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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. 8. D.

Re:  Expediente No. 14-134.479
Solicitud de patente a nombre de COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pic de mi
firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
sustituta de acuerdo con la sustitucion adjunta de la sociedad COLGATE-
PALMOLIVE COMPANY., domiciliada en Estados Unidos de América,
solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5463
notificado por fijacion en lista el 26 de mayo de 2015, relacionado con concepto
técnico de fondo, me permito manifestar:

1 Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier
momento del tramite, presento junto con este memorial nuevo capitulo
retvindicatorio, el cual consta de 13 reivindicaciones v reemplaza
completamente ¢l capitulo presentado antetiormente.

2, Excepcion a la patentabilidad

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han
eliminado las reivindicaciones 22 a 24 que hacian referencia a un mérodo
terapéutico para ¢l tratamiento humano, por tanto se ve superada esta
objecion.

3. Claridad de la solicitud

3.1  Respecto al requerimiento del sefor examinador solicitando una
modificacion al titulo de la presente solicitud, se solicita amablemente que
dicho titulo sea reemplazado por: “UNA COMPOSICION PARA EL
CUIDADO ORAL. NO ACUOSA QUE COMPRENDE UN
COMPONENTE DE PEROXIDO Y UN SISTEMA DE
ADHESION”.

3.2 Se modifico la antigua reivindicacion 1 (nueva reivindicacion 1) en donde
se incluyeron las caracteristicas de las antiguas reivindicaciones 2, 4, 7, 17 y
19 con el fin de definir los componentes de la composicion reclamada.
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3.3 Se modifico la antigua reivindicacion 15 (nueva reivindicacion 10) en
donde se incluyeron las caracteristcas de la antigua reivindicacion 16 con
el fin de dar claridad a la presente invencion.

3.4 Scelimino el término “aproximadamente” del capitulo reivindicatorio.

3.5  Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 3 v 6.

3.6 LEn cuanto a los conectores gramaticales de la reivindicacion 1, la

;
solicitante desea manifestar respetuosamente que dichos términos no
hacen que ¢l alcance de la reivindicacion sea amplio ¢ impreciso. Los
expertos en la técnica no encuentran ninguna dificultad para comprender
los alcances de la proteccion perseguida para la presente invencién. Por lo
cual se solicita que se mantengan dentro del capitulo rervindicatorio.

FEn cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna mancra la materia objeto de la presente solicitud v se realizaron con el
animo de superar las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo realizadas
por el senor examinador en su concepto téenico.

En consecuencia, nos permitmos informar que las nuevas reivindicaciones 12’13
se ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decision 486.

En cuanto al nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene menos clausulas que ¢l originalmente presentado y
en esencia es el mismo objeto pero mas limitado.

4. Novedad vy Nivel Inventivo

El senor examinador establece en su concepto téenico que las antiguas
reivindicaciones 1 y 2 carecen de novedad a la luz del documento WO

2011/112193 (D1).

Por otro lado, ¢l sefor examinador establece en su concepto téenico que las
antiguas reivindicaciones 3 a 21 carecen de nivel inventivo a la luz de los
documentos WO 2011/112193 (D1) y US 2006/0045854 (D2).

En este sentido, me permito decir que el articulo 16 de la Decision 486 de la
Comuision de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el
espiritu de la norma legal indicada, la invencion no se considera como nueva si
esta “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma sc estd refiriendo,
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naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los
componentes. Para que la invencion pierda su calidad de novedosa, es claro que
ella, TODA ELILA, ha de estat contenida en el “comjunto de conocimientos existentes
gute son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la t¢enica el Tribunal
de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31 de
octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pagina 60).

Lo anterior significa que, para que las razones que aduce ese despacho para
desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se¢ demostrara que la
invencion de mi mandante est¢ comprendida en el estado de la téenica de forma
TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas
reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Solicitante desea manifestar respetuosamente
que al analizar los documentos citados se encontré que D1 describe
composiciones de blanqueamiento dental que comprenden una mezcla de un
agente de blanqueamiento que comprende un perdxido acuoso, un portador
polimero hidrofobico y al menos un agente mejorador de adhesion que
comprende un plastigel (una mezcla de aceite mineral v polictileno) y también da
a conocer que la composicion puede comprender ademis crospovidona (cPVP)
como un agente mejorador de la adhesion.

Aunque D1 da a conocer un complejo PVP-hidrogeno como un compuesto
liberador de perdxido, D1 establece explicitamente que la composicion
comprende un peroxido acuoso. El Ejemplo 3 de la Tabla 1 contene 16,86% de
solucion de peroxido de hidrégeno al 35%. En otras palabras, el Ejemplo 3
contiene 11% de agua. Como se evidencia, D1 no divulga ninguna composicion

de cuidado oral no acuosa como se describe en la nueva reivindicacion 1, por lo
tanto es novedosa sobre D1, .

