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DILIA MARIA RODRIGUEZ
CARRERA 11 NO 86 53 PISO 6
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Referencia RESOLUCION 24699

Fecha 13/08/2007

Expediente 6 34897

Tramite 11 PCT PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1Y Il
Evento 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
Actuacion 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carmrera 13 No 27
00 Piso Quinto (5) de la ciudad de Bogota D C dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion en horario de 800 am a 430 pm
Jornada contmua con el fin de notificarie personalmente el conterudo de la resolucion de la
referencia profenda dentro del expediente tramitado con el numero de radicacion citado en
el asunto

De no hacerse presente en el término indicado anteniormente la providencia en mencion se
notificara por edicto el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Infoarmacion

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notficacion la cual podrd ser
consultada desde un computador con acceso a Internet en la pagina www sic gov co con el
numero de resolucion a través de la opcion servicios en linea caracter general consulta
actos administrativos

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos2 5 7 y10
Al contgstar tavor Indique ef nimero de Sede CAN Cra 50 No 26-55 Int 2 PBX 3820840
radicacidn consignado en al sticker Fax 3 82 26 95 3 50 52 20 LInea 018000 910185
Web www sic.govco e-mail infof@sic.gov co
Bogold DC. Colombia
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DILIA- RODRIGUEZ D ALEMAN en mi condicion de apoderada de la
socledad solicitante en el expediente de la referencia por el presente escnto
me doy por notificada de la resolucion No ZY 64 de \3 ReeS  de
2007 y en consecuencia solicito me sea entregada copia de la aludida
reolucion

Agradezco su amable atencion

Sefior Jefe

N
'(

BILIA RODRIGUEZ D ALEMAN
C C 41654 882 ogota
TP No 20824 CSJ

Cra 11 No 86 53 Piso6 Tels 6181088 Bogota
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUGION 24639

Por 1a cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad 06-034897

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales en especial de las que se confineron en los
articulos 4 numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Codigo Contencioso
Administrativo y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante Resolucion 14796 de 25 de mayo de 2007 la
Superintendencia de Industna y Comercio declaro abandonada una solicitud

presentada via PCT

SEGUNDO Que mediante escnto radicado en esta entidad el 6 de julio de 2007
bajo el numero 06 034897-00008-0000 la doctora Diia Rodriguez D Aleman
como apoderada de la sociedad ZENGEN INC interpuso recurso de reposicién
contra la decisidn contenida en la citada resolucién con el cbjeto de que se
revoque la mencionada providencia y en su lugar se continue con el tramite de la
solicitud

TERCERO Que el recurso a que hace referencia el ordinal antenor se
fundamentd en sintesis de la siguiente manera

Manifiesta la recurrente que el Art 39 de la Decisibn 486 contempla como
consecuencia del incumplimiento de los requisitos formales el abandono de la
solictud Esto significa que el solicitante de una patente de invencion es
sancionado con el abandonc de su solicitud cuando con su silencio no ha
demostrado interés en continuar con el trdmite Y esto no podria ser de otra forma
ya que no podemos esperar que la administracion publica incurra en gastos
administrativos con tramites wvigentes cuando los solictantes no demuestran
interes en concluirlos -

Pero no puede hacerse una interpretacién muy rigida de la norma del Art 39 de la
Decisién 486 en el sentido que si se cumple con el requerimiento pero esta
respuesta no es satisfactoria bien por qué falté una legalizacién bien por que falté
un documento o una firma opera Ia sancion de abandono a la que nos refenmos
atrds Esto por que cuando el solicitante al dar respuesta en tiempo esta
demostrando su interés en el trAmite maximo como en este caso en el cual
mediante el memonal de Diciembre 4 de 2006 aclard expresamente que uno de
los documentos de cesidn no estaba debidamente legalizado Es decir que era
plenamente consciente de su interés en el tramite y de la situacion que se le
presentaba con respecto a los documentos formales de dicha solicitud

-V
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Continua la recurrente sefialando ¢ue en este caso existe un derecho sustancial a
obtener un privilegio de patente de invencién que ha sido vulnerado o interrumpido
dandole prevalencia al derecho procesal con el agravante que dicho derecho
sustancial no puede ser reconocido mediante una nueva solicitud debido a que la
invencién habria perdido novedad si se vuelve a presentar y con el agravante
también de que en este caso cuando la Resolucién de abandono se expidid ya
constaban en el expediente |a totalidad de los requisitos formales

