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Re:  Expediente No. 04.106.910
Solicitud de patente a nombre de GUM BASE CO, S.P.A

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como apatece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad
GUM BASE CO, S.P.A, domiciliada en Lainate, Italia, solicitante de la patente de la
referencia, interpongo recurso de reposicién contra la resolucién No. 50125 del dia 24 de
agosto de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio
de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de
la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y
cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de
fondo al oficio No. 9333 notificado por fijacién en lista el 14 de agosto de 2009,
presentada ante ese despacho el 3 de noviembre de 2009; y el oficio de fondo No.12482
notificado por fijacidén en lista el 11 de agosto de 2011, presentada ante ese despacho el
27 de octubre de 2011.

1.2  Elindebido analisis de la altura inventiva

El examinadot, en la tesolucién No. 50125 arriba mencionada, insiste que la solicitud
en estudio no cumple con el requisito de nivel inventivo. De acuerdo con los
atgumentos de la oficina de patentes, el método de la presente solicitud carece de altura
inventiva a la luz de las anterioridades D13 y D16.

En la resolucién, el examinadot establece que “La diferencia entre la invencion definida en la
retvindicacion 1y el documento D13 es que la reivindicacidn reclama un método para producir goma de
mascar en polvo, mientras que la anterioridad no lo menciona, y la diferencia entre la retvindicacion 1 y
el documento D16 es que la reivindicacion reclama un método para producir goma de mascar, mientras
gue la anterioridad no lo menciona.”

En vista de lo anterior, el examinador plantea el problema que se pretende resolver en
la presente solicitud de la siguiente maneta: “sedmo obtener gomas de mascar comprimidas como
se menciona en D13 a partir de una goma base suave y que fengan las mismas caracteristicas de
masticabilidad en el tiempo y por lo tanto mads eficiente?”

Al respecto, el solicitante afirma que la solucién es obvia ya que “... 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 compresion, etapa en la cual para darle forma a un material en polvo se ajustan
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Dpardmetros como la presion y el tiempo de accidn de un elemento que ejerce dicha presion para darle
consistencia y tamano a una cantidad de material, teniendo en cuenta ademds, las propiedades del
material en polvo a compactar, como lo son el tamano de particula, cobesividad y lubricacion,
propiedades gue son otorgadas por la composicidn y las etapas anteriores de mokienda”.

Concluye el examinador que: “... una persona normalmente versada en la materia inclutria 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 obtencisn de un
material particulado, como lo es el método de la reivindicacion 1 de la solicitnd, lo cual es considerado
obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva”.

Al respecto, el solicitante quisiera anotat lo siguiente:

En primer lugar, el solicitante quisiera observar que el examinador no esta teniendo en
cuenta los obsticulos técnicos que no permitian, al momento del desarrollo de la
presente invencién, obtener una goma en polvo para compresién. Si bien es cietto que
las caracteristicas de los procesos de compresion son evidentes para cualquier experto
con habilidad ordinaria en la materia, la obtencién del material particulado que se va a
comprimir no lo es. -

Para el caso en cuestidén, la batrera técnica no es, como parece interpretarlo el
examinador, la compresién del producto sino la obtencién del material particulado para
comprimir. Como es bien sabido por el experto con habilidad en la materia, los
procesos de molienda o trituracién son exotérmicos generando, en ocasiones, grandes
cantidades de calor. Ahora bien, se debe tener en cuenta que la goma base empleada en
la fabticacién de gomas de mascar tiene por defecto un punto de fusién muy bajo, lo
que hace que el proceso de obtencién de material particulado partiendo de dichas
gomas sea algo complejo.

Al momento del desarrollo de la presente invencidn, los inventores tenfan que resolver
el problema de obtener el material particulado que cumpliera las siguientes
catactetisticas:

i) Debia formar particulas de tamafio pequefio

if) Debia poderse procesat en equipos comercialmente disponibles

1if) Debia mantenerse estable durante el almacenamiento

iv)  Debia permitir la adicién de ottos ingredientes de las gomas de mascat

V) Debia proporcionar las mismas caracteristicas de masticabilidad que se

obtenfan en su momento con las gomas extrudidas.

