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Sefiores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO S-U;EéiNTéNDENCIA DE INE;USTRIA v "C'OM'_ERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES AT B S T
No. 11-065322- -00008-0000
E, S. Fecha: 2013-10-30 14:38:16  Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYH Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Re: Expediente No. 11-65322
Solicitud de Patente de invencién titulada: “COMPOSICION PARA EL CUIDADO
PERSONAL CONTENIENDO UN VOLATIL Y UN ALCOHOL DE TERPENO”.
Sollcitante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
Nuestra Ref.: P2011/000010

RECURSO DE REPOSICION

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotd, D.C., identificado segun aparece al ple de mi
firma, en mi condicién de apoderado de la socledad de la referencia, seglin consta en el poder
adjunto, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el articulo 51 del
Cédigo Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICION en contra
de la Resolucion No. 55541 en su Articulo Segundo, notificada por listado unico de notificacién
desfijado el 24 de octubre de 2013.

1, ANTECEDENTES

1.1,  La presente solicitud de patente fue presentada el 26 de mayo de 2011 como fase nacional

del PCT, con un contenido total de 24 reivindicaciones.

12. Mediante Oficio No. 674 notificado el 22 de enero de 2013 la Superintendencia de
Industria y comerclo (SIC) emite el examen de patentabilidad, encontrdndose que la solicitud no
cumple con el requisito de nivel inventivo segln el articulo 18 de la Declsién 486, basdndose en la

divulgacién previa de los documentos US 2004136916 (D1) y US 6328982 (D2).

1.3. Mediante memorial radicado el 18 de abril de 2013, el solicitante dio contestacién

oportuna al requerimiento de la SIC, alegando a favor de la presente invencién.
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1.4,  LaSIC emite la Resolucidn No. 55541, aqui recurrida en su Articulo Primero, por medio del
cual se niega el privilegio de patente a la invencién titulada “COMPOSICION PARA EL CUIDAD
PERSONAL CONTENIENDO UN VOLATIL Y UN ALCOHOL DE TERPENO”, con base en los documentos
US 2004136916 (D1) y US 6328982 (D2), los cuales fueron utilizados para afectar el nivel inventivo

de las reivindicaciones en el examen de patentabilidad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolucién recurrida en su Articulo primero, y en su lugar se conceda el

privilegio de patente de invencién para las reivindicaclones 1 a 18 de la presente solicitud.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar el nivel inventivo de la
presente solicitud en la Resolucién aqui recurrida, respetuosamente difiero del andlisis expuesto, y
procedo a dar respuesta a dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que

respetuosamente considero controvierten la posicién de ese Despacho.

31 a- La SIC argumenta que la presente solicitud difiere de D1 en que éste documento
no ensefia el uso de un alcohol de terpeno, pero que dicha diferencia no evidencia un efecto
sorprendente, y que la persona normalmente versada en la materia técnica incluir(a el alcohol de
terpeno (1-mentol) en la proporcién de ensefiada por D2 en la composicién de D1 para llegar al

objeto de la relvindicacién 1.

b- A este respecto, me permito aclarar a ese Despacho que el problema resuelto por
el documento D1 es garantizar la formacién de una superficie uniforme en una crema después de
cada uso del producto, en donde dicha superficie uniforme se genere por la auto-formacién de
espuma dentro del contenedor o recipiente. D1 resuelve este problema técnico proporcionando
una composicion que comprende un agente auto-formador de espuma (compuesto vol4til) el cual
tiene unas caracterfsticas estructurales y especificaciones de presién de vapor y punto de
ebullicién especificas. De ésta manera, de conformidad con la divulgacién de D1, la formacién
espontdnea de espuma se desea para obtener una superficie texturizada una vez que se remueven
porciones del producto. Por el contrario, de acuerdo con la presente invencién, la_formacién
espontdnea de espuma debe evitarse mediante la adicién de un alcohol de terpeno. En
consecuencia, el andlisis realizado por el sefior Examinador no es correcto., toda vez que el
problema que resuelve la presente Invencién no es simplemente proporcionar composiciones

cosméticas alternativas sino proporcionar composiciones cosméticas con formacién controlada de

Pégina2de6

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



raisbéck osman & castro

1

espuma provocada por el compuesto volatil, 1o cual no es ni siquiera sugerido por D1. En otras
palabras, la presente invencién proporciona una forma de estabilizar el compuesto parciaimente
fluorinado para controlar la formacién espontdnea de espuma en la composicién, lo que es
contrario a las ensefianzas de D1 en donde se desea la formacién espontdnea de espuma. Asi
entonces, D1 no es el arte previo mds cercano a la invencién y no debe emplearse para el andlisis

de nivel inventivo de ésta solicitud.