Seguido a lo anterior sefiala la recurrente El articulo 228 de la Constitucion
Politica de 1991 eleva a rango Constitucional el pnncipio de la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal ( ) El principio mencionado debe onentar
siempre y sin excepcidon a las actuaciones publicas independientemente que se
trate de procesos judiciales 0 de indole administrativa Con él se busca que los
funcionanos publicos encargados de desarrollar y finiquitar un tramite dinjan todos
sus esfuerzos a hacer prevalecer el derecho sustancial que se invoca o que se
reclama y que no lo sacnfiguen con base en meros formalismos En otras
palabras en las actuaciones publicas la verdad real siempre pnmara sobre la
verdad formal ,Cual es la verdad real o el fundamento del derecho que
prevalece sobre la forma en este caso?

a) Que la cesion del derecho a la patente del inventor a su causante requenda por

la administraciébn sl se realizo queddé debidamente probada se allego al
expediente y obraba en el momento en que el funcionario tomé la decisiéon de
declaratorta de abandono Es decir se probo la legitimidad del interés del
solicitante al ostentar tal calidad en el tramite administrativo

b) Que de esta manera el solicitante manifestd su interés de seguir adelante con
el procedimiento administrativo y que no abandono la solicitud en el sentido
estncto de esta palabra

¢) Que al momento de hacer el segundo examen de forma y consecuente examen
de fondo la administracién encontrd en el expediente la totalidad de documentos
de cesion legalizados que habla sido requerido

“Y en virtud del principio referido esta verdad debe prevalecer sobre la formalidad

alegada como base para declarar la solicitud abandonada (Articulo 39 de la
Decision 486 del Acuerdo de Cartagena) porque el derecho de mi poderdante a
continuar con el trAmite de la solicitud pnma a la luz de nuestra Constitucion

Agrega la recurrente De otra parte existen unos principios rectores de las
actuaciones administrativas que no pueden ser desconocidos porque tienen rango
legal y estan incluidos en el Codigo Contencioso Administrativo y son de imperioso
cumplimiento Tan cierto es que se deben cumplir obligatoriamente que el mismo

fl/q’m
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Codigo contempia la sancidn respectiva cuando no se cumpien

El Articulo 3° del Codigo Contencioso Administrativo en consonancia con el
mandato Constitucional establece los principios orientadores de las actuaciones
administrativas entre los cuales quisiera resaitar el Principio de Eficacia en virtud
del cual los procedimientos deben lograr su finalidad removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitonas Es innegable
que en este caso se dio una decision inhibitona con una salida simplista que aplicd
ia ley con tal ngidez que le impidio mover un obstaculo puramente formal

De otra parte [a Resolucibn impugnada constituye una wviolacidn de! Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) aprobado en Colombia mediante la Ley 170 de 1994 En el
momento de su aprobacidon en el Congreso Colombia adquirié el compromiso con
los demas miembros del Acuerdo entre ellos los Estados Unidos de Aménca (pais
de origen de mi poderdante) a facilitar el otorgamiento y a proteger los derechos
de Propiedad Intelectual Es decir que mientras Colombia por un lado se ha
obligado a remover los obstaculos que existen en su legislacidn para promover €l
comercio legitimo y aplicar dicha legislacion con la maxima flexibilidad posible
por el otro lado su administracion declara el abandono de la presente solicitud de
patente con base en la iInobservancia de una formaldad

Considera la recurrente ademas que con la Resolucién recumda se violé el At
83 de la Constitucidon Nacional y agrega El 13 de diciembre de 2006 y el 24 de
Enero de 2007 se presentaron los documentos de cesion del derecho de patente
debidamente legalizados por Apostilla, y su traduccidn oficial al espafiol Se
reitera que estos documentos reposaban en el expediente al momento que se
Hevo a cabo el sequndo examen de forma de la solicitud

De otro lado la respuesta extemporanea se debié a las dificultades que afrontan
los extranjeros para la formalidad de los documentos que se tiene que presentar
ante las Autondades colombianas

Pues bien sobre el principio de la Buena Fe la Corte Constitucional se ha
pronunciado varias veces en los siguientes términos

Tal principic exige de gobemnantes y gobernados el compromiso de actuar honesta y
desprevenidamente en el marco de unas relaciones de mutua confianza de tal
manera que sometidos todos al orden juridico y dispuestos a cumplir sus
disposiciones con rectitud no haya motivo de recebo

La norma en mencién no obliga tan solo al particular sino que se aplica con iguat
severidad al servidor publico que ni puede presumir la mala fe de ia persona respecto
de la cual cumple su funcidbn m le es permiido en lo que toca con sus propios
deberes asumir actitudes enganosas o incorractas
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El principio de buena fe se erige en arco toral de las instituciones colombianas dado el

especial énfasis que en esta materia introdujo la Carta del 91 a tal punto que las
relaciones juridicas que surjan a su amparo no podran partr de supuesios que lo
desconozcan

