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I. RECURSO VIiA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad SCA
HYGIENE PRODUCTS AB solicitante de la patente de la referencia, por el presente
escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resoluciéon No.
38348 del 27 de junio de 2013, interpongo en su contra el recurso de REPOSICION, para
que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invéncién
para “ARTICULOS ABSORBENTES QUE CONTIENEN FIBRAS CELULOSICAS
ACIDAS Y UNA SAL ORGANICA DE ZINC” a favor de SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucion No. 38348 del 27 de junio de 2013, con fecha de publicacion listado
2 de julio de 2013, fecha de vencimiento 2 de agosto de 2013, y fecha de! término legal 12
de agosto de 2012.
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lll. LA DECISION RECURRIDA

Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacién, el Superintendente de

Industria y Comercio decidio:

Denegar la patente de invencién a la creacién titulada: “ARTICULOS
ABSORBENTES QUE CONTIENEN FIBRAS CELULOSICAS ACIDAS Y UNA
SAL ORGANICA DE ZINC”

En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 “Los documentos D3 y D4 se consideran el estado de la técnica més cercano
a la invencion definida en la reivindicacién 1 porque divulgan en el caso de D3 un
articulo absorbente tipo pafial con fibras celulésicas acidas en el nucleo, y en el
caso de D4, una sal de un acido monocarboxilico que inhibe la formacion de

olores.”

3.2.2 “La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicaciéon 1 y el articulo
absorbente de D3 consiste en que D3 no menciona la sal organica de zinc,
mientras a diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el articulo

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

3.2.3 “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
absorcidén y/o inhibicion en la formacién de olores, lo que hace mas eficiente el

articulo.”

3.2.4 “Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver. esta
invencién se puede formular asi: ;como modificar el articulo absorbente
mencionado en D3 para que se obtenga una absorcién y/o inhibiciéon de olores en

el nticleo de forma mas eficiente?".”
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3.2.5 “Sin embargo, el ricinoleato de zinc como agente que se emplea para mejorar
la absorcién 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 absorcion de olores (Pag. 3, lineas 5 a 34, Pag. 4,

lineas 120 a 127, Pag. 10, reivindicacion 42).”

3.2.6 “En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiria
el ricinoleato de zinc de D4 en el articulo absorbente de D3, esperando.con certeza
lograr el producto, como la de la reivindicacidon 1 de la solicitud, lo cual es

considerado obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.”

3.2.7 "Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan
caracteristicas adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen

nivel inventivo.”

3.2.8 “Los documentos D3 y D4 se consideran el estado de la téchica mas cercano
a la invencién definida en la reivindicacién 11 porque divulgan en el caso de D3
fibras celuldsicas acidas en el nucleo de un articulo absorbente, y en el caso de

D4, una sal de un acido monocarboxilico que inhibe la formacién de olores.”

3.2.9 “La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 11y las fibras
de D3 consiste en que D3 no menciona la sal organica de zinc, mientras la
diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 11 y las fibras de D4

consiste en que en D4 no se mencionan las fibras celuldsicas acidas.”

3.2.10 “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 fal_vorece la
absorcién y/o inhibicién en la formacion de olores, lo que hace mas eficiente las
fibras.” '



3.2.11 “Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta
invencién se puede formular asi: ;como modificar las fibras absorbentes
mencionadas en D3 para que se obtenga una absorcion y/o inhibicion de olores en

el nucleo de forma mas eficiente?.”

3.2.12 “Sin embargo, el ricinoleato de zinc como agente que se emple‘a para
mejorar la absorcion y/o inhibicion de olores en articulos absorbentes )'/a esta
divulgado en el documento D4 que se refiere a un articulo absorbente tip6 panal
con propiedades mejoradas como la absorcion de olores (Pag. 3, lineas é‘) a 34,
Pag. 4, lineas 120 a 127, Pag. 10, reivindicacion 42).” ‘

3.2.13 “En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,
incluiria, el ricinoleato de zinc de D4 en las fibras absorbentes de D3 para llegar

asi al objeto de la reivindicacion 11 de la solicitud.”

