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Re: Expediente No. 04-084.677
Solicitud de patente a nombre de McNeil-PPC, Inc.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 No86-53 Piso 6, obrando como apoderada de la
sociedad McNeil-PPC, Inc., domiciliada en Skillman, New Jersey, Estados
Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de
reposigign contra la resolucion No. 44769 notificada el 27 de diciembre de 2007
expedida por el Supetintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se
niega el ptivilegio de patente para la solicitud de modelo de utilidad contenida en
el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSOQO

En relacién con los argumentos presentados por ese despacho tanto en la
resoluciéon impugnada como en el concepto técnico No 2203, es necesario
sefialar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas,
jurisprudencia y reglas técnicas que existen para poder desvirtuar la novedad de
una invencion.

En efecto, el articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina indica que la invencién se considera como nueva cuando no se encuentra
comprendida dentro del estado de la técnica, es que la invencidn zo se considera
como nueva si estd comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el
espiritu de la norma legal indicada, la invencién no se considerard como nueva si
estd “comprendida” en el estado de la técnica. Por lo tanto, dicha norma se esta
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Pata que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que LA
TOTALIDAD DE LA MISMA ha de estar contenida en “e/ comjunto de
conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el 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 II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994,

pégina 60).

Lo antetior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de
conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién
serd necesario que lo reivindicado por la invencién bajo estudio cotresponda de
forma total con un documento o anterioridad sefialado, conclusion a la que se
debe llegar después de un anilisis exhaustivo mediante una comparacién entre el
capitulo reivindicatorio de la solicitud en cuestién y lo tevelado en cada una de
las anterioridades citadas.

Ahora bien, si elementos determinados, condiciones o circunstancias de 1a 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
raz6n ha dicho el mencionado Tribunal: “bay gue advertir que toda creacion es, en cierta
Jorma, 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” (Ibidem, paginas 53 y 54) (El subrayado es mio). Es asf
que lo que se debe evaluar son las diferencias y no las similitudes de la solicitud
en cuestion 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 prioridad de la solicitud en cuestién y
aunque presente apartes y figuras similares a las de esta invencién, se dirige a
otros aspectos totalmente distintos a los revelados en la solicitud en cuestién.

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

-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOTAL y
ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de

forma independiente en los documentos que se mencionan, si son vatios, y

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




Es asi que en el caso en cuestién, para desvirtuar la novedad de la presente
invencién serfa 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 segunda capa se encuentran estructuradas y arregladas
de ta] forma gque la primer a entra en contacto con la segunda 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___en areas seleccionadas localizadas entre dichas caracteristicas

mactroscdpicas; se encontrara comprendida en el estado de la técnica de forma
TOTAL, lo cual no sucede como asi se manifesté con mi “retahila” del
memorial del 13 de enero de 2007.

En este sentido, esa oficina ratific6 que los documentos D1 (WO 03/068123), y
D2 (US 20030118782) afectan la novedad de la presente invencién.

Sobre este particular, se hace necesario sefialar de nuevo cual es la materia objeto
revelada 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 de
ellos revela de manera integra las caracteristicas técnicas de la presente solicitud.

1.1 Novedad de la presente invencién sobre la anterioridad D1 (WO
03/068123)

El documento D1 aunque revela un contenido similar al contenido de la presente
invencién, se diferencia de esta solicitud en el hecho que en dicha anterioridad,
las “caracteristicas macroscopicas” o “macro-caractetisticas” 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, ditijo 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 estructura con dos capas 400 mostrada en la Figura 29, tomada a lo largo de la
linea 31-3lincluye ademis un nicleo absorbente 412 el cual se encuentra en
comunicacién fluida con la estructura con dos capas 400.

