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DIRECTOR DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No. 07.058.653- solicitud de patente de invencion a
favor de COLGATE PALMOLIVE-COMPANY. Titulo
COMPOSICION PARA EL CUIDADO BUCAL Y CONTROL DEL
SARRO QUE CONTIENE EXTRACTO DE MAGNOLIA.

RECURSO DE REPOSICION

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del
C.8.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que
debidamente notificado de la Resolucién No. 15535 del 20 de marzo 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. 15535 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 Determinacion 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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N° Documento Titulo Fecha de Publicacion

Synergistic antiplaque/antigingivitis oral .
D1 uUS6500409 composition 31 Diciembre 2002

Dentifrice compositions having improved

. . 04 Febrero 1997
anticalculus properties

D3 US5599527

Nivel Inventivo

Considera el sefior Examinador que la presente invencion no cumple con el requisito de
nivel inventivo, ya que las caracteristicas técnicas esenciales podian derivarse de manera

obvia a partir de las enseftanzas combinadas de las anterioridades D1 y D3 y por tanto se

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
COMPOSICION PARA EL CUIDADO BUCAL Y CONTROL DEL SARRO QUE
CONTIENE EXTRACTO DE MAGNOLIA.

FUNDAMENTOS:

En primer lugar, es preciso mencionar que no existe indicacion alguna en los documentos
US6500409 (D1) y US5599527 (D3) que permita a una persona versada en la materia
desarrollar la presente invencion. Particularmente, notamos que no existe ninguna
sugerencia o motivacion en el estado de la técnica para combinar las referencias citadas
por el sefior Examinador, y aunque se combinaran no seria posible predecir de manera
obvia los efectos obtenidos con los componentes y cantidades especificas divulgadas en
las reivindicaciones 1y 10 de la presente solicitud.

Partiendo del estado de la técnica mas cercano, vale la pena resaltar que la anterioridad
D1 ensefia esencialmente composiciones que contienen un extracto de magnolia en
combinacion con triclosan, los cuales conjuntamente proporcionan un efecto sinérgico en
el tratamiento de la gingivitis. Entre muchos ingredientes opcionales D1 menciona que, en
general, sus composiciones pueden incluir agentes para el control del sarro, como por
ejemplo pirofosfato de tetrasodio y tripolifosfato de sodio. Vale la pena enfatizar que estos
compuestos son simplemente opcionales incluidos frecuentemente en varias solicitudes
de patente para proteger la composicién principal (triclosan y un extracto de magnolia en
este caso) de posibles modificaciones. Esto se puede demostrar a partir de los ejemplos
divulgados en D1, en donde ninguna composicién contiene pirofosfato de tetrasodio o
tripolifosfato de sodio, por consiguiente tampoco sugiere una combinacién especifica de

los mismos en formulaciones orales.
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Una vez puesto esto en claro, vale la pena situarse en la posicion de la persona versada
en la materia que conoce las divulgaciones de D1 y que busca obtener una composicion
antiplaca mejorada. Utilizando Unicamente las divulgaciones del estado de la técnica —
como requiere el analisis problema-solucion— dicha persona versada en la materia no
tendria ninguna motivacion para eliminar el componente esencial triclosan de las
composiciones de D1 porque al hacerlo perderia el efecto sinérgico que se ensefia en
dicha anterioridad. A lo sumo, un técnico versado en la materia buscaria optimizar la
relacion de triclosan con respecto al extracto de magnolia para encontrar la proporcién
que ofrece mejores resultados. En resumen, no hay ninguna motivacién para eliminar uno
de los compuestos esenciales de las composiciones de D1 (el triclosan) y reemplazarlo
por una mezcla de 0.5 a 2.5% en peso de pirofosfato de tetrasodio y 1 a 10% en peso de
tripolifosfato de sodio, concentraciones que como reconoce el sefior Examinador no se
encuentran siquiera mencionadas en D1.

