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Solicitiidde patente a nombre de McNPC, Inc. --------

Yo, JIMEXA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de ml finna, 
dorniciliada en Ia carrera 11 No. 86-5.3, piso 6 obtando corno apoderada de Ia 

sociedad McNeIl-PPC, Inc. domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de 
America, solicitante de la patente de la referenda, en respuesta al oficio No. 6792 
notificado pot fijaciÆn en lista ci 23 de mayo de 2008, relacionado con ci 
concepto rØcnico de fond N6_1290, paxa el cual solicitó prórroga, me 

permito manifestar: 

1. Con fundamento en Ia facuitad que confiere el ardculo 34 de la Decision 

486 -Jsolicitante para modiflear la solicitud de patente en cuaiquier 
memento del ttÆmite, presento junto con este memonal nuevo capItalo 
descriptico v nuevo capitulo reivindicatorio en el cmi se realizan las 
modificaciones mÆs abajo enunciadas. 

1.1 Se rnodiflcó todo ci capItulo reivindicatorio de mode que ahora presenta ci 
tØrmino "caractetizado per", con el fin de resaltar la diferencia entre el 
prembu10 v la prte caracterizante, 

1.2 Se modificó la teivindieación  26 creando una dependencia entre dicha 

clÆusula v la reivindicaclOn independiente 1, toda vez que se menciona la 

estructura all divulgada. 

1.3 AsI inismo, se creO una nueva dependencia entre la reivindicación 27 y las 
reivindicaclones I y 8, mencionando la estructura que se reclama en dichas 

� clÆusulas, 

1.5 Adicionalmente, se modificó Ia reivindicaciOn 29, de modo que se 
mencione una est.rucmra flexible absorbente de liquido acuoso come la 

que Se reclaina en las reivindicaciones 1, 9 v 14, creando asI una 

dependencia entre dichas dÆusulas. 

En cuanto a estas modificaciones me permito decir que las mismas no amplian de 

ninguna manera Ia materia objeto de la presente solicitnd y se realizaron con ci 

£nimo dc superar !as objeciones de clatidad y unidad de invextción plianteadas pox 
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Como se observa on la reivindicaciOn principal el solkitante caracteriza las 
reivindicaciones por el resuttado enunciado arriba (es decir, por la absorbencia 
y pro Is rigidez Gurley), mas no por Ia forma en que so llegO a ese resultado. 
Esto es inadmisible Las reivindicaciones deben caractenzar un producto por 
(a forma 0 constitucton del mismo, (as partes que 10 componen y todo 10 quo 
perrmta establecer deCOflT se (Iegp a e  resultado No se aceptan 
reivindicaciones quo caractericen resuttdps 
Esta observaoiOn ye habia sido hechien el concepto tØcn,co 2505 (folio 105) y 
el solicitante no ha realtado ia 9r cpipres pertinentes 
En el folio Ili, et solicitanth enurTà qUŁuna do las caracteristicas de la 
presente invencion radica en quo l, TQØZ  de Gurley del material descrito no 
exceda los 400 mg Contrłno  a lo sefialadb per el solicitante en su memorial, en 
(a descripoion dicha propiedad nocorresponde a una caracteristica nueva sino a 
una propiedad deseada 
Ademas do to anterior, el 61id5tante debe recordar quo (a legislacion es clara en 
estabtecer quo "se considera modelo do utilidad, a toda nueva forma, 
conf,guracjc5n o disposiciôn do elementos do algcrn artefacto, herramionta, 
instrumento, mecanismo u otro objetqo do alguna�parte del mismo, que permita 

. 
un mejor a diferente furicionamlØnto, utilizaciÔn o fabricaciOn del objeto que le 
incorpore o quo le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto tecnico que 
antes no tenla" (Articulo 81 Decision 486) En consecuencia no se podria 
otorgar privttegio a una solicitud que so caractenza por unas propiedades, dado 
quo no correspenderia nL a una nuevaformi a una nUa conflguraciOn 

� (RAE define configLar .corp Dardeterm.inada forma a algo’, algo que 
evidentemente ’no correspond con una propiedad fisica) ni a una disposición 
do elementos Por consgiitente t sohtante estÆ obligado a qurtar las 
propiedades do (a parte caractertitad-Ja reivindicacion s desea quo so le 
otorgue un privilegio de patent4edip,deu till idad 

Par lo anterior, el apitulojvFndicatoo no cumple con el requisito de definiciOn, 
claridad, concIsiOn a austento par Ia dsripciOn de acuerdd at art. 30 de Is 
DecisiOn 486ylo att22 Tratado PCT. : 
El soticitante solo tendrÆ Üna Ultima oportunidad decorregir su solicitud 

5 Unidad do invención (Articulo 25 D 486) 

La presente solicitud no bone unidad do invenciOn, dada quo contempla diferentes 
� conceptos inventivos relacionados as.,, 

