Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucION No: 50125
Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad. PCT/ 04-106910

El SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, vy

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de octubre de
2004, con el N° 04106910-00000000, por la sociedad Gum Base Co. S.p.A, a través de
apoderado, entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “GOMA DE
MASCAR EN FORMA DE POLVO Y UN METODO DE PREPARACION', que
corresponde a la solicitud internacional PCT/EP03/03598 del 04 de abril de 2003.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 561 del 28 de febrero de 20086, habiéndose presentado oposicidn por parte de
la sociedad Colombina S.A., representada legalmente por su apoderada doctora Luz Helena
Adarve Gomez, oposicion que una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtud la
patentabilidad del objeto en estudio como se analizara mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12482 y notificado por
fijacién en lista el 11 de agosto de 2011 se requirid a la solicitante en 10s términos del
articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 391 a 396 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisién, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 04-106910-00020-0000
del 27 de octubre de 2011, respondié oportunamente el requerimiento formulado, y presento
nuevas reivindicaciones 1 a 24 (Fis. 403 a 405) que reemplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las cbservaciones efectuadas en el examen de
fondo. Se acept6 el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera gue se ajusta a
las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decisién 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de 1a Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina ‘Los pafses miembros otorgardn 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”.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 24 contenidas en los folios 403 a 405, no cumplen
con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con Jas siguientes
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consideraciones:
6.1. Oposicién presentada.

La sociedad opositora afirma que la solicitud presentada no es novedosa ni tiene nivel
inventivo, a la luz de los siguientes documentos: el catdlogo del producto ALL IN GUM de
CAFOSA, la informacion técnica del producto de CAFQOSA, el articulo publicado en la
revista Manufacturing Confectiones de noviembre de 2000 denominado “Using
Confectionary equipment to Manufacture Chewing Gum" y la declaracion suscrita por el
técnico en chicles en Colombina S.A., el Sefior John Jairo Lenis T.

Al respecto, cabe indicar que en el memorial de la opositora (Fls. 219 y 220) no se
encuentra argumentacién técnica alguna que permita considerar la ausencia de alguno de
los requisitos de patentabilidad. Lo enunciado alii corresponde a citas juridicas relacionadas
con el tema de patentes, pero no existe demostracion técnica alguna de la falta de novedad
o de nivel inventivo de la solicitud objeto de estudio.

Por otra parte, el documento “Using Confectionary equipment to Manufacture Chewing
Gum” de noviemhbre de 2000 no relaciona procedimiento alguno que sea similar al
reivindicado en la presente solicitud. Si bien en dicho documento se relacionan gomas de
mascar en forma de polvo, tales como las que desea proteger la saolicitante en las
reivindicaciones 19 y siguientes, las modificaciones realizadas en el nuevo capitulo
reivindicatorio llevan a una goma de mascar con caracteristicas explicitas derivadas del
procedimiento, que difieren notablemente de las contenidas en el documento mencionado.

Por su parte, los documentos de CAFOSA no relacionan una fecha para el estado de la
técnica, no muestran un procedimiento similar a lo revelado en esta solicitud y relacionan
gue se puede hacer una goma de mascar comprimida partiendo de una goma de mascar en
polvo. Sin embargo, no explican las caracteristicas del proceso para llevarlo a cabo.

Frente a la declaracién del sefior John Jairo Lenis, cabe decir que alli no se encuentra
argumento alguno que permita considerar que la presente solicitud carece de los requisitos
exigidos por la legislacion. Atn mas, en dicha declaracion se afirmo que se desconocen “fos
detalles del proceso para la elaboracion de productos de confiteria...” por 1o que puede
entenderse que, por el contrario, se estaria avalando la patentabilidad de la solicitud.

De acuerdo con lo expuesto, los argumentos presentados por la sociedad opositora no
prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud gue
aqui se analiza.

Pagina2de9
Al contestar favor indique el nomero S Sede Cenwro: Carrera 13 No, 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacion que se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacién: 226542687 Calt Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01@00-910165

Web: www.sic.aov.co e-mail: contactenos@sic.qov,co
Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLucion No: 50125
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/ 04-106910

6.2. Objeto de la invencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar una
goma de mascar con alta masticabilidad sin la necesidad de usar agentes de masticacion
y coadyuvantes de granulacion.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un meétodo para la
preparacion de goma de mascar por compresion a partir de una goma de base suave,
previa obtencién de un material particulado.

6.3. Determinacion del estado de la técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la solicitud
de prioridad invocada, es decir, el 05 de abril de 2002.