Esto se ilustra mejor en la Figura 31 donde en aquellas 4reas de la estructura con
dos capas 400 éstas se encuentran localizadas fuera de las macro-caracteristicas o
caracteristicas macroscépicas 312 y 314. De hecho, la_segunda capa 300 esti
sustancialmente en contacto de supetficie a superficie con la capa que entra en
contacto con el cuerpo 301 mediante una de la pluralidad de macro-
caracteristicas 312 y 314.
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Adn mias, En 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 estd dispuesta en un
primer plano sustancialmente recto A
y la segunda capa 300 esta arreglada
en un segundo plano sustancialmente
recto B que esta separado del primer

plano A. De esta manera, en aquellas
areas definidas dentro de las macro-
caracteristicas 312 y 314, la capa que
entra en contacto con el cuerpo 301
esta arreglada en una relacién separada
con respecto a la segunda capa 300.

En este sentido, manifiesto que ese despacho debid fijarse mis en las diferencias
que presenta la solicitud en estudio frente a lo revelado en D1 y no simplemente
aseverar de manera categorica que D1 “revela exactamente la misma materia que se
desea proteger en Colombia”. Aun mas, ese despacho al realizar el examen de
novedad, debié tener mis cuidado al momento de realizar la evaluacién si
encontraba que los dos documentos —por ser del mismo solicitante- en apatiencia
se vefan “iguales”, toda vez que como queda demostrado en este esctito si hay
diferencias entre lo revelado en D1 y la solicitud en estudio. De hecho, la
novedad debe ser restablecida sobte D1, ya que si existen diferencias en la
disposicion de las capas, toda vez que en la presente invencidn las caracteristicas
macroscopicas se proyectan a partir de la segunda capa y no de cualquiera de la
capa primera o segunda como lo revela D1.

De otra parte, no resulta descabellado ni absurdo comparar reivindicaciones
como lo manifest6 el examinador en su concepto técnico que sirvié de base para
la resolucién impugnada, toda vez que las reivindicaciones son la parte de una
invencién que muestra la materia que se diferencia de la técnica ya existente, y en
el presente caso, si segin la opinién 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 descripcién, hecho que no
sucedié debido a que como se demostrd antetiormente si hay diferencias entre
D1 y la solicitud en estudio.
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1.2 Novedad de la presente invencion sobre la anterioridad D1 (WO
03/068123)

Por su patte, la referencia D2 revela una hoja grabada en relieve hecha de dos
capas, constituidas 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 particular primeros
alineamientos mas grandes que las
segundas proyecciones. De hecho, al
observar las figuras y en especial la figura 3
se puede constatar que no hay un patrén
uniforme de unién entre las dos capas a
diferencia de lo mostrado en la presente
invencién, toda vez que D2 muestra como

las onas __con rforacio as
pequefias tanto en la primera como en | Flg.3

la segunda capa, se unen en un plano

configurando un pattén  de unién

totalmente diferente al patrdn realizado por las perforaciones mas grandes. Esto
resulta ser totalmente diferente a lo mostrado en las figuras 30 y 31 y en las
reivindicaciones de la invencién en estudio, toda vez que la presente solicitud

ensefia una estructura con dos capas para articulos absorbentes en donde la
primera capa v la segunda capa se encuentran estructuradas y atregladas
de ta] forma que la primera capa entra en contacto con la segunda capa en
cada una de las “macro-estructuras” o “caracteristicas macroscopicas” y
la primera capa entre en contacto con la superficie plana de la segunda
capa_en areas seleccionadas localizadas entre dichas caracteristicas
macroscopicas.

De hecho, se dirige la atencidén de ese despacho al aspecto relacionado con las
macro estructuras o caracteristicas macroscopicas, toda vez que la presente
invencion sefiala que la unién entre las dos capas se lleva a cabo mediante dichas
caractetisticas y no como se revela en D2 donde las dos capas hacen contacto de
manera que unas perforaciones (las pequefias) lo hacen “cresta a cresta” y las
otras (las grandes) lo hacen “valle a valle”.

