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Rad. 04-084677

LA SUPEIIRINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E}
en ejercmlo de sus facultades y en especial de las que se le confieren en el numeral

‘& 2 del articulo 14 del Decreto 2153 de 1992, y

l CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 44769 de 27 de diciembre de 2007, la
Supenntendenma de Industria y Comercio, negd el privilegio de patente de modelo
de utilidad é la creacién denominada: ‘ESTRUCTURA CON DOS CAPAS PARA
ARTICULOS ABSORBENTES'.
|

SEGUNDOLQue mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de enero de
2008, bajo el nimero 04-084677-00010-0000, ta doctora Jimena Escobar Uribe,
_ensu cahdad de apoderada de la sociedad McNel PPC, Inc., interpuso recurso de
reposicion contra la decisién contenida en la citada resolumon con. el objeto de
que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio
de patente solicitado.

TERCEROQ: Que el recurso a que hace referencia el ordlnal anterior se
fundamento len sintesis, de la siguiente manera: :

Sefiala en recurrente que “En relacién con los argumentos presentados por ese
despacho tanto en la resolucidén impugnada como en el concepto técnico No 2203,
es necesarlo sefialar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con
las normas, Jurlsprudenma y reglas técnicas que existen para poder desvirtuar la
novedad de | Tma invencion. :

‘En efecto, eI articulo 16 de la Decisién 486 de la Comision de Ia Comunidad
Andina |nd|ca que la invencién se considera como nueva cuando no se encuentra
comprendidd dentro del estado de Ia técnica, es que la invencidén no se considera
como nuevalsi estd comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo coen el
espiritu de Ia norma legal indicada, la invencidén no se considerara como nueva si
esta comprendlda en el estado de la técnica. Por lo tanto, dicha norma se esta
refiriendo a /& totalidad del invento y no a algunos de sus componentes.

“Para que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que LA
TOTALIDAD| DE LA MISMA ha de estar contenida en ‘ef conjunto  de
conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial’ como define el
estado de la tecnlca 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 |l, BID-INTAL, Buenos Aires,
1994, pagina|60).
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‘Lo anterlolr es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de

conformldad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién
sera necesarlo que lo reivindicado por la invencion bajo estudio corresponda de
forma total con un documento o anterioridad sefialado, conclusidn a la que se
debe ilegar después de un analisis exhaustivo mediante una comparacién entre el
capitulo reivindicatorio de la solicitud en cuestion y lo revelado en cada una de las
anterlorldades citadas.

“Ahora bien! si elementos determinados, condiciones o circunstancias de la nueva
creacion ya hacen parte del estado de la técnica, no quiere decir, desde luego
que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
razén ha dicho el mencionade Tribunal: {“hay que advertir que toda creacion es,
en cierta forma producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el
inventor ha‘de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le
permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria’ (lbidem, paginas
53 y 54) (El subrayado es mio). Es asi que lo que se debe evaluar son las
diferencias 3} no las similitudes de la solicitud en cuestién con lo revelado en cada
uno de los documentos en especial en lo que concierne al documento D1 citado
por ese despacho que es una patente del mismo solicitante presentada antes de la
pricridad de: \la solicitud en cuestion y aunque presente apartes y figuras similares
a las de esta invencién, se dirige a otros aspectos totalmente dlstmtos a los
revelados en la solicitud en cuestion.

“En este orden de ideas, se puede concluir que la novedad como minimo debe
contemplar los siguientes aspectos:

“~Que la mvenmén en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el
documento que se menciona como anterioridad o de forma mdependlente en los
documentos gque se mencionan, si son varios, y

““Que la invelncic’)n en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el
cual habra que hacer fa comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agreqado que aporta la invencién con
sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece Ia invencién en
estudio.

