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Re: Expediente No. 06-110.150
Solicitud de patente a nombre de McNeil-PPC, Inc.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN i1dentficada como aparece al
pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, 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,
tnterpongo recyrso de reposicion contra la resolucion No. 16042 del dia 28 de marzo de
2011, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la
cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente
de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Mi mandante permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada
uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de
fondo No. 13081, presentada ante ese despacho el 18 de enero de 2011.

1.1  Laviolacién del indebido proceso.

En primer lugar, nos permitimos informatle a ese despacho que los argumentos
presentados como respuesta al oficio No. 13081 el 18 de enero de 2011, con el
fin de demostrar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo como se
encuentra definido en el articulo 18 de la Decision 486, a la luz de los
documentos US 6620143 (D1) y US 6191189 (D2), no fueron considerados en su
totalidad por el examinador toda vez que no se dio respuesta a los mismos y asi,
la resolucion en cuestion no indica por qué razdn o razones dichos argumentos
siguen siendo 1nvilidos para el cumplimiento del nivel inventivo.

En este sentido, la recurrente indicd previamente que “De este modo, ¢l solicitante ha
encontrado de forma sorprendente que para solucionar este problema y suplir la necesidad que se
genera con los articulos absorbentes que se unen al cuerpo y que existen en el estado del arte al
momento de la presentacion de la solicitud prioritaria, se requiere que el adhesivo de la toalla
sanitaria cumpla con unas caracteristicas espectficas que lo permitan adherirse de forma
satisfactoria al cuerpo de la usuaria, es decir que proporcione seguridad y no se desprenda
[facilmente al mismo tiempo que permite que la usuaria lo pueda despegar después de su uso sin
dolor”, para lo cual ese despacho no realizé ninguna afirmacién al respecto ni
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indicé las razones pot las cuales las antetioridades también solucionan el
problema existente en ¢l estado del arte mediante la aplicacién de una solucion
como se plantea en la presente invencion.

Del mismo modo, el solicitante indicd que “E#n consecuencia, se puede ver que las
caracteristicas que se encuentran en la reivindicacion independiente 1 de la solicitud en estudio,
corresponden un avance a lo que se encontraba en el estado del arte, tal y como se menciond
anteriormente y ademds, no habian sido anticipadas por ningrin documento al momento de la
presentacion de la solicitud prioritaria y tampoco hubiesen sido obvia o evidentes para una
persona versada en la materia con acceso a dichos documentos D1 y D2, Ademds, es
importante fener en cuenta que de las pruebas realizadas a la presente invencion y mostradas en
la figura 5 y el ejemplo 1, el problema fue solucionado y la necesidad suplida, teniendo en cuenta
gue el dolor fue de 4.0 en una escala de 1 a 10, lo que quiere decir que dicho dolor puede ser
tolerado por la usuaria y hace gue el adhesivo con las propiedades especificadas en la nueva
rezvindicacion independiente 1, al mismo tempo haga que la toalla sanitaria que se desea
proteger sea superior a las existentes en el estado del arte”, para lo cual ¢l examinador no
presentd ninguna respuesta sino que simplemente se limitd a indicar que se
confirma la falta del cumplimiento de nivel inventivo de la invencién definida en
las reivindicaciones 1 a 21, con lo cual el solicitante manifiesta que ese despacho
no hizo ninguna manifestacién y guardé silencio sobre este atgumento y se viola
el debido proceso del solicitante.

1.2  Laviolacion del nivel inventivo.

De otra parte, como se evidencia mas adelante, es deseo del solicitante presentar
argumentos contra las declaraciones de esa Supetintendencia indicando como
primera medida que el examinador no realizé una adecuada interpretacién del
articulo 18 de la Decisidon 486 y parte de premisas erradas, en cuanto a la
supuesta obviedad de la materia objeto de la presente invencidn, y realiza un
equivocado andlisis del requisito en cuestidn, para finalmente negar sin
justificacion la patente para la solicitud en comento.

En este sentido, volvemos sobre el particular que el articulo 18 de la Decision
486 determina que “wna invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en Ia materia técnica corvespondiente, esa invencion no
bubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (El
subrayado es nuestro).

