


Industria y Comercio 
SUPER I N T E N DEN C I A 

� REPOBLICA DE COLOMBIA 
SUPER1NTENDENCIA DE INDUSTR1A Y COMERC1O 

RESOLUCIONN° J 1 893 7 
� Por la cual se niega una patente de invenciôn 

Rad. N° PCT/05-129039 

EL SUPERINTENDENTE DE INOUSTRIA V COMERCIO 
en ejerciclo de sus facuitades legales, en especial de las que se confirieron en el 

articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y 

� CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante eserito radicado en esta Superintendencia el 22 de 
diciembre de 2005, baja el ntmero 05 - 129039, entrô a fase nacional la solicitud 
dŒ patente de invenciôn titulada: "COMPOSICION ORAL ESIABLE, ANTIPLACA, 

� QUE COMPRENDE UN COMPUESTO ESTER ANTIBACTERIANO DERIVADO 
DE ARGININA", que corresponde a ía solicitud internacional PCT/US2004/020033 
del 23 de junlo de 2004. 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que 
debe Jienar ía solicitud, y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar et 
extracto sin que se hubieran presentado oposiciones par parte de terceros, 

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrô que  la 
invenciôn no cumple con los requisftos estabtecidos. En consecuencia, con 

� fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de ía Decision 486 de la ComisiOn de 
� la Comunidad Andina, se requirió at peticioriarlo para que se pronunciara sabre las 

objeciones efectuadas a la solicitud, 

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 11 de noviembre de 

S 2009, atendiô oportunamente a los requerimientos formulados, y presentO las 
respectivas aclaraciones. 

QUINTO: Que segin to dispuesto en et articulo 14 de la Decision 486 expedida 
por ía Comisión de la Comunidad Anthna se otorgarÆn patentes "para las 
invenciones, sean de producto a de procedimiento, en todos los campos de la 
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibtes 
de apticaciOn industrial". 

SEXTO: Que las r&vindicaciones I a 7, contenidas en los folios 56 y 57 no 
cumplen con et requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

1. Objeto de la invención 

El objeto de la solicitud de patente de invenciOn, consiste en una composiciOn 
dentifrica que coritiene un componente en particulas inorgÆnico compatible 
cationico con un antibacterial, que logra la reducciOn de la placa, con 
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caracteristicas superiores para refrescar el aliento. 

� El problerna planteado en Ia solicitud, es la necesidad de composiciones para el 
� cuidado oral, que refresquen el aliento y que tengan biodisponiblildad y efecto 

� antiplaca mejorados. 

2. Determinación del estado de la tØcnica 

2.1. Fecha determinante para el anªlisis comparativo 

La fecha para determnar el estado de la tØcnica es el 23 de junio de 2003, que 
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No, 
10/601,474. Adicionalmente se reivindicO la prioridad de la solicitud US No. 
10/875,063 del 23 de jun10 de 2004. 

Las prioridades fueron tenidas en cuenta para el examen de pateritabiudad, segt.n 
obra en los folios 171 y 172 del expediente en estudlo. 

2.2. Documentos del estado de la tØcnica 

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron 
los siguientes documentos anteriores. a la fecha de la prioridad invocada y 

� relacionados con la materia reclamada: 

3. Nivel inventivo 

Seg(in lo dispuesto en el articuto 18 de La Decisiôn 486, "Se considerarÆ que una 
invenciOn tiene nivel inventIvo, si para una persona del oficlo normalmente versada 
en la materia tØcnica correspond iente, esa invención no hubiese resultado obvia ni 
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica". 

El estado de la tØcnica, at tenor de To dispuesto en el articulo 16 de la misma 
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Decision, comprende todo Ia que haya sido accesible al püblico, par una 
descripciOn escrita u oral, utilizaciOn, comercializaciOn o cualquier otro media 
antes de la fecha de presentaciOn de la solicitud de patente o, en su caso, de la 
prioridad reconocida’. 

Al respecto, el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina ha dicho: 

� uComo requisito athcional at do la novedad, se exige que la invenciOn tongs nivel 
inventive, esto es, qua implique un salto cualitativo en reiaciOn con is tØcnica 
exstente. Este requerimiento as desarroilado par el articulo 4 do Is Decision 344 

� 

(hey articuto 16 0. 486) qua presupone el requisite de nivel inventivo at estabiecer 
� que Ia invención goza de dicho nivel al no dłnvar cia manera evidente del estado 

de Ia tØcnica, ni resultar obvia pars una persona entendida 0 versada en ía 
� 

materia. 

Este requisito ofrece at examinador ía posibilidad de determinar Si COfl los 
conocimientos tØcnicos qua existlan at memento de ía invenciOn, se hubiese 
podido Uegar de manera evidente a ía misma, o Si el resuitado hubiese sido obvio 
para un experto medio en La materia de que se trate, as decir, pars una persona 
del oflcio 

y 

normamente versada en la materia tØcnica correspondiente. 

