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Re: Expediente No. 14-134499
Solicitud de patente a nombre de COLGATE PALMOLIVE COMPANY

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 86-33, piso 6, v actuando como apoderada de la
sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitante de la patente de la
referencia, nterpongo recuria de reposicion contra la resolucion No. 64498 emitida el 17 de
septiembre de 2015 por el Superintendente de Industria v Comercio, por medio de la
cual se niega ¢l privilegio de patente de invencion para la solicitud contenida en el
expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 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 reivindicatorio el cual consta de 15
retvindicaciones. En ¢l cual se modificaron las reivindicaciones de acuerdo con lo
indicado por el senor examinador en la resolucion impugnada.

Sobre este particular me permito decir que se presenta tasa por modificacion de la
solicitud pero no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego
retvindicatorio contiene tan solo 15 clausulas las cuales no amplian de ninguna manera
la materia objeto de la presente invencion v cortesponde a un namero menor de
clausulas que aquel capitulo reivindicatorio originalmente presentado por el cual se
pago tasa en su momento.

2. Actos administrativos previos

En primer lugar, mi mandante se permite manifestar a csc despacho que se reafirma en
todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio
de fondo No. 5147 notificado por fijacion en lista el 19 de mayo de 2015, presentada
ante ese despacho el 24 de agosto de 2015.

Con relacion a las objeciones de claridad, nos permitimos decir que con el nuevo pliego
reivindicatorio adjunto a cste memorial, se superan las objeciones relacionadas con los
aspectos de forma de las reivindicaciones 1, 3,4 y 5a 9.
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Fn cuanto a la reivindicacion 4, ahora es claro que la condicion técnica de dicha
reivindicacion es que no toda de dicha p()Iivini]pirrnlidrmn no reticulada, se encuentra

complejada con la fuente de peroxido.

En relacion con las antiguas reivindicaciones 7 y 8, nos permitimos decir que el
adhesivo de silicona que es sensible a la presion se especificé de acuerdo con lo
indicado cn la antigua reivindicacion 8 por lo que dicho término es claro y conciso.

En la antgua retvindicacion 9 se ha cortcgidn el error ripng_r;iﬁcn en el término

dihidroxi polidimetilsiloxano. Por tanto, dicha objecion también debe ser retirada.

Adicionalmente, es deseo del solicitante manifestar que la fuente de peroxido estd en la
cantidad efectiva de entregar de 0,01% a 5,5% de perdxido de hidrogeno, para lo cual
el porcentaje en peso exacto de la fuente de perdxido en la composicion puede variar,
dependiendo de las propiedades estequiométricas de las diferentes fuentes de perdxido.
Por cjemplo, 0,55% de peroxido de hidrégeno- PVP proporciona peroxido de
hidrogeno en un ),1% como se pucde observar en la Férmula 1 en la Tabla 1y 25% de
peroxido de hidrogeno-PVP proporciona perdxido de hidrogeno a un 4,5% (Férmula
IT en la Tabla 1).

Fn este sentido, es claro entonces que la expresion "una cantidad efectiva para entregar
0,01% a 5,5% de peréxido de hidrogeno” no se refiere a resultados que deben
alcanzarse o funciones, mas bien, es la condicion que debe cumplirse para la reaccion
situ, por lo que, respetuosamente nos permitimos decir que los expertos en la técnica no
encontrarian dificultad en la comprension del alcance de proteccion para la presente

invencion. Esto mismo sucede en relacion con las antiguas reivindicaciones 5 y 6.
3. Novedad

En este sentido, en primer lugar, el solicitante desea manifestar que la resolucién No.
64498 carcce de sustento para la afirmacion de la supuesta carencia del requisito de
novedad por parte de la reivindicacion 1, tal como se demostrara mas adelante.

F1 articulo 16 de la Decision 486 donde se establece que: “Una invencion se considera
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la téenica. [l estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una descripeion escrita u
oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida....”(F]
resaltado es nuestro).