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacion de
los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El anilisis de nivel
inventivo debe demostrar la obviedad de la invencién y establecer cé6mo ésta no
conttene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en
cuenta que se hace necesario demostrar que la invencién analizada carece de
nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.
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Asi las cosas, es importante mencionar una vez mas que el Manual Andino de
Patentes establece que “La cuestion para el examinador es si la invencidn reivindicada es o
no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falia de cualguier ventaja técnica
no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. EIl examinador no debe
determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo
existe o no, no hay respuestas intermnedias” (El subtayado es nuestro). Para
esto, el mismo Manual en la pagina 74 determina que existe un método guia con
el fin de llevar a cabo un andlisis de nivel inventivo apropiado, €l cual se basa en
lo siguiente:

“10.2 Métods para la evaluacion del nivel inventivo
10.2.1 Andlisis problema-solucion
DPara determinar si el objeto de la reivindicacion resulta obvio o se deriva de manera evidente del

estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solucion.
(-..) La pregunta es squé problema resuelven las diferencias técnicas entre la invencidn y el

estado de la téonica mds cercano?

Dichas diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, entre la invencin y el estado de la
técnica mds cercano representan Ia solucion al problema técnico en cuestion.

Se debe definir el problema sin Incluir elementos de la solucién, porgue entonces la
solucion seria evidente.

(...) La pregunta a contestar es si feniendo en cuenta ¢l estado de la técnica en su conjunto
existe alguna indicacidn que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el
estado de la técnica mds cercano para resolver el problema técnico, de tal forma qgue Hegne a un
resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicacion(es).

(-..) En resumen, el examinador debe plantearse las sigusentes preguntas:

- gestaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el
problema?;

- gde resolverlo en la forma en que se reivindica?; y

- gde prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventive” (El subrayado es
nuestro).

En este sentido, considerando la informacion establecida en el Manual Andino,
se puede declarar nuevamente que la presente solicitud cumple con el requisito
de nivel inventivo toda vez que el objetivo principal es suministrar un articulo
absorbente que se une al cuerpo, el cual cuenta con un adhesivo novedoso que se
encuentra definido por una setie de propiedades que lo diferencian del estado del
arte. Asi las cosas, llamamos la atencién de ese Despacho al hecho que el
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articulos absorbente definido en la reivindicacién independiente 1 contiene una
limitacién que la hace distinta del estado del arte, la cual se basa en la definicién
de las propiedades del adhesivo de la siguiente forma:

“72G ,[mo rad/ 1eg @ 37°C]/ G ’[0.1 radf sez @ 37°C) 245y
-20°C £Tg (°C) <15°C7

En este sentdo, resaltamos una vez mas el hecho que la descripcién define que
existe un problema en el estado del arte con la mayoria de los articulos
absorbentes, principalmente las toallas sanitatias, el cual consiste en el dolor que
genera el adhesivo sobre la piel de la usuatia al momento de retirar la toalla
una vez se ha utilizado, donde dicho problema se define en la pagina 2 de la
descripcion como “Un_problema con los articulos sanitarios que se fijan al cuerpo del
tipo discutido anteriormente g5 gue deben adberirse de manera Segura al cuerpo durante el uso
pero que al mismo fiempo se remuevan selectivamente de la prel sin provocar dolor a la usuaria.
Han habido intentos en la técnica anterior por resolver este problema’”.

Ante este problema existente en ¢l estado del arte, se genera una necesidad,
también definida en la pagina 2 de la descripcién de la siguiente manera “A pesar
de los esfuersos descritos amtferiormente, atin existe Ia necesidad de articulos

absorbentes que se fijen al cuerpo gue permanescan fijos de manera segura al crterpo

durante el uso pero que al mismo tiempo permitan a Ia usuaria fijar y remover

selectivamente el articulo con poco o sin dolor’.

En este orden de ideas, consideramos importante mencionar de nuevo que el
solicitante ha encontrado de forma sorprendente que para solucionar este
problema y suplir la necesidad que se genera con los articulos absorbentes que se
unen al cuetpo y que existen en el estado del atte al momento de la presentacion
de la solicitud prioritaria, se requiere que el adhesivo de 1a toalla sanitaria cumpla
con unas caracterisicas especificas que lo permitan adherirse de forma
satisfactotia al cuerpo de la usuaria, es decir que propotcione seguridad, y no se
desprenda facilmente al tiempo que permite que la usuatia lo pueda despegar
después de su uso con muy poco o sin dolor, tal como se indicé anteriormente,
lo que corresponde a la necesidad existente en el estado del arte al momento de la
presentaciéon de la solicitud prioritaria,

