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1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto
antes identificado, me refiero al oficio No. 263 notificado por fijacion en lista de 22 de
enero de 2013. Por medio del memorial radicado el 13 de abril de 2013 solicité un

plazo de treinta (30) dias para atender dicho requerimiento.
2. Mediante oficio No. 263 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1.  Analisis de nivel inventivo

El Examinador refiere que los documentos D3 (ES2212303) y D4 (GB1282889) se
consideran el estado del arte cercano a la invencion definida en la reivindicacion 1,
porque divulgan articulos absorbentes con fibras celulésicas acidas y articulos

absorbentes tratados con sales de zinc de acidos organicos para la retencién de olor.
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El Sefior Examinador refiere que la diferencia entre la invencion, definida en la
reivindicacion 1, y el articulo absorbente del documento D3 consiste en que D3 no
menciona la sal organica de zinc, mientras la diferencia entre la invencién y el articulo

de D4 consiste en que en D4 no se mencionan las fibras celulésicas acidas.

Asimismo menciona que el efecto que logra el incluir el ricinoleato de zinc, una sal de
acido graso hidroxilado no saturado entre 8 y 18 atomos de carbono, es que favorece
la absorcion y/o inhibicion en la formacién de olores, lo que hace mas eficiente el

articulo.

De acuerdo al sefior Examinador, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver
esta invencion se puede formular asi: "; Como modificar el articulo absorbente de D3
para que se obtenga una absorcion y/o inhibicién de olores en el niucleo de forma mas
eficiente?"; segun el sefior Examinador, el ricinoleato de zinc como agente que se
emplea para mejorar la absorcién y/o inhibicién de olores en articulos absorbentes ya
esta divulgado en el documento D4 que se refiere a un articulo absorbente tipo pafial

con propiedades mejoradas como la absorcién de olores.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiria el
ricinoleato de zinc de D4 en el articulo absorbente de D3 para llegar asi al objeto de la
reivindicacién 1 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura
inventiva. Afade que las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan
caracteristicas adicionales que hagan inventiva la solicitud y por [o tanto, tampoco

tienen nivel inventivo.

Por otra parte, ese Despacho también considera que los documentos D3 y D4 son el
estado de la técnica cercano a la invencién definida en la reivindicacién 11 porque
divulgan articulos absorbentes con fibras celuldsicas acidas y articulos absorbentes

tratados con sales de zinc de acidos organicos para la retencién de olor.

El Senor Examinador refiere que la diferencia entre la invencién, definida en la

reivindicacion 11, y las fibras de D3 consiste en que D3 no menciona la sal organica
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de zinc, mientras la diferencia entre la invencién definida en la reivindicaciéon 11 y las

fibras de D4 consiste en que en D4 no se mencionan las fibras celulésicas acidas.

Asimismo menciona que el efecto que logra el incluir el ricinoleato de zinc, una sal de
acido graso hidroxilado no saturado entre 8 y 18 atomos de carbono, es que favorece
la absorcion y/o inhibicién en la formacién de olores, lo que hace mas eficiente las

fibras.

De acuerdo al sefior Examinador, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver
esta invencion se puede formular asi: "; Como modificar las fibras absorbentes de D3
para que se obtenga una absorcién y/o inhibicién de olores en el nicleo de forma mas
eficiente?"; segun el sefior Examinador, el ricinoleato de zinc como agente que se
emplea para mejorar la absorcion y/o inhibicion de olores en articulos absorbentes ya
esta divulgado en el documento D4 que se refiere a un articulo absorbente tipo pafal

con propiedades mejoradas como la absorcidén de olores.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiria el
ricinoleato de zinc de D4 en las fibras absorbentes de D3 para llegar asi al objeto de [a
reivindicacién 11 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura
inventiva. Concluye que las reivindicaciones 11 a 14 tampoco cumplen con el requisito

de nivel inventivo.

Al respecto queremos comentar lo siguiente:

2.11. Del incorrecto analisis del nivel inventivo.

Su Despacho se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la forma de
llevar a cabo el analisis de nivel inventivo, de acuerdo a las directrices dadas por el
Tribunal Andino. En efecto, el Tribunal ha dicho que “Para 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”
(Proceso 36-IP-2010) y su Despacho en el “Instructivo Examen de Solicitudes de



Patentes de Invencién y Modelo de Utilidad” sintetiza cémo se lleva a cabo el

procedimiento:

Método “problema-solucion”

Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor 'y
un analisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la
técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la
Invencion que se esta evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la
subjetividad y evitar que se realice un andlisis en retrospectiva
(“hindsight” 6 “a posteriori”), el examen debe relacionar la invencion
con la solucibn de un problema técnico, mediante el Método
“problema-solucion”. Este consta de las siguientes etapas:

- Identificar el estado de la técnica cercano a la invencion reivindicada
El estado de la técnica cercano es un documento que se encuentra en
el mismo campo técnico que la invencion o trata de solucionar el
mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene mas
caracteristicas en comun con la invencion o presenta leves
modificaciones de estructura e indica la misma funcién, propdsito. En
caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la
técnica cercano es el documento que menciona una funcion, proposito,
problema a resolver 6 actividad semejante al de la invencion.

