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Sefiores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCH SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES AR R

E S D, No. 11-012360- -00012-0000

Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Re: Expediente No. 11-012360
Solicitud de Patente de Invencién “SUSTRATOS QUE POSEEN FORMULACIONES
CON UNA TRASFERIBILIDAD MEJORADA”
Solicitante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
Nuestra Ref.: P2010/000197

RECURSO DE REPOSICION

J. IAN 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 adjunto, por medio del presente escrito, y dentro del término legal
previsto por el articulo 51 del Cédigo Contencloso Administrativo, me permito interponer
RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resolucién No. 72836 en su totalidad, notificada
por listado tnico de notificacién de fecha 3 de diciembre de 2013 y desfijado el 3 de enero

de 2014.
1. ANTECEDENTES

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

solicitud de patente en fase nacional, con un contenido total de 20 reivindicaciones.

1.2  Mediante Oficio No. 23251 notificado el 18 de diciembre de 2012 Ia
Superintendencia de Industria y comercio (SIC) emite el examen de patentabilidad,
encontrandose que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencién, de
conformidad con el Articulo 25 de la Decisién 486, y que el grupo inventivo I, formulacién
que comprende un vehiculo cosmético y que tiéne mads de 5% en agua, no cumple con el
requisito de novedad segun el Articulo 16 de la Decisién 486, basdndose en la divulgacién

de los documentos US20040241201 (D1) y US 6.013.270 (D2).
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1.3  Mediante memorial radicado el 13 de marzo de 2013 el solicitante dio
contestacién oportuna al requerimiento de la SIC, alegando a favor. de la presente
invencién y presentando un nuevo pliego reivindicatorio dirigido al sustrato elastomérico

y al artfculo laminado que lo comprende.

1.4 LaSIC emitela Resolucién No. 72836, aquif recurrida, por medio del cual se rechaza
la solicitud de patente divisional presentada mediante radicado No. 13-056598-00000-
0000, y se niega el privilegio de patente a la invencién titulada “SUSTRATOS QUE POSEEN
FORMULACIONES CON UNA TRASFERIBILIDAD MEJORADA”, con base en los documentos
U52005/0148261 (D1) y W02007/024447 (D2), los cuales fueron utilizados para afectar la

novedad de las reivindicaciones en el examen de patentabilidad.
2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolucién recurrida en su totalidad, y en su lugar se acepte a trdmite la
solicitud de patente divisional No. 13-056598, y se conceda el privilegio de patente de
invencién para las Reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud, o aquellas que el

Despacho considere patentables.
3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1 A pesar que ese Despacho emitié la resolucién No. 78826 dentro del expediente
No. 13-056598, correspondiente a la solicitud divisional, y que por lo tanto el rechazo de

la divisional serd sujeto de un trdmite de Recurso de Reposicién independiente, me |
permito manifestar los argumentos que justifican la admisién a estudio de dicha divisional
como quiera que ese Despacho en la Resoluciéon No. 72836, aqui recurrida, también

resuelve sobre el rechazo de |a divisidn presentada bajo el expediente antes mencionado.

A fin de sustentar la validez de la divisién realizada en el expediente No. 13-
0565698, es preciso anotar las condiciones que se deben cumplir para divisién de una

solicitud de patente:

i) La Decisién 486, Articulo 36, claramente establece que la divisién de una

solicitud puede efectuarse en cualquier momento del tramite con la unica condicién de

que las divisionales o fraccionarias no podrén implicar una ampliacién de la proteccion

z
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que corresponda a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

ii) Por otra parte, ese Despacho, en el Instructivo para el Examen-de
Solicitudes de Patente de Invencién, establece como condicién para aceptar una solicitud
divisional que la solicitud madre y la solicitud divisional no_compartan materia, es decir
que no haya materia superpuesta entre estas. Adicionalmente, segtin el mencionado
Instructivo, el Examinador debe identificar si hay materia superpuesta y aceptar la
solicitud divisional a examen, con el propésito de brindar al solicitante la oportunidad de
corregir el error y retirar la materia que se superpone con la solicitud madre. A este

respecto, el Instructivo especificamente cita en el numeral 2.1.8, pagina 26:

“Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con la solicitud parental para
Identificar si después de la division se mantiene materia supérpuesta. Si las
solicitudes fracciondrias no estdn bien presentadas porque hay materia que estd
reivindicada en mds de una de ellas (materia superpuesta) se aceptardn todas para
e;(amen; sin embargo en el examen de cada una de las fraccionarias se requerird la
correccién del error, es decir, que se retire esa materia de una de ellas y se deje sélo

en la otra. Esto quiere decir que el estudio de cada una las fraccionarias deberd

efectuarse de manera simultdnea.”

