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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Sefor

REF: Expediente No. 07.039.082- solicitud de patente de invencion a
favor de COLGATE PALMOLIVE-COMPANY. Titulo NOVEDOSA
COMPOSICION PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

JUAN PABLO CADENA SARMIENTC, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del
C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que
debidamente notificado de la Resolucion No. 12318 del 29 de febrero de 2012, interpongo
contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICION, para que sea revocada en
su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la
solicitud en referencia

Respaldo el RECURSO en los siguientes
HECHOS:

1. La resolucién arriba citada No. 12318 niega el Privilegio exclusivo de Patente de
Invencién para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que el capitulo
reivindicatorio carece de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

i. Determinacién del Estado de la Técnica
Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta se encontraron los siguientes

documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de
la solicitud en estudio.
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o . Fecha de
N Documento Titulo Publicacién
D4 | WO20001062224 Stabilized emulsion compositions 30/08/2001
D5 | US2003017122 Micronized zinc oxide skin formulation 23/01/2003

Nivel Inventivo

Considera el sefior Examinador que la presente invencién no cumple con el requisito de
nivel inventivo, ya que las caracteristicas técnicas esenciales de las reivindicaciones
independientes podian derivarse de manera obvia a partir de las ensefianzas combinadas
de las anterioridades D4 y D5, y por tanto se

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
NOVEDOSA COMPOSICION PARA EL CUIDADO DE LA PIEL.

FUNDAMENTOS:

En primer lugar, deseamos expresar nuestro asombro y total desconcierto frente a la

decision tomada por el sefior examinador por las razones que exponemos a continuacion:

En la presente solicitud se emitieron tres examenes técnicos a lo largo del tramite. En
dichos examenes, el solicitante siempre tuvo la disposicion de superar todas y cada una
de las objeciones del sefior examinador siempre mediante argumentos o restringiendo el
pliego reivindicatorio.

En el primer concepto técnico 2812, el sefior examinador objeté la claridad de las
reivindicaciones y la novedad de la composicion_en vista del documento D1

(US6217852). Frente a dicho requerimiento, presentamos respuesta con argumentos a

favor de la novedad y la presentacion de un nuevo pliego reivindicatorio.

En el segundo concepto técnico No. 837, el sefior examinador mantiene objeciones de
claridad y aclara que el documento D1 citado en el primer requerimiento falla en sugerir
una formulacién que contenga la emulsién aca reclamada. En dicho segundo concepto
técnico, el sefior examinador cita los documentos D2 y D3 en contra del nivel inventivo de
la composicion reivindicada, estos documentos corresponden a US 6042815 vy
WO00162224.
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Frente al segundo requerimiento técnico presentamos argumentos en favor del nivel
inventivo de la invencién en vista de los citados documentos y modificamos el pliego
reivindicatorio en respuesta a todas y cada una las objeciones de claridad del sefior
examinador. Especificamente, se incluyé el contenido de las reivindicaciones 10-12 en la
reivindicacién 1 siguiendo claramente la sugerencia del sefior examinador. Ademas,

argumentamos a favor de la claridad de las reivindicaciones.

En el tercer requerimiento técnico, el sefior examinador aclaré que aceptaba la aclaracion
del solicitante frente a los documentos D2 y D3 citados en el segundo requerimiento

técnico.

Ahora bien, en cuanto al contenido del tercer requerimiento, el sefior examinador NO
objeto la claridad de las reivindicaciones presentadas en respuesta al segundo oficio
técnico. Asi mismo, como estado de la técnica cito los documentos WO 01/62224 Y

ES2247749. Frente a la novedad de la invencién establece lo siguiente:

“En consecuencia, la composicion reivindicada donde se impide la reaccién
del cation metélico polivalente y el acido graso por medio de: la o las sales
o el o los 4cidos grasos son recubiertos o encapsulados y la composicion
incluye menos de 20 % en peso de agua es nueva segun lo divulgado en
D1.

Frente al nivel inventivo en vista de los documentos citados en dicho requerimiento

establece lo siguiente:

‘La composicion reivindicada donde se encapsula las sal o cido graso es
obvia porque la persona versada en la materia enfrentada al problema de
impedir la reaccion sustancial del cation polivalente con el acido graso
dentro de la composicion, pero que al ser aplicada si ocurra la reaccién
entre el cation metalico y al &cido graso, incluiria la encapsulacion o
recubrimiento de los acidos grasos o de los cationes metalicos polivalentes

conocidos en D2 en D1, por lo que se considera obvia’.

De la anterior afirmacién vale la pena resaltar que el sefior examinador esta aceptando el
lenguaje de la reivindicacion 1 presentada en respuesta al segundo oficio técnico.

Adicionalmente establece:
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“Pero no existe indicacién en el estado de la técnica de que una
composicion que incluya menos de 20 % en agua evite la reaccion
sustancial del cation polivalente con el acido graso mientras este se
encuentre presente en la composicion, pero luego de llevarse a cabo la
aplicacion del producto, este esta en capacidad de reaccionar con el acido

graso”.