En consecuencia, ese despacho debe reconsiderar su punto de vista acerca del
requisito de novedad, toda vez que si existen diferencias entre D2 y la solicitud
en estudio.
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2. Argumentos esbozados por ese Despacho

2.1 Respecto a la claridad de la solicitud, ese despacho afirma que la palabra
compuesta “macro-caractetistica” no se acepta porque no existe en nuestro
idioma. Sobre este particular, me permito decir que la traducci6n al espaiiol
también debe ser cuidadosa en el sentido de ser fiel al sentido del texto de
partida, y no caer en explicaciones o ampliaciones que pueden cambiar el sentido
de lo que originalmente se desea expresar. Es asi que dicha palabra aunque no
aparezca dentro del Diccionatio de la Lengua Espafiola de la Real academia
Espafiola, tiene sentido cuando se toma en el contexto de la solicitud.

En este sentido, si ese despacho no consideté pertinente la modificacion
realizada a esta palabra mediante mi memorial del 13 de enero de 2007, debi6
haber solicitado mediante otro examen de fondo, que el término fuese cambiado
por el que ahora sugiere esa entidad, y no pronunciarse mediante una resolucion
que no da la oportunidad al solicitante de solucionar cuestiones de forma de
redaccién tan simples como el uso de una palabra compuesta como lo es el
término “macro-caractetistica”.

2.2 De otra parte, en cuanto a que las explicaciones presentadas en mi
memorial anterior son irrelevantes potrque se hizo una comparacién entre
reivindicaciones, me permito decir que no estoy de acuerdo con lo mencionado
por ese despacho, toda ves que si las reivindicaciones son las que muestran la
parte que hace que la invenci6n sea diferente a lo expuesto en la técnica anterior,
resulta legftimo realizar una comparacién entre reivindicaciones, pues se esta
comparando lo novedoso de una invencién con lo nuevo expuesto en la otra.

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 invencién, ese
despacho debi6 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 absoluta), hecho que no sucedié pues como qued6 demostrado en este
memorial, D1 difiere de la presente invencién en aspecto pequefios, que podrian
ser considerados banales pero que en ultimas son los que hacen diferente la
invencién en estudio de lo revelado en D1.

3. Conclusion

En virtud de los argumentos anteriormente expuestos, debe quedar claro para la
Superintendencia de Industria y Comercio que el examen de novedad contenido
en la resoluciéon 44769 del 27 de diciembre 2007, se basé en una errdnea
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explicado y ademds que no se le brindé la oportunidad al solicitante de superar
las no conformidades expuestas por ese despacho con relacién al uso de un
término que segin lo expuesto por esa oficina no existe en espafiol.

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

a) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2)
y 59 (inciso 2) del Cédigo Contencioso Administrativo se consideren y se
resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como
las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolucion No. 44769 del 27 de diciembre de 2007 expedida
por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el
privilegio de patente de invencién a la solicitud de mi mandante

Sefior Superintendente,
JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C.39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228
Céd. 5376
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECURSO
Radicacion N° 04-84677
Clasificacion internacional A61F13/15
Concepto Técnico N° 766

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 48 de
la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, se le comunica:

1) Documentos estudiados:
Para el presente estudio se tendra en cuenta:

a) Descripcién:
Folios 6 a69 tal como se radicé inicialmente
Folios 345 a 359 tal como se modificé en fecha 16 de enero
de 2007
b) Reivindicaciones:
Folios 70 a 72 tal como se radicé inicialmente
Folios 360 a 362 tal como se modificé en fecha 16 de enero
de 2007
c) Dibujos: Folios 73 a 106 tal como se radicé inicialmente
d) Prioridad: Folios: 111 a 248
Fecha 29 de agosto de 2003
- Pais Estados Unidos
Numero 10/651676
e) Conceptos técnicos 1407 y 2203
f) Argumentos del solicitante
Folios: 334 a 342
g) Resolucion 44769 por la que se niega la patente
h) Memorial de Recurso del 30 de enero de 2008
Folios 379 a 385

2) Argumentos Del Solicitante en su Memorial Del Recurso De Reposicion:

Mediante el memorial de fecha 30 de enero de 2008 se recurre la resolucion 44769
emitida el dia 27 de diciembre de 2007 en los siguientes términos:

“‘En relacién con los argumentos presentados por ese Despacho tanto en la
resolucion impugnada como en el concepto técnico 2203, es necesario sefialar que
carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia 'y
reglas técnicas que existen para desvirtuar la novedad de la invencién.”