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, respetuosamente manifiesto que la
divisional objeto de rechazo, en la cual se reclama un método para preparar un papel tisq,
no implica una ampliacién de la proteccién correspondiente a la divulgacién contenida en
la solicitud inicial, toda vez que dicho método corresponde a las reivindicaciones 15 a 20
de la solicitud inicialmente presentada, cumpliendo asi con lo dispuesto por el Articulo 36

de la Decisién 486. Adicionalmente, en la solicitud madre se reclama un_sustrato

eslatomérico v un articulo laminado, mientras que en la solicitud divisional se reclama un

método para preparar un papel tisu, correspondiendo estos a materia completamente

diferente y por lo tanto no se presenta superposicion. Asi, la divisional cumple con los
requisitos establecidos por la Norma y aquellos establecidos por su Despacho, y por lo

tanto debié haber sido aceptada a trdmite para la respectiva evaluacién de patentabilidad.

Si bien, las anteriores consideraciones justifican la revocatoria del Artfculo Segundo
de la Resolucidn aquf recurrida, respetuosamente me permito resaltar que el hecho de

haber evaluado la patentabilidad de la formulacidn durante el examen de patentabilidad
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de la solicitud, no implica que la solicitud divisional, cuyo objeto es un método para
preparar un papel tisd, no pueda ser admitida a tramite, pues como se desprende de las
anteriores aclaraciones, éste no es un requisito para la divisién de una solicitud de
pateﬁte, y mas aun teniendo en cuenta que Ié formulacién no corresponde al objeto de la

divisional el cual es un método para preparar papel tisu.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, respetuosamente solicito a ese
Despacho revocar la decisién de rechazo de la divisional y emitir el examen de

patentabilidad respectivo.

3.2  Con referencia a los argumentos presentados por la SIC dirigidos a la novedad de la
presente solicitud en la Resolucién aqui recurrida, respetuosamente difiero del analisis
expuesto, y procedo a dar respuesta a dichos argumentos, exponiendo las motivaciones

técnicas que respetuosamente considero controvierten la posicién de ese Despacho.

a- El Examinador considera que cada uno de los documentos D1y D2 afecta la
novedad de la presente invencién, y afirma que las caracteristicas esenciales del sustrato

de la reivindicacién 1 habian sido divulgadas por cada uno de estos documentos.

b- En respuesta a las anteriores objeciones, respetuosamente manifiesto mi
desacuerdo con el anélisis realizado por el sefior Examinador, por cuanto éste se limita a
establecer que las proporciones del vehiculo en la formulacidn incluida en el sustrato de
ésta solicitud son iguales a las que se definen en el arte previo, pero no especifica las
partes de los documentos que sustentan tal afirmacién, solo cita de modo muy general las
paginas en D1 y las columnas en D2. Adicionalmente, el Examinador no proporciona
ningln comentario con respecto a las explicaciones dadas por mi en el memorial de
respuesta al examen de patentabilidad, con respecto al contenido de hidratantes solubles
en agua en la composicién de D1, los cuales son reportados en dicho documento en un
contenido de hasta 3% en peso total de la composicién, preferiblemente entre 0.10% y
1.5% (Ver pégina 3, parrafo 25 de D1). Por lo tanto, la reivindicacién 1 actual que define
un contenido en el vehiculo cosmético de un derivado de silicona y un éster entre el 10% y
el 95% en peso NO es anticipada por D1, y en consecuencia dicho documento no afecta la
novedad de la presente invencién, menos aun en su forma actual la cual limita el
contehido del derivado de silicona y un éster al rango entre 21% y 95% en peso de la

composicién total.
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c- Con respecto al documento D2, cabe sefialar que el andlisis de novedad
realizado por el sefior Examinador no es aceptable toda vez que D2 no ensefla un sustrato
elastomérico que incorpora un vehiculo cosmético que comprende de 10 al 95% por peso
de la formulacién de al menos un derivado de silicona y un éster, sino que divulga una

composicién de cuidado para la piel y el dispensador empleado para su aplicacién. Asf, los

objetos divulgados en cada uno de los documentos no son equiparables y la
comparacién presentada por el Examinador no resulta procedente. Si bien este hecho

valida la novedad de la presente invencién con respecto al documento D2, el solicitante ha
limitado aun més el alcance de la proteccién mediante la definicién de un contenido del
derivado de sillcoha y éster entre el 21% y el 95% en peso total de la composicién,
estableciendo asi mayor diferenciacién entre la invencién y el documento D2, Dadas las
anteriores aclaraciones, es evidente que existen notables diferencias entre los

documentos y que la materia reivindicada es novedosa en vista de D2.