- Determinar la diferencia entre la invencién y estado de la técnica
cercano '
Comparar las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion, con
las del estado de la técnica cercano, mediante una matriz (...)

(...)- Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento
diferencial

El examinador debe re plantear el problema técnico, que la solicitud
habia mencionado inicialmente, a la luz del informe de busqueda. El
problema técnico objetivo se plantea en términos de: De manera que
el problema técnico objetivo se formularé asi: “;cémo modificar ¢

adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico



que la invencion proporciona?” La definicion del problema técnico
objetivo se basa en hechos objetivos concretos del estado de la
técnica y en los resultados logrados por la invencién. La expresion
“problema técnico objetivo” deber4 interpretarse en sentido amplio;, no
implica necesariamente que la solucion constituya una mejora técnica
en relacion con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el
problema consista simplemente en buscar una solucion de reemplazo
a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos
idénticos o similares.

- Evaluar si la invencién reivindicada, partiendo del estado de la
técnica cercano y del problema técnico objetivo, habria sido obvia para
la persona medianamente versada en la materia

Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la
técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una
ensefianza que indicaria (no so6lo que podria indicar, sino que
indicaria) a la persona medianamente versada en la materia,
enfrentada al problema técnico, como maodificar o adaptar el estado de
la técnica mas cercano para resolver el problema, de la forma
reivindicada, sin realizar una actividad inventiva. Si la respuesta es
afirmativa, la Invencion se considera obvia, y por tanto se concluye
que no tiene nivel inventivo. Pero, si la respuesta es negativa, la

invencion no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo.

Dentro de los errores que ha cometido su Despacho en la aplicacion del método

estan:

- El Estado de la Técnica cercano debe ser un documento que se encuentra

en el mismo campo técnico que la invencién o trata de solucionar el mismo

problema o uno semejante. En _caso de que haya varios documentos

relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento que

menciona una_funcién, propdsito, problema a resolver 6 actividad

semejante al de la invencidn. El Sefior Examinador ha citado dos




documentos como los mas cercanos; en consecuencia no ha utilizado el

método de forma correcta pues debe escoger un documento de acuerdo a las

reglas que dicta el meétodo.

Dado que se tomaron dos documentos simultaneamente para realizar el
examen de nivel inventivo, no es posible que el Sefior Examinador determine
la diferencia entre la invencién y estado de la técnica cercano pues se trata de
varias diferencias disimiles procedentes de las anterioridades lo que conlleva
incongruencias en el analisis.

Como se observa, |la pregunta desarrollada por el Examinador es una pregunta
genérica incongruente e indeterminada, pues no se ha identificado el estado
del arte mas cercano (el documento que lo representa), lo que demuestra que
no se siguié la metodologia establecida.

Dado que no se ha determinado el estado del arte mas cercano, no es posible
evaluar si la invencion reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano
y del problema técnico objetivo, habria sido obvia para la persona
medianamente versada en la materia.

El Tribunal es claro en establecer que “El examinador no debe basarse en
apreciaciones personales; toda objecién respecto a la falta de nivel inventivo
de una invencion debe probarse a partir del estado de la técnica” (proceso 36-
IP-2010). Como ya se ha demostrado, el Sefior Examinador no ha probado la
falta de nivel inventivo toda vez que siguié6 una metodologia ajena a lo que
dicta la practica; en consecuencia las conclusiones a las que llega se basan en
apreciaciones personales que son totalmente contrarias a lo que deberia hacer
el Sefior Examinador.

Por otra parte, el Tribunal Andino (Proceso 36-IP-2010) ha establecido que

para llevar a cabo el método problema -solucién “(...). Se debe definir el

problema sin_incluir _elementos de la solucién, porque entonces la

solucién seria evidente.” Por favor nétese que el examinador refiere que el

Problema Técnico Objetivo corresponde a “Cémo modificar el articulo
absorbente y las fibras de D3 para que se obtenga una absorcién y/o inhibicion
de olores en el nucleo de forma mas eficiente”; luego el examinador concluye

que es obvio utilizar el ricinoleato de zinc como lo divulga D2. En



consecuencia, el examinador realiza lo que el Tribunal Andino dice que no
debe hacerse: define el problema incluyendo la solucién. Evidentemente el

analisis que hace el examinador no es valido.