Ahora bien, con respecto al nivel inventivo, me permito decir que el artculo 18
de la Decision 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una Invencion,
establece que “Se considerard gue una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hibiese derivado de manera evidente del estado de ju téenica’.

LLo anterior significa que el andlisis de nivel inventvo NO ¢s una comparacion de
los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El andlisis de nivel
inventivo debe demostrar la obviedad de la invencion v establecer como ésta no
contene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en
cuenta que sc hace necesario demostrar que la invencion analizada carece de
nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.
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Tentendo en cuenta lo anterior, es deseo de¢ la solicitante  senalar
respetuosamente que la presente solicitud muestra que una combinacion
especifica de un componente hidrofébico que comprende un adhesivo de
silicona, un PVR redculado y un material organico como se describe en la
retvindicacion 1 proporciona una mayor retencion de la composicion no
acuosa en la superficie del diente, y también mejora la estabilidad de la
fuente de peroxido y ayuda a maximizar la distribucion de una
concentracion efectiva de la fuente de perdxido en la zona objetivo |Parrafo
0018].

El Ejemplo 1 proporciona una prueba comparativa entre una composicion de la
presente invencion de acuerdo a la revindicacion 1 (Formula 1) v una
composicion comparativa que contiene aceite mineral como un agente mejorador
de la adhesion (Formula 2). Los datos mostrados en la T'abla 2 demuestran que la
composicion ¢jemplar de la presente invencion (Formula 1) proporciona un nivel
inesperado_de blanqueamicento, incluso cuando la composicion contiene una
cantidad baja de una fuente de peroxido como se describe en la reivindicacion 1.

D1 no ensena ni sugiere este efecto. D1 divulga que ¢l aumento de la eficacia de
blanqueamiento de la composicion que comprende un perdxido acuoso podria
ser debido al hecho de que los adhesivos hidrofobicos se pueden combinar con
una peroxido acuoso y agentes mejoradores de adhesion para formar un gel de
blanqueamiento dental estable, altamente retentivo y eficaz (Pirrafo [0034]),

Sin embargo, DI no ensena o sugiere que la composicion tendria ¢l efecto
deseado en una composicion no acuosa. Ademds, la existencia de agua puede
afectar a las propiedades rcologic'u y fisicas de la composicion de forma
dramatica. Los Ejemplos 1 a 5 en D1 contienen 11% - 15% de agua. No seria
obvio para un experto en la téenica que la composicion divulgada en D1
mantendria las propiedades deseadas después de remover ¢l 11-15% de agua de
las composiciones.

Ahora bien, D2 no subsana la deficiencia de D1. D2 divulga composiciones para
el cuidado oral que comprenden: (a) un complejo de peroxido quc comprende un
componente de peroxido y un polimero heterociclico N-vinilo (por cjemplo,
PVP); (b) un agente blanqueador (por ¢jemplo, peroxido de hldmé‘{.nm y (c) un
portador oralmente ;l(.cprflhlc. Sin embargo, D2 no divulga ninguna composicion
no acuosa de acuerdo a la reivindicacion 1.

EI Ejemplo 1y el Ejemplo 3 contienen 2,6% y 7,9% de agua, respectivamente.
Por lo tanto, un experto ¢n la técnica esperatia que las propiedades reoldgicas y
fisicas de la composicion pudlcmn cambiarse cuando se climina el agua de la
composicion. I Ejemplo 2 no contiene agua. Sin embargo, ¢l Ejemplo 2
contiene 16,55% pluracare -1220 (poli hidrofilico (6xido de etileno) de bloque),
pero no contiene cPVP.
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Por lo tanto, la composicion del ejemplo 2 es diferente de la composicion de
acuerdo con la reivindicacion 1. Aunque D2 da a conocer que la composicion
puede comprender aceite mineral y que la composicion pucde comprender PVP,
D2 no ensefia ni sugiere que la composicion puede comprender tanto
aceite mineral como PVP.

Dado que ni D1 ni D2 divulga o ensefa que la composicion no acuosa segun la
retvindicacion 1 tendrfa un nivel inesperado de blanqueamiento incluso cuando la
composicion contiene una cantidad baja de una fuente de peroxido como el
expuesto en la reivindicacion 1, no setia obvio para adicionar una combinacién
de un componente hidrofobico que comprende un adhesivo de silicona, 15-25%
de cPVP y aceite mineral en una composicion que comprende un bajo nivel de
un complejo de peroxido PVP-hidrogeno segin la retvindicacion 1 con el fin de
maximizar la distribucion de una concentracion eficaz de la fuente de peroxido
en la zona objetivo sin las ensenanzas de la presente invencion.