� La pnmera es una estructura absorbcnte (reivindicaciOn I  dependientes) 
� La segunda es un arliculo absorbente (reivindicaciOn 27) Ia cue! considera coma 

nuevos an gran nümero cia panes no ijicluidas on la reivindicación I 
� La tereera es an art kulo absorbents freivindicaciOn 29)16 eLm! considera como. 

nuevos ut’, gran nUrharo dØpartes. no incluidas en ía reivindicación 1, y 
diforentes a las de las reivindiaçiôn  27 

� S 

� � S 

Entre ettos no existe una relaciOn ue lo que considera nuevo cada 
reivindicacion independenteciifiŁ(e to qu& considera nuevo (as demas 
reivindicaciones independientes 

Par 10 anterior, se puede concIiir que IapresØnte solicitud no cumpld con Øl 
� requisito de.unidad deinvención. � S 

� 

El soticitante arguments quo segün el artIculo, 25 "La solicitud do patente sOlo 
pod.rÆ comprender una invención o Un grupo de’’  invenciones relacionadas entre si, 
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de manera que conformeri un ünico concepto inventivo" y que el ünico concepto 
inventivo es Ia estructura absôrbertte de a reivindicación 1. 

La conclusion a Ia que Ilega el solicitante es totalmente fa!sa. El Tribunal Andino ha 
dicho, citando varios tratadistas, (Proceso 69-IP-2007) que"( ) todo invento, para 
hacerse acreedor a un un solo objeto principal ( ) que se 
define en La oriniera reivtndicarón, çyo c  oh’ tenido debe concretarse a enunciar La 

Es, por to tato, la prirne Ii çapta  .de La novedad del nivel 
inventivo 0, to que es igual, deiiiobjeto pnncipat El privitegio otorgado se limita, en 
consecuencia, a to enunctado en La piiniera reivindicación y dos patentes de 
invenciOn pueden coexistir silos çontŒriidô&dØ  la, primera reivindicaciOn de cada 
una de eltas no coinciden ( ) Las reiyind,caciones subsiciuientes deben estar 
subordinadas a Ia primera comp otras tantas caracteristicas que subsidianamente 
concurren a la realizacion del objetivo principal del invento en multiples formas, 
todas ellas comprendidas por u esertcia en La primera reivindicaciOn De modo que 
Las mismas caracteristicas enunciadas Łnura reMndicaciOn subsisten a La primera, 
pueden figurar en � dos patentØs d, iævenciôn sin que haya interferencia de 

. derechos, porque en cada caso concurren asolucionar dos objetos principales 
diferentes". (Resaltado de La oficina) 
De 10 anterior se tiene que las reivindicaciones subsiguientes deben estar 
subordinadas a la reMndicación primera y no pueden encontrarse sueltas como en 
la preserite solicitud se encuentran 

Por otro lado, el Tribunal es c1ar en serar que el contenido concreto de la 
primera reivindicacion debe seiaIar las aractr icas que considera nu vas. En el 
la reivindicacion 27 y La tambien, relacionan 
cosas que se corisideran nuevspe en La primera reivindicacion, to 
que contradice directament to eàgiJo pr el lgisIador 

Ademas, y contrarto a to afirmado por el solicitante no hay un unico concepto 
inventivo Debe recordar el solicitante que La parte caracteristica de la primera 
reivindicacion es to que se corisidera comp nOvedoso e inventivo (Tribunal Andino, 
"todo invento, para hacerse acreedor a yn privilegio, debe tener un solo objeto 
principal( ) çe se define en La primera reivindicación, cuvo contenido debe 
concretarse a enunciar La caracteristica o el coniunto de caracteristicas que refleLan 
La novedad del invento’. Es, por to tanto, Ia pnmera reivtndicacion expresiOn exacta 
de La novedad del nivel inventivo o, Jo es iguJ,de su objetoprincipar’). Luego si 
existen otras caracteristicas diferentes a là .de la  primera reivindicaciOn en 
reivindicaciones subsecuentes que no estÆn subordinàdas a La primera, por ende 
son independientes, sØ concluye queno hay un ünio concepto inventivo. 

El sdlicitante sol6.tendrÆ una Oltima oporttinidad para modificar su solicitud. 

6 Determinacion del Estado d6-44‘  

De acuerdo a to observado, NO epo far una correcta DetermtnaclQn 
del Estado de la TØcnt y*&uaój  de Los requisitos de patentabllidad 
Solo cuando se haya corrgid: adcuad amen t&1a solicitUd y se haya orientado de 
forma tat que sea claro Lo que quier ser proe9Ido, solo en ese momento esta 
oficina podra elaborar una deterninaciori corecta del estado de La tØcnica y una 
evaluación correcta de Los requisitos de patentabilidad 
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