En consecuencia, consideramos que el analisis hecho por el sefior Examinador

carece de validez.

2.1.2. La presente solicitud si tiene nivel inventivo

Los documentos D3 y D4 citados por el sefior Examinador no guiarian a una

persona versada en la materia a obtener la presente invencion.

En primer lugar, le solicito se sirva tener en cuenta que el documento WO98/57677
fue citado en la descripcion de la presente solicitud como antecedente y que dicho
documento es equivalente al documento D3. Como se menciona en Ila
descripcion, se puede obtener la pulpa de celulosa con un pH menor de 6 por

medio de la adicién de un agente acidificante.

Sin embargo, dicha anterioridad D3 no menciona de forma alguna a las sales de

zinc, y menos aun a las sales de zinc de un acido monocarboxilico.

En un intento de llenar ese ‘vacio’, el sefior Examinador ha citado ademas la
anterioridad D4, y considera que una persona normalmente versada, sin ningun
esfuerzo inventivo, hubiera incluido el ricinoleato de zinc de D4 en las fibras

absorbentes de D3 para llegar asi a lo reivindicado en la presente invencion.

En el presente caso el sefior Examinador ha realizado una reconstruccion formal
de la invencion utilizando “bloques de construccion” a partir de D3 y D4, es decir,
ha tomado rasgos individuales que aparecen en los antecedentes y que se
analizan fuera de contexto. Esta aproximacion no revela de forma realista la
situacion del experto en la técnica en el momento en que se presenté la solicitud

de patente (o su prioridad), de forma tal que el sefior Examinador llega a un



analisis ‘ex post facto’ como consecuencia de haber tenido acceso a las

ensefianzas de la presente solicitud.

Contrario a lo que afirma ese Despacho, tomando a la anterioridad D3 como el
estado de la técnica mas cercano, la segunda referencia D4 sélo podia haber sido
encontrada con las ensefianzas de la presente invencidon, es decir, que el
ricinoleato de zinc es la sal organica de zinc mas preferida, probablemente a raiz
del término “sinérgico” encontrado en la pagina 3 (aungue en un contexto
completamente diferente al de la presente invencién), y que llevd al sefior

Examinador a buscar este documento y hacer un analisis ‘ex post facto’.

En efecto, mientras que D3 se refiere a articulos absorbentes, D4 esta dirigido a
composiciones desodorantes y métodos de desodorizacién. El hecho de que se
mencionen los pafiales en una amplia lista de diferentes materiales textiles como
algo que puede ser desodorizado, no cambia dicho factor. El enfoque general de
D4 también esta reflejado en los ejemplos de trabajo contenidos en la descripcion,
en donde las composiciones desodorantes no se aplican a textiles, y mucho

menos a panales.

Probablemente hay un gran nimero de referencias del arte previo que tratan sobre
agentes o composiciones desodorizantes y mencionan que podrian ser aplicadas
a materiales textiles, pero ninguna de ellas sugiere el uso de una sal de zinc de un

acido monocarboxilico, tal como ricinoleato de zinc.

En otras palabras, sin tener el conocimiento de lo divulgado en la presente
invencién, no habia una razdén concreta para haber seleccionado D4 como
anterioridad, porque dicho documento menciona la sal organica de zinc como la
mas preferida, entre una amplia gama de referencias que tratan sobre
composiciones desodorantes y/o métodos de desodorizaciéon, los cuales son

campos de aplicacién muy diferentes como se explicara a continuacion.



Adicionalmente al hecho de que D4 no hubiera sido citado como arte previo sin el
conocimiento de lo divulgado en la presente solicitud, no hay una razén obvia o
indicacion alguna en D4 para haber combinado sus ensefianzas con el articulo de
D3.

D3 se refiere a articulos absorbentes. La sustancia que controla el pH en los
mismos hace posible el uso de los articulos absorbentes sin olores desagradables
y menores riesgos de infecciones o efectos negativos sobre la piel, debidos al
crecimiento de microorganismos resultantes de un incremento indeseado del pH
de la piel (pagina 4, ultimo parrafo). Como se explica en la pagina 2, dichos olores
desagradables son causados por sustancias metabolizadas por bacterias en la

orina y otros fluidos corporales.