“... se hace necesario sefalar de nuevo cual es la materia objeto revelada 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 de ellos revela de manera
integra las caracteristicas técnicas de la presente solicitud.”

“...el documento D1 aunque revela un contenido similar al contenido de la presente
invencion. se diferencia de esta solicitud en el hecho aue en dicha anterioridad las
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pagina 2, entre las lineas 1 a 5 de lareferencia D1...en este sentido, dirijo la atencién
de ese despacho a la figura 31 de la solicitud en estudio...figura 29...figura 31...”

“En este sentido, manifiesto que ese despacho debib fijarse mas en las diferencias
que presenta la solicitud en estudio frente a lo revelado en D1 y no simplemente
aseverar de manera categoérica que D1 ‘revela exactamente la misma materia que se
desea proteger en Colombia’... toda vez que como queda demostrado en este escrito

si hay diferencias entre lo revelado en D1 y la solicitud en estudio... toda vez que en
la presente invencion las caracteristicas macroscépicas se proyectan a partir de la
segunda capa y no de cualquiera de la capa primera o segunda como lorevela D1...”

“De otra parte, no resulta descabellado ni absurdo comparar reivindicaciones como
lo manifest6 el examinador... toda vez que las reivindicaciones son la parte de una
invencion que muestra la materia que se diferencia de la técnica ya existente, y en el
presente caso, si segun la opinidon de ese despacho D1 revelaba la misma materia,
debi6é probar que no existia ni una sola diferencia entre estas dos invenciones
tanto en las reivindicaciones como en la descripcién, hecho que no sucedié debido a
que como se demostré anteriormente si hay diferencias entre D1 y la solicitud en
estudio.”

“Por su parte la referencia D2... se puede constatar que no hay un patrén uniforme
de unién entre las dos capas a diferencia de lo mostrado en la presente invencion...
mostrado en las figuras 30 y 31... de hecho se dirige la atencion a ese despacho al
aspecto relacionado con las macro estructuras o caracteristicas macroscépicas, toda
vez que la presente invencién sefiala que la union entre las dos capas se lleva a
cabo mediante dichas caracteristicas y no como se revela en D2 donde las dos capas
hacen contacto de manera que unen perforaciones (las pequenas) lo hacen crestaa
cresta y las otras (las grandes) lo hacen valle a valle ...”

‘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.
Sabre este particular, me permito decir que la traduccién al espafiol también debe ser
cuidadosa en el sentido de ser fiel al sentido del texto de partida, y no caer en
explicaciones o ampliaciones que pueden cambiar el sentido de lo que originaimente
se desea expresar. Es asi que dicha palabra aunque no aparezca dentro del
Diccionario de la Lengua Espafola de la Real Academia Espafola, tiene sentido
cuando se toma en el contexto de la solicitud.”

“En este sentido, si ese despacho no consider6 pertinente la modificacién realizada a
esta palabra mediante mi memorial del 13 de enero de 2007, debié haber solicitado
mediante otro examen de fondo, que el término fuese cambiado por el que ahora
sugiere esa entidad, y no pronunciarse mediante una resolucién que no da la
oportunidad al solicitante de solucionar cuestiones de forma de redaccién tan
simples como el uso de una palabra compuesta como lo es el término “macro-

non

caracteristica”.

