ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS
ABOGADOSS
Carrem 11A No. $4-76 OF 305 - P.O. Box 94948, Bogotd, Colombis, SA.

“Tels.: (571) 6162051 - 6162061 - 6161855 - 6161869
Fax: (571) 6161889

As, 2457/P.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SOERINBUSIRIA ¥ CRSRLIH

Radicacicn 1 01069335 00000804 Folfos: ¢
E. S. D. e won 20042200 15:57:44

Trefle 1 CPUINTNIES D 1 REAISTO/ 23 peD
Pependencias 2029 BIVISION If EWS mmma FERiGiEt

Ref.: Expediente No. 01-089.856
Solicitud de Patente a nombre de
Johnson & Johnson Industria e Comercio Lida.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en Bogot4, en la Carrera 11 A No. 94-76 Of. 305, obrando como

apoderada de la sociedad Johnson & Johnson Industria e Comercio Ltda.,
domiciliada en Sao Paulo, SP, Brasil, solicitante de la patente de la referencia,

pido a usted que se proceda a examinar si la invencion, cuya patente se

tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 04 ~ 4,436 de enero 21 de 2004,
por la suma de $353.000.c0, con lo cual queda cubierta la tasa oficial

correspondiente a dicho estudio.

Sefior Superintendente,

_M%BE

C.C. 39.779.452 de usaquén
T.P. 68.228

Cod. 5376

JEU/ra.
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 01-88856

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 531, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2003,

EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY EXPIRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003.

NOTA: Dentro del plazn de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién en la gaceta de
Propiedad Industrial, deber4 solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga
en abandono, de acuerdo con [o establecido en &l Articulo 44 de |a Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

S| NO X

Cavera 13 No. 27-C0Piso3y10
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Santa Fe de Bopoti D .C. - Coloimhia
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Bogota D.C., Noviembre 16 de 2005

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE
Apoderado JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ASUNTO Radicaclén 01-86856

Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficlo _. 11108
Folios 009

Como resultado del examen de fondo, reallzado con fundamento en el articulo 45 de la
Decisién 486 de la Comislén de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

A.

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capftulo descriptivo, comprendido en los
folios 5 a 11 del expediente cormaspondiente a la solicitud en estudio, tal como fue
radicado al inicio del tramite.

. El dibujo tenido en cuenta esta en el folio 15.

. El capltulo reivindicatorio tomado en cuenta para el presente estudio comprende 3

relvindicaclones y se encuentra en los folios 12 y 13, tal como fue radicado al iniclo del
tramite.

. Conforme lo establecen ios articulos 9, 10 y 11 de la Decisién 486 de la Comisién de la

Comunidad Andina, |la presente solicitud en estudio fue presentada el 18 de octubre de
2001, en el momento de la radicacién se reclamé prioridad. La copia certificada de la
solicitud cuya prioridad fue reivindicada (BR Pl 0004838-7 del 19 de octubre de 2000)
aparece junto con la traduccién de las relvindicaclones en los folios 19 a 40.

Objeto de la Invencién:

. Las relvindicaciones 1 a 3 de la solicitud en estudio se refleren a: un proceso para hacer

un producto absorbente que comprende: alimentar una ldamina de material impermeabile
en direccién longitudinal; colocar un niicleo absorbente transversal a la lAmina; colocar
una lamina de material permeable de tal manera que le nicleo absorbente quede
ubicado entre la ldmina permeable y la Inpermeable; cortar periédicamente la ldmina
doble para formar productos absorbentes.

. El objeto de la solicitud se puede clasificar segun la clasificacién intemacional como A

61 F 13/15.
Claridad de 1a Sollcltud:

El articulo 28 de la Decision 486 de ia Comisién de la Comunidad Andina establece “la
descripcion deberd divulgar la invencidbn de una manera suficlentemente clara y
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completa para su comprensién y para que una persona capacitada en la materia técnica
comespondiente pueda ejecutaria”

En la descripcién no se hace una comparacién entre los procesos que eran conocidos
en el estado del arte y el proceso relvindicado. No se indican cudles son las diferencias
y ventajas del producto reivindicado frente a los productos ya conocido en el arte previo.
Se Indica como desventaja que los procesos conocidos generaban desperdicios. Esta
no puede ser una desventaja para el producto reivindicado. Se menciona de manera
general que los productos presentan una capacidlad mejorada de absorcién y una
probabilidad menor de fugas, pero esto no se demuestra.