De forma muy diferente, como se puede apreciar de la pagina 3, lineas 13-33, la
funcién del ricinoleato de zinc en D4 se aprecia en un efecto suave fangico del i6n
zinc de forma que la formacion de sustancias de olor desagradable de los
constituyentes de la sudoracidon se restringe o previene, y en un efecto
desodorizante general extremadamente bueno debido a la porcion acido.
Claramente, la sudoracién no es un asunto del que se ocupan los pafales. Por lo
tanto, no habia una razén para que el experto en la técnica utilizara el ricinoleato
de zinc mencionado en D4 en los articulos absorbentes de D3, esperando de
forma razonable reducir la aparicién de olores desagradables causados por la

degradacién bacterial de la orina.

Menos aun podia esperarse que el ricinoleato de zinc, el cual es un ejemplo de
una sal de zinc de un acido monocarboxilico como se reivindica en la presente
solicitud, mostrara de forma sorprendente, y de hecho de forma sinérgica, una
interaccion en la supresion de formacién de amoniaco a partir de la orina cuando
se utiliza junto con pulpa acida en copos. Ver la Tabla 1 de |a presente solicitud y
en particular, la comparacion entre el ejemplo 1 y el ejemplo comparativo 1. El
ejemplo comparativo 1 refleja las ensefianzas de D3. Se puede constatar a partir

de los datos de la Tabla 1 que al utilizar una sal de zinc de un acido
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monocarboxilico representado por el ricinoleato de zinc, la formacioén de amoniaco
a partir de la orina se reduce de forma sinérgica. Por lo tanto, este es un resultado
inesperado y sorprendente que confima la altura inventiva de la presente

invencion.

Los anteriores argumentos se pueden aplicar igualmente respecto a las fibras
reivindicadas en la presente solicitud. Como ya se explicé anteriormente, no hay
divulgacion alguna en D4 que hubiera guiado al experto en la técnica, de forma
directa y sin ningln esfuerzo intelectual, a utilizar el ricinoleato de zinc en un

articulo absorbente, como lo hace la materia objeto de la presente invencion.

En otras palabras, lo divulgado en D4 alejaria, o al menos llevaria a otro tipo de
producto, a la persona normalmente versada y no hubiera podido obtener el

articulo absorbente y las fibras reivindicadas en la presente solicitud.

Se aprecia que el sefior Examinador ha hecho un analisis subjetivo (a posteriori)
de la presente invencién y por lo tanto, no ha demostrado con factores técnicos
gue la persona versada llegaria de forma inequivoca a la presente invencién a
partir de la combinacion de las ensefianzas de D3 y D4, considerando que nada
en dichos documentos sugiere utilizar una sal de zinc de un acido monocarboxilico

en un articulo absorbente.

Notese que el Tribunal Andino ha establecido en varias ocasiones que en el
momento de hacer el analisis de nivel inventivo se debe “responder a la pregunta
de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que
contiene una ensefianza que indicaria (no sélo que podria indicar, sino que
indicaria) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al
problema técnico, como modificar o adaptar el estado de la técnica méas cercano
para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad

inventiva.” (resaltado nuestro)
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Es claro que en el presente caso no existe algo que indicara (directamente y sin
actividad inventiva) en los documentos citados como anterioridades cémo obtener
el articulo y las fibras reivindicadas. El experto en la materia no hubiera
combinado las caracteristicas mencionadas en las anterioridades para llegar a la
presente invencion, y el hecho de encontrar rasgos individuales en dichos
documentos, no significa que la persona versada hubiera sido guiada de forma

directa por los mismos para obtener el objeto de la presente solicitud.

En consecuencia, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba
en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverio en la forma en
gue se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud

posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

3. Concesion de solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada pais es autdbnomo en la concesién o negacion
de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el analisis de los requisitos
para el otorgamiento de esos derechos es practicamente universal. Por lo mismo, también
gueremos llamar la atencidén de este Despacho en relaciéon a que esta misma solicitud de
patente ha sido concedida en Japén (5185280) y en la Oficina Europea de Patentes
(2086596), con base en las reivindicaciones originalmente presentadas. Si bien la
concesion de estas patentes no ha sido publicada aun, la misma ya fue notificada a la

solicitante, como consta en los documentos que adjunto a este escrito.

4. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la
presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisién 486

y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.
Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador,

se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este

sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser negada

11
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con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accién oficial No. 263, toda vez
que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto el tenor
literal del articulo 45 de la Decisién 486 como el derecho constitucional al debido proceso.
En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente solicitamos al
Examinador expedir una nueva accién oficial que permita a mi representada contra
argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de

patentabilidad.
5. ANEXOS

¢ Decisidon de concesion de la Oficina de Patentes de Japén

¢ Decisidon de concesion de la Oficina Europea de Patentes.

Sefior Director,

Lod @lerrenaSctilis

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-11256-0841-222-8
RBL\RBL\ID-242812\WPC 11256
No. M-2013-242812\RBL
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