“Es asi que \en el caso en cuestion, para desvirtuar la novedad de la presente
invencién sena forzoso que se demostrara que la invencién de mi mandante, es
decir, una estructura con dos capas para articulos absorbentes en donde la
primera capa y la sequnda capa se encuentran estructuradas y arregladas de
tal forma que la primera capa entra en contacto con la sequnda capa en cada
una de las| ‘macro-estructuras’ o ‘caracteristicas macroscépicas’ y la

primera capa entre en contacto con la superficie plana de la segunda capa

Sede Centro: Carrera 13 MNo. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
2 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. LInea 9800-810 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




(1

i : i >
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA _
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ezpésmon

RESOLUCION 3
Por la cual se resuelve un recurso de r

Rad. 04-0 83‘-1677

en _areas| seleccionadas localizadas entre dichas caracteristicas
macroscépicas; se encontrara comprendida en el estado de la técnica de forma
TOTAL, lo ¢ual no sucede como asi se manifesté con mi ‘retahila’ del memorial

del 13 de en

“En este se

ero de 2007.

ntido, esa oficina ratificé que los documentos D1 (WO 03/068123) y

D2 (US 20030118782) afectan la novedad de la presente invencion.

“Sobre este
objeto revel

particular, se hace necesario sefialar de nuevo cual es la materia
ada en cada una de estas anterioridades con el fin de realzar la

novedad de la solicitud en estudio sobre cada documento citado y demostrar que
ninguno dejellos revela de manera integra las caracteristicas tecmcas de la

presente SO|ICItLId "

Seguido a lo anterior, el recurrente argumenta la novedad de la presente invencion
sobre la antT,rlondad D1 (WO 03/068123). Al respecto sefiala:

“El documento D1 aunque revela un contenido similar al contenido de la presente
invencion, sé diferencia de esta solicitud en el hecho que en dicha anterioridad, las
‘caracteristicas macroscépicas’ o ‘macro-caracteristicas’ pueden ser proyectadas
desde la capa 1 6 desde la capa 2. Esto lo puede corroborar ese despacho en la
pagina 2, entre las lineas 1 a 5 de la referencia D1.

“En este sentido, dirijo la atencién de ese despacho a la figura 31 de la solicitud en
estudio donde claramente se muestra que el articulo absorbente 410 que incluye
la estructurajcon dos capas 400 mostrada en la Figura 29, tomada a lo largo de la
finea 31-31 mcluye ademas un ntcleo absorbente 412 el cual se encuentra en
comumcamén fluida con la estructura con dos capas 400.

“Esto se ilustra mejor en la Figura 31 donde en aquelias areas de la estructura con
dos capas 400 éstas se encuentran localizadas fuera de las macro-caracteristicas
0 caracteristicas macroscdpicas 312 y 314. De hecho, la sequnda capa 300 esta
sustancialmente en contacto de superficie a superficie con la capa que entra en
contacto con\el cuerpo 301 mediante una de la pluralidad de macrocaracter:stlcas
312y 314.

“Aun mas, En (sic) las areas definidas dentro de las macro-caracteristicas 312 y
314, es decir! dentro de las areas designadas 318 y 320 respectivamente, la capa
que entra en‘| contacto con el cuerpo 301 esta dispuesta en un primer plano
sustanmalmente recto A y la segunda capa 300 esta arreglada en. un segundo
plano sustanFlalmente recto B que esta separado del primer plano A. De esta
manera, en aquellas areas definidas dentro de las macrocaracteristicas 312 y 314,
la capa que entra en contacto con el cuerpo 301 esta arreglada en una relacion
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separada con respecto a la segunda capa 300. (Ver folio 382, figuras 30 y 31)

‘En este se:’wtldo manifiesto gue ese despacho debié fijarse mas en Ias diferencias
que presenta la solicitud en estudio frente a lo revelado en D1 y no:simplemente
aseverar rdeE manera categérica que D1 ‘revela exactamente la misma materia que
se desea proteger en Colombia’. Aln mas, ese despacho al realizar el examen de
novedad, debid tener mas cuidado al momento de realizar la evaluacion si
encontraba que los dos documentos -por ser del mismo solicitante- en apariencia
se veian lguales toda vez que como queda demostrado en este escrito si hay
diferencias entre lo revelado en D1 y la solicitud en estudio. De hecho, la novedad
debe ser restablecida sobre D1, ya que si existen diferencias en la disposicién de
las capas, | toda vez que en la presente invencion las caracteristicas
macroscoplr:as se proyectan a partir de la segunda capa y no de cua|qU|era de la
capa primera o segunda como lo revela D1.