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

[

! | T ' Fecha de
No. Documento { Titulo ec. aq
, ! publicacion
i
i
. D13 US 4161544 “Process for making a pourable 17-07-1977

" material for chewing gum”

‘ D16 Us 4698223

“No-calorie, non-cariogenic

. e 06-10-1987
chewing gum composition

El documento D13 divulga un método para realizar gomas de mascar por compresion donde,
inicialmente, se mezcla la goma base con el edulcorante y se selecciona el tamafio de particula
para dar la forma final de la goma de mascar (Abstract y Col. 2, lineas 12 a 16, Fl. 307).

El documento D16 divulga una composicion de goma de mascar que incluye una goma base con
indice de penetracién entre 10 y 25 o de 32 medidos de acuerdo con la norma ASTM 1321 (Col.
1, lineas 32 a 40, Col. 3, lineas 26 a 28, y Col. 4, lineas 39 a 56, Fis. 370 y 371).

6.4, Nivel Inventivo.

Seglin lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486: “Se considerara que una
invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resuftado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica”.
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En el presente caso, el procedimiento reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacién 1 se refiere a; “Método para producir goma de
mascar en forma de polvo, constituido sustancialmente por las siguientes etapas: a)
mezclar una goma basica suave con al menos un edufcorante y, opcionalmente, af
menos olro ingrediente de goma de mascar tipico, a una temperatura entre 35 y 75°C b)
Enfriar la mezcla asi obtenida a una temperatura entre 0 y -40°C, c) Moler y
posteriormente tamizar la mezcla asf obtenida para dar un polvo que tiene un tamafio de
particula menor de malla 10, d) opcionalmente mezciar el polvo asi obtenido con al
menos un agente de anti-glutinante, e} opcionalmente mezclar el polvo asi obtenido con
uno ¢ mas edulcorantes, saborizantes, colorantes, acidos alimenticios, u otros aditivos. f)
comprimir la mezcla asf obtenida. Caracterizado porque la goma basica suave se
caracteriza por un indice de penetracién, en 1/10 mm que es mayor a 15 vy,
preferiblemente, mayor a 18, medido de acuerdo con la norma ASTM D1321-97" (Fl.
403).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las reveladas en los
documentos D13 y D16, que representan el estado de la técnica:

Caracteristicas técnicas esenciales

D13 D16

Metodo para producir goma de mascar
en polvo.

Método para fabricar un
material fluido para goma de
mascar (Resumen).

Composicion de goma de
mascar {Resumen).

frame -

Mezclar una goma béasica suave con al
menos un edulcorante y, opcionaimente,
con otre ingrediente de goma de mascar
tipico.

Mezclar por 1 a 15 minutos
material base seco y material
azucarado (Col. 1, lineas 43
a 50).

No se menciona

Realizar la mezcla anterior a una
temperatura entre 35 y 75°C.

La mezcla anterior se realiza

;entre 60 y 120°C (Col. 1,
linea 45).

No se menciona

- Enfriar la mezcla asi obtenida a una
| temperatura entre 0 y - 40°C.

La mezcla obtenida se enfria
entre -5°C y 30°C (Col. 1,

i lineas 50 y 51).

No se menciona

| Moler ia mezcla obtenida.

Desintegracion de los
grumos por la misma etapa
de mezclado (Col. 2, lineas

J 40 a 42).

No se menciona
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El tamizado es llevado a la | No se menciona
maquina de tableteado sobre
una criba vibratoria (malla
+ Tamizar por una malia 10, cercana a 1 mm). La porcién
de goma que no pasa la
malta se reprocesa (Col. 2,

lineas 44 y 45).
. Opcionalmente mezclar con  otros | Se adiciona un saborizante | No se menciona
aditivos. (Col. 2, lineas 37 a 39).
T | Se comprime la mezcla en la | No se menciona
Comprimir la mezcla asf obtenida. forma deseada (Col. 2, linea
45),

Las gomas base utilizadas
para fabricar gomas de

mascar tienen un indice

de penetracion entre 10y
25 o 32 medida con la

norma ASTM D1321 (Col.
; 1, lineas 25 a 40 y Col.
3, lineas 26 a 28).

Caracterizado porque la goma suave !
« tiene un indice de penetracion en 1/10
| mm mayor a 15, preferiblemente mayor a | No se menciona
18, medido de acuerdo a fa norma ASTM
D1321-97.

Los documentos D13 y D16 se consideran el estado de la técnica mas cercano a la
invencion definida en la reivindicacidn 1, porque divulgan, en el caso de D13, un proceso
para producir una goma de mascar en polvo y, en el caso de D16, una composicion de
una goma de mascar.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el documento D13 es que
la reivindicacion reclama un método para producir goma de mascar en polvo empleando
una goma de base suave con indice de penetracién mayor a 15, mientras que la
anterioridad no lo menciona, y la diferencia entre la reivindicacién 1 y el documento D16
es gque la reivindicacion reclama un método para producir goma de mascar, mientras que
la anterioridad no lo menciona.