3.2.14 “Puesto que las reivindicaciones dependientes 12 a 14 no mencionan
caracteristicas adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen
nivel inventivo.” ,

i
3.2.15 “Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante al indicar
que el documento D4 no sugiere el uso del ricinoleato en el articulo absorbente al
tratarse de un compuesto destinado a la formulacion de un desodorante: que se
aplica a la piel y que adicionalmente menciona métodos de desodorizacién sin
indicar la reduccion del metabolismo de bacterias que degradan la orina, esta
oficina encuentra que en el Documento D4 si bien se hace énfasis en el
metabolismo de los hongos de la piel y su inhibicién por la presencia de iones zinc
y el ricinoleato, también se establece que se busca atrapar sustancias organicas
de bajo peso molecular y olores desagradables e inhibir la formacién de olores
presentes en fabricas que procesan material de origen vegetal o animal, que como
es bien conocido son expuestos al ataque de microorganismos que los
descomponen, siendo implicito para la persona versada en la materia' que se

pueden producir sustancias cualesquiera a partir del material biolégico disponible,



lo cual incluiria también la produccion de amoniaco a partir de residuos: que

contienen urea (Pag. 2, linea 53 a linea 94).”

3.2.16 “En referencia al argumento de la solicitante, segln el cual no existe un
correcto analisis del nivel inventivo al emplear dos anterioridades y también
cuando se da una solucién al problema cuando este es planteado, se le recuerda a
la solicitante que el método problema solucién establece la deduccién de un
problema técnico objetivo a partir de un estado de la técnica cercano que en este
caso se obtiene a partir de la diferencia entre la solicitud y el documento D3, donde
el problema técnico objetivo es la modificacion del articulo absorbente para que se
obtenga una inhibicién en [a produccién de olores, siendo el documento D4 el
documento que soluciona el problema técnico objetivo tal como se establece en el
numeral 6.3 de la presente resolucion, por lo tanto el argumento del solicitante no

es persuasivo para desvirtuar el analisis de nivel inventivo.”

IV. OBJETO DEL RECURSO

. -, - i
De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacién, solicito atentamente

a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolucién No. 38348 del 27 de junio de 2013.
!
2. Conceder el privilegio de patente de invencién para “ARTICULOS
ABSORBENTES QUE CONTIENEN FIBRAS CELULOSICAS ACIDAS Y UNA SAL
ORGANICA DE ZINC” a favor de SCA HYGIENE PRODUCTS AB. |
|
V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO |
|
Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
Resolucion objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud si cumple con
los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decision 486, como, se

demostrara a continuacion: ' |



1. Sobre la violacién al debido proceso

Queremos llamar la atencion a Su Despacho, que el andlisis hecho por el examinador
viola el debido proceso toda vez que, primero, ignora argumentos que demuestran
claramente la patentabilidad de la presente solicitud, segundo, tergiversa otros
argumentos vy, tercero, el analisis efectuado va en contravia de lo establecido por la

jurisprudencia vigente.

1.1. En primer lugar, por favor note que la anterioridad D3 no menciona de forma
alguna a las sales de zinc, y menos aun a las sales de zinc de un acido
monocarboxilico y que el examinador ha tomado rasgos individuales que aparecen
en los antecedentes y que se analizan fuera de contexto. Contrario a lo que afirma
ese Despacho, tomando a la anterioridad D3 como el estado de la técnica mas
cercano, la segunda referencia D4 so6lo podia haber sido encontrada con las
ensefianzas de la presente invencion, 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 (aunque en un contexto completamente diferente al de
la presente invencion), y que llevé 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 des'.odorantes y métodos de
desodorizacion. 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 compo’.siciones' desodorantes no
se aplican a textiles, y mucho menos a pafales. Probablemente hay un gran
numero de referencias del arte previo que tratan sobre agentes 0 composiciones
desodorizantes y mencionan que podrian ser aplicadas alilmateriales textiles, pero
ninguna de ellas sugiere el uso de una sal de zinc de un ét;ido monocarboxilico, tal