Nuevamente resaltamos que el sefior examinador acepta el lenguaje de la reivindicacion 1

estudiada en su momento.

Finalmente establece:

‘El estado de la técnica no anula novedad ni nivel inventivo de la
composicion de la reivindicacion 1 que incluye menos de 20 % en agua”

Entonces teniendo en cuenta que no se objetd la claridad de las reivindicaciones y

teniendo en cuenta las conclusiones del sefior examinador frente al nivel inventivo,
presentamos un nuevo pliego reivindicatorio en el cual se eliminé la caracteristica que
segun el examinador no era inventiva manteniendo al mismo tiempo en el pliego

reivindicatorio la caracteristica técnica segun la cual la reivindicacién si era inventiva.

Del anterior analisis entonces podemos concluir varias cosas:

v El examinador reconocié nivel inventivo de una de las caracteristicas esenciales
de la reivindicacién 1 y como tal se present6é un nuevo pliego reivindicatorio
v El examinador nunca objetd el nivel inventivo de la reivindicacion de proceso

v El examinador NO objeto la claridad de las reivindicaciones en el tercer oficio

técnico y
v El solicitante siempre actio con debida diligencia frente a las objeciones de

claridad, novedad y nivel inventivo

Ahora bien, frente a la Resolucién 12318 encontramos sorprendentemente que el sefior
examinador cita un documento completamente nuevo US 2003017122 y que nunca fue
citado en ninguno de los requerimientos técnicos. Adicionalmente, frente a la respuesta

presentada en el tercer requerimiento establece lo siguiente:
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“Cabe decir que como respuesta al oficio No. 13171 (tercer oficio) el
solicitante anexé un nuevo pliego reivindicatorio en el cual se elimind la
caracterizacion en donde las sales desde el punto de vista cosmético o los
acidos grasos son recubierfos o encapsulados. Sin embargo, la
reivindicacion 1 aun presenta una caracterizacion inadecuada de las
composiciones puesto que las caracteriza por su método de obtencioén y no
por sus componentes y las proporciones de los mismos dentro de la

formulacion”.

Frente a esta objecion claramente el desconcierto es total teniendo en cuenta que en el
tercer oficio técnico NO se objetd la claridad de las reivindicaciones presentadas en
respuesta al segundo oficio técnico. Cabe aclarar ademas que si bien se modificé el
pliego reivindicatorio en el tercer oficio técnico, lo Unico que se cambi6 con respecto al
anterior pliego fue la caracteristica esencial segun la cual /as sales desde el punto de vista

cosmeético o los 4cidos grasos son recubiertos o encapsulados.

De lo anterior nos preguntamos entonces porque el sefior examinador no objetd la
claridad de las reivindicaciones presentadas en el segundo requerimiento cuando emitio el
tercer requerimiento. Como indicamos previamente, el tercer oficio técnico es silencioso
en cuanto a la claridad de las reivindicaciones por lo que en su momento entendimos que

no era necesaria ninguna modificacion adicional.

En este orden de ideas, notamos que esta objecion va en contra del derecho que tiene el
solicitante a defenderse plenamente de las objeciones del sefior examinador mas aun
cuando en este etapa NO es posible modificar el capitulo reivindicatorio y teniendo en
cuenta que en el tercer oficio técnico no se hizo alusién alguna a la claridad de las
reivindicaciones. Ademas el lenguaje de las reivindicaciones fue aceptado por el sefior

examinador cuando establece:

‘La composicion reivindicada donde se encapsula las sal o &cido graso es
obvia porque la persona versada en la materia enfrentada al problema de
impedir la reaccion sustancial del cation polivalente con el &cido graso
dentro de la composicion, pero que al ser aplicada si ocurra la reaccién
entre el cation metalico y al acido graso, incluiria la encapsulacién o
recubrimiento de los 4cidos grasos o de los cationes metalicos polivalentes
conocidos en D2 en D1, por lo que se considera obvia”.
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“Pero no existe indicacion en el estado de la técnica de que una
composicion que incluya menos de 20 % en agua evite la reaccién
sustancial del cation polivalente con el acido graso mientras este se
encuentre presente en la composicion, pero luego de llevarse a cabo la
aplicacion del producto, este esta en capacidad de reaccionar con el acido

graso”.

En cuanto a la objeciéon del sefior examinador segun la cual la caracterizacién es
inadecuada puesto que la caracteriza por su método de obtencion y no por sus
componentes y proporciones dentro de la formulacion no entendemos a que parte de la
reivindicacion se esta refiriendo cuando habla de método de obtencion. Recordamos que

el examinador de patentes debe sustentar todas y cada una de las objeciones.

En cuanto al hecho que no se caracteriza por componentes y proporciones, es dificil
aceptar esta objecion.

La reivindicacién 1 menciona los siguientes tres (3) componentes:

v' Cationes metalicos polivalentes debidamente especificados

AN

Uno o mas acidos grasos debidamente especificados
v' Uno o mas componentes a base de aceite insoluble en agua debidamente

especificados

En cuanto a la mencion de proporciones indicamos al sefior examinador que las
proporciones se encuentran en la reivindicacion dependiente 9 donde se especifican las
proporciones de los componentes de la reivindicacion 1. Cabe anotar que las
proporciones se indican en una reivindicacion dependiente definiendo elementos o
modalidades particulares de los elementos nombrados en la reivindicacién independiente

con el fin de no restringir el alcance de la reivindicacion 1.