Si de acuerdo con el espititu de la norma legal indicada, la invencion no se considera
como nueva si estd “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se esta
refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los
componentes que hacen parre de la nueva solicitud.
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Fin efecto, para que la invencion pierda su calidad de novedosa, es claro que ella,
TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que
son aplicables al proceso industrial” como define ¢l estado de la técnica 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).

Fisto se conoce como NOVEDAD ABSOILUTA, de conformidad con lo cual para
desvirtuar el requisito de novedad de una invencion serd necesario que lo retvindicado
por la invencion bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un
documento o anterioridad senalada, conclusion a la que se llega después de un analisis
exhaustivo mediante una comparacion entre el capitulo reivindicatorio de la invencion
en estudio y la divulgacion citada por ese despacho como anterioridad.

Ahora bien, st un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la téenica no quiere ello decir, desde luego, que la
invencion deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razén ha
dicho el mencionado Tribunal: “hay que advertir que roda creacion es en cierta forma,
producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener
en cuenfa un conjunto de conocimientos téenicos que le permitan crear nuevos
procedimientos aplicables a la industria” (Ibidem, paginas 53 v 54) (El subrayado es
NUEstro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expucsto, como minimo la novedad
debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invencion en estudio esté contenida de forma TOTAL v ABSOLUTA
en el documento que se menciona como anterioridad; y

-Que la invencion en cuestion puede partir de conocimientos conocidos, caso
en el cual habri que hacer la comparacion no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencion con sus
nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, 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 estd comprendida en ¢l estado de la técnica de forma
TOTAL, lo cual no sucede en relacion con el nuevo pliego reivindicatorio.

Iin efecto, ¢l documento D1 y el documento D2 tan solo describen composiciones de
blanqueamiento dental que comprenden un agente blanqueador y un vehiculo polimero
hidrofobo y también dan a conocer composiciones que pueden comprender un agente
potenciador de la adherencia. Si bien es cierto que D1 y D2 revelan un complejo PVP-
peroxido de hidrogeno como agente de blanqueamiento, también es cierto que ninguno
de los dos documentos describe o sugiere la composicion de la reivindicacion 1.

Iin este sentdo, es importante senalar que todos los ejemplos en D1 contienen plastigel
(una mezcla de accite mineral v polietileno) de un agente potenciador de la adherencia.
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Por su parte, D2 describe composiciones que contienen plastigel
(composiciones A y B) o petrolato (Composiciones C y D) como un agente
mejorador de la adherencia. Por lo ranfo, ninguna de las referencias describe o
sugiere que la composicion deba comprender polimero de silicona v silicona adhesiva, v
que también deba contener las fuentes de peroxido y materiales organicos especificos
de la presente invencion. Atn mis, dicho documento (D2) no hace referencia alguna a
que dichos componentes deban tener las caracreristicas técnicas relacionadas con sus
propiedades fisicas, como lo son el indice de tipo de Herschel-Bulkley inferior a 0,7; y
una deformacion critica mayor que o igual a 0,02) se expone en las reivindicaciones
moditicadas.

Por lo ranto, es claro que la presente invencion cumple a cabalidad con el requisito de
novedad a la luz de lo divulgado en ¢l estado previo, principalmente a la luz de lo
repottado en D2. Ein consecuencia, solicitamos que esta objecion sea retirada,

4, Nivel inventivo

[En relacion con este requerimiento, el sefior examinador manifiesta en la resolucion
impugnada que la diferencia entre D1 v la invencidn, consiste en que dicha anterioridad
no especifica que las composiciones sean acuosas y que no se encuentra algin efecto de
la composicion reclamada frente a las composiciones especificas de los ejemplos
reportados en D1 y afirma ademas que el problema técnico es como modificar las
composiciones de blanqueamiento conocidas en D1 para conseguir una composicion
alternatva blanqueadora.