Sin embargo, considera el sefior Examinador que las concentraciones requeridas en las
reivindicaciones 1y 10 de la presente solicitud se encuentran divulgadas en D3, y que al
utilizarlas se podria obtener la materia de esta invencién sin usar ningun tipo de actividad
inventiva. Al respecto, consideramos necesario mencionar que dicha segunda anterioridad
no menciona el uso de un extracto de magnolia, es mas ni siquiera menciona el uso de
algun extracto natural como agente antibacteriano. En este orden de ideas cabe
preguntarse por que una persona versada en la materia (que no tiene capacidad inventiva
y que solo esta guiada por D1) buscaria ensefianzas en este documento particularmente,
cuando ni siquiera menciona el componente fundamental de la presente invencion.
Manifestamos entonces que no es razonable utilizar el documento D3 en el andlisis de

nivel inventivo de la presente solicitud porque no hay sugerencia alguna en D1 o D3 que
motivara a combinarlas.

De cualquier manera, es importante sefialar que D3 tampoco ofrece ningun tipo de
sugerencia que llevara a un técnico entrenado en el arte a (1) remover el triclosan de D1,
(2) escoger una mezcla de pirofosfato de tetrasodio y tripolifosfato de sodio (y no, por
ejemplo, el mas economico de los dos), y (3) escoger las concentraciones especificas de
estos agentes para ser mezclados con un extracto de magnolia, concentraciones que por
cieto se encuentran en rangos que no estan completamente divulgados en la
mencionada anterioridad.
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Asi las cosas se ha demostrado que al momento de la invencién una persona versada en
la materia no habria estado motivada a combinar y modificar las ensefianzas de D1 y D3
como propone el sefior Examinador y que no habria sido posible obtener la presente
invencion de manera obvia, en cuanto los documentos citados alejan al técnico versado
en la materia de las composiciones de la presente invencién. En este sentido, la Unica
forma de obtener las composiciones reivindicadas a partir del estado de la técnica es
mediante un analisis en retrospectiva, lo cual contraviene completamente el método
problema-solucién para el andlisis del nivel inventivo.

Aun cuando, en opinién del solicitante, los argumentos presentados son mas que
suficientes para afirmar que el sefior Examinador no demostrd conclusivamente que la
invencion fuera obvia y que por tanto la presente solicitud cumple con el requisito
inventivo, deseamos poner de presente los efectos inesperados obtenidos con las
composiciones reivindicadas, los cuales evidencian indicios adicionales del nivel inventivo

de la presente solicitud.

Para demostrar que las composiciones reivindicadas presentan efectivamente un efecto
inesperado, adjuntamos una Declaracion de uno de los inventores de la presente solicitud,
Michael Prencipe. Solicitamos considerar esta declaracion como evidencia adicional del
nivel inventivo de las composiciones reivindicadas.

En resumen, la declaracién contiene ensayos comparativos que describen la reduccion
de la placa observada con las composiciones de la reivindicacion independiente 1 (TSPP
+ STPP + Extracto de Magnolia al 0.3% y al 0.15%), de las composiciones de la
reivindicacion independiente 11 (TSPP + STPP + Gantrez + Extracto de Magnolia al 0.3%)
y de una composicién que contiene Unicamente pirofosfato de tetrasodio y tripolifosfato de
sodio (TSPP + STPP).

Los resultados muestran que la combinacién de pirofosfato de tetrasodio, tripolifosfato de
sodio y extracto de magnolia (una composicion de acuerdo a la reivindicacion 1) reduce la
placa hasta en un 53.3% con respecto a las composiciones que solo contienen pirofosfato
de tetrasodio y tripolifosfato de sodio. Similarmente, las composiciones que contienen una
mezcla de pirofosfato de tetrasodio, tripolifosfato de sodio, gantrez (copolimero de anhidro
malénico y metilvinil éter) y un extracto de magnolia (una composicién de acuerdo a la
reivindicacion 10) reduce la placa hasta en un 61.6% con respecto a las composiciones
que solo contienen pirofosfato de tetrasodio y tripolifosfato de sodio.
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Los resultados anteriores son claramente una evidencia adicional del nivel inventivo de la

presente solicitud y representan una contribucién significativa y util.