Asi mismo, resaltamos nuevamente el hecho que la pagina 18 de la descripcién
indica que “Es importante para la presente invencién que el adbesivo 33 lenga las siguientes
propiedades: (1) una relacién del modulo dindmico de rigides en el almacenamiento (G’
medido a 37°C y 100 radianes/ segundo al médulo dindmico de rigides en el almacenamients
(G) a 37°C y 0.1 radianes/ segundo que es mayor 0 igual a 4.5; y (ii) una temperatura de
transicion de vidrio Tg de entre -20° C y 15°C.
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Las propiedades que se describieron antes se pueden representar por las siguientes férmulas:

’{100 rad/ seg(@37°C] / Gjﬂjf rad/ seg@37°C) 2 4.5,'}
20°C < Tg°C) <15°C.

Los adbestvos que se emplean en la presente invencion de preferencia tienen un valor de Tg de
entre -20° C y 15°C, mds preferiblemente de entre -20° C y 0°C., y mds preferiblemente de
entre -20° C y -10°C.

Los adbesivos que se emplean en la presente invencidn de preferencia tienen un valor G 100

2

witse@irq | Glo radfg@37°C) 7PAYor 0 ignal a 4.5, mds preferiblemente de entre 4.5
Y7, y mds preferiblemente de entre 4.8 y 67.

De este modo, nos permitimos informar que lo anterior corresponde a las
propiedades que debe cumplir el adhesivo con el fin de solucionar el problema
y suplir la necesidad existente, es decir que NO cause dolor en la usuaria al

momento de desprender la toalla sanitaria después de su uso.

Con el fin de demostrar la efectividad de la toalla sanitaria de la presente
invencion, especificamente de su adhesivo, el solicitante establece en la
descripcion de la solicitud en estudio una setie de ejemplos que corresponden a
unas pruebas realizadas sobre usuatias, donde efectivamente se ve reflejada la
efectividad de la presente invencién al generarse una reduccién significativa en el
dolor causado por el adhesivo en la remocién de una toalla sanitaria unida al
cuerpo.

En este sentido, en las piginas 20 a 26 se especifica que “E/ adhesivo 85-2(34-
547B) se midid para tener una Tg(°C) de -18°C y un valor G 7100 radtseg @37°G 1 G 0.1 vadtag
@iy 4¢ 4.9. Bl adbesivo 95-2(34-548B) se midié para tener una Tg(°C) de -18°C y un

’

valor G 100 vaps@srocy | G s vadlsg @37°¢) @€ 3.5, Estas propiedades se muestran en la grafica
de la figura 5.

(---) Se constryd una toalla sanitaria gue se une al cwespo de acwerdo con la presente
invencion. .. Bl adbesivo aplicado a la superficie orientada hacia el cuerpo de la cubierta es un
producto que se encuentra disponible comercialmente con el codigo 85-2 (34-547B)

(...) Para que el articulo absorbente de acuerdo con la presente invencion se una de manera
segura al cuerpo, y permanesca adherido de manera segura al cuerpo durante el uso, este articulo
debe de tener una fuerga de remocion suficiente. Los articulos absorbentes de acuerdo con la
presente invencion tendrdn una fuersa de remocion en la escala de 2.5 g/ por mm de ancho de
adhesivo a 4.5 g/ por mm de ancho de adhesio, _y #ds preferiblemente entre 3.0 gf por mm de
ancho de adbesivo a 4.0 g/ por mm de ancho de adbesivo de acuerdo con el método de prueba
gue se seRiala con mayor detalle a continuaciin

(...) Prueba de dolor por 1a remocion
3018/P
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Se ntilizd la prueba de dolor por la remocion para evaluar el dolor cansado al cierpo durante la
remocin de un articulo sanitario de acuerdo con la presente invencion. Se proporcionaron
muestras del producto que tienen una construccion como la que se describe en el ejemplo 1, a 30
mujeres. Dos (2) muestras fueron proporcionadas a cada mujer

(...) (4) al remover cada producto, se registra el “dolor por la remocion” basandose en una
escala de 0 a 10, en dopde 0-1 signtfica no dolor, 1-2.5 es no dolor perp_se puede sentir, 2.5-
5.5 es dolor ligero, 5.5-8.5 es doloroso, y 8.5-10 es muy doloroso;

(3) se determind un total sumando todos los registros y se determind el registro promedio
dividiendo el total entre el nimero de registros.