El efecto técnico que genera esta diferencia es que permite |a fabricaciéon de una goma
de mascar comprimida con las mismas caracteristicas de masticabilidad en el tiempo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢co6mo obtener gomas de mascar comprimidas como se mencicna en D13 a
partir de una goma de base suave y que tengan las mismas caracteristicas de
masticabilidad en el tiempo y por lo tanto mas eficiente?
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Ahora bien, el documento D16 da a conocer gomas base con un indice de penetracién de
10 a 25 medido de acuerdo con la norma ASTM D1321, enfatizando que la masticabilidad
del producto final se logra por la matriz de azlcar e ingredientes y que, como
consecuencia, un experto que formule gomas de mascar lograria el éptimo balance entre
la cantidad y la calidad de la goma de base suave (obtenida esta caracteristica a partir de
la mezcla de polimeros duros como el poli-isobutileno con suavizantes como los aceites
vegetales y/o emulsificantes), la matriz de azGcar y los ingredientes saborizantes
utitizados, para lograr una mascabilidad constante con el tiempo (Col. 1, lfneas 44 a 51y
Col. 4, lineas 10 a 37, folios 370 y 371). Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el
objeto de la presente solicitud es obtener una goma de mascar en forma de polvo, y
como es conocido por una persona medianamente versada en la materia, que desarrolle
gomas de mascar, que para darle forma a un polvo se utiliza la compresién, etapa en la
cual para darle forma a un material en polvo se ajustan parametros como la presién y el
tiempo de accion de un elemento que ejerce dicha presidn para darle consistencia y
tamafic a una cantidad de material, teniendo en cuenta, ademas, las propiedades del
material en polvo a compactar, como lo son el tamafio de particula, cohesividad y
lubricacién, propiedades que son otorgadas por la composicién! y las etapas anteriores
de molienda (Fls. 219 a 222).

Asimismo, como la solicitante afirma, “El desempefio reivindicado en la presente
invencion se alcanza con el uso de gomas ‘suaves’ que elevan los productos con un peffif
de masticacion placentero que es comparable o sino mejor que aquel de los productos
convencionales” (folio 54, Parr. 2), es claro que la composicién de la goma de base suave
es la que le da un perfil de masticacidn placentero que es lo que busca la solicitud y no el
proceso de obtencion de la goma de mascar en polvo comprimida y, adicionalmente, la
solicitante expresa que “Es importante recalcar que los valores dados anteriormente son
significativos solo a los ejemplos anteriores y variaciones en la composicion de fa goma
basica que puede guiar a resultados apreciablemente diferentes. Aunque las gomas
basicas tienen otras formulaciones diferentes a las dadas anteriormente son utifizadas
convencionalmente para la preparacion de goma de mascar de alta calidad mediante
métodos convencionales en formatos convencionales, es decir, barras, o grageas, elfas
no tienen las caracteristicas de suavidad poseidas por las gomas bdsicas con la
formulacion dada anteriormente” (Fl. 54, Parr. 3), enfatizandose asi la importancia de [a
composicion y no del método de fabricacion.

! Levin, Michael, Pharmaceutical Process Scale-Up. Marcel Dekker Inc. New Yark, 2001,
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En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiria la goma de
base suave en el proceso de la anterioridad D13, esperando, con certeza, lograr el
método de producir goma de mascar a partir de una goma de base suave por
compresion, previa obtencién de un materiai particulado, como lo es el método de la
reivindicacion 1 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y, por lo tanto, sin altura
inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 24 no mencionan caracteristicas
adicionales que hagan inventiva la solicitud, se considera que tales reivindicaciones
tampoco tienen nivel inventivo, ya que D13 divulga el tamafio de particula de 1 mm que
es menor al tamafio de particula que corresponde a una malla 14, la cual es de 1.4 mm o
1.18 mm dependiendo de la referencia {Col. 2, lineas 44 y 45, Fl. 307), y D16 divulga
composiciones de goma de base suave que contienen elastémeros como poli-isobutileno,
copolimeros de isobutileno-isopreno acompafiados de acetato de polivinilo, aceites
vegetales hidrogenados o parciaimente hidrogenados, edulcorantes como el aspartame o
el sorbitol, emulsificantes como mono y diglicéridos, cera, resina y antioxidante, ademas,
entendiéndose que para poder pulverizar un material que a temperatura ambiente es
elastomero, se debe disminuir la temperatura hasta el punto que sea quebradizo (Col. 2,
lineas 8 a 11, Col. 2, lineas 22 a 63 y Col. 3, lineas 1 a 31, Fls. 370 y 371).

