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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 48115

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
Rad. PCT/07-007211

EL. SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades iegales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 15536 del 20 de marzo de 2012, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencién a la
creacion denominada: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL CON
POLIMEROS FORMADORES DE PELICULA", con fundamento en el articulo 16
de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, al estimar que la
invencién en estudio no cumplié con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de abril de 2012
con el No. 07-007211-00012-0000, encontrandose dentro del término establecido
para el efecto, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY interpuso recurso
de reposicién contra la citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que
a continuacion se sintetizan:

El recurrente sostiene que el examinador “no ha considerado todas las
caracteristicas esenciales de la reivindicacién 1 en su examen de novedad,
concretamente fa caracteristica segun fa cual el polimero es un terpolimero que
comprende una combinacion de dichas segundas unidades monoméricas”.

Agrega que los terpolimeros son moléculas completamente diferentes a los
polimeros y copolimeros, dado que tienen tres unidades monoméricas y que
ninguna de las anterioridades citadas por el examinador en su examen de
patentabilidad ensefia composiciones que comprendan terpolimeros.

Seflala a continuacion que D2 Unicamente ensefia polimeros de una unidad
monomérica, copolimeros de dos unidades poliméricas o, a lo sumo,
combinaciones de dichos polimeros y copolimeros, pero nunca ensefia un
terpolimero y que los ejemplos 10 y 11 de D2 citados por el examinador en su
analisis de novedad contienen los siguientes elementos:

- Eudragit L 100-55, nombre comercial de un copolimero que comprende dos
monodmeros: acido metacrilico y acrilato de etilo;

- PVP 30, PVP 90, polimero también conaocido como polivinilpirrolidona, formado
por un solo monamero: vinilpirrolidonas (el PVP 30 y el PVP 90 difieren en su peso
molecular);

Agua,;

Etanol;

- PEG, también conocido como polietilenglicol un polimero de una Gnica unidad
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monomérica: éxido de etileno;

-Eudragit RL 100, nombre comercial de un copolimero que comprende dos
monomeros: acrilato de etilo y metacrilato de metilo:

- Citrato de sodio; vy

- Peréxido de hidrogeno

Afirma que ninguno de los elementos es un terpolimero, como se requiere en la
reivindicacion 1 de la presente solicitud.

Considera que el examinador esta equivocado al afirmar que durante la mezcla de
ingredientes de una composicién oral se produce un nuevo polimero por la simple
combinacién de elementos. Los terpolimeros requieren la agrupacién guimica de
los mondmeros que lo constituyen, bajo condiciones altamente especificas que de
ninguna manera se obtendrian al preparar la composicién oral de D2.

Concluye que, por lo tanto, D2 no ensefia todas y cada una de las caracteristicas
esenciales de las composiciones de la presente solicitud y no afecta la novedad de
la misma.

En cuanto se refiere al examen de novedad de una reivindicacidén dependiente (2),
considera que el examen de novedad debe realizarse sobre las reivindicaciones
independientes ya que estas son las que contienen las caracteristicas esenciales
de la invencion. No obstante o anterior, habiendo demostrado la novedad de la
reivindicacion 1, concluye que la reivindicacién 2 y demas dependientes, en virtud
de su dependencia de ia reivindicacion 1, también son novedosas.

Agrega, en referencia a la diferencia entre la solicitud y D3, que la Oficina “evalia
la novedad de la reivindicacion dependiente 2 en vista del documento 07-1 970
(D3) y considera que no es novedosa.” D3, afirma, no revela la presencia de
terpolimeros en sus composiciones. La composicion del ejemplo 1 de D3,
referenciado por el examinador comprende:

- Etanol;

- Etilacetato;

- Agua

- Copolimero PVPNA, el cual comprende dos unidades monoméricas:
polivinilpirrolidona y vinil acetato;

- Polivinilpirrolidona, polimero de una sola unidad monomérica;

- Oxido de polietileno;

- PEG 600, también conocido como polietilenglico! un polimero de una Gnica
unidad monomeérica: éxido de etileno;

- Colofonia, resina naturai;

- Alméciga, resina natural;
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- Goma laca, resina natural;

- Hidroxiapatita;

- PVP-H202, polivinilpirrolidona con perdxido de hidrogeno;
- Percarbonato de sodio,

- Sacarina de sodio.