En cuanto al nivel inventivo, resaltamos nuevamente que el sefior examinador hace

alusion dentro del estado de la técnica de un documento completamente nuevo que no

fue citado en ninguna de los oficios técnicos, estamos hablando del documento
US2003017122 frente al cual no se le dio oportunidad al solicitante de defenderse
oportunamente.
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Nuevamente insistimos en que la inclusion de este nuevo documento en la resolucion
12318 va en contra del derecho de defensa del solicitante frente a una objecién de este
tipo. Como bien sabe el sefior examinador durante esta etapa no es posible modificar la
solicitud y teniendo en cuenta una objeciéon de nivel inventivo se haria necesario no

solamente argumentar a favor de nivel inventivo sino también modificar la reivindicacion 1.

Adicionalmente, para mayor desconcierto nuestro, el sefior examinador objetd el proceso
de la reivindicacion 14 el cual nunca fue objetado en ninguno de los examenes técnicos.
Nuevamente expresamos nuestro descontento en la medida que no se le dio oportunidad
al solicitante en ninguno de los requerimientos técnicos de defender la reivindicacion de

proceso en vista del nuevo documento D5.

Para enfrentar la objecién de nivel inventivo en vista de D5, se hace necesaria la inclusion
de proporciones de cada uno de los componentes (i)-(iii) pero en vista de la imposibilidad
de presentar modificaciones en esta etapa nos resulta imposible defender el nivel
inventivo frente a D5. Sin embargo, la idea seria modificar incluir las proporciones de cada
uno de estos componentes como:

0.01 a 2% en peso para cationes metalicos, 2 a 10 % de acidos grasos y 25-60 % del
componente oleoso. En este caso, la cantidad de iones metalicos de 0.01 % a 2 % se
encuentra completamente alejada de D5 el cual menciona un rango de 8-30 % por lo que
el rango de D5 no sugeriria de ninguna manera el rango reivindicado. Una persona
versada en la materia con conocimiento de la proporcion de D5, esto es, 8-30 % nunca
habria llegado a la proporcién reivindicada de 0.01 a 2 %. De hecho, la proporcidon de D5
alejaria a un versado en la materia del rango reivindicado.

Frente al documento D4 que corresponde a al documento D3 en el segundo oficio técnico
insistimos en los argumentos presentados en aquella oportunidad y que fueron

reconocidos como inventivos por el sefior examinador en el tercer requerimiento técnico.

El problema técnico objetivo de la presente solicitud es el de proveer una composicion
para el cuidado de la piel que pueda ser aplicada cuando la piel se encuentre himeda,
pero que pueda ser esencialmente enjuagada y simultdneamente dejar suficiente agente
acondicionador o humectante con el objeto de proteger la piel y de aportarle un efecto
humectante de larga duracion.El problema técnico de la presente invencion difiere del
problema técnico de D4 ya que este documento muestra la estabilidad mejorada en

emulsiones al afiadir compuestos iénicos de metales polivalentes.
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Especificamente, D3 no divulga ningun tipo de prevencién para la reaccion entre el acido
graso y el cation metalico polivalente. Por el contrario, este documento ensefia que el
acido graso y el cation metdlico polivalente se mezclan conjuntamente de la misma
manera no existe sugerencia alguna de qué el acido graso y el cation metalico polivalente
deban mantenerse separados, ni de como podrian mantenerse separados dentro de la

composicion tal como se evidencia en la presente invencion.

En cuanto a la reivindicacion de método nuevamente recalcamos que el método nunca
fue objetado durante el examen de patentabilidad por lo que no la objecion en esta
instancia no permite enfrentar adecuadamente esta objecion. No obstante deseamos
resaltar que
la diferencia se encuentra en el momento en que la sal se adiciona a la composicién ya
que la particién es diferente dependiendo del momento en que se forme la emulsion

aceite en agua. Simplemente, no existen sugerencias en D4 o D5 al respecto.
Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,
DERECHO
1. Articulo 14 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:
“‘Articulo 14: Los Paises Miembros otorgaran 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”.

2. El Articulo 48 del mismo estatuto que establece:

‘Articulo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgara el titulo de la patente. Si
fuere parcialmente favorable, se otorgara el titulo solamente para las reivindicaciones

aceptadas. Si fuere desfavorable se denegara”.
PETICION

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la decisidn
tomada mediante la Resolucidn No. 12318 del 29 de febrero de 2012 y tendiente a
obtener la concesion del Privilegio de Patente de conformidad con los articulos 14 y 48 de
la Decisién 486 de la comunidad Andina, arriba citados.
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Subsidiariamente, solicitamos que se envie el expediente nuevamente al area técnica

para enfrentar las objeciones en vista del nuevo documento.
NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y
Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Calle 70A No. 4-41 de

esta ciudad de Bogota.

Del Sefor Director

Ny 129

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41
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