como ricinoleato de zinc. |

En otras palabras, sin tener el conocimiento de lo divulgado en la presente

invencién, no habia una razén 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 desodorizacion, los cuales son

campos de aplicacion 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
indicacién 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 metabolizfadas 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 éfecto suave fungico del i6n
zinc de forma que la formacion de sustancias de ;olor desagradable de los
constituyentes de la_sudoracion se restringe o dreviene, y en un efecto
desodorizante general extremadamente bueno debido a la porciéon acido.
Claramente, la sudoracién no es un asunto del que se;' ocupan los panales. 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 aparicion de olores deseigradables causados por la
degradacion bacterial de la orina. '

i

1

Menos atlin 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 sinergica, 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 la presente solicitud y
en particular, la comparacién 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
monocarboxilico representado por el ricinoleato de zinc, la formacién de amoniaco
a partir de la orina se reduce de forma sinérgica. Por lo tanto, este es un resultado
inesperado y sorprendente que confirma 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
divulgacién alguna en D4 que hubiera guiado al experto en la técnica, de forma
directa y sin ningun 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. |

'
!

Por favor noten que en relacién a toda esta argumentacién el examinador se limita
a expresar “contrario a lo afirmado por la solicitante al indicar que el documeénto D4
no sugiere el uso del ricinoleato en el articulo absorbente al tratarse de un
compuesto destinado a la formulacion de un desodorante que se aplica a la piel y
que adicionaimente menciona métodos de desodorizacion sin indicar la reduccién
del metabolismo de bacterias que degradan la orina, esta oficina encuentra que en
el Documento D4 si bien se hace énfasis en el metabolismo de los hongos de la
piel y su inhibicion por la presencia de iones zinc y el ricinoleato, también se
establece que se busca atrapar sustancias organicas de bajo peso molecular y
olores desagradables e inhibir la formacién de olores presentes en fabricas que
procesan material de origen vegetal o animal, que como es bien conodido son

expuestos al ataque de microorganismos que los descomponen, siendo implicito
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para la persona versada en la materia que se pueden prodgcir sustancias
cualesquiera a partir del material biolégico disponible, lo cual incluiria también la
produccion de amoniaco a partir de residuos que contienen urea (Pég. 2, linea 53
a linea 94).” Queremos llamar la atencién que el examinador técnico debe mostrar
argumentos de peso que permitan controvertir lo expresado por el solicitante y no
limitarse a presentar opiniones personales distantes de lo que conoce una persona
versada en la materia, como claramente lo establece la Jurisprudenéia vigente. La
argumentacion del examinador se centra en indicar que el Documento D4
establece que se busca atrapar sustancias organicas de bajo peso molecular y
olores desagradables e inhibir la formacién de olores presentes lo. cual incluiria
también la produccion de amoniaco a partir de residuos que contienen urea. Sin
embargo, el pobre andlisis del examinador no tiene en cuenta el efecto sinérgico
logrado cuando se utiliza el compuesto junto con pulpa acida en copos ni el por
qué antes de la invenciéon no se empleaba dicha combinacién, ni los resultados

inesperados que son indicio claro de nivel inventivo.

Por favor noten que el examinador se limité a esgrimir una opinién personal sin
esbozar argumentos técnicos vélidos e ignorando la evidencia aportada a dicho

Despacho.

Queremos llamar la atencién que el examinador realizé un equivocadd analisis de
nivel inventivo contrariando todas las normas establecidas por la legislacion y la

jurisprudencia : '