Concluye el recurrente que D3 no divulga composiciones orales que comprenden
un terpolimero como se requiere en las reivindicaciones de la presente invencion,
razén por la cual dicha anterioridad no afecta la novedad de la presente solicitud.

Con respecto al examen de nivel inventivo sefiala considera que “si todo es
experimentacion de rutina simplemente ningun compuesto quimico o0 composicién
seria novedoso e inventivo ya que segun su Despacho todo seria experimentacion
de rutina fo cual consideramos una posicién sumamente arbitraria de su
Despacho. Cabe anotar que el sefior examinador es quien debe probar con base
en las enseflanzas del estado de fa técnica que la invencién es o no obvia. El
examinador debe analizar si el estado de la técnica induce al versado en la
materia a realizar fa invencion sin que hubiese requerido de su parte investigacion
alguna (ver instructivo de patentes, pag. 71). Es mas dicha persona versada en la
materia no es especializada, simplemente tiene los conocimientos medios en la
materia... no es simplemente lfevar a cabo experimentacion de rutina como fo
sugiere su Despacho. El examinador simplemente falla en su analisis.”

Finalmente, resalta que “a oficina Europea de patentes concedid la respectiva
patente a la solicitud equivalente Europea.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

Con relacion al argumento segun el cual en el examen no se consideraron todas
las caracteristicas esenciales de la reivindicacion 1, se aclara que es cierto que la
caracteristica esencial de la reivindicacién 1 es que el polimero es un terpolimero,
es decir, es un polimero que tiene tres unidades monomeéricas. También es cierto
que D2 no menciona composiciones que comprenden terpolimeros. Pero, por otro
lado, y contrario a la afirmacién del recurrente, D3 si menciona composiciones que
comprenden terpolimeros, p. €j., el terpolimero que tiene un ler monémero de
acido acrilico, un 2do monémero de acrilato de etilo y un 3er monémero de t-
butilamida (ver pag. 20, lineas 16 y 17) y el terpolimero que tiene un ler
monomero de acido metacrilico, un 2do mondémero de acrilato de etilo y 3er
mondmero de t-butilacrilato (ver pag. 20, lineas 17 y 18).

Para una mejor comprension de la comparacién de estos polimeros, se remite al
lector alas Tablas 1y 2.

Tabla 1
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Caracteristicas esenciales Reiv.1 ' D2
Composicion para cuidado oral . Compasicién para cuidado oral
i
BLANQUEDOR BLANQUEDOR

[0109]
Col 18, Ej. 10y Ej. 11

TERPOLIMERO No menciona

ler mondmero:
Acido acrilico &
Acido metacrilico
2do mondmero:
Acrilato
Acrilamida &
Acetato de vinilo
3er monémero:

Se aclara ademas, que la reivindicacion 1 contenida en el nuevo capitulo
presentado junto con el memorial 07-007211-00009-0000 del 08 de agosto de
2011 no menciona cudl es el 3er mondmero. Sin embargo, dado que la
descripcion y la reivindicacion 7 contenida en el capitulo reivindicatorio presentado
con la solicitud original con el namero de radicacion 07-007211-00000-0000 del 25
de enerc de 2007 mencionan que el 3er monomero “consiste en siloxanos,
ésteres de vinilo de alcoholes C.-C,, y combinaciones de los mismos”, se asume

que el 3er monémero de la reivindicacion 1 contenida en el nuevo capitulo
presentado junto con el memorial 07-007211-00009-0000 del 08 de agosto de
2011 consiste en siloxanos, ésteres de vinilo de alcoholes C,-C,, y combinaciones

de los mismos.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la anterioridad D2 uUnicamente
ensefia polimeros de una unidad monomérica, copolimeros de dos unidades
poliméricas, combinaciones de dichos polimeros y copolimeros, pero no ensefia
un terpolimero, esta Oficina observa que es cierto, segun la revision hecha por el
recurrente, que los ejemplos 10 y 11 de D2, citados por el Examinador en su
andlisis de novedad contienen:

- Eudragit L 100-55, que es un copolimero formado por dos mondmeros: acido
metacrilico y acrilato de etilo;

- PVP 30, PVP 90, que es un polimero formado por un solo monomero;

Agua;
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Etanol;

- PEG, que es un polimero formado por un solo monémero;

Eudragit RL 100, que es un copolimero formado por dos monémeros;
- Citrato de sodio; y

- Perdxido de hidrégeno

De manera que ninguno de los elementos es un terpolimero, como se requiere en
la reivindicacion 1 de la presente solicitud. Es cierto que el examinador incurrié en
un error cuando afirmé que D2 ensefia peliculas poliméricas que comprenden un
primer polimero y un segundo polimero “los cuales combinados proveen un
polimero (terpolimero) (sic) formador de pelicula” dado que los terpolimeros, tal
como aclara el recurrente, se forman por una reaccién quimica llamada
“polimerizacion”, y no por la sola mezcla de ingredientes durante la preparacién de
una composicion oral. Por lo anterior, esta Oficina considera que D2 no ensefia
todas las caracteristicas esenciales de las composiciones de la presente solicitud
y no anula su novedad.

Se advierte ademas, con respecto al argumento del recurrente segun el cual el
examen de novedad debe realizarse sobre las reivindicaciones independientes ya
que estas son las que contienen las caracteristicas esenciales de la invencidn, que
es cierto que el examen de novedad debe realizarse sobre las reivindicaciones
independientes ya que estas son las que contienen las caracteristicas esenciales
de la invencion. No obstante, en esta ocasién, dado que el examinador considerd
que la reivindicacion independiente no era nueva, decidid examinar también la
reivindicacién dependiente 2, para verificar si existia la posibilidad de que esta
fuese nueva, pero seguin este (ltimo examen, dado que la reivindicacion
independiente es nueva, también la reivindicacién dependiente se considera
nueva.

Por otra parte resulta del caso sefalar, en referencia a la diferencia entre la
solicitud y D3, que la reivindicacidn dependiente 2 es nueva en vista del
documento CO 07-1970 (D3), tal como lo muestra la tabla siguiente:

Tabla 2
Caracteristicas | D3
esenciales Reiv. 2
Compoesicién para Compasicién para | Composicién para
cuidado oral cuidado oral cuidado oral
BLANQUEDOR . BLANQUEDOR BLANQUEDOR
Complejo PVP-H202 Complejo PVP-H202
Pag. 5, lin 13y 21-23 P&g. 5, Iin 13 y 21-23
PAg. 18, Ej. 1D P4g. 18, Ej, 1D
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TERPOLIMERO TERPOLIMERO TERPOLIMERO
ler monémero: o i.er monémero: ler mondmero:
Acido acrilico ¢ Acido acrilico

Acido metacrilico I Acido metacritico
2do mondmero: J[ 2do monémero: 2do monémero:
Acrilato Acrilato de etilo Acrilato de etilo
Acrilamida

Acetato de vinilo

3Jer monomero: " 3er monémero: 3er monémero:
t-butilamida t-butilacrilato
- "~ (Pag. 20, lin16y 17) (Pag. 20, lin 17 y 18)

Es cierto, segin la revision de la composicién dei ejemplo 1 de D3, que esta no
contiene terpolimeros, dado que esta contiene:

- Etanol;

- Etilacetato;

- Agua

- Copolimero PVP/NA, el cual formado por dos unidades monomeéricas,
- Polivinilpirrolidona, polimero formado por una sola unidad monomeérica,;
- Oxido de polietileno;

- PEG 600, polimero formado por una sola unidad monomérica,

- Colofonia, resina natural;

- Almaciga, resina natural,

- Goma laca, resina natural;

- Hidroxiapatita,

- PVP-H202;

- Percarbonato de sodio;

- Sacarina de sodio.

