elucidar que D1 no puede considerase el documento del estado del arte mas
cercano a la invencion; por lo tanto, el resaltar que éste difiere de la invencidn en su
objeto y elementos caracteristicos, tiene como propésito explicar al Examinador que D1
no cumple con los requisitos para ser incluido en el analisis del nivel inventivo de la
presente invencion. Debe notarse que, en el andlisis del nivel inventivo, el documento del
estado del arte més cercano a la invencién debe resolver el mismo problema o uno
similar, o compartir la mayoria de las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién en
estudio. D1 no cumple ninguno de estos requisitos porque, primero busca recubrir
sustratos elastoméricos con composiciones que sean hidratables en estado seco, esto es
muy diferente a buscar composiciones que impregnadas en sustratos no afecten sus
propiedades fisicas; y segundo, porque la unica caracteristica que comparte con la
invencién es la incorporacion de un sustrato elastomérico. Resalto, que los compuestos de
silicona son opcionales en dicha composicién y que el sustrato impregnado NO

comprende agua pues la formulacién debe estar en estado seco para cumplir con el
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objeto de hidratarse al contacto con la humedad de la piel. Por lo tanto, los argumentos
del solicitante no buscan que el Examinador incluya el alcohol polihidrico y la
alfahidroxilactona en la comparacion a realizar en un estudio de nivel inventivo, sino a
demostrarle que D1 no puede ser el documento del estado del arte mas préoximo a la
presente invencion, y como tal no hay lugar a una comparacién con la presente invencion

dirigida a afectar el requisito objetado.

En segundo lugar, el sefior Examinador alega en el anilisis de nivel
inventivo que en D1 se mantienen las propiedades del sustrato y que se proporcionan
beneficios para la piel, al igual que en la presente invencidn; no obstante, pasa por alto
que estos resultados de los sustratos de D1 se deben a los componentes esenciales de esa
invencion, esto es, el alcohol polihidrico (promotor de hidratacion) y a la alfadrixilactona
(humectante soluble en agua). Asi, el Examinador trae a colacién que D1 tiene las mismas
propiedades aducidas para los sustratos de la presente invencién, pero desconoce que las
mismas se deben a los ingredientes de formulacién que no se incluyen en la presente
invencion. Asi, si el Examinador concluye que los componentes principales de D1 no han
de considerase en la comparacién con la presente invencidn, entonces no debe aseverar
que los sustratos de D1 tienen las mismas propiedades de la presente invencién; menos
aun cuando las propiedades de la invencidn reivindicada son consecuencia de una

formulacién muy diferente a la que presenta D1.

3.6 a. El Examinador también considera que D3 sugiere la aplicacién de
composiciones que en el sustrato se encontraran con y sin agua, porque alli se ensefia que
mediante la modificacion de los componentes de la composicién se puede inhibir la
inversion de fase y lograr el contenido de agua de la composicidn no se evapore.
Adicionalmente, concluye que no se puede asegurar que el contenido de agua presente en
el articulo sea el mismo que tenia inicialmente, con base en que D1 ensefia que el secado
de las composiciones se realiza a temperaturas entre 34°C y 60°C por periodos cortos de

tiempo, y que en la invencién se ensefia que los articulos son envejecidos a 55°C durante

una semana.

b.  Respetuosamente considero que el Examinador esta interpretando
convenientemente la divulgacion de los documentos en cuestién, desconociendo las

ensefianzas que efectivamente provienen de los mismos. Para esclarecer estos hechos,
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presento a continuacién cual es la finalidad de cada uno de los documentos, cuando hace

referencia al contenido de agua en las formulaciones:

D3: Como ya se explicd en este memorial, las ensefianzas de D3 con
respecto a los excipientes que inhiben la reversion de fase estan orientas a indicar como
evitar este fendmeno para no apartarse del objeto de esa invencién. Reitero que D3
pretende proporcionar recubrimientos de silicona sobre diferentes sustratos, mediante la
formacidn de una fase oleosa que se queda en el sustrato en forma de pelicula, y una fase
acuosa que migra de la formulacién para finalmente evaporarse. En busca de este
objetivo, D3 necesita evitar el empleo de ciertos excipientes en la formulacién; es asi
como por ejemplo ensefia que el contenido de cera de silicona NO puede superar el 5%
toda vez que sobre esta cantidad se afecta la inversion de fase, o dicho de otra forma,
menos agua se expulsa durante la inversiéon. Como tal, el hecho que D3 ensefie cémo
evitar que no se de la inversion de fase, NO quiere decir que alli se contemplen
formulaciones que contienen agua una vez aplicadas al sustrato; por lo tanto, la
observacion del Examinador surge de la necesidad de adaptar lo efectivamente ensefiado
por D3 para intentar desmontar el nivel inventivo de la presente invencién, lo cual es una

incorrecta aplicacién del examen de nivel inventivo.