En primer lugar nétese que tomando a la anterioridad D3 como el estado de la
técnica mas cercano, la segunda referencia D4 sé6lo podia haber sido :Iencontrada
con las ensefianzas de la presente invencion, es decir, que el ricinoleato; de zinc es
la sal organica de zinc mas preferida, probablemente a raiz del término l‘“sinérgico”
encontrado en la pagina 3 (aunque en un contexto completamente diferente al de

la presente invencion), y que llevo al seior Examinador a buscar este

documento y hacer un andlisis ‘ex post facto’. En otras palabras, sin tener el

conocimiento de lo divulgado en la presente invencién, no habia una razén
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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
desodorizacion. Por favor note que la anterioridad D3 no menciona de forma
alguna a las sales de zinc, y menos aun a las sales de zinc de un acido
monocarboxilico y que el examinador 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 present6 la solicitud de patente (o su prioridad), de forma tal que el sefior
Examinador llega a un andlisis ‘ex post facto’ como consecuencia de haber tenido
acceso a las ensefianzas de la presente solicitud. En conclusién se aprecia que el
sefior Examinador ha hecho un analisis subjetivo (a posteriori) de la presente
invencion y por lo tanto, no ha demostrado con factores técnicos que la persona
versada llegaria de forma inequivoca a la presente invencion 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.

En segundo lugar, queremos llamar la atencion dé la metodologia equivocada
empleada por el examinador para llevar a cabo el andlisis de nivel inventivo. Su
Despacho se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la forma de llevar a
cabo el andlisis 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, é/ método problema-solucion”
(Proceso 36-1P-2010) y su Despacho en el “Instructivo Examen de Solicitudes de
Patentes de Invencion y Modelo de Utilidad” sin’gétiza 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

10
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técnica, no influenciados por el conocimiento due ya se tiene de la
Invencién que se esta evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la
subjetividad y evitar que se realice un anélisis 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 documerito 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 funcioén, proposito. 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 o actividad semejante al de la invencion.

- Determinar la diferencia entre la invencion 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 I

El examinador debe re plantear el problema técnico, que la solicitud
habia mencionado inicialmente, a la luz del iihforme de busqueda. El
problema técnico objetivo se plantea en términos de: De manera que
el problema técnico objetivo se formulara asi: “¢;como modificar ¢
adaptar el estado de la técnica cercano para Ibbtener 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” debera interpretarse en sentido amplio; no
implica necesariamente que la solucion const;ituya una mejora técnica

en relacioén con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el

11
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~ problema consista simplemente en buscar una solucion de reemplazp
a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectqs
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 sélo que podria indicar, sino que
indicaria) a la persona medianamente versada en la materia,
enfrentada al problema técnico, cémo modificar 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 Invencién se considera obvia, y por tanto se concluye
que no tiene nivel inventivo. Pero, si la respuesta es negativa, la

invencién 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 invencion 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, propédsito, problema a resolver 6 actividad

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

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

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

reglas que dicta el método. |
- Dado que se tomaron dos documentos simultaneamente paré realizar el
examen de nivel inventivo, no es posible que el Sefior Examinador determine

la diferencia entre la invencion y estado de la técnica cercano pues se trata de
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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 sigui6 la metodologia establecida. '

- Dado que no se ha determinado el estado del arte mas cercano, no es posible
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. .

- El Tribunal es claro en establecer que “El examinador no debe basarse en
apreciaciones personales; toda objecion respecto a la falta de nivel inventivo
de una invencién 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 siguid6 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 establecidd que

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

problema_sin _incluir _elementos de Ila solucién, porque entonces la

solucion _seria_evidente.” Por favor nétese que el examinador refiere que el
Problema Técnico Objetivo corresponde a “Como modificar el articulo
absorbente y las fibras de D3 para que se obtenga una absorcién y/o inhibicién
de olores en el nlcleo 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 qué no
debe hacerse: define el problema incluyendo la solucion. Evidentement‘le el

analisis que hace el examinador no es valido.

En consecuencia, consideramos que el analisis hecho por el sefior Examinl?dor

carece de validez toda vez que no siguié esta metodologia.
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1.3.

En tercer lugar queremos llamar la atencién de cémo el examinador tergiversa

lo dicho ante Su Despacho y sesga su analisis

Sefiala el examinador que “cuando el solicitante indica que no existe un
correcto analisis del nivel inventivo al emplear dos anterioridades y también
cuando se da una solucion al problema cuando este es planteado, se le
recuerda a la solicitante que el método problema solucién establece la
deduccién de un problema técnico objetivo a partir de un estado de la técnica
cercano”. La respuesta vaga e imprecisa dada por el examinador no

corresponde a lo dicho por Su Despacho.