El registro promedio de dolor para el articulo absorbente que se describe
en el ejemplo 1 fue de 4.0

En vista de lo anterior, los articulos absorbentes de acuerdo con la presente invencidn
permanecerdn asegurados en su lugar durante el uso, aungue presentaran un dolor de moderado
a bajo para la usuaria al remover el articulo”.

En consecuencia, una persona versada en la materia puede ver claramente que las
caractetisticas que se encuentran en la reivindicacién independiente 1 de la
solicitud en estudio, cotresponden un avance a lo que se encontraba en el
estado del arte, tal y como se menciond anteriormente y ademads, no habian sido
anticipadas por ningin documento al momento de la presentacion de la solicitud
priofitatia y tampoco hubiesen sido obvia o evidentes para una petsona versada
en la materia con acceso a dichos documentos D1 y D2.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que de las pruebas realizadas a la
presente invencién y mostradas en la figura 5 y el ¢jemplo 1, el problema fue
solucionado y la necesidad suplida, teniendo en cuenta que el dolor fue de
4.0 en una escala de 1 a 10, lo que quiere decir que dicho dolor puede set
tolerado por la usuaria y bace que el adhesivo con las propiedades especificadas
en la nueva reivindicacién independiente 1, sea superior a las existentes en el
estado del arte.

Asi las cosas, volvemos sobre el hecho que el Manual Andino de Patentes es muy
claro en evidenciar que existen ciertos parimetros para demostrar el

cumplimiento del requisito de nivel inventivo que esta basado en lo siguiente:

“En la prdctica del examen de fondo se puede utilizar una serie de indicios para identificar la
existencia de nivel inventive, tales como:
- &l cardcter inesperade del resultado,

- el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;
3018/P
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- Ia sorprendente sencillez de Ia solucion propuesta;
- el hecho de haber superado dificultades técnicas reales;

- la originalidad de la solucidn, que se aparta del camino conocido y abre una via nueva;
‘y -

- ¢f hecho de que la invencidn responda a una necesidad ya antigna, permanente y ain
insatisfecha” (El subrayado es nuestro),

En este sentido, es deseo del solicitante mencionar una vez mas que ninguno de
los D1 y D2 mencionados como anterioridades por el examinador, tanto en los
oficios de fondo como en la resolucién en cuestiéon, mencionan las propiedades
especificas del adhesivo como se encuentran definidas en la nueva
reivindicacién independiente 1 y como se ha venido mencionando a lo largo de
este memorial, lo cual permite afirmar que la presente invencidén es
completamente diferente a los documentos D1 y D2, de ninguna manera D1 o
D2 indican o ensefian que los pardmetros del adhesivo definidos en la
reivindicacién 1 podrian ser la clave para solucionar el problema técnico ya
mencionado, y ademas, supera los prejuicios existentes junto con los problemas
que se presentaban con los articulos absorbentes con adhesivo del estado del
arte, puesto que los mismos incluian un adhesivo que generaba un dolor intenso
en el cuerpo de la usuario al momento de llevar a cabo la remocién de dicho
articulo.

En consecuencia, la presente invencién tal como se encuentra definida en las
retvindicaciones 1 a 21 presentadas el 18 de enero de 2011, cumple con lo
establecido por el Manual Andino y el articulo 18 de la Decisién 486 con relacion

a la superioridad de la invencién con respecto a lo existe en el estado del
arte, campliendo asi con el requisito de nivel inventivo.

Como el examinador podra verificar, en ninguna patte del documento D1 o D2
se hace alusién al hecho que la clave para mejorar las propiedades del adhesivo y
garantizar que permanezca fijo al cuerpo de la usuaria sea que dicho adhesivo
cumpla con las siguientes propiedades:

“7 2 G}wo radf seg@37°C] / G,[v.r rad} seg@37°C] 245y
-20°C = Tg°C) <15°C7

Por el contrario, el documento D2, el cual es el mis cercano en el estado del arte
y que se acerca a lo divulgado en la presente solicitud, se limita en ensefar “/a
combinacion de un sustrato con un adbesivo de uso tipico para ser adherido a la pzel. En
particular, el adhesivo de uso tpico puede ser empleado para adberir a la piel del drea genital
femenina y ser nsado en el drea alrededor de la descarga de liquidos en las toallas higiénicas,
protectores intimos, productos de incontinencia para adulfos, entre otros, logrando una adbesion
segura y placentera a la piel de aplicacion, sin cansar molestias al ser removidos. El adbesivo
topico tiene un midulo de elasticidad a una temperatura de 37°C abreviada G’;;, un mddulo
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viscoso a una temperatura de 37°C de G”5; y un modulo viscoso a una temperatura de 25°C
de G E! adhesivo tiene, ademds, un comportamiento dindmico eldstico definido como

a6’ q_ue es la diferencia de... a una frecuencia de 1 rad/seg...” (El resaltado

es nuestro), tal como se indica en la pagina 3 de la resolucién en cuestion.