En el diario acontecer de la actividad privada las personas que negocian antre si
suponen clertas premisas entras |as cuales estidn precisamente el postulado que se
enuncia pues pensar desde el comienzo en la mala fe del otro serfa dar vida a una

relacion viciada

Si este principio es fundamental en las relaciones entre particulares ¢on mayor razén

tisne validez cuando eflos actuan ante las autoridades publicas bien en demanda de
sus derechos ya en cumplimiento de sus deberes y obligaciones toda vez que el
Estado y quienes lo representan deben sujetar su actividad al objetivo de realizar el
bien comun sobre la base de las previsiones trazadas por el legislador en vez de
crear dificultades a los gobernados y entrabar innecesariamente el desenvolvimiento
de las multiples relaciones que con eallos deben forzosamente establecerse  (Corle
Constitucional Sentencia C 340 de 1896 Magistrado Ponente José Gregorio
Herndndez)

Adiciona [a recurtente Existe una relacién intma entre el pnncipio de la
presuncion de la Buena Fe y el de la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal y ella es particularmente relevante en este momento Y es que si el
requisito formal se hubiera cumplido extemporaneamente y ademés de mala fe el
solicitante deberia ser sancionado y por lo tanto el derecho sustancial de fondo
negado No obstante al ser este 2] escenano completamente opuesto en donde
la Buena Fe no solamente se presume sino que ademas se demuestra en toda la
cadena de acontecimientos relacionada con los documentos de cesién requendos
y en donde esta de por medio el derecho de mi poderdante a continuar con el
tramite de patente y la expectativa de que el derecho de patente le sea otorgado
la decision de la Supenntendencia de Industna y Comercio no debid ser la
declaracidon de abandono de la solicitud que nos ha llevado hasta esta instancia

Finaimente sefiala la recurrente Adicionaimente también se debe resaltar que el
cumplimiento extemporaneo y de buena fe no conlleva la vuineracién de los
derechos de terceros por la naturaleza del caso no hay un tercero que resulte
afectado no hay litis Es decir nadie mas que mi poderdante esta interesado en
el trAmite de solicitud de patente v nadie mas que el se beneficia 0 se penudica
con la decisién de la administracién de darle prevalencia o no a su derecho de
continuar con el mismo Es asi que con la medida de la administracion no se esta
salvaguardando el derecho de ninguna tercera persona sino que por el contrano
se estd desconociendo el derecho de mi poderdante a continuar con el trdmite de
la solicitud de patente quien ha demostrado tener un interes legitimo en él

As{ las cosas estd demostrado que antes de la deciaratoria del abandono de la
solicitud todos los requisitos de forma obraban en el expediente hubo constante

"4
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interés en el tramite la administracion le dio prevalencia al derecho procesal y no
tuvo en cuenta la Buena Fe del administrado por tanto procede la revocatona de
la declaracion de abandono y la continuacion del tramite de la patente

CUARTO Que para atender lo seilalado en el articulo 59 del Cddigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas
y las que aparezcan con motivo del recurso en los siguientes términos

NORMA APLICABLE

El articulo 26 de la Deciston 486 sefiala La solicitud para obtener una patente de
invencidn se presentara ante la oficina nacional competente y debera contener [o
siguiente  f) los poderes que fueren necesarios k) de ser el caso la copia del
documento en el que conste la cesion del derecho a la patente del inventor al
solicitante 0 a su causante

Finalmente el articulo 69 del Codigo Contencioso Administrativo dispone Los
actos administrativos deberan ser revocados por los mismos funcionanos que los
hayan expedido o por sus inmediatos supenores de oficio o a solicitud de parte
en cualquiera de los siguientes casos

1) Cuando sea manifiesta su oposicién a la Constitucidn Politica o a la ley
2) Cuando no estén conformes con el interds publico o social o atenten contra él
3) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinada nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente
expedignte se encuentra que la solicitud se relaciona con Una composicion y
método de tratamiento para condiciones urogenitales

En el presente tramite administrativo se radicd solicitud PCT entrada en fase
nacional el 10 de abnl de 2006