A partir de lo anterior, es posible concluir que incluso si se asume que una persona
versada en la materia hubiese combinado las ensefianzas de D1 y D3 (presuncién con la
que estamos fuertemente en desacuerdo) no esperaria que el sistema anticalculo y el
extracto de magnolia de la presente invencion exhibieran un comportamiento sinérgico
para proporcionar una reduccion significativa en la formacién de la placa; al respecto
recordamos que el efecto sinérgico en D1 se refiere a la mezcla de triclosan y extracto de
magnolia, mientras que en D3 ni siquiera hay extracto de magnolia.

En vista de lo anteriormente expuesto podemos afirmar con absoluta certeza que la
presente invencion no resulta obvia a partir de las anterioridades citadas y representa una
contribucion sustancial al estado de la técnica, razones por las cuales la presente solicitud

cumple satisfactoriamente con el requisito de nivel inventivo.
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. ElArticulo 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 decisién
tomada mediante la Resolucion No. 15535 del 20 de marzo de 2012, y tendiente a

obtener la concesion del Privilegio de Patente de conformidad con los articulos 14 y 48 de
la Decision 486 de la comunidad Andina, arriba citados.
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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.

UAN 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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In the United States Patent and Trademark Office

Applicants: Xu, et al,
Serial No.: 11/256,789
Filing Date: October 24, 2005

For: Tartar Control Oral Care
Composition Containing Extract of
Magnolia

Examiner:;

Roberts, L.

Art Unit: 1612
Confirmation No.: 9288
Attorney Docket No.: 6772-00-OC

DECLARATION OF MICHAEL PRENCIPE

I, Michael Prencipe, do hereby declare as follows:

1. I am a co-inventor of U.S. Application Serial No. 11/256,789, filed October 24,

2005, entitled “Tartar Control Oral Care Composition Containing Extract of Magnolia”

(hereinafter, the “Instant Application”).

2. This Declaration has been filed solely to introduce further evidence of the non-

obviousness of the pending claims.

3. The data described in Tables 1 and 2 (below), was generated before the filing

date of the Instant Application, and describes the plaque reduction observed with

compositions of the claimed invention, in an artificial mouth anti-plaque efficacy model.

The data described in Tables 1 and 2 was generated from experiments coordinated by

me, and conducted under my supervision.

Table1l .
TSPP+STPP+Gant TSPP+STPP TSPP+STPP TSPP+STPP
rez + + +
0.3% Magnolia 0.3% Magnolia 0.15% Magnolia
Extract Extract Extract
0.23 0.43 0.28 0.6
Mean
% Plaque 61.6 283 53.3 -
Reduction
V5.
Placebo

Page 1 of 2




Table 2

TSPP+STPP+Gantrez TSPP+STPP TSPP+STPP TSPP+STPP
+ + +
0.3% Magnolia 0.3% Magnolia 0.15% Magnolia
Extract Extract Extract
0.21 0.26 0.25 0.3
Mean
% Plaque 40 257 342 -~
Reduction
Vs,
Placebo

5. The data described in Tables 1 and 2, demonstrates that the claimed
compositions provide far superior anti-plaque efficacy compared to compositions
containing TSPP and STPP, wherein an extract of magnolia - as recited by Applicants -
is absent. Specifically, the claimed compositions provide a % plaque reduction vs.
placebo, of between 25.7% to 61.6%.

6. I declare that all statements made herein are of my own knowledge true and all
statements made on information and belief are believed to be true, make this
declaration with the understanding that willful false statements and the like are
punishable by fine or imprisonment, or both, under section 1001 of Title 18 of the

United States Code, and may jeopardize the validity of a patent that issues from the

Instant Application.
Michael Prencipe Date
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