Con base en el andlisis anterior, ni D1 ni D2 ya sca solos 0 en combinacion,
ensenan o sugieren la composicion como se describe en la presente invencion,
En vista de lo anterior, las nuevas reivindicaciones presentadas no son
obvias y por lo tanto son inventivas sobre el estado del arte. Por lo tanto, se
le solicita respetuosamente al examinador retire la objecion de nivel inventivo,

En este orden de ideas, es claro que el andlisis de nivel inventivo realizado por el
senor examinador e¢s ¢l resultado de una evaluacion del upo  “hindsight” o
retrospectivo. De hecho, este tipo de andlisis no es permitido para desvirtuar el
concepto de altura inventiva.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se conclyye
que las ensenanzas de las anterioridades citadas por su Despacho no llevan a un
tecnico versado en la materia a obtener la presente invencion yva que no revelan o
ensenan las caracteristicas téenicas esenciales relacionadas con la misma, tal como
aca es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para ¢l estudio de nivel
inventivo el Examinador no puede adoptar la posicion de un inventor y que
ademids no puede partir de la solucién dada sino simplemente de lo que
expresamente revelen el o los documentos mis cercanos del estado del arte.

En este tipo de analisis, el sefior examinador no enfoca su analists en el momento
en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas téenicas
existentes en los productos convencionales de un campo teécnico especifico, sino
que se enfoca en la solucion dada al problema planteado y en la busqueda de
documentos con conceptos analogos. A este respecto dirijo la atencion del
examinador al “Mannal para Examen de Solicitudes dv Patentes do Lnvencion en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Communidad Andina, publicado en la
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pagina Web de la Comunidad Andina, donde se establece en 1%1 pagina 74_1:1.1
cuanto al nivel inventivo “...gue la biisqueda de anterioridades se efectiia a posteriori,
tomando como punto de partida la misma invencion, . . .el examinador debe realizar el esfiero
intelectual de colocarse en la situacion que ha tenido que afrontar el tcnico con conocimientos
medios en_la materia en un momento en que la invencion no era conocida, es decir antes de la

tnvencion”. (El subrayado es nuestro).

En el presente caso, para el sefior examinador puede resultar “obvio” que el
objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos
citados, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado v a la capacidad
inventiva del solicitante para lograr llegar a la solucion del problema planteado.
Es decir, que el senor examinador no hace su anilisis partiendo del problema
mismo que existia en la téenica en el momento en que la solicitante dirige
todos sus esfuerzos para encontrar una solucién, sino que enfoca su
estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

Fn cuanto a las caracteristicas técnicas antes mencionadas relacionadas con la
composicion de la nueva reivindicacion 1 de la presente invencion, nos
permitimos hacer hincapi¢ en lo argumentado en la interpretacion prejudicial 81-
IP-2006 del Tribunal que ha establecido lo siguiente: “Aute ello, es preciso definir lo
qute se entiende por “obvio” y por “evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista
de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o
que no tiene dificultad. Mientras gue lo evidente es algo tan cierto y claro que
nadie puede dudar racionalmente de ello, se presenta de manera tan perceptible y
manifiesta que muestra certesa y claridad'. Como se podra ver, la diferencia radica en lo “tan”,

de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente: emipero lo gite es evidente, es
también obvio.” (El subrayado es nuestro).

Es claro que la presente invencion no salta a la vista de una persona
medianamente versada cn la técnica cuando se cuenta con la informacion de D1
v D2,

Por lo tanto, es desco de la Solicitante indicar que de acuerdo a lo expuesto
anteriormente, la materia objeto descrita en las nue as rawvindicaciones son
novedosas e inventivas sobre las referencias citadas por ¢l senor examinador va
que ninguna de ellas menciona cada uno de los elementos reclamados. Iin
consecuencia, se solicita respetuosamente retirar el rechazo realizado a la presente
1mvenclon,

Diccionario de la Lengua Espafiola. Vigésima Primera Edicion. Madrid — Espafia. 1992, Definiciones de
evidente, evidencia y obvio. Pp. 655 y 1036.
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Fn este sentido, y siguiendo ¢l Manual Andino de Patentes, la presente invencion
tal y como se encuentra definida en las nuevas rervindicaciones 1 a 13, tene
diferencias con el estado del arte e implico un nivel inventivo durante su
desarrolio, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva segun las
disposiciones de los articulos 16 y 18 de la Decision 486.

5, Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencion a la
solicitud en estudio o si el sefior examinador considera que subsisten razones
para objetar la presente invencion, rogamos expedir otro examen de fondo con
los debidos motivos v razones que sustenten su objecion con el fin de que
nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con basc en la
interpretacion de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al
examinador para emitir los examenes de fondo-, 35 y 59 del Codigo Contencioso
Administrativo que sefala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
excpresar sis opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomard la decision
que serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares™y “(..) deberd proferirse
la decision definitiva. Esta se_motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de
conveniencia si es el caso”, respectivamente (El subrayado es nuestro).