“De otra parte en cuanto a que las explicaciones presentadas en memorial anterior
son irrelevantes porque se hizo una comparacion entre reivindicaciones, me permito
decir que no estoy de acuerdo con lo mencionado por ese despacho, toda ves (sic)
que si las reivindicaciones son la que muestran la parte que hace que la invencion
sea diferente a lo expuesto en la técnica anterior, resulta legitimo realizar una
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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 invencién, ese despacho debid
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 absoluta), hecho
que no sucedié pues como quedd demostrado en este memorial, D1 difiere de la
presente invencion en aspectos pequenos, que podrian ser considerados banales
pero que en ultimas son los que hacen diferente la invencién en estudio de lo
revelado en D1.”

3) Respuesta A Los Argumentos Del Solicitante

Segun lo dispuesto en el articulo 59 del Cédigo Contencioso Administrativo se
procede a hacer el analisis en los siguientes términos:

a) Fundamento Juridico

i) Elarticulo 14 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos
de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacién industrial.”

ii) Elarticulo 81 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma,
configuracién o disposicién de elementos, de algun artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que
permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién del
objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o
efecto técnico que antes no tenia.”

iii) El articulo 16 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Una invencién se considerard nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica”.’El estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcidén escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en
su caso, de la prioridad reconocida”. “Solo para el efecto de la
determinacion de novedad, también se considerara dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite 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 esté incluido
en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”

iv) El articulo 30 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Las reivindicaciones definiran la materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion.”

v) Elarticulo 48 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgara el titulo
de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgara el titulo
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vi) El articulo 51 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

establece que: “El alcance de la proteccion conferida por la patente estara
determinado por el tenor de las reivindicaciones.”

b) Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente

i)

Inicia el solicitante su argumentacion sefialando que “En relacion con los
argumentos presentados por ese Despacho tanto en la resolucion
impugnada como en el concepto técnico 2203, es necesario sefialar que
carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas,
jurisprudencia y reglas técnicas que existen para desvirtuar la novedad de
la invencioén.”

Como se demostrara en las lineas siguientes, el recurrente envia un
memorial que muestra un sinnimero de elementos contrarios a la
legislacién vigente.

Continua el recurrente “... se hace necesario sefialar de nuevo cual es la
materia objeto revelada en cada una de estas anterioridades con elfin de
realzar la novedad de la solicitud en estudio sobre cada documento citado
y demostrar que ninguno de ellos revela de manera integra las
caracteristicas técnicas de la presente solicitud.”

Al hacer el estudio, por parte de esta oficina, se encontr6 que al comparar
la solicitud negada con las anterioridades citada los elementos coincidian
en su totalidad. Obsérvese como se realizé la comparacién con la
anterioridad D1 en el concepto técnico 2203.

D1 ensefa (ver todo el documento) una estructura de dos capas para
articulos absorbentes desechables que comprende:

+ una primera capa permeable a un fluido (ver todo el documento, en
especial pagina 6 de D1),

+ una segunda capa permeable a un fluido (ver todo el documento, en
especial pagina 6 de D1) en comunicacion 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 capay la
segunda capa estan estructuradas y arregladas de manera que la primera
capa entra en contacto con la segunda capa en cada una 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 pagina 8, 9 10 y
siguientes de D1). Como se dijo en el concepto técnico 1407, en la
solicitud para Colombiay en D1 se encuentran los mismos dibujos, largos
apartes de la descripcion exactamente iguales y casi las mismas
reivindicaciones.

Como se demuestra, esta oficina comparé todas las caracteristicas de la
reivindicacién principal, objeto de la peticion de proteccion, y se procedié a
comparar uno a uno los elementos con la anterioridad D1. Todos los
elementos citados se encontraron en la anterioridad. Todos sin
excepcion.
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De lo anterior se tiene due la oficina realizé el estudié completo
acerca de la hovedad de la solicitud.

Prosigue el recurrente “...el documento D1 aunque revela un contenido
similar al contenido de la presente invencién, se diferencia de esta
solicitud en el hecho que en dicha anterioridad las ‘caracteristicas
macroscopicas’ 0 ‘macro- caracteristicas’ pueden ser proyectadas desde
la capa 1 6 desde la capa 2. Esto lo puede corroborar ese despacho en la
péagina 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...figura 29.. .figura 31...”