En este sentido, llamamos la atencién de ese despacho al hecho que el
documento D2  establece los  patimetros del adhesivo como

G137 (100 rad/sec) — G35(100 rad /sec)
Gi7(l rad/sec) — G34(1 rad/sec)

, mientras que la presente invencidn define los
parametros del adhesivo mejorado como una relacion o proporcion de los
maddulos a una temperatura especifica de 37°C, no a 25°C como lo indica el
examinador en su concepto técnico y en la resolucién en cuestion.

Asi mismo, es importante tener en cuenta que la presente invencioén Unicamente

G’[IOO radisec @ 37° C.]/G'[O.l. rad/sec @37° C]§45=
, _0° O < o <<14&0 ’
define dos parimetros que son ~20° C-EIBC CI=157C donde la
frecuencia utilizada es 0.1 rad/seg, lo cual es completamente diferente a lo
divulgado y ensefiado por el documento D2, donde la frecuencia para determinar
las propiedades del adhesivo es 1 rad/seg.

En consecuencia, el solicitante no entiende cémo el documento D2 es igual a la
ptesente invencion teniendo en cuenta la comparacién tealizada anteriormente.
Ademas, no se explica tampoco ¢c6mo una persona versada en la materia legatia a
realizar una proporcion de parametros que se encuentren especificamente entre 7
y 4.5 (como la presente invencién) a partir de una diferencia, es decir, partendo
de AG’;; que se sabe que es la resta entre una cantidad y otra similar.

Por lo tanto, la presente’invencién es completamente diferente al estado del atte,
especificamente al documento D2, y resuelve los problemas existentes en la
técnica relacionados con el dolor, al mismo tiempo que suministra una solucidén
simple y mejorada para suplir la necesidad existente en los usuarios, como se
definié6 previamente. Por estas razones, la presente invencién se ajusta a lo
establecido en el articulo 18 de la Decisidén 486 y cumple con el requisito de nivel
inventvo.

De otra patte y ain cuando el solicitante es consciente del contenido del Articulo
4bis del Convenio de Parls que establece la independencia de las patentes
obtenidas para la misma invencion en diferentes paises, consideramos importante
sefialar que la novedad'y el nivel inventivo de la presente solicitud han sido
reconocidos en Estados Unidos, donde se ha emitudo las patente No. US
7,611,501 B2, reconociendo asi el cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad, donde en dicha Oficina se presentaron argumentos similares a los
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anteriormente mencionados. Adjunto a este recurso la ptfimera pagina de la

publicacién de la patente concedida para la solicitud equivalente presentada en
Estados Unidos.

Asi las cosas, es importante mencionar que aunque cada Oficina de Patentes es
independiente al momento de realizar el analisis de los requisitos de
patentabilidad, existen algunos requisitos tal como novedad y nivel inventivo, que
son comunes a todas las Oficinas, toda vez que estos requerimientos deben ser
analizados a nivel mundial y los documentos pueden ser los mismos, donde la
presente invencién cumplié con estos requisitos en una pluralidad de paises.

Teniendo en cuenta lo dicho anterioffnenté‘“, 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 Cddigo Contencioso Adrmmsttaﬂvo se comnsideren y se
resuelvan TODOS los argumentos y TODAS, las Cuestiones planteadas asf
como las que aparezcan con motvo de este recursé’ ¥ .

b} Que se revoque la resolucién No. 16042 del 28 de marzo de 2011 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 Supenintendente,

i

DILIA MARIA DRIG D’ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bo
T.P. 20824 CS]
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(*)
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(37 ABSTRACT

An absorbent article including an adhesive on a body-facing
surfacc of the article for securing the article to the
body, the adhesive having the following properties:

G0 radisec@ 37° C.]/G'{O.l radisec@ 37° 0.134-55 and -20°
C.=Tg(° C)=15°C.

18 Claims, 4 Drawing Sheets
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