Sobre este particular, respetuosamente nos permitimos manifestar nuevamente que la
presente solicitud muestra que la combinacién del sistema de adhesion que comprende
un material orginico, como el descrito en la reivindicacion 1 proporciona una mayor
retencion de la composicion a la superficie del diente, v también mejora la estabilidad
de la fuente de peroxido v ayuda a maximizar la entrega de una concentracion efectiva
de la fuente de peroxido en el sitio objetivo, como asi se puede evidenciar en la
memoria descriptiva, principalmente en la pagina 10 entre los renglones 11 a 17 de la
memoria descriptiva como fue presentada ante ese despacho.

Adicionalmente, es claro que el ejemplo 1 proporciona una prucba comparativa entre la
composicion de la presente invencion que contiene PVP como el agente potenciador de
la adherencia y ¢l aceite mineral (Férmula I) v la composicion de las referencias que
contienen tan solo ¢l aceite mineral sin el agente potenciador de la adherencia (cPVP)
(Formula IT).
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Tabla 1

Por lo tanto v contrario a lo afirmado por el senor examinador, si existe evidencia del
efecto téenico de la invencidn en comparacion con composiciones convencionales del
estado del arte, que no sean las composiciones reportadas especificamente en D1 y/o
D2, es diferente, pero, en este punto, también cs importante scnalar que resulta
improcedente requerir daros experimentales comparativos dentro de la memoria
descriptiva que muestren  efectos  téenicos  sorprendentes  sobre  composiciones
especificas de documentos encontrados por ¢l examinador, ya que, obviamente, ¢l
solicttante al momento de redactar su invencion no tiene la certeza de cuil sera el
estado del arte considerado por los examinadores de las diferentes oficinas de
Propicdad Intelectual en el mundo en examenes de patentabilidad posteriotes.

Fin este sentido, también resulta importante senalar que D1 v D2 ensefian aceite
mineral como un agente pntcnciadr.n' de la adherencia. Los datos que se mucstran cn la
tabla 2 de la presente invencion:

Ab* AL

Lk
i

Formula I -32.3c | £.

Formula II =417 z e

Tabla 2

indican que la composicion ejemplificada de acuerdo con una modalidad de la
invencion, es decir, con un material organico (aceite mineral) v con ¢PVP, (FFérmula 1)
proporciona un nivel inesperado de blanqueamiento, en comparacion con la
composicion de las referencias (I'ormula 2). Por lo tanto, es demostrado que ninguno
de D1 y D2 sugiere o reporta este efecto téenico inesperado v en consecuencia, los
expertos en la téenica no tienen ninguna motivacién para agregar los materiales
especificos cirados en las reivindicaciones a la composicion de cuidado oral no acuosa
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que contiene la fuente de peréxido con el fin de maximizar la entrega de una
concentracion efectiva de la fuente de perdxido en el objetivo sitio sin las ensenanzas
de la presente invencion.

Sobre este particular, es necesario dirigir respetuosamente la atencion del senor
examinador sobre el hecho que el articulo 18 de la Decision 486/00 determina que “wuna
invencian tene nivel inventivo, 5i para una persona del oﬁcz’o normalmente versada en la
materia técnica corvespondiente, esa invencion o bubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnicd”. (El subravado es nuestro).

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacion de los
objetos de las anterioridades v la solicitud en estudio. El andlisis de nivel inventivo
debe demostrar la obviedad de la invencién y establecer como ésta no contiene un

salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace

necesario demostrar que la invencion analizada carece de nivel inventivo v hubiese
sido obvia para una persona versada en la mareria. Por lo tanto, consideramos que en la
resolucion impugnada no se demuestra con hechos téenico legales fehacientes como la
persona medianamente versada en la materia técnica habria llegado de manera evidente
a la presente invencidn sin que tuviera que recurtir precisamente al conocimiento
brindado por la solicitud en estudio.

Lin este orden de ideas, resperuosamente nos permitimos decir que ¢l andlisis de nivel
inventivo realizado por el senor examinador es claramente el resultado de un andlisis del
tpo “hindsight”. De hecho, este tpo de analisis no es permitido para desvirtuar el
concepto de altura inventiva,

En este tipo de andlisis, el examinador no enfoca su andlisis en ¢l momento en el que el
solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas réenicas existentes en los
productos convencionales de un campo técnico especifico, sino que se enfoca en la
solucion dada al problema planteado y en la busqueda de documentos con conceptos
andlogos, en donde las deficiencias de ensefianzas de cada anterioridad no son sugeridas
ni complementadas de manera evidente por las ensefanzas de la otra.