Fn consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacion con  todos
los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al
principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion
Nacional

Senor Superintendente,

CAROLINA DAZAWIONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CS])

notificaciones/@clarkemodet.com.co
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
2. S. D.

Re:  Expediente No. 14-134.479
Solicitud de patente a nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

RESPUESTA ACCION OFICIAL

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en Bogota, atentamente informo a usted que sustituyo
el poder con que obro, a la doctora CAROLINA DAZA MONTALVO,
domiciliada en Bogota, identificada con la Cédula de Ciudadania
No0.66.783.790 de Palmira Valle y portadora de la tarjeta profesional
No.TP-141563 del CSJ, con las mismas facultades que me fueron

conferidas para este caso.

Muy atentamente,

i ‘

TARIA LOPEZ DIAZ
C.C. No. 22.468.787
TP- 147463 CS]

Acepto sustitucion

CAROLINA AMTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CS]J
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ANEXO

- Nuevo capitulo de reivindicaciones
- Sustitucién de poder conferida a mi fo
principal SILVANA MARIA LOPEY.

vor por la apoderada
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REIVINDICACIONES

l. Una composicidén para el cuidadc oral no acuqsé,
caracterizada porque comprende:
un componente de perdxido que comprende una fuente de
perdxido en la cantidad de 0.01% a 5% del peso total de la
composicidén, en donde la fuente de peréxido se selecciona de:
perdéxido de hidrégeno; perdxido de urea, percarbonato de
sodio, perborato de sodio; y una combinacién de dos o mas de
los mismos, y en donde la fuente de perdxido es acomplejada
con la polivinilpirrolidona reticulada; vy
un sistema de adhesidén gque comprende:

un componente hidrofébico que comprende un adhesivo
de silicona; y

un agente mejorador de adhesién a la superficie
dental comprendiendo una polivinilpirrolidona reticulada que
no se acompleja con una fuente de perdxido, en una cantidad
de 15% a 25% en peso de la composicién; vy
un material organico seleccionado de: cera de abeja, aceite

mineral, una mezcla de aceite mineral vy ©polietileno,

petrolato, una mezcla de parafina liquida vy copolimero
hidrogenado de buteno/etileno/estireno, una cera de
polietileno, poliisobuteno, un copolimerc de polivinil

pirrolidona/acetado de vinilo; un poliacrilato; un shellac; vy
una combinaciédn de dos o mas de los mismos.

2 La compesicidn de conformidad con la
reivindicacién 1, caracterizada porque la fuente de perdxido

es peroxido de hidrégeno.
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3. La composicién de conformidad con cualquier
reivindicacién anterior, caracterizada porque la fuente de
peréxido estd presente en una cantidad desde 0.05% a 0.15% en
peso de la composicién.

4. La composicién de conformidad con cualqguier
reivindicacidén anterior, caracterizada porque la fuente de
peréxido estd presente en una cantidad desde 0.08% a 0.12% en
peso de la composicién.

5. La composicién de conformidad con cualquiér
reivindicacién anterior, caracterizada porgque la fuente de
peréxido esta presente en una cantidad de 0.1% en pesc de la
composicién.

€. La composicién de conformidad con cualquier
reivindicacién anterior, caracterizada porque el adhesivo de
silicona es un adhesivo de silicona sensible a la presién.

7 La composicidén de conformidad con la
reivindicacién 6, caracterizada porgue el adhesive de
silicona sensible a la presién es un copolimerc preparado por
condensacién de una resina de silicona con un dihidroxi
polidiorganosiloxano.

g La compcsicidn de conformidad COmn la
reivindicacién i caracterizada porgue el dihidroxi
polidiorgancsiloxano es dihidroxi polidimetilsiloxano.

9. La composicién de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 6 a 8, caracterizada porque la resina de
silicona es una resina de silicona que contiene silanol.

10. La composicién de conformid%& con cualquier

reivindicacidén anterior, caracterizada porque el componente

\
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hidrofdébico adicionalmente comprende un fluido de silicona
que comprende un polimero de siloxano.

11. La composicién de conformidad con cualquier
reivindicacidon anterior, caracterizada porque el material
organico comprende aceite mineral. -

12. La composicién de conformidad con cualquier
reivindicacién anterior, caracterizada porque el agente
mejorador de adhesién a la superficie dental esti presente en
la cantidad de 16% a 20%, en peso, de la composicién.

13. La composicién de conformidad con cualquier
reivindicacién anterior, caracterizada porque el agente
mejorador de adhesién a la superficie dental estd presente a

una concentracidén de 18%, en peso, de la composicién.



