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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COM.
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.-

Re: Expediente No. 02.029.330
Solicitud de patente a nombre de Johnson & Johnson GmbH.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de
la sociedad Johnson & Johnson GMBH, domiciliada en Dusseldotf, Alemania,
solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 11009
notificado por fijacién en lista el 24 de noviembre de 2005, relacionado con el
concepto técnico de fondo No. 11009, me permito manifestar:

Novedad

El articulo 16 de la Decisi6n 486 de la Comisién de la Comunidad Andina indica
que la invencidn se considera como nueva cuando no estd waprendida en el estado
de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a contratio sensu, es que la
invencién mo se considera como nueva si esti cmprendida en el estado de la
técnica. Esto es de l6gica hermenéutica y gramadtica elemental. Si de acuerdo con
elcspiritudelanonmlegalindicada,hinvmdénnoseconsideracomonuevasi
esti “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se esti refiriendo,
naturalmente, a_k fotalidad del invento y go g alguno 0 a algunos de sus componentes.
Para que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA
ELLA, ha de estar contenida en “s/ conjunto de conocimientos excistentes qus som aplicables
al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989,
publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pigina 60). -

Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de
conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién
serd necesatio que lo reivindicado por la invencién bajo estudio corresponda de
forma total en un documento o anterioridad sefizlado, conclusitn a la que se llega
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después de un anilisis exhaustivo mediante una comparacién entre los capftulos
reivindicatorios en discusion.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego,
que la invencion deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
raz6n ha dicho el mencionado Tribunal: “bay que advertir que toda creaciin es, en cierta
Jorma, producto del estado de la técnica excistente, en el sentido de que of inventor ba de fener en
augnta un conjunto de conocimsientos lenicos que le permiitan crear nuesos procedimientos
aplicables a la industria” (Ibidem, piginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Hasta aqui se puede concluir que la novedad como minimo debe contemplar los
siguientes aspectos:

-Que la invencién ecn estudio esté contenida de forma TOTAL y
ABSQLUTA en el documento que se menciona como antedoridad o de
forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos,
caso en el cual habri que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo
inédito y novedoso, teniendo que anslizarse el valor agregado que aporta la
invencién con sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece
la invenci6n en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el
examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas serfa forzoso que se
demostrara que la invencién de mi mandante esti comprendida en el estado de la
técnica de forma TOTAL, lo cual se hizo de una forma muy superficial motivo
por el cual solicito a ese despacho se vuelva a hacer el examen de fondo teniendo
en cuenta que se deben aducir las razones de falta de novedad mediante una
comparacién detallada y minuciosa que demuestra la carencia del mismo.

Sefior Superintendente,

JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C. 39.779.442 de Usaquén
T.P. 68228
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No.
02-29330
Clasificacion intemacional
A 61113115

Como reauttado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decislén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica

1) Documentos estucilados:

a) Para el presente estudio se tendridn en cuenta el capitulo
descriptivo, comprendido en los folios 8 a 21 de la solicitud en estudio. Se
aceptan ias modificaciones reallzadas por el solicitante a este capltulo ya
que no implican ampliacién de la solicitud inicial.

b) Para el presente estudic se tendrdn en cuenta los dibujos
comprendidos en el folio 34 de la solicitud en estudio.

c) Para el presente estudio se tendrA en cuenta el capftulo
reivindicatorio que comprende 35 reivindicaciones en los folios 22 a 32 de
la solicitud en estudio.

d) Conforme lo establece los articulos 89, 10 y 11 de la decisién 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue
presentada el 5 de abril de 2002, y en el momento de la radicacion NO se
reclamo prioridad alguna.

8) Para el presente estudio se tendrdn en cuenta los argumentos del
solicitante en respuesta al concepto técnico nimero 1861

2) Objeto de la invencién

a) Las relvindicaciones 1 a 35 de la solicitud en estudio se refieren a
Un proceso para manufacturar un tampén que comprende las etapas de:
(a). recubrir por o menos parciaimente una capa de material plastico
impermeable al fluido con un agente activo de superficie no idnico para
formar una porcién de capa recubierta, estando la capa en la forma de una
capa eldstica tridimenslonal, teniendo la capa primero y segundo bordes
opuestos, y una longitud sustancialmente Infinta y que tiene una
muitiplicidad de aberturas en la misma, teniendo la porcion de capa
recubierta un peso de recubrimiento de menos de aproximadamente 0,4 g;
(b). separar una lamina individual que comprende una porcién de l&dmina
recubierta desde la capa; (c). unir la ldamina Individual a una estructura
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absorbente; (d). conformar la estructura absorbente en una pleza en blanco
de tampén en donde la Idmina individual encierra sustanciaimente la pieza
en blanco de tampén; (e). comprimir la pleza en blanco de tampén en una
prensa para formar un tampén comprimido, sustancialmente cilindrico, que
tiene una cublerta que comprende la lamina individual; (f). transferir dicho
tampén comprimido a una prensa adicional y (g). aplicar presién para
comprimir adicionalmente al menos una porcién del tampén cublerta por la
porciébn de ldmina recubierta de la cublerta para formar una porcién
estrechada que tiene porciones traslapantes de la cubierta que son
dobladas una sobre otra en una manera sustancialmente sin ligazon.

b) El anterior producto busca mejorar las caracteristicas de articulos
absorbentes desechables.

c)  Segun la Clasificacién Intemacional de Patentes, la codificacién para
esta solicitud corresponde a: A 61 F 13/15

3) Determinacién del Estado de la Técnica

El articulo 16 de la Decision 486 de la Comisidn establece:

‘El estado de Ia técnica comprenderd todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcién escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier ofro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.”