A este respecto dirigimos la atencion del examinador al “Manual para Examen de
Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paives de la
Comunidad Andina, publicado en la pagina Web de la Comunidad Andina, donde se
establece en la pagina 74 en cuanto al nivel inventivo “...que /a biisqueda de anterioridades
se efectia a posteriors, lomandn como punto de partida la misma invencion,...el_examinador debe
realizar el esfuerso intelectual de colpcarse en la situacion que_ha tenido gue afrontar el técnico con
conpetmientos medios en_la materia en un momento en que_la_invenciin no era conocida, es decir antes
de la invencidn’” (el subrayado es nuestro)

Fn ¢l presente caso, para ¢l examinador puede resultar "obvio" que ¢l objeto de la
presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados como
referencia D1 y D2, 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 examinador no hace su analisis partiendo del problema mismo que existia



Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

en la téenica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para
encontrar una solucion, sino que enfoca su estudio en ¢l momento en que el
problema va fue resuclto.

i'n consecuencia, para una persona versada en la materia no habria sido obvia la
invencion a partir de la combinacion de los documentos D1 v D2 dado que ninguno
de estas dos anterioridades sugiere un agenre de mejoramiento de adhesion del tipo
cPVP junto con un material organico. Asi las cosas, solicitamos de manera atenta que se

retiren las objeciones planteadas en la resolucion impugnada en cuanto al nivel
Inventvo.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3, 42 y 80 del Codigo de
Procedimiento Administratvo v de lo Contencioso Administrativo se consideren Vv se
resuclvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como las
que aparczean con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolucion No. 64498 del dia 17 de septiembre de 2015 expedida
por el Superintendente de Industria y Comercio, v se proceda a conceder ¢l privilegio

de patente de invencion a la solicitud de mi mandante

Senor Superinrendente,

CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira, Valle
TP 141.563 CS)

notificaciones(@clarkemodet.com.co
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacidn

Industria vy Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1 Identificacion del Tramite

[ ] Error material Modificacion a una Solicitud en tramite

Patente de Invencion

|| Patente de Modelo de Utilidad

[ ] Registro de Disefio Industrial

[] Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural |:| Persona Juridica

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Nombre o denominacién / Nombre o razdn social completa
Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro |:| Pequena E’ Mediana D Otra D
Documento de identificacion: [ |C.C.  []JCE. [JNIT []Otro Nimero

Nacionalidad/Pais de constitucidn Direccion y domicilio del titular Ciudad
Estados Unidos de América | 300 Park Avenue New York New York 10022
Direccién electrinica No. Fax Nimera telefdnico

T
[j Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las

comunicaciones sean enviadas a través de la direccidn de correo electrénico

3 Datos del apoderado:
CAROLINA DAZA MONTALVO C.C. 66.783.790 141563 CS)
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
Direccidn y domicilio Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogota D.C., Colombia Bogota D.C.
Direccion electrénica No. Fax Numero telefénico
notificaciones@clarkemodet.com.co 6350824 6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial,
sirvase indicar el numero de su radicacién o protocolo de poder general

P-4343




4. Datos del tramite
Correccion:
Expediente No. 14-134.499

Aparece

Debe ser

Modificacion:

Presentacion Solicitud Divisional.

Modificacion al capitulo Reivindicatorio
Presento junto con este Memorial tasa por modificacion de la solicitud pero no por
reivindicaciones adicioanles.

|
|
|
|
|
| Modificacion al capitulo descriptivo.
|
|
|
|

| Modificacion al resumen.

[ ]

Modificacion a los dibujos.

| L]

Modificacion al solicitante.