D1:  Las ensefianzas de éste documento claramente establecen que la
composicion debe estar presente en el sustrato en estado seco. Alli se establece que las
composiciones son térmicamente estables y por lo tanto pueden someterse a las
temperaturas de las etapas de secado. No es posible desconocer el objeto de D1 en
cuanto al requisito que las composiciones estén en estado seco sobre el sustrato, cuando
claramente el objeto de ese documento es lograr la hidratacién de la composicién al
contacto con la humedad de la piel del usuario. Asi, cualquier interpretacién que se aparte

de estas ensefianzas es completamente subjetiva y no sigue los lineamientos para la

evaluacion del nivel inventivo.

Descripcion de la presente invencion: Aclaro al Examinador que la mencién
con respecto al envejecimiento de las muestras de sustrato, se hace dentro del contexto
de las pruebas empleadas para determinar el efecto de las formulaciones en las
propiedades mecénicas del sustrato. Por lo tanto, debe entenderse que tal secado no

forma parte del proceso de fabricacién, y como tal no repercute en el producto final de la

invencion como se reivindica.
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Se evidencia entonces que los documentos citados como antecedentes a la
presente invencion no ensefian ni sugieren que las composiciones, una vez aplicadas a un
sustrato elastomérico, puedan contener agua en una cantidad superior al 5%, como se

reivindica en la presente invencidn.

3.7 a.  En cuanto a la claridad de las reivindicaciones el Examinador reporta en la
Resoluciéon aqui impugnada que las Reivindicaciones 1 y 6 no son claras por referirse a

resultados a alcanzar.

b. En respuesta a esta observacion, reitero los argumentos ya aportados
durante el tramite los cuales sustentan que, bajo la prictica de ese despacho, los
resultados a alcanzar se permiten en las reivindicaciones, siempre que la invencién se
haya definido previamente por los elementos estructurales esenciales. En particular, el
Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelos de Utilidad
establece en el numeral 2.6.5.8 que: “El resultado a alcanzar no es una caracteristica

técnica de la invencion. Puede aparecer en la reivindicacién, pero siempre acompafiando

las caracteristicas técnicas que definen la invencion” (Subrayado y negrilla propios).
Resalto que las Reivindicaciones 1 y 6 (nueva 5) definen la invencién mediante dichos
elementos estructurales, a saber: sustrato elastomérico que comprende desde 10% al
300% en peso del sustrato de una formulacién que comprende un vehiculo cosmético
constituido por 21 a 95% de un compuesto de silicona no volatil, y que comprende mas
del 5% de agua; por lo tanto, hacer referencia a la constante dieléctrica de la formulacién

y el porcentaje de retencion de tensién del sustrato sin tratar, es perfectamente valido.

A pesar de las aclaraciones presentadas en este sentido en la respuesta al
segundo estudio de patentabilidad, el Examinador reitera su posicion sin presentar ningun
argumento que las desvirtde. Por lo tanto, presento nuevamente tales aclaraciones y
solicito al nuevo Examinador a cargo de resolver este Recurso retirar las objeciones por

claridad pues son contrarias a lo dispuesto por ese mismo Despacho:

“Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo ante la anterior observacidn
toda vez que, bajo la prdctica de ese Despacho, tanto los resultados a alcanzar como los
pardmetros se permiten en las reivindicaciones, siempre que la invencién se haya definido

mediante caracteristicas técnicas estructurales. Como bien se establece en la
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Reivindicacién 1, el sustrato se caracteriza por el contenido de formulacién en peso del
sustrato, y por los elementos que conforman la formulacion impregnada en el sustrato, los
cuales corresponden a las caracteristicas técnicas esenciales del sustrato reclamado, y por
lo tanto claramente se estd estableciendo una definicion de la invencidn en términos
estructurales. Asi, debe aceptarse la inclusiéon en las Reivindicaciones de la constante
dieléctrica de la formulacion y del porcentaje de retencion de tensién del sustrato tratado
respecto del sustrato sin tratar, los cuales son pardmetros que pueden determinarse y
medidos sin ambigiiedad por métodos estdndar conocidos, que ademds se describen

claramente en la descripcién (pdgina 18, linea 30 a pdgina 22, linea 25)."

Teniendo en cuenta la modificacién realizada y que se ha demostrado el
caricter inventivo de la presente invencién en vista del arte previo citado,
respetuosamente solicito se revoque la Resolucién No. 11246 en su totalidad y se otorgue
el privilegio de patente a las Reivindicaciones 1 a 5, o aquellas que ese Despacho

considere patentables.

4, NOTIFICACION

Recibiré notificaciones en mi oficina ubicada en la Calle 90 No. 19-41, Oficina 602,

de Bogota.