“En este sentido, manifiesto que ese despacho debié fijjarse mas en las
diferencias que presenta la solicitud en estudio frente a lo revelado en D1y
no simplemente aseverar de manera categérica que D1 ‘revela
exactamente la misma materia que se desea proteger en Colombia’... toda
vez que como queda demostrado en este escrito si hay diferencias entre
lo revelado en D1 y la solicitud en estudio... toda vez que en la presente
invencion las caracteristicas macroscopicas se proyectan a partir de la
segunda capa y no de cualquiera de la capa primera o segunda como lo
revela D1...”

El recurrente establece que la solicitud negada y la anterioridad D1 se
diferencian inicamente en que en la anterioridad las ‘caracteristicas
macroscopicas’ 0 ‘macro- caracteristicas’ pueden ser proyectadas desde
la capa 1 6 desde la capa 2. De acuerdo a lo que pretendia proteger la
solicitud se encuentra “una primera capa permeable a un fluido; una
segunda capa permeable a un fluido en comunicacién 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 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 cada una 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.”

De lo anterior se tiene que

e ES TOTALMENTE 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 ANALISIS HECHO POR ESTA
OFICINA. EN EL OBJETO DE PROTECCION NO SE ASEVERA QUE
LAS CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS SE PROYECTAN A
PARTIR DE LA SEGUNDA CAPA

¢ Independientemente de que los argumentos no puedan tenerse en
cuenta (como ya se demostr6), vale la pena anotar que el mismo
recurrente deduce que su solicitud no tiene novedad. Los argumentos
que el recurrente emplea son
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macroscopicas” se proyectan desde una u otra capa
o ‘“las ‘caracteristicas macroscépicas’ o ‘macro- caracteristicas’
pueden ser proyectadas desde la capa 1 6 desde la capa 2" en
la anterioridad D1.
o “en la presente invencion las caracteristicas macroscopicas 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 igualmente valido proyectarlo desde la capa 1
como de la segunda capa. Si en la solicitud colombiana los elementos
macroscopicos se proyectan desde la segunda capa, el mismo
recurrente reconoce que la anterioridad sefiala esa caracteristica de
manera explicita. Es decir, lo que el recurrente sefala como diferencia
no es tal, sino es una congruencia total. Si dicha caracteristica era la
que el recurrente mostraba como diferencia, y como el mismo
recurrente demuestra que no es tal, todas las caracteristicas que
pretendia proteger la solicitud se encuentran en la anterioridad, y, por
consiguiente, no existe novedad alguna.
Como se demuestra no existe novedad en la solicitud negada.

iv) Continua el recurrente “De ofra parte, no resulta descabellado ni absurdo
comparar reivindicaciones como lo manifesté el examinador... toda vez
que las reivindicaciones son la parte de una invencién que muestra la
materia que se diferencia de la técnica ya existente, y en el presente caso,
si segun la opinién de ese despacho D1 revelaba la misma materia, debio
probar que no existia ni una sola diferencia entre estas dos invenciones
tanto en las reivindicaciones como en la descripcién, hecho que no
sucedi6 debido a que como se demostré anteriormente si hay diferencias
entre D1 y la solicitud en estudio.”

A través de todo el documento se puede demostrar que las respuestas a
los requerimientos de esta oficina estan llenas de juicios y apreciaciones
desafortunadas contrarias al arte de las patentes.

El recurrente 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.