Por otra parte, sblo para fines de claridad en la interpretacién de la

divulgacién de D2, me permito poner de presente que el vehiculo cosmético de la

reivindicacién 1 de la presente invencién es comparable en cuanto a su funcién con el
emoliente ligero que presenta D2 en un rango de 0.1% a 20%, y por lo tanto si hubiere
lugar a alguna comparacién entre las formulaciones, este rango no afecta el reclamado en
las nuevas reivindicaciones. Por otra parte, aln si el Examinador considera que los
compuestos que actlan como vehiculo cosmético en la presente invencién son
comparables con los emulsificantes de D2 (por ejemplo Dimeticona), dichos emulsificantes
estdn presentes en D2 en un rango entre 0.1% y 5%, el cual ho es relevante para afectar la
novedad de la invencién, y por lo tanto se debe reconocer el carécter novedoso de la

misma.

Solicito al sefior Examinador tener muy encuentra los lineamientos que ese
Despacho plantea en el Instructivo para el Examen de Patentabilidad en cuanto a la
evaluacion de la novedad de una invencién, particularmente, el hecho que la seleccién de
arte previo relevante se realiza teniendo en cuenta si en el estado de la técnica existen
divulgaciones que compartan con la invencién en estudio todas las caracteristicas
esenciales, y verificando si éstas son idénticas a las reivindicadas, caso en el cual no habré
novedad; y sl no hay identidad entre todos y cada uno de los elementos técnicos, se debe
reconocer la novedad de la invencién. Asi, como detallé antes, cada uno de los

documentos D1 y D2 relaciona componentes técnicos que no son Idénticos a los
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relvindicados por mi representada, y por lo tanto debe tenerse por superada la objecion

planteada por falta de novedadi

3.3 Teniendo en cuenta que la presente invencién es novedosa frente a los
documentos citados por el Examinador, proporciono a continuacion argumentos

adicionales que sustentan el caracter inventivo de la misma en vista de D1y D2.

En cuanto al documento D2, debe notarse que éste no proporciona ninguna
sugerencia que lleve a incorporar las composiciones para el cuidado de la piel en sustratos
elastoméricos, dado que dicho documento Unicamente ensefia que la composicién para el
cuidado de la piel es aplicada mediante un dispensador. En ninguna parte de D2 se indica
que fuese deseable usar otros medios para dispensar la composicién, tales como un
sustrato elastomérico o un sustrato no tejido. Adicionalmente, como bien lo nota el arte
previo, el uso de composiciones que comprenden aceites para impregnar sustratos
conlleva al deslaminado de los mismos; por lo tanto, la persona versada en la materia
técnica no incorporaria una composicién como la de D2, la cual es preferiblemente una
emulsién de aceite en agua, en un sustrato toda vez que se esperaria el deslaminado y

pérdida de las propiedades del material.

Adicionalmente, ninguno de los documentos D1 ni D2 menciona el problema
relacionado con el deslaminado de sustratos cuando se impregnan con emulsiones o
composiciones que contienen aceites, y por lo tanto, no existe ninguna sugerencia que
lleve a incorporar una emulsién de aceite en agua en un sustrato elastomérico o un

sustrato no tejido como se reivindica en la presente invencidn.

34 a. El sefior Examinador considera que las caracteristicas relativas a la
viscosidad y tasa de transferencia no definen propiamente la invencién porque su valor
depende directamente de la composicién de la formulacién, y en consecuencia no son

consideradas para diferenciar la invencién con respecto a los documentos citados.
b. En respuesta a esta afirmacidén, respetuosamente manifiesto que las

caracteristicas estructurales de la invencién estdn bien definidas en la Reivindicacién 1,

como se subraya a continuacién:

Pégina 6 de 8

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



raisbeck osman & castro

“Un sustrato elastomérico que contiene una formulacion caracterizado porgue la
formulacién contiene por lo menos un vehlculo cosmético y gue tiene mds de 5% (por peso
de la formulacién) de agua, en donde la formulacién tiene una tasa de transferencia de al
menos 25% cuando la viscosidad de la formulacidn es de 8,000 cP o mds, donde el vehiculo
cosmético_comprende de 21% o 95% por peso de la formulacién de al menos un derivado
de silicona y un éster.” (Subrayado propio)

Siendo que, como ya se demostrd, las caracteristicas estructurales subrayadas que
definen la invencién son novedosas frente a los documentos citados, las caracteristicas
relativas a los pardmetros viscosidad y tasa de transferencia pueden aparecer en la
reivindicacién segun lo establece ese Despacho en el Instructivo para el Examen de

patentabilidad:

“Una reivindicacién de producto, por ejemplo un compuesto quimico, se puede
caracterizar por su estructura y elementos, por su férmula quimica, como un producto de

un proceso, 0 excepcionalmente por sus pardmetros (...)