Mediante Resolucidn 14796 de 25 de mayo de 2007 la Supenntendencia de
Industna y Comercio resolvié declarar abandonada la solicitud PCT por cuanto
requendo el solicitante como resultado del examen de forma previsto en el
articulo 38 de la Decisibn 486 para que dentro del plazo de 2 meses diera
respuesta al oficio 8430 el cumphlimiento a lo requendo fue parcial puesto que el
documento en gque consta la cesidn del derecho a la patente fue suscnto
unicamente por una de las dos personas relacionadas como inventores dentro de
la solicitud no completando los requisitos sefalados en el articulo 26 It k) de la
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Para impugnar la decisiébn adoptada argumenta la recurrente en su condicion de
apoderada acreditada de la sohcitante que el Art 39 de la Decision 486
contempla como consecuencia del incumplimiento de los requisitos formales el
abandono de la solictud Esto significa que el solicitante de una patente de
invencién es sancionado con el abandono de su solicitud cuando con su silencio
no ha mostrado interés en continuar con el trAmite Y esto no podria ser de otra
forma ya que no podemos esperar que la administracién publica incurra en gastos
administrativos con tramites vigentes cuando los solicitantes no demuestran
interés en concluirlos

Al respecto cabe precisar que la normatividad andina es clara al sefialar en su
articulo 39 que Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los
requisitfos establecidos en los articulos 26 y 27 la oficina nacional competente
notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos
meses siguientes a la fecha de notificacién A solicitud de parte dicho plazo sera
prorrogable por una sola vez por un periodo igual sin que pierda su priondad Sia
la expiracion del término sefalado el solictante no completa los requisitos
indicados la solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacién  Asi las
cosas sI durante el término estipulado por la nomatividad andina no se
cumplieren los requisitos exigidos por la misma se declarara el abandono de la
solicitud independientemente del interés del solicitante De esta forma es
necesano sefialar que el interes del solicitante debe estar fundado en una
respuesta adecuada y oportuna frente a lo requendo

Continua la recurrente sefialando en este caso existe un derecho sustancial a
obtener un pnvilegio de patente de invencidn que ha sido vuinerado o interrumpido
dandole prevalencia al derecho procesal con el agravante que dicho derecho
sustancial no puede ser reconocido mediante una nueva solicitud debido a que ia
invencion habria perdido novedad si se vuelve a presentar y con el agravante
también de que en este caso cuando la Resolucion de abandono se expidid ya
constaban en el expediente la totalidad de los requisitos formales

Respecto a esta argumentacion de 1a recurrente cabe decir que si bien es cierto el
pnncipio mencionado busca la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal no pretende aquel que hava un desconocimiento de la ley vigente ni un
desconocimiento de la normatividad andina (de aplicacion prevalerte preferente y
de aplicacibn inmediata) sin que sea procedente argumentar que exsten
condiciones juridicas particulares creadas para desconocerlas El pnncipio
mencionado no pretende elminar los preceptos legales que establecen el
cumplimiento de requisitos de forma en los tramites judiciales y/o administrativos
y no pretende fomentar la inobservancia de los mismos por parte de los
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Expone la recurrente que  existen unos pnncipios rectores de las actuaciones
administrativas que no pueden ser desconocidos porque tienen rango legal y estan
includos en el Cddigo Contencioso Administratvo y son de impenoso
cumplimiento Tan cierto es que se deben cumplir obligatonamente que el mismo
Cédigo contempla la sancidn respectiva cuando no se cumplen El Articulo 3° del
Coédigo Contencioso Adminmstrativo en consonancia con el mandato
Constitucional establece Ios principios onentadores de las actuaciones
administrativas entre los cuales quisiera resaltar el Pnncipio de Eficacia en virtud
del cual los procedimientos deben lograr su finalidad removiendo de oficio los
obstaculos puramente formales y avitando decisiones inhibitonas Es innegable
que en este caso se dio una decision inhibitoria con una salida simplista que aplicé
la ley con tal ngidez que le impidid mover un obstaculo puramente formal

Con relacién a este punto de la argumentacion y en particular al pnncipio de
eficacia alegado por la apoderada del solicitante cabe indicar que el requenmiento
del documento de cesion del derecho de los inventores al solicitante en un tramite
administrativo como es el de concesion del pnivilegio de patente no constituye un
capricho 0 requisito de mas que impone la administracion pues por medio de este
se posibilita al solicitante obtener dicha calidad y lo faculta para adquinr ¢l derecho
de ttulandad de una patente Igualmente la exigencia mencionada y la
consecuencia al no allegarse en el momento oportuno lo requendo no se
considera un obstaculo al desanmolio de las actuaciones admnistrativas ya que
tienen un proposito y unas finalidades claramente definidas en la ley Cabe
recordar ademas que si no se acatan las disposiciones de la Decisidn 486 los
términos y la oportunidad para cada actuacién el mismo tramite podria dilatarse
sin justificacion alguna