Nuevamente se le recuerda al recurrente que el articulo 30 de la Decisioén
486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que: “Las
reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente”. El articulo 14 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina establece que: “Los Paises Miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”  Elarticulo 81 de
la Decisién 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina establece que:
“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracién o
disposicién de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento,
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incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que
antes no tenia.” El articulo 16 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina establece que: “Una invencién se considerara nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica”. “El estado de la

técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por

una_descripciéon_escrita_u_oral, utilizaciéon, comercializacion o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud

de patente o, 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 efectos de su estudio se debe
considerar el estado de la técnica la_cual comprende todo lo que haya
sido accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por consiguiente la argumentacion traida a través de todos los memoriales
anexados a esta oficina, incluyendo el memorial de recurso, no es sino una
manifestacion del desconocimiento del oficio y no puede ser tenido en
cuenta dado lo absurda de la misma.

Para seguir reafirmando la impericia de quién redacta el memorial, el
recurrente pretende que se debe comparar completamente las
descripciones de la solicitud y de las anterioridades para efectos de
determinar la novedad de una solicitud. Se le indica y ensena al
memorialista que el articulo 30 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina establece que: “Las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente”. El articulo 51 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que: “El
alcance de la proteccion conferida por la patente estara determinado por el
tenor de las reivindicaciones.” La_patentabilidad no se evalGa
comparando descripciones. La patentabilidad se evalua a través de las
reivindicaciones del documento que solicita la proteccién. Y se evalua de
acuerdo a lo comprendido en el estado de la técnica, donde el estado de
la técnica incluye todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacioén de la solicitud de patente o, en
su caso, de la prioridad reconocida. -

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.

Prosigue el recurrente: “Por su parte la referencia D2... se puede constatar
que no hay un patrén uniforme de unién entre las dos capas a diferencia
de lo mostrado en la presente invencién... mostrado en las figuras 30 y
31... de hecho se dirige la atencién a ese despacho al aspecto relacionado
con las macro estructuras o caracteristicas macroscopicas, toda vez que
la presente invencion sefiala que la unién entre las dos capas se lleva a
cabo mediante dichas caracteristicas y no como se revela en D2 donde las
dos capas hacen contacto de manera que unen perforaciones (las
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La reivindicacion 1 de la solicitud colombiana negada afirma que lo que se
consideraba como objeto de proteccién 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
comunicacién 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 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
cada una 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 reivindicacion NUNCA SE HABLA de patrones uniformes.
Tampoco si la unién es entre valles o entre crestas. Esto no es objeto de
analisis porque nada tiene que ver con materia que se deseaba proteger
mediante la patente (definicion de reivindicacién, articulo 30 Decision 486).
Por tanto, los argumentos del recurrente no tienen ningun piso y no
pueden ser tenidos en cuenta.

Continua el recurrente “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. Sobre este particular, me
permito decir que la traduccién al espafiol también debe ser cuidadosa en
el sentido de ser fiel al sentido del texto de partida, y no caer en
explicaciones o ampliaciones que pueden cambiar el sentido de lo que
originalmente se desea expresar. Es asi que dicha palabra aunque no
aparezca dentro del Diccionario de la Lengua Espafiola de la Real
Academia Espariola, tiene sentido cuando se toma en el contexto de la
solicitud.” ~

Es totalmente inaceptable la respuesta del recurrente. Consiente que la
palabra macro-caracteristica no existe en espanol. Pero al mismo tiempo
afirma que asi no pertenezca al idioma tiene sentido cuando se toma en un
contexto. Se recuerda que las reivindicaciones definiran la materia que se
desea proteger mediante la patente, deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion. Ademas, que la descripcion
debera divulgar la invencién de manera suficientemente clara y completa
para su comprension y para que una persona capacitada en la materia
técnica correspondiente pueda ejecutarla. Por tanto, de ninguna manera es
aceptable que se “inventen” palabras en otro idioma para justificar la
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incapacidad de realizar una traduccion correcta; ademas, si es posible // LN

realizar dicha traduccién sin afiadir nuevas palabras al espafiol técnico. La’
frase objeto de la discusiéon podia perfectamente traducirse de manera
adecuada, pero se prefiri6 crear un término que no existia. Esto
naturalmente va contra lo que dicta la legislacién, y, por consiguiente,
inaceptable.

vii) Prosigue el recurrente: “En este sentido, si ese despacho no consideré

pertinente la modificacién realizada a esta palabra mediante mi memorial
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entidad, y no pronunciarse mediante una resolucién que no da la
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’.