‘De otra parte, no resulta descabellado ni absurde comparar reivindicaciones
como lo mann‘esto el examinador en su concepto técnico que sirvié de base para
la resolucion impugnada, toda vez que las reivindicaciones son la parte de una
invencién qde muestra la materia que se diferencia de la técnica ya existente, y en
el presente caso, si segln la opinidn de ese despacho D1 revelaba la misma
materia, debidé probar que no existia ni_una sola diferencia entre estas dos
invenciones [tanto en las reivindicaciones como en la descripcion, hecho que no
sucedié debido a que como se demostrd anteriormente si hay dtferenmas entre D1
y la solicitud en estudio.”

A contmuac:[on el recurrente argumenta la novedad de la presente invencion
sobre la anterlorldad D1 (WO 03/068123), asi:

“‘Por su parte la referencia D2 revela una hoja grabada en relieve hecha de dos
capas, const'itmdas por un tejido absorbente hecho a partir de algodén-celulosa
que tiene un 'disefio en relieve que involucra series de primeras proyecciones que
forman en ;iaartlcular primeros alineamientos mas grandes que las segundas
proyeccionesl. De hecho, al observar las figuras y en especial |a figura 3 se puede
constatar que no hay un patrédn uniforme de unién entre las dos capas a diferencia
de lo mostrado en la presente invencién, toda vez que D2 muestra como las
zonas con berforaciones mas pequefias tanto en la primera como en la
sequnda capa, se unen en un plano configurando en patrén de unién totaimente
diferente al patrén realizado por las perforaciones mas grandes. Esto resulta ser
totalmente dlferente a lo mostrado en las figuras 30 y 31 y en las reivindicaciones
de la invendién en estudio, toda vez que la presente solicitud ‘ensefia una
estructura c!on dos capas para articulos absorbentes en donde la primera
capa y la sequnda capa se encuentran estructuradas y arregladas de tal
forma que la primera capa entra en contacto con la sequnda capa en cada
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una_de las ‘macro-estructuras’ o ‘caracteristicas macroscopicas’ vy la

primera capa entre en contacto con la superficie plana de la sequnda capa

en_ areas| seleccionadas localizadas entre dichas caracteristicas
macroscopicas. :

“De hecho, se dirige la atencién de ese despacho al aspecto relacionado con las
macro estructuras o caracteristicas macroscopicas, toda vez que la presente
invencion sefala que [a unién entre las dos capas se lleva a cabo mediante dichas
caractenstlcas y no como se revela en D2 donde las dos capas hacen contacto de
manera que| unas perforaciones (las pequefias) lo hacen ‘cresta acresta’ y las
otras (las grandes) lo hacen "valle a valle’. :

‘En consecuilencia ese despacho debe reconsiderar su punto de vista acerca del
requnsuo de novedad, toda vez que si existen diferencias entre D2 y la solicitud en
estudio.”

Seguido a Io anter:or el recurrente sefiala, respecto de algunos argumentos
esbozados por este Despacho, 10 siguiente: : :

"Respecto a, la claridad de la solicitud, ese despacho afirma que la palabra
compuesta ‘macro-caracteristica’ no se acepta porque no existe en nuestro
idioma. Sobnj,e este particular, me permito decir que la traduccién al espariol
también debe ser cuidadosa en el sentido de ser fiel al sentido del texto de partida,
Yy no caer en} explicaciones o ampliaciones que pueden cambiar el sentido de lo
gue onglnalmente se desea expresar. Es asi que dicha palabra aunque no
aparezca dehtro del Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real academia
Espafiola, tiene sentido cuando se toma en el contexto de la sohmtud.

"En este seLtldo si ese despacho no considerd pertinente la modiflcacmn
realizada a esta palabra mediante mi memorial del 13 de enero de 2007, debid
haber solnc1tado mediante otro examen de fondo, que el término fuese cambiado
por el que ahora sugiere esa entidad, y no pronunciarse mediante uha resoluciéon
que no da Ia oportunidad al solicitante de solucionar cuestiones de forma de
redaccion tan' simples como el uso de una palabra compuesta como lo es el
término ’ macro -caracteristica’.