Atentamente,

ool

J. TAN RAISBECK
C.C. 79'376.996 de Bogotd D.C.
T.P. 135.799 del C. S. de‘la J.

Anexos:

Nuevo pliego reivindicatorio

Formulario de Modificaciones

Comprobante de pago por modificacion voluntaria

! Expediente 11-012357, Memorial de fecha 10 de febrero de 2015.
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(Q~> Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identific'ac"ic"')nudei Tramite T
D Error material E‘ Modificacion a una Solicitud en tramite

D Patente de Invencion
Patente de Modelo de Utilidad
] Registro de Disefio Industrial
] Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

v 5 @atos ol solicitante

Persona Natural [___l Persona Juridica |I|

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
Nombre 0 denominacién / Nombre o raz6n social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro [] Pequefia | Mediana D Otra D

Documento de identificacion: D C.C. D C.E. DNIT D Otro Nimero
Nacionalidad/Pais de constitucién | Direccién y domicilio del titular S | cludad
Direccién elactrénica No. Fax Numero telefénico

|:] Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las
comunicaciones sean enviadas a través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:
J. IAN RAISBECK 79'376.996 135.799 del C.S. de la J.
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
Direccién y domicitio ‘ Ciudad
Calle 90 No. 19-41, Oficina 602 Bogota, D.C.
Direcclén electrénica No. Fax Numero telefénico
Notificaciones.patentes@roclaw.co 6011700 6011100

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial,
sfrvase indicar el nimero de su radicacion o protocolo de poder general
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'4.  Datos del tramite
. Correccion:
| Expediente No 11-012357

Aparece

Debe ser

" Modificacién:

X Modificacion al capitulo reivindicatorio.

Se limitan los componentes en las Reivindicaciones 1 y 5. mediante la inclusién de las
caracteristicas técnicas de la_anterior Reivindicacion 5. y la limitacion de los compuestos de
silicona a compuestos de silicona no volatil.

Modificacion al capitulo descriptivo.

Modificaciéon al resumen.

l:] Modificacion a los dibujos.

l:] Modificacion al solicitante.

5. Anexos

X | Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccion y/o modificacion

D Poder, si fuere el caso.

x | Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma
S N A
Nombre y apellidos Firma i
J. IAN RAISBECK _Q -
L AN \
C.C 79'376.996 de Bogota D.C. Tarjeta Profesional 135.799 del C.S. dela J.
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RECURSO DE REPOSICION

1. Un sustrato elastomérico que contiene una formulacién, en donde el sustrato
comprende desde 10% en peso a 300% en peso de la formulacion, caracterizado porque la
formulacién contiene desde 21% a 95% en peso de por lo menos un vehiculo cosmético y mas de
5% (por peso de la formulacién) de agua, en donde el por lo menos un vehiculo cosmético es un
derivado de silicona no volatil seleccionado del grupo que consiste de dimeticona, dimeticona de
cetilo, PEG-3 dimeticona, PEG/PPG-20/23 dimeticona, PEG/PPG-8/26 dimeticona, PEG/PPG-20/15
dimeticona, PEG-8 dimeticona, PPG-12 dimeticona, PEG-10 dimeticona, meticona de caprililo,
trisiloxano de etilo, PEG-8 trisiloxano, PEG/PPG-5/3 trisiloxano, trimetilsiloxiamodimeticona,
dimeticona de estearilo, y combinaciones de los mismos, y la formulacién es una emulsién de agua
en silicona, en donde la formulacién tiene una constante dieléctrica menor de 40.0, y en donde el
sustrato elastomérico retiene al menos 40% aproximadamente de la tension del sustrato sin tratar

a una elongacién del 30%.

2. El sustrato elastomérico como se divulgé en la reivindicacién 1 en donde la

formulacion tiene una constante dieléctrica entre 10.0y 35.0.

3. El sustrato elastomérico como se divulgd en la reivindicacién 1 en donde el
sustrato elastomérico retiene al menos 75% aproximadamente de la tensién del sustrato sin tratar

a una elongacién del 30%.

4, El sustrato elastomérico como se divulgd en la reivindicacion 1 en donde la

formulacién comprende mas de 10% (por peso de la formulacion) de agua.

5. Un sustrato no tejido que contiene una formulacién, en donde el sustrato
comprende desde 10% en peso a 300% en peso de la formulacién, caracterizado porque la
formulacidon contiene desde 21% a 95% en peso de al menos un vehiculo cosmético y mas de 5%
(por peso de la formulacion) de agua, en donde el por lo menos un vehiculo cosmético es un
derivado de silicona no volatil seleccionado del grupo que consiste de dimeticona, dimeticona de
cetilo, PEG-3 dimeticona, PEG/PPG-20/23 dimeticona, PEG/PPG-8/26 dimeticona, PEG/PPG-20/15
dimeticona, PEG-8 dimeticona, PPG-12 dimeticona, PEG-10 dimeticona, meticona de caprililo,
trisiloxano de etilo, PEG-8 trisiloxano, PEG/PPG-5/3 trisiloxano, trimetilsiloxiamodimeticona,
dimeticona de estearilo, y combinaciones de los mismos, y la formulacién es una emulsién de agua
en silicona, en donde la formulacién tiene una constante dieléctrica menor de 40.0, y en donde el
sustrato no tejido retiene al menos 40% aproximadamente de la tensién del sustrato sin tratar a

- una elongacion del 30%.
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