5. Anexos

=% Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccion y/o modificacion
| :{ Poder, si fuere el caso.
- Documento que contiene las modificaciones o correcciones,

[:] Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

O

|
|
|
l CAROLINA DAZA MONTALVO

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

cdaza@clarkemodet.com.co

P-4343
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REIVINDICACIONES

1. Una composicion para ¢l cuidado oral no acuosa que es viscosa para formar
una adherente capa y continua sobre una superficie dental y que entrega una
cantidad de fuente de perdxido a una superficie del diente; y que tiene un indice
de rasa de Herschel-Bulkley de menos de 0.7: v una deformacion critica mayor

que o igual a2 0,02, CARACTERIZADA PORQUE comprende:

una fuente de peroxido, seleccionado de: perdxido de hidrogeno; perdxido
de urca, percarbonato de sodio, un complejo de peroxido de hidrogeno
reticulado- polivinipirrolidona; perborato de sodio; v una combinacion de dos o
mas de los mismos: en la cantdad efectiva para entregar un 0,01% a 5,5% de

peroxido de hidrdgeno; v un sistema de adhesion que comprende:

un componente hidrofobo que comprende un polimero de silicona y un

adhestvo de silicona;
una agente de mejoramiento de adhesion a la superficie dental; v

un material organico scleccionado de: cera de abejas, aceite mineral, una
mezcla de acerte mineral v polietileno, vaselina, una parafina liquida vy una mezcla
de copolimero hidrogenado de buteno/erlestireno, una cera de polietileno, poli-
1sobuteno, un copolimero de polivinil-pirrolidona/vinil acctato: un pohacrilato;

una laca: v una combinacion de dos o mas de los mismos.

2. La composicion de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque la
fuente de peroxido es un complejo de perdxido de hidrégeno renculado-

polivinil-pirrolidona
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3. I.a composicion de acuerdo con cualquicra de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque una agente de mejoramiento de adhesion a la superficie

dental comprende una cantidad adicional de polivinil-pirrolidona reticulada,

4. La composicion de acuerdo con la reivindicacion 3, caracterizada porque la
cantidad adicional de polivinilpirrolidona reticulada no se compleja con la fuente

de peroxido.

5. ].a composicion de acuerdo con cualquicra de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque la fuente de peroxido esta presente en una cantidad eficaz

para entregar (0.1% del peroxido de hidtogeno.

6. I.a composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque la fuente de peroxido esta presente ¢n una cantidad cficaz

yara entreear 4.5% del peroxido de hidrogeno.
2 L

7. La composicion de acuerdo con cualquiera de las rervindicaciones anteriores,
caracterizada porque el adhesivo de silicona es un adhesivo de silicona sensible a
la presion, el cual es un copolimero preparado mediante la condensacion de una

resina de silicona con un di-hidroxi poli-diorganosiloxano.

8. La composicion de acuerdo con la rewvindicacion 7, caracterizado porque cf

dihidroxi poli-diorganosiloxano es dihidroxi polidimetilsiloxano.



10

15

20

25

P-4343
Rvs modificadas
06-11-2015

9. La composicion de acuerdo con cualquicra de las reivindicaciones 7,
caracterizada porque la resina de silicona es una resina de silicona que contiene

stlanol,

10. La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque ¢l componente hidrofobo comprende ademas un fluido de

silicona que comprende un polimero de siloxano.

I1. La composicion de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque el

material organico comprende aceite mineral.

12. I.a composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque el agente mejorador de la adhesion a la superficie denral estd

presente en una cantidad de 15% a 25%, en peso de la composicion.

13. La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores.
caracterizada porque ¢l agente mejorador de la adhesion a la superhicie dental esta

presente en la cantidad de 16% a 22%, en peso de la composicion,

4. La composicion de acuerdo con cualquiera de las retvindicaciones anteriores,

caracterizada porque el agente mejorador de la - adhesion a la superficie dental

esta presente a una concentracion de 18% a 21%, en peso de la composicién.

I5. La composicion de acuerdo con cualquicera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizada porque el sistema de adhesion comprende ademas aceite mineral; y

=
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en donde ¢l porcentaje en peso de aceite mineral es igual o mayor que el

porcentaje en peso del adhesivo de silicona.