“De otra part!e en cuanto a que las explicaciones presentadas en mi memorial
anterior son |rre1evantes porque se hizo una comparacion entre reivindicaciones,
me permito decrr que no estoy de acuerdo con lo mencionado por ese despacho,
toda ves gue sn las reivindicaciones son las que muestran la parte que hace que la
invencion sea diferente a lo expuesto en la técnica anterior, resulta legitimo
realizar una comparacmn entre reivindicaciones, pues se esta comparando lo
novedoso de una invencién con lo nuevo expuesto en la ofra.
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“Si bien es cierto que el estado del arte comprende TODO es decir descripciones y
reivindicaciones, también es cierto que en el caso de D1, que es del mismo
solicitante y: que tiene "apartes’ parecidos a los de la presente invencion, ese
despacho deblé examinar TODO el estado de la técnica en D1 y probar que
existia la supuesta identidad al cien por ciento entre estos dos documentos
(novedad ablsoluta) hecho que no sucedid pues como quedd demostrado en este
memorial, Dl difiere de la presente invencidén en aspecto pequefios, que podrian
ser conS|derados banales pero que en Gltimas son los que hacen dlferente la
invencion en| estudio de lo revelado en D1.

CUARTO: Q‘ue para atender lo sefialado en el articulo 59 del delgo Contencioso
Admimstratlvo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas
y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes termlnos

NORMA APlLICABLE

El articulo 1',4 de la Decisidon 486 de 2000 expedida por la Comision de la
Comunidad P.\ndina establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para
las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la
tecnologia, S|empre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aphcacmnlmdustrlal -

El articulo 16 de la Decision 486 sefala: “Una invencidén se conS|derara nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de‘ la técnica comprendera todo lo que haya sido accesmle al publico
por una descrlpmén escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquner otro
medio antes de la fecha de presentamon de la solicitud de patente o, en su caso,
de la pnondad reconocida. .. :

El articulo 30 establece: “Las reivindicaciones definiran la materia que se desea
proteger medlante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la Descripciéon.”

El articulo 45 de la misma Decision reza: “Si la oficina nacional competente
encontrara que la invencién no es patentable ¢ que no cumple con alguno de los
requisitos establemdos en esta Decisidn para la concesidén de la patente, lo
notificara al sohmtante Este debera responder a la notificacion dentro del plazo de
sesenta dias contados a partir de la fecha de ia notificacion.”

El articulo 81£;je la Decision 486 establece: “Se considera modelo de utilidad, a
toda nueva forma, configuracién o disposicion de elementos, de algun artefacto,
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herramienta,' instrumento, mecanismos u otro objeto o de alguna parte del mismo,
que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién ¢ fabricacién del
objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia.”

El articulo 85 de la misma Decision establece: “Son aplicables a las patentes de
modelo de utllldad las disposiciones sobre patentes de invencion contenidas en la
presente DeC|S|on en lo que fuere pertinente, salvo en lo d1spuesto con relacién a
los plazos de tramitacion, los cuales se reduciran a la mitad.” :

FRENTE AL |CASO EN ESTUDIO

Examinadas |nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente sa|a encuentra que la solicitud se refiere a una estructura con dos capas
para articulos absorbentes. (Ver folio 365)

Para impugn:Lr la decision expuesta en la Resolucién 44769 de 27 de diciembre de
2007, la rechrrente sefiala que es necesario traer a colacion nuevamente la
materia objeto revelada en las anterioridades, para realzar la novedad de la
presente solicitud.

Al respecto cabe sefalar, que al hacer el estudio por parte de esta Oficina, se
encontrd que, al comparar la solicitud negada con las anterioridades citadas por
este Despaclpo los elementos coincidian en su totalidad. Obsérvese como se
realiz6 la comparacion con la anterioridad D1 en el concepto tecnico No 2203 (ver

folios 364 a 368)

D1 ensefia (ver todo el documento) una estructura de dos capas para articulos

absorbentes desechables que comprende

e una pnmelra capa permeable a un fluido (ver todo el documento, en especial
pagina 6 de D1 (folio 265));

e una segunda capa permeable a un fluido (ver todo el documento en especial
pagina 6 de D1) en comunicacién fluida con la primera capa,