*Sélo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se
consideraré dentro del estado de la técnica, el contenido de una
solicltud de patente en trémite ante la oficina nacional competente
cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido este incluido
on la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.°

Consultadas las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad,
especiaimente bajo las A 81 F 13/15 y las més cercanas a ellas, se encontrd que
antes del 5 de abril de 2002 (fecha para determinar el estado de la técnica)
hablan sido publicados los documentos que $e enumeran en la sigulente tabla
los cuales se relacionan con tampones con cublertas tratadas.

De acuerdo con o establecido en el articulo 16 se determind el estado de la
técnica y se encontrd el siguiente antecedente:

Fecha de
N° | Documento THulo Publicacién
D1 | WO0101909 | Domed tampon with surfactant treated cover | 2001.01.11
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4) Evaluaclén de los requisitos de patentabllidad

El articulo 14 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece:

“Los Palses Miembros otorgardn patentes para las invenciones,
sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la
tecnologla, siempre que sean nuevas tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacion industrial”.

En cumplimlento con este articulo, se procedid a evaluar los requisitos de
novedad, nivel Inventivo y aplicacién Industial con el fin de establecer |la
patentabilidad de la invencién reivindicada en la solicitud en estudio.

a) Evaluacién de novedad

El art. 18 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece:

*Una invencién se considerard nueva cuando no esté comprendida
en el estado de la técnica.” °El estado de la técnica comprenderé
todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcion
escrita u oral, utilizacibn comerclalizacién o cusalquier otro medio
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida.”

“Sdlo 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 trémite ante la oficina nacional competente,
cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacion o prioridad de la soliciftud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido
en la solicitlud de fechas de prioridad cuando ella se publique o
hublese transcurrido el plazo previsto en el articuio 40.”

Como se dijo en el anterior concepto técnico, la actual solicitud colombiana
fue publicada el 11 de enero de 2001. Los argumentos del solicitante al
concepto técnico no dejan de ser absurdos. Seglin él, no se ha demostrado
que su solicitud este contenida de forma fotal y absoluta en el documento
gque se menciona como anterioridad. Se le recuerda al solicitante que esta
oficina afirmoé que la presente solicitud se trata de exactamente el mismo
documento citado como anterioridad. En todo. Las reivindicaciones de los
dos documentos son exactamente iguales. Los dibujos son exactamente
iguales. La unica diferencia entre las descripciones, radica en que en la
solicitud colombiana, de manera incomecta, no colocaron varias citas, como
por ejemplo en los folios 13, 17 o 10, cuando en la solicitud WO sl se
colocaron adecuadamente. De resto, todo es exactamente igual.

En conclusién, EL DOCUMENTO QUE SOLICITA PROTECCION PARA
COLOMBIA FUE PUBLICADO EXACTAMENTE IGUAL CON MAS DE UN
ARNO DE ANTELACION.
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En conclusién los requisitos de patentabllidad de la presente solicitud se
VEN afectados asf:

Requisito
N° | Documento Relvindicaciones afectadas que afecta
D1 | WO0101809 1-35 Novedad

5) Concepto Técnico

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriomente, se recomienda NEGAR el
privilegio solicitado para las relvindicaciones 1 A 35 de los folios 22 a 32.

Bogoté, D. C., 25 de abril de 2008

Concepto Técnico N°

672

EXAMINADOR TECNICO
Cadigo No.
202003

EXAMINADOR JURIDICO
Cddigo No.
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RADICACION: 2-28330 EDICTO No. 8884

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SBABER:

Que asta Superintendencia profirid Resoluclén No. 13277 ds 25-MAY-2000. Que el contenido de la parts resolutiva es como sigue: El
Superintendente de Indusiria y Comaercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:} Negar ol priviegio de patente de Invencidn g la craacidn
- denominada; "TAMPON ABOVEDADO CON CUBIERTA TRATADA CON AGENTE
ACTIVO DE SUPERFICIE". T

ARTICULO SEGUNDO: Notificar parsonaiments a la doctora Jmena Eecobar Uribe
on su calldad de apoderada de la socledad Johnson & Johnsan Gmbh, 0 a quien
haga sus veces, al contenkio de la presere resolucidn, entregindole copla de [a
misma, advirtidndole que contra ella proceds el recurso de repoalcidn ante el

Superintendente da Indusiria y Comercio al momento de notificarse o dentro da los §
dias hiblies siguientas.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 258 208

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Para notificar a los Inierssados, se fija ol EDICTO en lugar vishbls al pibico en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. por el témino de {10) diez di laa contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.
Secretaria General Ad-Hoc 12-JUN-20 edicto se desfila hoy 27-JUN-2008 a las cinco {5:00 p.m.

Secretaria General Ad-Hoc
EDICTQ No. 8864

http://10.20.1.1 1/Documentos/ApEdictos/cdictos.php?fecha=12-6-2006&kini=40 09/06/2006