No es claro qué quiere decir exactarhente el usuario con la expresién “longitud
longitudinal”.

En la descripcién se menciona una longitud transvarsal Cl que no es posible de ubicar
en el dibujo, donde sl se encuentra un elemento designado C1. No es claro si se trata
del mismo elemento.

No estén descritos los resultados obtenidos por el hecho de ubicar el nicleo absorbente
entre 25% y 49% de la distancla de la longltud transversal en relacién a! extremo frontal
del producto; es decir, no se demuestra por medio de ensayos que esta ubicacién
especifica dé resultados Inesperados frente a lo ya conocido frente al estado de la
técnica.

De acuerdo con lo anterior, la descripcién no cumple con el requisito de claridad segin
io establecido en el articulo 28 de la Decisién 486.

. En el articulo 30 de la decisién 488 de la Comision de la Comunidad Andina se
establece: “Las relvindicaclones definirdn la materia que se desea proteger mediante la
patents. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcién. Las reivindicaciones podrén ser independientes o dependientes. Una
reivindicacién sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin
referencia a otra relvindicacién anterior. Una relvindicacion serd dependienta cuando
defina la materia que se desea proteger refiféndose a una reivindicaciéon anterior. Una
relvindicacién que se reflera a dos o més reivindicaciones anteriores se considerara una
reivindicacién dependiente mattiple.” En el articulo 51 se establece ademas: “El alcance
de la proteccién conferida por la patente estard determinado por el tenor de las
relvindicaclones.”

i. El capftulo reivindicatorio no se encuentra comectamente redactado. Por su
estructura todas las reivindicaciones deben constar de dos partes. Una primera parte,
el preambulo, sirve para shuar el objeto de la invencién dentro de un contexto
técnico; es lo que se conoce y sobre lo cual no se reclama ningan privileglo. La
segunda parte o parte caracteristica, define lo que se considera novedoso y se desea
proteger. Para la comecta definicién de la materia a proteger, estas dos partes deben
estar separadas por expresiones como “caracterizado por” o similares. Debe
comegirse el capitulo en especial las relvindicaclones independientes.

il. No es clara la cuaria etapa del método relvindicado en la cldusula porque se ha
caracterizado por el producto obtenido. La cuarta etapa del método consiste en
cortar la lamina doble pero el proceso de cortar |a ldmina estd caracterizado porque
el producto tiene una linea central longitudinal. Esto es un resultado a obtenery no
propiamente una etapa de un método. Ademas, tal como estd redactada la
reivindicacion no se entiende qué significa la expresién "ublcadas aproximando un
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cormespondiente extremo frontal... y simultdneamente estando verticaimente
alineadas con la linea central”. No se entlende qué es lo que esté alineado con la
linea central longitudinal.

De acuerdo con lo anterior, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de
claridad segtin lo establecido en el articulo 30 de la Decisién 4886. El solicitante deberd
anexar un nuevo capltulo reivindicatorio con todas las correcciones aqul requeridas.

Evaluacién de la unidad de Invencién

El articulo 25 de la decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina establece: "La
solicitud de patente sélo podrd comprender una invencién o un grupo de invenciones
relacionadas entre sl, de manera que conformen un tnico concepto inventivo.”

La presente solicitud carece de unidad de invencion a posteriori toda vez que configura
dos objetos diferentes, uno de los cuales, el método para fabricar prendas absorbentes
desechables, ya era conocldo como se vera en el numeral 6 del presente concepto, y
una prenda absorbente desechable que se caracteriza por particularidades obvias,
como se vera también en el numeral 6 de este concepto, faltando asl un concepto
comun inventivo entre ellos.

De acuerdo con lo anterior, la presente sollcitud no cumple con el requisito de unidad de
invencién segun el articulo 25 de la Decision 486.