¢ la segunda capa tiene una superficie sustancialmente plana y:una primera
pluralidad |de elementos macroscopicos caracteristicos separados que se
extienden desde la superficie plana; en donde la primera capa y la segunda
capa estan estructuradas y arregladas de manera que la primera capa entra en
contacto con ia segunda capa en cada uno de los elementos macroscopicos
caracteristicos y la primera capa entra en contacto con la superficie
sustancialmente plana de la segunda capa, en areas seleccionadas localizadas
entre los elementos macroscopicos caracteristicos. (Ver todo el documento, en
especial péglnas 8. 9, 10 y siguientes de D1 (folios 266 y ss.)). Como se dijo en
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el concepto técnico No. 1407, en la solicitud para Colombia‘y en D1 se
encuentran los mismos dibujos, largos apartes de la descripcion exactamente
iguales yl casi las mismas reivindicaciones.

Como se demuestra esta Oficina comparé todas las caractenstlcas de la
relvmdlcacmn pruncnpal objeto de la peticion de proteccion, y procedid¢ a comparar
uno a uno los elementos con la anterioridad D1. Todos los_elementos citados se
encontraron |Ien la_anterioridad.

Lo mismo sucedié con D2.

Asi las cosas, y teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina reahzo el estudio
completo acerca de la novedad de la solicitud.

Respecto a los argumentos relacionados con la novedad de la presente invencion
sobre la anterioridad D1, cabe decir que, el recurrente establece que la solicitud
negada y la lantenorldad D1 se diferencian Gnicamente en que en la anterioridad
las ‘caracteristicas macroscopicas' o ‘'macro- caracteristicas' pueden ser
proyectadas ldesde la capa 1 6 desde la capa 2. De acuerdo a lo que pretende
proteger la solicitud se encuentra "una primera capa permeable a un fluido; una
segunda capa permeable a un fluido en comunicacion fluida con la primera capa,
la segunda |capa tiene una superficie sustancialmente plana y una primera
pluralidad de macro-caracteristicas separadas que se extienden desde la
Superficie plana en donde /a primera capa y la segunda capa estan estructuradas
y arregladas 'de manera que la primera capa entra en contacto con la segunda
capa en cada una de las macro-caracteristicas y la primera capa entra en contaclo
con la superficie sustancialmente plana de Ia segunda capa en areas
seleccionadas localizadas entre las macrocaracteristicas.

De lo anteriPr se tiene que es totaimente irrelevante que los elementos
macroscopicos puedan ser proyectados desde la capa 1 o desde la capa 2, dado
que esto no tiene nada que ver con el objeto de proteccion. Por tanto no existe
ningun argumento que pueda ser tenido en cuenta para desvirtuar el andlisis
hecho por esta oficina. En el objeto de proteccion no se asevera que las
caracterlstlcas macroscopicas se proyectan a partir de la segunda capa

Independiente!mente de que los argumentos no puedan tenerse en cuenta {como
ya se demostro), vale la pena anotar que la misma recurrente deduce que su

solicitud no tiene novedad. Los argumentos que la recurrente emplea son:

- La unica diferencia entre la solicitud negada y la anterioridad D1 se basa en
que las mal llamadas “"caracteristicas macroscopicas" se proyectan desde una
u otra capa
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- ".las ' cé\ractenstlcas macroscopicas' o 'macro- caracteristicas' pueden ser
proyectadas desde la capa 1 6 desde la capa 2" en la anterioridad DA.

- “...en la presente invencion las caracteristicas macroscépicas se proyectan a
partir de la segunda capa” '

De acuerdo al segundo argumento, las mal llamadas “caracteristicas
macroscopicas”" pueden ser proyectadas desde la capa 1 o desde la capa 2. Es
decir, es iguélmente valido proyectarlo desde la capa 1 como de la segunda capa.
Sienla sollc;|tud colombiana los elementos macroscopicos se proyectan desde la
segunda capa la misma recurrente reconoce que la anterioridad sefiala esa
caracteristica de manera explicita. Es decir, 1o que la recurrente sefiala como
diferencia no| es tal, sino que es una congruencia total. Si dicha caracteristica era
la que la recurrente mostraba como diferencia, y como la misma recurrente
demuestra que no es tal, todas las caracteristicas que pretendia proteger la
solicitud se e!ncuentran en la anterioridad, y, por consiguiente, no existe novedad
alguna.