En segundo lugar, se puede obsetvar que la anterioridad D13 cotresponde a un ejemplo
tipico de lo que era una formulacién de goma de mascar ampliamente conocida y
empleada en el estado del arte, al momento del desarrollo de la presente invencién. Un
experto con habilidad en el arte de la fabticacién de gomas de mascat, no tendtia
ningun inconveniente en obsetvar que dicha formulacién no es susceptible de molienda
para obtener un polvo que sea comprimible. La diferencia entre la presente solicitud y
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la anterioridad D13 es que dicha anterioridad ensefia una formulacién de goma de
mascar para verter en moldes, lo cual significa que no posee las condiciones de firmeza
necesarias para sometetla a un proceso de molienda como la goma de la presente
solicitud.

Por su parte, la anterioridad D16 también constituye un ejemplo de lo que es una goma
de mascar ampliamente conocida y utilizada en el estado del arte al momento del
desarrollo de la presente invencion. La diferencia entre la anteriotidad D16 y la presente
solicitud, es que la formulacién de la anterioridad busca desatrollar una goma que no
tiene azdcar, no genera caties y no tiene calotias. En ningin momento se plantea en
dicha anterioridad que la goma desarrollada vaya a ser triturada.

Tercero, en vista de lo anterior la Unica forma en que un experto con habilidad en el
arte de la fabricacién de gomas de mascar pueda llegar de manera obvia a la solucién
propuesta en la presente solicitud es conociendo la invencién en estudio. Si bien es
cierto que la anterioridad D16 ensefia el uso de gomas suaves, los motivos por los
cuales hace uso de las mismas son completamente diferentes a los planteados en la
presente solicitud. Como se puede observar en la anterioridad D16, la razén para
emplear gomas base suaves es para evitar que la goma se adhiera demasiado a los
dientes y pueda dafiarlos o arrancar amalgamas, no para facilitar el procesamiento de la
formulacién.

Los inventores de la presente solicitud reconocen que el uso de una goma base suave es
clave pata poder obtener un material particulado en polvo que pueda ser comprimido y
tenga las mismas caracteristicas de masticabilidad de una goma extrudida. Multiples
pruebas les permitieron a los inventores establecer que el proceso de molienda debia
realizatse en frio, temperatura a la cual una goma base muy dura se cristaliza y fractura
sin formar particulas de tamafios aceptables.

Asi mismo, los inventotes encontraron que las gomas base que se dejaban triturar
después presentaban problemas al momento de combinarlas con los demas ingtedientes
de la goma de mascar. Esencialmente, la goma base se trituraba en frio, se almacenaba
en frio y luego se pasaba a un mezclador para agregar los demis componentes. Este
ptoceso de mezclado también es exotérmico y las caracteristicas de fluidez de los
ingredientes disminuian dramaticamente en poco tiempo, reduciendo la eficacia de la
operacion.

Por lo tanto, los inventores tenian que encontrar una goma base lo suficientemente
suave como para que se pudiera mezclar con los demas ingredientes y luego se pudiera
moler, proporcionando una distribucién de tamafio de particula tal que el producto
resultante de la compresién de dichas particulas tuviera las mismas propiedades
sensoriales de una goma de mascar similar obtenida por extrusion.

Ni la antetioridad D13 ni la antetioridad D16 divulgan la informacién necesatia pata

que el experto con habilidad ordinatia en la materia pudiera detivar de manera obvia
que el uso de una goma base suave era la solucién ideal para resolver el problema de
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obtener gomas de mascar por compresion que tuvieran las mismas propiedades
sensoriales de las gomas de mascar obtenidas por extrusién, como es el caso de las
gomas de mascar de la anterioridad D16.

La goma suave de la presente solicitud permite:

1) Combinar todos los ingredientes en un mezclador

i) Moler dicha mezcla a baja temperatura

1ii) Obtener una distribucién de particulas deseada

tv)  Comprimir dichas particulas en una tableta

V) Garantizar que dicha tableta tiene las mismas propiedades sensoriales de
una goma de mascar obtenida por extrusion.

Por lo tanto, puesto que ni la anterioridad D13 ni la anterioridad D16 se relacionan con
el problema que busca solucionar la presente solicitud, es claro que un experto con
habilidad ordinaria en el arte de fabricar gomas de mascar no podtia derivar de manera
obvia la solucién propuesta por el solicitante de la presente invencidn.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59
(inciso 2) del Cédigo Contencioso Administrativo se consideren y se tesuelvan
TODOS los atgumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como las que
aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se tevoque la tesolucién No. 50125 del dia 24 de agosto de 2012 expedida por
el Supetintendente de Industtia y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de
patente de invencién a la solicitud de mi mandante.

Sefior Supetintendente,

R

DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogota

T.P. 20824 del C.S.J. -
notificaciones@clarkemodet.com.co
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