Pero, contrario a la afirmacién del recurrente, se aclara que D3 si menciona, de
manera general, composiciones que comprenden terpolimeros.

Es asi como D3 menciona, por ejemplo, el terpolimero que tiene un 1ler mondémero
de acido acrilico, un 2do monémero de acrilato de etilo y un 3er mondmero de t-
butilamida (ver la pag. 20, lineas 16 y 17) y el terpolimero gue tiene un ler
mondémero de acido metacrilico, un 2do mondmero de acrilato de etilo y 3er
monémero de t-butilacrilato (ver la pag. 20, linea 17 y 18). Estos terpolimeros son
los mismos terpolimeros de la solicitud estudiada, que tienen la estructura (ver
tabla 2): 1er mondémero: acido acrilico o acido metacrilico, 2do monémero: acrilato,
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acrilamida o acetato de vinilo y 3er mondémero: acido acrilico, acido metacrilico,
acrilato, acrilamida o acetato de vinilo.

De otro lado, se observa que D3 no anula la novedad de la composicion
reivindicada, porque no menciona un ejemplo particular de una composicién que
contenga simultaneamente blanqueador y terpolimero.

Adicionalmente, con respecto al examen de nivel inventivo, se advierte que, dado
que D3 es una solicitud colombiana, no es un documento en el cual pueda
basarse un examen de nivel inventivo. Y, aunque no hay evidencia de que
composiciones que contengan los tipos de polimeros reivindicados {es decir
polimeros formados por un primer monomero: acido acrilico o acido metacrilico, un
segundo mondémero: acrilato, acrilamida o acetato de vinilo y un tercer monémero:
no definido) proporcionen algun efecto inesperado para la persona versada en la
materia, la composicién reivindicada no puede ser considerada obvia frente a D3,
de manera que se asume que tiene nivel inventivo.

Par lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decision impugnada
para conceder la patente a las reivindicaciones 1 a 12 por cumplir los requisitos de
patentahilidad.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisién contenida en la Resolucion 15536 del
20 de marzo de 2012, por medio de la cual se deneg6 una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entré en
fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT),
para la creacion titulada:

“COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL CON POLIMEROS
FORMADORES DE PELICULA"

Clasificacién CIP: A61Q 11/00

Reivindicaciones: 1a 12 Radicacion: 07-007211-00009-0000
del 08 de agosto de 2011

Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Domicifio: New York, NY 10022 -Estados Unidos de América-

Inventores: Prithwiraj Maitra, Lynette Zaidel, Suman K. Chopra, Guisheng
Pan, Michael Prencipe y Sayed Ibrahim.
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Prioridad N°: 10/902,720 Fecha: 29 de julio de 2004 Pais: US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2005/025866 Fecha: 21 de julio de
2005

Vigente desde: 21 de jufio de 2005 Hasta: 21 de julio de 2025

ARTICULO TERCERO: £ titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decision 486 de la Comisiébn de la Comunidad Andina y en las demas
disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para
mantener vigente la patente se debera cancelar la tasa anual de mantenimiento,
conforme lo dispone el articulo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el
certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucidn a la sociedad
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, entregdndole copia de la misma vy
advirtiéndole gue contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la via
gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 14 Ago 2013
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIOC,

e

PABLO FELIPE ROBLED TiLLG

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Elabord; Olga Rosa Gonzalez Fonseca »
Revist: Jesus Fernel Garcia Garcia *
Revis6: Jose Luis Salazar Lopez *
Aprobd: Jose Luis LondoNe Fernandez
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