En este orden do ideas, so puede concluir quo una invenciôn goza de nivel 
� inventive cuando a los ojos de un experto media en el asunto cia que so trate, se 

� necesita algo mâs quo la simple aplicaciOn de los conocimientos tØcnicos an la 
materia pars ilegar a ella, as decir, que do conformidad con el estado do ía tØcnica 
el invento no es Consecuencia clara 

y 

directs do dicho estado. 

Este Tribunal, at respecto, manifiesta quo: ’af inventor debe reunir los mØritos qua ía � 
permitan atribuirse una patente, sOlo Si ía invenciOn fruto do su investigaciOn 

y � 

desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en ía elaboraciOn do Ia regis 
tØcnica", actividad intelectuai minima qua permitirØ qua su invencin no sea 
evidente (no obvia) del estado do fa tØcnica Es decir, quo con el requisito del nivel 
inventive, lo qua se pretende as dotac al examinador tØcnico de un elemento qua to 
permita aflrmaf a no si a ía invenciOn objeto do estudio no se habria podido liegar a 
partir de los conocimientos tŒcnicos qua existi1an en ese momenta dentro del estado 
do Is tØcnica (...)’ (Proceso 13-IP-2004)". 

En el presente case, la composicIOn reclamada carece do nivel inventivo, porque a 
los ojos de un experto media en la materia, se deriva do manera evidente del 
estado de la tcnica. 

En efecto, la presente solicitud reivindica una composiciOri oral antipiaca estable, 
que comprende: 

I Proceso 105-lP-2008 
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la composiciOn reivindicada sigue siendo, at igual que la anterioridad, una 
composiciôn oral con efecto aritiplaca. 

Pot to tanto, el problema tØcnico objetivo de la invenciôn podria redefinirse en: 
’como tograr composiciones orales antiplaca" alternativas a las previamente 
conocidas en Dl. 

As! las cosas, resultarla obvio el diseæo de este tipo de composiciones para un 
experto medio en la materia que conozca el estado de Ia tØcnica, puesto que Dl 

S resuelve el mismo problema tØcnico propuesto por la invenciôn, el cual es mejorar 
la biodisponibilidad del producto en el tratamiento de los dientes, utitizando 
abrasivo, surfactante 

y 

en un vehiculo acuoso con mejor compatibitidad con los 
agentes catiOnicos, ademÆs de que D2 sugeria previamente el compuesto 
antibacteriano a usar, es decir el derivado de arginina. Por to tarito, un experto 
medio en la materia haria una combinaciôn de Østos documeritos, (cuyos 
componentes ya eran conocidos), Regando de tat manera at objeto propuesto en Ia 
presente solicitud. 

En conclusion, se considera que la solicitud no merece el privitegio de patente 
solicitado, en razOn a que no cumple con Jo dispuesto en el articuto 18 de la 
DecisiOn 486 de Ia ComisiOn de la Comunidad Andina, 

4. Sobre la respuesta del soticitante 

Afirma el solicitante, que "el documento Dl seæala un dentifrice que contiene un 
abrasivo recubiertQ por un poUmero catiOnico soluble en el agua. Esta invenciôri, 

� .5 como se ye, en ningln memento sugiere el desarrollo de la presente invenciOn, ya 
� que aunque sugiere un recubrimiento para el abrasivo, carece de la descripciôn de 

un revubrimiento como et que se describe en la presente solicitud. El cual, segtn 
se dijo anteriormente, corresponde a un recubrimiento no iónico .formado per 
aceite de castor hidrogenado etoxilado, que come reconocerÆ un tcnico versado 
en la materia, es un compuesto substancialmente diferente que no puede ser 
derivado de manera obvia a partir del recubrimiento descrito en el documento Dl, 
ya que como se determina a partir de este, la biodisponibilidad mejorada se logra 
gracias a la carga catiónica del recubrimiento. Per to que no es vÆlido asumir que 
un tØcnico experto pueda inferir un compuesto no-jOnico como un posibte 
recubrimiento que permita mejorar la biodisponibilidad del compuesto 
antibacteriano". 

Al respecto cabe aclarar, que el rnencionado compuesto "aceite de castor 
hidrogenado etoxitado" ya habia sido divulgado en las dos anterioridades citadas, 
para composiciones con la misma materia de la presente "composiciOn oral 
antiplaca 

y 

antigingivitis" yb "abrasive deritifrico", e inctuso con solución at 
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probtema tØcnicO muy similar, a saber, "mejorar la biodisporuibitidad del producto 
en el tratamiento de los dientes utilizando abrasivo, surfactante 

y 

en un vehiculo 
acuoso con mejor compatibilidad con los agentes catiônicos"; por to tanto, utilizar 
el compuesto "aceite de castor hidrogenado etoxilado," de la forma como fue 
utiUzado en la presente solicitud, no implica un mØrito inventivo de mayores 
proporciones para un experto medio en la materia, ya que realizar modFficaciones 
en las composiciones existentes para lograr alternativas a las mismas, es un 
trabajo rutinario en las labores de preformulacion de los productos. Ahora bien, las 
mejoras con respecto a la biodisponibilidad que argumenta et solicitante no tienen 

. sustento demostrabte, puesto que no hay datos en el capituto descriptivo que asi 
to corroboren. 