Determinacién del estado de la técnica:

El articulo 16 de la Decisién 4868 de la Comision esatablece que: "El estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido accesible al pablico por una descripcién escrita u
oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o0, en su caso, de la prioridad reconocida.”

“Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara dentro
del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trdmite ante la
oficina nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a
la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese
examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior
cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40"

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de octubre de 2000, tomando
en cuenta la prioridad reivindicada.

Consultadas las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad,
especialmente bajo las clasificaciones A 61 F 13/15, se encontrd que antes del 18 de
octubre de 2000 hablan sldo publicados los documentos enumerados en la siguiente
tabla.

No. | Documento Titulo Fecha de publicacién
D1 GB 1,077,008 | Napkins for Infants 1867-07-26

Evaluacién de los requisitos de patentabliidad:

El articulo 14 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina establece que: “Los Palses
Miembros otorgarén patentes para las invenciones, sean de producto o de
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procedimiento en todos los campos de la tecnologlia, slempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industriar.

En cumplimiento del articulo 14 de la Decision 486, se procedid a evaluar los requisitos
de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial con el fin de establecer la
patentabilldad del objeto de la solicitud relvindicado en la solicitud en estudio.

A. Evaluaclién de la Novedad:
El articulo 16 de la decisién 486 de la Comislén de la Comunidad Andina establece:

"Una invencién se considerard nueva cuando no esté comprendida en el estado de la
técnica.” "E! estado de la técnica comprenderad todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida.”

El documento D1 trata de un método para manufacturar pafiales que comprende los
pasos de: Insertar ld&minas separadas de un elemento absorbente en direccién
transversal de y entre una capa posterior de material Inpermeable al agua y una capa
de material permeable; y cortar el material compuesto en lineas que estén inclinadas en
direcciones opuestas a la longitud de las ldminas.

Tal como esté redactada la primera reivindicacién, el proceso divulgado en D1 afecta la
novedad del método relvindicado.

B. Evaluaclén del nivel Inventivo:

El articulo 18 de la Declslén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina dispone que:
*Se considerard que una invencidn tiene nivel Inventivo, sl para una persona del oficlo
normalmente versada en la materia técnica cormespondiente, esa invencién no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

La posicién de la regién central del nicleo a un porcentaje dado de la distancia
transversal no ha mostrado resultados que constituyan un salto cualitativo por sobre el
estado de la técnica. Un técnico medio en la materia colocaria el nicleo absorbente en
aquella parte de la prenda desechable que se ajustarfa en aquella parte del cuerpo del
usuario de donde provienen los fluidos que se quieren absorber. Luego, el objeto de las
reivindicaciones 2 y 3 no parece tener altura inventiva por ser cbvios y por no arrojar
resultados sorprendentes.

Por lo tanto, la solicitud en estudioc no cumple con el requisito de nivel inventivo
establecido por el articulo 18 de la Declsion 486.

C. Resumen

En conclusién los requisitos de patentabllidad de la presente solictud podrian
encontrarse afectados asl:

No. Documento Relvindicacl nes afectadas Requisito
afectad
Novedad y nivel
D1 | GB 1,077,006 123 invertivo
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Se anexa copia de la anterioridad mencionada.

T. Notificaclién

En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesién, se denegaré la patente.

Notifiquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e) del
capltulo quinto del titulo primerp de la circular (inica No. 10 de 2001.

Yy

ALIX CARMENZA £ESPEDES DE VERGEL

Jefe de la Divisiop

El anterior requerimiento fue notificado por fllacibn en lista, de

fecha - W
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CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Numero: {£45 Cadigo: 202043
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Dats of filing Complete Specification: May 11, 1954,
Application Date: Map 10, 1963. No. 18489163.

PATENT SPECIFICATION
DRAWINGS ATTACHED.
Inventors:—ALEXANDER FRANCIS HUBERT CARUS and ALEXANDER MICHAEL CARUS.

Index at Acceptance:—A3 V(1B3B, SM2B, 75X).

Jut. CLi—A 415 13/02,
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