Por otra parte adiciona la recurrente Existe una relacidn intima entre el principio
de la presuncién de la Buena Fe y el de la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal vy ella es particularmente relevante en este momento Y es que si
ol requisito formal se hubiera cumplido extemporaneamente y ademas de mala fe
el solicitante deberia ser sancionado y por lo tanto el derecho sustancial de fondo
negado No obstante al ser éste el escenario completamente opuesto en donde
la Buena Fe no solamente se presume sino que ademas se demuestra en toda la
cadena de acontecimientos relacionada con los documentos de cesidn requendos
y en donde esta de por medio el derecho de mi poderdante a continuar con el
tramite de patente y la expectativa de que el derecho de patente le sea otorgado
la decisibn de la Superintendencia de Industna y Comercio no debid ser la
dectaracién de abandono de la soliciiud que nos ha llevado hasta esta instancia

Al respecto cabe aclarar lo siguiente si bien es cierto que la apoderada dentro del
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termino adicional de prorroga por tanto oportunamente allegdé en debida forma el
documento de poder otorgado por la solicitante asi como el documento de cesién
otorgado al solicitante por el inventor James M Lipton también lo es que no se
allego la cesién proveniente de la inventora Anna Catania El documento de
cesiéon faltante fue allegado extemporaneamente el 13 de diciembre de 2006
allegandolo nuevamente el 24 de enero del presente afio

Sin embargo examinados conjuntamente los documentos que conforman la
solicitud y reposan en el expediente y en aras de dar aplicacion a los pnncipios
que orientan las actuaciones administrativas se encontrd que el documento de
cesion fue suscnto en enero de 2004 es decir antes de la fecha de vencimiento
del término para dar respuesta al mismo e incluso con anteriondad al
requenmiento realizado por esta Entidad Es decir a la fecha limite para dar
respuesta al mencionado requerimiento el documento de cesion ya existia
entendiendose que en enero de 2004 la solicitante ya posefa el derecho para
pretender la patente de invencion a que se refiere el presente tramite Ahora si
bien se adwierte alguna inconsistencia entre los contenidos de los folios 194 y 185
en los cuales aparece el nombre de la inventora Anna Catania es posible dando
aphcacion al pnncipio de la buena fe admitir que la voluntad de ceder de la
inventora Catama se habia matenalizado desde enero de 2004 De manera que al
momento de dar respuesta al requenmiento dentro del periodo de prorroga ya se
habia suscrito el documento de cesidn del inventor al solicitante del derecho a la
patente postenormente anexado en debida forma

Teniendo en cuenta lo antenor esta Entidad considera que se han cumplido los
requisitos formales que habilitan la continuacion del trdmite En consecuencia se
halla mento para revocar la decision contenida en la Resolucion 147986 de 25 de
mayo de 2007

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Revocar la Resolucion No 14796 de 25 de mayo de 2007
por medio de la cual se declara abandonada una solicitud de pnvilegio de patente
de invencion

ARTICULO SEGUNDO Disponer la continuacion del tramite en consecuencia se
envia el expediente a la Division de Nuevas Creaciones para la correspondiente
publicacion
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RESOLUCION 24639 /]/’b

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad 06-034897

ARTICULO TERCERO Notfficar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Dilia Rodriguez D Aleman en su calidad de apoderada de
la sociedad ZENGEN INC entregandole copia de la misma advirtiéndole que

contra ella no procede recurso alguno

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
DadaenBogotda DC alos 3 AGO 2000

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO _
J M
L

Doctora

Diha Rodriguez D Aleman
Carrera 11 No 86 — 53 Piso 6
Bogotd D C v

202087
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Lo prosenie rasolucion g» dio por not ficada of
macianie mercrial suscnte por el Doctor(a)

(Athiculo 48 CC.A)

DILIA RODRIGUEZ DALEMAN
CLC 41654882 TP 20804
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%;1 Una composicidén farmacéutica que comprende un dimero
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H
. KPV, un primer agente preservativo, un solvente, un

alcalizador, un polimero basado en acido acrilico
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"E: gelatinizante
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un segundo agente preservativo y un agente

2 La composicion de la reivindicacion 1 que comprende

adicionalmente un agente gquelante

3 La composicion de la reavindicacidén 1 en donde el KPV

es dimero CKPV (ID de SEC No 5)

4 La composicion de la reiv.ndicacion 1 en donde el

polimero basado en acido acrilico es Carbepol®

5 La composicién de la reavaindicacion 1 en donde el
primer preservativo se selecciona a partir del grupo
que consiste de fenorietanol metilparabeno,
butilparabeno, etilparabeno propilparabeno y

sorbato de potasio y combinaciones de estos

6 La composicion de la reivindicacion 1 en donde el

seqgundo preservativo se .elecciona a partir del