� 

Argumenta el solicitante, que "at demostrar... que el recubrimiento que se plantea 
en Dl en ningtn momento sugiere la utilización de un aceite de castor 
hidrogenado etoxilado coma recubrimiento para el compuesto abrasivo, el 
argumento del Seæor examinador pierde validez. Ya que, desarrollar una invención 
que togre mejorar la biodisponibitidad de un compuesto antibacteriano en una 
composicióri oral con abrasivos de silice gracias a un recubrimiento no 

- iônico, no 
solo no puede ser derivada del arte previo, sino que constituye un aporte 
importante que soluciona un probtema recurrente en el estado de la tØcnica". 

Al respecto, cabe seæalar que no son clars los anteriores argumentos del 
solicitante, toda vez que parece concluir que los argumentos del examinador 
pierden validez porque la invenciOn constituye un aporte importante que soluciona 
un probiema del estado de la tØcnica, ya que se mejora ía biodisponibitidad con 

. 

abrasivos gracias at recubrimiento no - iônico, to cual no puede ser derivado del 
arte previo. Al respecto, se aclara at solicitante, que tanto en Dl como en D2 se 
conocia el uso del aceite de castor hidrogenado etoxilado, 

y 

no se encuentra 
mØrito inventivo en el hecho de que un experto medio en la materia haya reatizado 
modificaciones en la cornposición reivindicada de tat manera que haya utilizado un 
componente conocido en todas las anterioridades citadas, coma recubrimiento 
para el compuesto abrasive. 

Finatmente, afirma el solicitante que "la presente invención togra mejorar Ia 
efectividad antibacterial de las composiciones orales que presentan elementos 
abrasivos con base en un recubrimiento no-iOnico de dichos abrasivos. La que 
constituye un efecto sorprendente que no es previsto per los desarrollos anteriores 
citado por el Seæor Examinador. Para corroborar to anterior ponemos en 
consideraciôri las tablas I, II, 

y 

Ill del Ejemplo I de Ia descripciOn de la presente 
solicitud". 

Es preciso aclarar at solicitante, que se ha evaluado nuevamente el ejemplo I del 
capitulo descriptive 

y 

las tablas que contiene, con el fin de verificar si existe alguna 

Secle Centre: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
6 Sede CAN: Tr, 40A No. 38-50 PBX 5870000 Fax: 5870284. 

Linea 9800-910165 Call Center 6513240. 
Bogota D.CWeb: wwwsic.gov.co 

e-mail nfosic.gov.co 
Bcaotª D C -Colombia 



AA 
1) 

’84 

Industria 
y 

Comercio 
SUPERNTENDENCIA 

REPUBUCA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCJO 

RESOLUCIONN° 
Por la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. N° PCT/05-129039 

mejora evidente en la efectividad antibacterial de las composiciones orates que 
presentan elementos abrasivos con base en tin recubrimiento no-iOnico de dichos 
abrasivos, sin embargo no se encontró un efecto especial ni tampoco bases 
explicitas ni contundentes para considerar procedente lo seæalado por el 
soticitante, per to tartto la composciOn reivindicada es solamente una composición 
atternativa con efectos antiplaca. 

Per to expuesto, so concluye que no obstante los comentarios formulados por el 
solicitante, La soticftud no cumple to dispuesto en et articulo 18 de Ia DecisiOn 486. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invenciOn a La creación 
denominada: "COMPOSICION ORAL ESTABLE, ANTIPLACA, QUE 
COMPRENDE UN COMPUESTO ESTER ANTIBACTERIANO DERIVADO DE 
ARGIMNA". 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente at doctor Carlos Humberto 
Palacjo Eastman, en su cafldad de apoderado sustituto de La sociedad COLGATE-
PALMOLIVE COMPANY, o a quien haga sus veces, el contenido de La presente 

� resoluciOn, entregÆndole copia de la misma, advirtlØndole que contra ella procede 
et recurso de reposiciôn ante et Superintendente de Industria 

y Comercio at 
momento de notificarse o dentro de los 5 dias hÆbiles siguientes. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

� Dada en Bogota D.C., a los J ABR 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMER,, /2 
GUSTAVO VALBUENA QUIONES 

Doctor 
CARLOS HUMBERTO PALACIO EASTMAN 
CaIle 70 A No. 4-41. Piso 4. 
Bogota D.C. 

202067 
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