Como se demuestra no existe novedad en la solicitud negada.

Sefala la recurrente, que el examinador “debid probar que no existia ni una sola
diferencia entre estas dos invenciones tanto en las reivindicaciones como en la
descripcion, ﬁecho que no sucedid debido a que como se demostré anteriormente
si hay diferencias entre D1 y la solicitud en estudio”. Por su parte, pretende que
para efectos' de determinar la patentabilidad de una solicitud, se compare la
reivindicacién 1 de la solicitud en estudio con la reivindicacion: 1 de cada
anterioridad. (Ver folios 339 y 341 de la solicitud). De la misma forma pretende que
se le dé novedad a la presente solicitud porque las reivindicaciones son diferentes.
Al respecto, c‘abe traer a colacién el articulo 30 de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunldad Andina que establece: "Las reivindicaciones definirén la materia
que se desea proteger mediante la patente”. El articulo 14 sefiala que: "Los
Paises Mlembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedlmlento en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.” El articulo 16
reza que: “Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el
estado de la técmca" "El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
accesible al pUbhco por una descripcién escrita u oral, utilizacion, comercializacion
o cualquier otto medio antes de la fecha de presentacion de la SO|lCltud de patente
0, en su caso, de la prioridad reconocida". -

De lo anterior! se tiene que las reivindicaciones son las que definen la materia que
se pretende proteger y sobre la que se debe basar los estudios de patentabilidad y
que para efec{los de su estudio se debe considerar el estado de la técnica, el cual
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comprende todo lo que haya sido accesible al publico por una descrlpmon escrita u
oral, utilizacién, comercializacion o cualquier ofro medio antes de la fecha de
presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por su parte el recurrente pretende que se debe comparar completamente las
descnpcmnes de la solicitud y de las anterioridades para efectos de determinar la
novedad de una solicitud. Al respecto cabe recordar el contenido del articulo 30 de
la Decisiébn| 486 antes transcrito, en su aparte que sefiala que: “Las
reivindicacio:iwes definiran la materia que se desea proteger mediante ia patente”.
Asi mismo, cabe traer a colacion el articulo 51 de la Decisién 486 que establece:
"Ei alcance de la proteccion conferida por la patente estara determinado por el
tenor de las ?elvmdlcamones " Asi las cosas, cabe aclarar que la patentabilidad no
se evalla comparando descripciones. La patentabilidad se evalua a traves de las
reivindicaciones del documento que solicita la proteccion, atendiendo a lo
comprendidolen el estado de la técnica. :

Por su parte,|ya se ha demostrado que todas las caracteristicas contenidas en las
reivindicaciones estan contenidas en las anterioridades. Por tanto, la solicitud
negada carece de novedad.

Respecto a los argumentos del recurrente, sobre la novedad de: la presente
invenciéon frente a la anterioridad D2 (US 20030118782), cabe decir que, la
reivindicacion 1 de la solicitud colombiana negada afirma que lo que se
consideraba como objeto de protecciéon es una estructura con dos capas para
utilizarse en articulos absorbentes, que comprende: una primera capa permeable
a un fluido; una segunda capa permeable a un fluido en comunicaciéri fluida con la
primera capa! la segunda capa tiene una superficie sustanciaimente plana y una
primera pluralidad de macrocaracteristicas separadas que se extienden desde la
superficie plana en donde la primera capa y la segunda capa estan estructuradas
y arregladas de manera que la primera capa entra en contacto con la segunda
capa en cadajuna de las macro-caracteristicas y la primera capa entra en contacto
con la superficie sustancialmente plana de la segunda capa en areas
seleccionadas localizadas entre las macro-caracteristicas.

En dicha reivindicacién no se habla de patrones uniformes. Tampoco si la unién es
entre valles olentre crestas. Esto no es objeto de analisis teniendo en cuenta que
nada tiene que ver con materia que se desea proteger mediante la patente.