Con respecto al argumento del Examinador en cuanto a la incorporacién del alcohol de
terpeno, que se ensefia en D2, en la composicién revelada por D1, respetuosamente manifiesto
que la persona medianamente versada en la materia que deseara desarrollar composiciones
cosméticas formadoras de espuma y que no formen espuma espontdneamente, no considerarfa el
documento D1 dado que éste ensefia que la autoformacién de espuma se requiere para lograr la
uniformidad de la superficie del producto empacado después de cada uso. Adicionalmente, el
documento D2 no sugiere de ninguna manera que el uso de 1-mentol estabilizaria los compuestos
volatiles, toda vez que D2 especificamente ensefia el uso de 1-mentol para proporcionar al
producto una sensaciéon de frescura. Adicionalmente, D2 describe el uso de mentol en
combinacién con “vanilil butil éter”, este ultimo siendo un compuesto que no es parcialmente
fluorinado o un volétil, por el contrario es un agente neurosensorial que es usado para estimular
los canales TRP en la piel, y asl crear sensacién de calor. Asf entonces, respetuosamente
manifiesto a ese Despacho que en el anélisis de nivel inventivo la pregunta a resolver es si existen
en el arte previo alguna sugerencia sobre cémo modificar el arte previo més cercano de forma que
se resuelva al problema técnico -planteado por la invencidn, y que en el presente caso D2 no
sugerirfa a la persona medlanarﬁente versada en la materia técnica el uso de 1-mentol para

estabilizar el compuesto voldtil de la composicién de D1.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos y las ensefianzas de los documentos
citados por el Examinador, es evidente que D1 no es el documento del estédo del arte mas
préximo la invencién y que D2 no ensefia ni sugiere cdémo modificar el estado del arte con el fin de
obtener composiciones cosméticas que tienen formacién de espuma controlada, y por lo tanto, las

objeciones por falta de nivel inventivo deben tenerse por superadas.

Adicionalmente, solicito a ese Despacho considerar como un indicio del nivel inventivo de
la presente invencién, el efecto Inesperado de la misma en cuanto a la estabilizacién del
compuesto parcialmente fluorinado. Pongo de presente que, como se Indica en la pégina 6 de la
Descripcién, el compuesto parcialmente fluourinado no es estable en un portador de agua o de
acelte, y debe separarse; sin embargo, los inventores encontraron Inesperadamente que el
compuesto parcialmente fluorinado es estable dentro de la composicién para el cuidado personal
espumante de la presente Invencién medlante su incorporacién en una fase de acelte que

contiene por lo menos un componente de alcohol de terpeno.
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3.2 a- El Sefior Examinador en respuesta a los argumentos presentados durante el
tramite a favor del nivel inventivo, manifiesta que “no es posible afirmar que las composiciones de
D1 sean completamente inestables con fundamento en las frases extraldas por la solicitante”.
Adicionalmente, con respecto a los ejemplos comparativos 2 a 4, el Examinador aclara que D1
divulga composiciones gue son estabilizadas mediante la adicién de un agente emulsificador al
igual que en la presente solicitud, y que D1 resolvia el problema de estabilidad de la formulacién

mediante otros Ingredientes en conjunto con el sistema de envase.

b- En respuesta a esta afirmacién, aclaro al sefior Examinador que los argumentos,
presentados en respuesta a la accién oficial de fondo, con respecto a que la composicién de D1 es
completamente inestable a temperatura ambliente y volatiliza la composicién para crear una
crema auto nivelada, asl como las citacién de apartes de D1 en el memorial y la presentacién de
los ejemplos comparativos 2 a 4, estdn dirigidos a demostrar que la composicién de D1 es
inestable a temperatura ambiente en cuanto a la formacién de espuma, y no en cuanto a la
estabilidad de la composicién en si, el cual es un aspecto de formulacién muy diferente.
Considero entonces que el seflor Examinador confundié la estabilizacién de la formacién de
espuma con la estabilizacién de la emulsién. El cetearil alcohol que se emplea en el Ejemplo 1 de
D1 es un estabilizante de la emulsién, cuya funcién es evitar la separacién de las fases dentro del
producto, pero éste no actia como un estabilizador del compuesto parcialmente fluorinado. Esto

es, el cetearil alcohol no controla la formacién de espuma en el producto.