Como el mismo recurrente lo sefiala era una cuestién de forma, y por lo
mismo no puede solicitarse otro examen de fondo para dirimir algo de
forma. Esta oficina podia hacer el examen de fondo a pesar del
impedimento formal tal como lo acot6 el concepto 2203, donde se decia
que es posible realizar un estudio de este capitulo dado que la traduccién
no deberia ameritar mayor esfuerzo y podria entenderse. La palabra con
mayor problema “macro-feature” se entenderia entonces como “elementos
macroscopicos caracteristicos” no como “macrocaracteristicas”. Por
consiguiente es improcedente la afirmacién del recurrente.

viii)insiste el recurrente: “De ofra parte en cuanto a que las explicaciones
presentadas en memorial anterior son irrelevantes porque se hizo una
comparacion entre reivindicaciones, me permito decir que no estoy de
acuerdo con lo mencionado por ese despacho, toda ves (sic) que si las
reivindicaciones son la que muestran la parte que hace que la invencién
sea diferente a lo expuesto en la técnica anterior, resulta legitimo realizar
una comparacién entre reivindicaciones, pues se esta comparando lo
novedoso de una invencién con lo nuevo expuesto en la ofra.”

Nuevamente se le recuerda al recurrente que el articulo 30 de la Decisién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que: “Las
reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente”. El articulo 14 de la Decisién 486 de la Comisiéon de la
Comunidad Andina establece que: “Los Paises Miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”  Elarticulo 81 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que:
“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracién o
disposicién de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un
mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacion del objeto que le
incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que
antes no tenia.” El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina establece que: “Una invencion se considerara nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica”. “El estado de la
técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una_descripcidon _escrita _u_oral, utilizacion, comercializacién o
cualguier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud
de patente o0, 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 efectos de su estudio se debe
considerar el estado de la técnica la_ cual comprende todo lo que haya
sido accesible al publico por una descripcién escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion
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Por consiguiente la argumentacion traida a través de todos los memoriales
anexados a esta oficina, incluyendo el memorial de recurso, no puede ser
tenido en cuenta dado lo absurda de la misma.

ix) Concluye el recurrente: “Si bien es cierfo que el estado del arte
comprende TODO es decir descripciones y reivindicaciones, tambiéen 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 debio
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 absoluta), hecho que no sucedié pues como quedé demostrado
en este memorial, D1 difiere de la presente invencion en aspectos
pequefrios, que podrian ser considerados banales pero que en ulfimas son
los que hacen diferente la invencién en estudio de lo revelado en D1.”

Es absurdo e inaceptable el argumento que para que exista novedad
absoluta los documentos tienen que ser exactamente iguales. Se le indica
y ensefia al memorialista que el articulo 30 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina establece que: “Las reivindicaciones
definiran la materia que se desea proteger mediante la patente”. EI
articulo 51 de la Decisidén 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina
establece que: “El alcance de la proteccidn conferida por la patente estara
determinado por el tenor de las reivindicaciones.” La patentabilidad no
se evalia comparando descripciones. La patentabilidad se evalua a
través de las reivindicaciones del documento que solicita la protecciéon. Y
se evallia de acuerdo a lo comprendido en el estado de la técnica, donde
el estado de la técnica incluye todo lo que haya sido accesible al pablico
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. La novedad absoluta no se halla
cuando las descripciones difieren. Una invencion 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
patente. Por tanto, la argumentacién del recurrente es a todas luces
inaceptable.

5. CONCLUSION

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda confirmar la NEGACION del privilegio
solicitado 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 que define
la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Bogota D. C., 12 de marzo de 2008
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