El examinador no permitird la caracterizacién de un compuesto quimico solamente

por sus pardmetros, a menos gue la invencién no se pueda definir de otra manera. En

cualquier caso, el pardmetro tiene que poder ser determinado y medido sin ambigiliedad
por métodos estdndar conocidos en el campo en cuestién, o descritos claramente en la

solicitud.” (Subrayado propio)

Asf, la tasa de transferencia y viscosidad de la formulacién pueden aparecer en la
Reivindicacidn 1, toda vez que la invencidn no se define inicamente por estos pardmetros
sino también por los componentes estructurales novedosos ya mencionados. Si bien ese
Despacho no reporté ninguna objecion por el uso de pardmetros en las reivindicaciones,
solicito considerar los anteriores argumentos que claramente sustentan su empleo en las
reivindicaciones y tener en cuenta que un concepto desfavorable en cuanto a claridad por
el simple uso de pardmetros en las reivindicaciones no procede en el tramite de ésta

solicitud de patente.

Por otra parte, manifiesto mi desacuerdo con la apreciacién del Examinador
relativa a que los pardmetros no definen propiamente la invencién, pues de manera

contraria, el Instructivo para el Examen de Patentabilidad si lo permite en la medida que
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se demuestre que el pardmetro es diferente en la invencién reivindicada con respecto al
estado de la técnica (Numeral 2.12.3.4 de dicho instructivo). Asi, la posicién general de
ese Despacho en cuanto al empleo de pardmetros en las reivindicaciones carece de
sustento, y sobre esta base ese Despacho no deberia emitir objeciones tales como “el uso

de pardmetros no se permite para definir una invencién”.

35 a. El sefior Examinador considera que las reivindicaciones 2 a 8 no mencionan

caracteristicas adicionales, y por tanto considera que carecen de novedad.

b. Dadas las aclaraciones sobre la novedad de la Reivindicacién 1 en vista de
los documentos D1 y D2, las reivindicaciones dependientes deben considerarse también

novedosas.
4, NOTIFICACION

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

Bogota.

Atentamente,

i NN
J. IAN RAISBECK
C.C. 79°376.996 de Bogotd D.C.

T.P.135.799 del C.S. de la J.

Anexos
. Nuevo pliego de reivindicaciones
. Recibo de pago por modificacién voluntaria
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REIVINDICACI M ICADA ECURSO DE REPOSICION

1. Un sustrato elastomérico que contiene una formulacién caracterizado porque la
formulacién contiene por lo menos un vehiculo cosmético y que tiene més de 5% (por peso de la
formulacién) de agua, en donde la formulacién tiene una tasa de transferencia de al menos 25%
cuando la viscosidad de la formulacién es de 8,000 cP o més, donde el vehiculo cosmético
comprende de 21% a 95% por peso de la formulacién de al menos un derivado de silicona y un
éster.

2. El sustrato elastomérico como se divulgd en la reivindicacién 1 en donde la
formulacién tiene una tasa de transferencia de al menos 50% aproximadamente cuando la

viscosidad de la formulacién es de 8,000 cP 0 més.

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

sustrato incluye al menos 10% de la formulacién peso/peso.

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

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

5. El sustrato elastomérico como se divulgd en la reivindicacién 1 en donde el
vehiculo cosmético es un derivado de silicona y la formulacién es una emulsién de agua-en-

silicona.

6. Un articulo laminado que comprende:

un sustrato elastomérico; y

un segundo sustrato, en donde por lo menos el sustrato elastomérico el cual contiene una
formulacién, caracterizado por que la formulacién contiene al menos un vehiculo cosmético y més
de 5% (por peso de la formulacién) de agua, en donde la formulacién tiene una tasa de
transferencia de al menos 25% aproximadamente cuando la viscosidad de la forrhulacién es de
8,000 cP o més, donde el vehiculo cosmético comprende de 21% a 95% por peso de la formulacién

de al menos un derivado de silicona y un éster.

7. El articulo laminado como se divulgé en la reivindicacién 6 en donde, tanto el

sustrato elastomérico como el segundo sustrato comprenden la formulacién.

8. El articulo laminado como se divulgé en la reivindicacién 6 en donde el segundo

sustrato es un sustrato no tejido.
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Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONE& 1NR%I'\?A||E1AEC/I(RAI\(IJ 88?%%00'0'“ A SOLICITUD 128.000.00 128.000.00

$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

3§§£9*nsable: A A

Recibo de Caja Aplicado xpediente No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

T

60- -0

Fecha: 2014-01-13 12:47:04 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYIl Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12
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