Dadas las anteriores aclaraclones, cabe reiterar los argumentos previamente aportados en
favor del nivel inventivo de la solicitud, particularmente en cuanto a que en D1 la accién
formadora de espuma se controla mediante la adicién de uno o més agentes modificadores de
espuma, tal como cllometicona, siliconas parcialmente fluorinados, hidrocarbonos parcialmente
fluorinados, entre otros (parrafo 39 de D1), y que de acuerdo con D1 se desea la formacién de
espuma para que el producto forme una superficie uniforme después de cada uso. Asimismo, es
necesario reiterar que el efecto estabilizador que proporciona el alcohol de terpeno en la presente
invencién se refiere a la estabilizacién de la formacién de espuma y no a la estabilizacién de la
emulsion. Asl, las composiciones de los ejemplos 2 a 4 demuestran que |as composiciones como
las que ensefia D1 presentan formacién espontédnea de espuma dado que el compuesto volatil

no ests incorporado en una fase oleosa formada por el alcohol de terpeno, como si ocurre en la
presente invencién. Presento nuevamente los ejemplos mencionados para su facll referencia.

A partir de la observacién del Examinador en cuanto a que D1 resolvla el problema de
estabilidad de la formulacién mediante otros ingredientes en conjunto con el sistema de envase,
se entlende que dicha establlidad hace referencia a la estabilidad de la formacién de espuma (y no
de la formulacién), para lo cual D1 emplea los ingredientes divulgados en el pérrafo 39. Asl, el

sefior Examinador reconoce que la estabilizacién de la formacién de espuma en D1 emplea “otros
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ingredientes” distintos de un alcohol de terpeno. Cabe anotar que la estabilizacién de la espuma
en D1 no contempla evitar la auto formacién de espuma pues es precisamente ésta caracteristica

la que se busca en el producto final.

3.3 a- El sefior Examinador reitera que la solicitud carece de concisiéon por cuanto los
términos “un portador” y “un estabilizador” son funcionales, y que la descripcién no aporta el
sustento para todos las formulaciones que pueden derivarse de la definicién dada en la

relvindicaclén 1.

b- En respuesta a esta observacién de su Despacho, manifiesto que el lenguaje de las
reivindicaciones actuales es claro y conciso como lo requiere el Artfculo 30 de la Decisién 386,
dado que el concepto inventivo de ésta invencién radica en la incorporacién de un alcohol de
terpeno en composiciones cosméticas que comprenden un compuesto parcialmenfe fluorinado
para estabilizar dicho compuesto parcialmente fluorinado, y la reivindicacién 1 establece
claramente esta caracter(stica; los portadores y estabilizadores no hacen parte del concepto
inveﬁtivo de la solicitud, y por lo tanto su definicién expresa en la reivindicacién 1 no es
imperativa, pues limitarfa injustificadamente la proteccién a realizaciones particulares.
Adicionalmente, las reivindicaciones independientes definen los compuestos que se pueden
emplear como portador y como estabilizador, asi como también su contenido en la composicién,
aportando asi, junto con la descripcién, toda la Informacién que el técnico medio necesita para

para comprender y reproducir la invencidn.

Por otra parte, manifiesto que el sustento descriptivo de una reivindicacién no hace
referencia a que todas las pbslbilldades de una invencidn estén ejemplificadas en la Descripcién,
sino a que se hayan contemplado en la Descripcién, como es el caso de la divulgacién hecha en la
paginas 12 a 17 de la presente invencién. Los ejemplos, por su parte, tienen como finalidad
describir la mejor manera conocida por el solicitante de llevar a la practica la invencién, y no dar

sustento descriptivo a todas las realizaciones particulares de una invencién.

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y que las caracteristicas técnicas
esenciales que se reclaman en la invencién no se divulgan ni se sugieren en ninguno de los
documentos del arte previo, respetuosamente solicito que se acepte el lenguaje actual de las

relvindicaciones y se reconozca el carécter inventivo de las composiciones reivindicadas.
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4, NOTIFICACION

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

Atentamente,

TRVRR

J. IAN RAISBECK
C.C. 79'376.996 de Bogoté D.C.
T.P..135.799 del C. S. de la .
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