En referencia al argumento de la solicitante, el cual expresa que la reivindicacion 1
presenta claridad, cabe reiterar que el indice de penetracién 1/10 mm que corresponde a
una materia prima, con un valor mayor a 15 y, preferiblemente, mayor a 18 de acuerdo
con la norma ASTM D1321-97, es un resultado a obtener y esta sujeto a la compaosicién
de la goma de base suave o dura, lo cual no esta permitido. Lo anterior, es definir una
reivindicacion por el resuitado a obtener, y equivaldria a establecer el problema técnico a
resolver de una formulacion, por lo que el alcance de la reivindicacién incluiria no solo la
solucién propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes y que lleguen a
ese resultado. Se le recuerda a la solicitante gue una invencién debe definirse por las
caracteristicas técnicas esenciales estructurales.

En referencia al argumento de la solicitante, segln el cual la reivindicacién 1 no es una
reivindicacion de uso, es preciso indicar que la Oficina encuentra que a la composicion
que origina una goma de base suave, y que esta divulgada en la patente US 4698223
(Documento D16), se le estd dando un uso, cuando la solicitante afirma que el efecto de
su invencion se evidencia por el uso de gomas “suaves”. “El desempefio reivindicado en
la presente invencion se alcanza con el uso de gomas ‘suaves’ que elevan los productos
con un perfif de masticacion placentero que es comparable o sino mejor que aquel de los
productos convencionales” (folio 54, Parr. 2). Tal cdmo esté contemplado en el articulo 14
de la decision 486, los usos no son susceptibles de proteccion via patente de invencion,
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toda vez que se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esta
correctamente definido por su conformacién o su compgesicion y los procedimientos por la
serie de etapas que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) para la
obtencion de un producto. Asi las cosas, la reivindicacion 1, visible a folic 403, no puede
ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido con la norma mencionada.

Finalmente, se reitera la falta de unidad de invencién de la solicitud, comoquiera que
entre las tres reivindicaciones independientes no existe un Gnico concepto comun
inventivo. Cabe aclarar, que si bien existe entre dichas reivindicaciones un elemento €n
comdn (el objetivo de la solicitud, que es “la produccién de goma de mascar”), este no
puede considerarse como el concepto comdn inventivo, al no corresponder a una
caracteristica técnica esencial inventiva de la reivindicacion 1.

En ese orden de ideas, la presente solicitud presenta los siguientes grupos:

- Grupo I: Reivindicaciones 1 a 20. Método para producir goma de mascar en forma
de polvo y la goma de mascar producida.
- Grupo I; Reivindicaciones 21 a 24. Producto de goma de mascar recubierto

En referencia al argumento de la solicitante segan el cual en el analisis de nivel inventivo
“lo que en realidad trata de solucionar el inventor es cémo obtener gomas de mascar
comprimidas que tengan fas mismas propiedades de las gomas de mascar obtenidas por
extrusion”, esta Oficina observa que en la descripcién, especialmente en los ejemplos, no
se comparan los métodos de compresién y extrusion, por lo cual no es posible para el
examinador identificar un efecto técnico inesperado en la goma de mascar obtenida, ya
que la masticabilidad depende de la composicion de la goma de mascar y no del método
empleado, estableciéndose asi como solucién al problema la obtencién de una goma de
masticabilidad constante.

En conclusién, 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: Declarar infundada la oposicién presentada por la doctora Luz
Helena Adarve Gomez, quien actla en calidad de apoderada de la sociedad Colombina
S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada “GOMA
DE MASCAR EN FORMA DE POLVO Y UN METODO DE PREPARACION".
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Industria y Comercio
s_t}_f'r'z'_"h: DENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUcION No: 50125

Por la cual se deniega una patente de invencién
Rad. PCT/ 04-106910

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la doctora Dilia
Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Gum Base Co. S.p.A, 0 &
quien haga sus veces, 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 cinco 5 dias habiles
siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 24 Ago 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

{

JOSE MIGUEL DE LAJCALLE RESTREPO

Doctora

Doctora

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificacicnes@clarkemodet.com.co

Doctora
LUZ HELENA ADARVE GOMEZ
infopi@cardenasycardenas.com

Elaboré: Jorge Eduardo Cortazar Gomez ¥
Revisd: Rosa Patricia Tellez Chavarrg ¥
Revisé: Laura Victoria Camacho Castellanos ™
Revisd: Jesus Fernel Garcia Garcia ¥

Aprobd: Jose Luis LondofNe Fernandez ~
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