De otro lado, respecto a los argumentos de la recurrente sobre la palabra “macro-
caracteristica”, cabe decir que, el recurrente es consiente que la palabra macro-
caracteristica no existe en espariol. No obstante afirma que asi no pertenezca al
idioma tiene sentido cuando se toma en un contexto. Cabe recordar, que las
re:vmdmamones definiran la materia que se desea proteger mediante la patente,
deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por Ia descripcion.
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Se suma a Io anterior, que la descripcién debera divulgar la invencién de manera
suflmentemente clara y completa para su comprension y para gue :una persona
del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondlente pueda
ejecutarla.

Respecto allargumento de la recurrente, donde sefiala que esta Entidad debié
requerir al solicitante, con el fin de solucionar cuestiones de redaccion, cabe
sefialar que] esta Oficina realizdé el examen de fondo a pesar del impedimento
formal tal como se acot6 en el concepto técnico No. 2203, donde se sefalaba que
es posible reallzar un estudio de este capitulo dado que Ia traduccién no deberia
ameritar mayor esfuerzo y podria entenderse. La palabra con mayor problema
"macro-feature" se entenderia entonces como “elementos macroscépicos
caracteristicos” no como "macrocaracteristicas". Por consiguiente es improcedente
la afirmacién]del recurrente.

Respecto a que “si las reivindicaciones son las que muestran la parte que hace
que la i invendion sea diferente a lo expuesto en la técnica anterior, resulta legitimo
realizar una lcomparamon entre reivindicaciones, pues se estd comparando lo
novedoso de} una invencidn con lo nuevo expuesto en la otra.”, cabe recordar
nuevamente el contenido de los articulos 30, 14, 81 y 16 de la Decision 486, con el
fin de relterar que las reivindicaciones definen la materia que se pretende proteger
y sobre la que se debe basar los estudios de patentabilidad, y que para efectos de

su estudio, sé debe considerar el estado de la técnica.

Respecto a Ios argumentos sobre lo que comprende el estado del arte y que este
Despacho deblo probar la identidad del cien por ciento entre los: documentos
(calificado por el recurrente como novedad absoluta), cabe aclarar que para
objetar la novedad de una solicitud, los documentos traidos por el examinador
como antece&ientes, no tienen que ser exactamente iguales al de la solicitud. Lo
importante eh% observar la materia que se desea proteger con la materia
encontrada en el antecedente, cuyo alcance de proteccion se define por el tenor
de las relvmdlcamones De otro lado, la patentabilidad no se evalua comparando
descnpmones Esta se evalia a través de las reivindicaciones de! documento que
solicita la proteccion, junto a lo comprendido en el estado de la técnica.

Por su parte, la novedad absoluta no se halla cuando las descripciones difieren.
Una mvenc:lon se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de
la técnica y donde las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger
mediante la p'atente Por tanto, la argumentacién del recurrente es a todas luces
inaceptable. )

Finalmente cabe sefalar, y una vez revisado el contenido del expediente, como el
contenido de la presente resolucion, que el presente tramite se ha desarrollado y

Sede Centro: Carera 13 No. 27-00 Pisos 2,5,7y10
11 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador; 3820840
Fax: 382 26 95, Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co ‘e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERClO

RESOLUCION. 17247
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 04-084677

se ha decidi
conformidad

do acorde al contenido de las normas vigentes aphcables al caso, de
con la jurisprudencia y las reglas tecnicas. -

Por lo anterlormente expuesto, se ratifica la negacién de patente de modelo de
utilidad, sollcltado para las reivindicaciones 1 a 10 (folios: 360 a 362), toda vez que

el objeto de

estas reivindicaciones no cumple con los requisitos de patentabilidad,

prmmpalmente con el de novedad; en consecuencia, no se halla mérito para
revocar la decisién impugnada. :

ARTICULO |

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 44769

de 27 de diciembre de 2007, por medic de la cual se negd una patente de modelo

de utilidad.

ARTICULO
resolucién a

SEGUNDO: Notificar personalimente el contenido dez la presente
a doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la

sociedad McNeil-PPC, Inc., o a quien haga sus veces, entregandole copia de la
misma, adwrhendole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los :
- 29 MAYQ 2008

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPI DUSTRIAL (E),

Doctora

ALIX CARMENSA CESPEDESEDE VERGEL

Jimena Escobar Uribe
Carrera 11A No. 94 - 76. Ofc. 305
Bogota D. C.

202067
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