En los memoriales anexados nunca se ha dicho que no existe un correcto

anadlisis_del nivel inventivo al emplear dos anterioridades. Lo que se dice

es que el examinador no conoce dicho método y al intentar aplicarlo lo hace de

forma incorrecta.

Una persona versada en patentes entiende qué para poder desarrollar el
método problema solucién se debe escoger el documento que se considera
mas cercano al campo de la invencion sih importar si existen mas
documentos Siempre debe escoger el documehto mas cercano. Luego de

esto si se desarrolla el método.
La respuesta que da el examinador lo que indica es un desconocimiento de la
metodologia establecida y ampliamente documentada y referida por el Tribunal

Andino de Justicia y aun mas por el Manual para examinadores de Patentes.

En consecuencia, la respuesta dada por el examinador demuestra la invalidez

del examen hecho. |
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2. Argumentos a favor del nivel inventivo

Con respecto a nivel inventivo, el articulo 18 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

Articulo 18.- Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invenciéon no

hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Consecuentemente, una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese
resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada
en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacién debe
colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema
técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento

disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacion de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia enéuentra ensefianzas o sugerencias
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
manera obvia a la invencion reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora
sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con res_'becto al arte previo es un indicio de

nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnoldgico en la regla técnica.

Se debe llamar la atencién al Examinador ya que en la respuesta a la accién oficial

se argumenté a fondo que se comprobé un efecto sinérgico (Tabla 1, de la descripcién de

la presente solicitud) al combinar la celulosa acida con una sal de zinc de un acido .

monocarboxilico. Sin embargo, el Examinador decidié combinar dos referencias distintas,
D3 y D4, de las cuales ninguna proporciona alguna;" pista de la combinacién de estos dos
componentes juntos. El efecto sinérgico que se dem’bstré fue ignorado completamente por
el Examinador, porque ademas no objet6 este argumento presentado por el solicitante en

- . .
la repuesta a la accion oficial. Esta interaccion sinérgica constituye un efecto inesperado y
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sorprendente, que no se puedo prever en los documentos D3 y D4, y consideramos que
solo este hecho es suficiente para reconocer la presencia de nivel inventivo. En el
“INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y
MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho se establece que entre los indicios de altura
inventiva esta el efecto técnico sorprendente, pero no entendemos que espera el
Examinador que se presente si no es suficiente la demostracion del efecto sinérg’ico que
se sustenta convincentemente en los ejemplos de trabajo de la presente descripcion para

probar que la presente invencién no se deriva de manera obvia de D3 y D4.

Como se presentd en la respuesta a la accion oficial, el documento 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
ningln 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. De esta
manera se considera que el Examinador utiliza la informacién de los documentos D3 y D4
como “bloques de construccion” para reconstruir la presente invencién, lo cual no es
aceptable ya que no proporciona una version real de la situacion en la que se encontraba
la persona versada en la materia a la fecha efectiva en que se present6 la sol“icitud. No es
claro porque una persona versada en la materia escogeria el documento D4 como una
segunda referencia, partiendo del documento D3 sin tener conocimiento de la presente
invencion, es decir, como una persona versada en la materia hubiera sabido que una sal
de zinc de acido monocarboxilico como ricinoleato de zinc, la cual se m_'enciona en el
documento D4, mostraria un efecto sinérgico reduciendo los malos olores junto con las
fibras celuldsica acidas del documento D3. Existen cientos de referencias en el arte previo
que discuten la reduccién del mal olor en articulos absorbentes, se sugieren muchos tipos
de aditivos diferentes, tanto solos como en combinacion, pero ninguna de estas
referencias menciona una combinacién como la descrita en la reivindicacién 1 de la
presente solicitud. El efecto sinérgico que se muestra en la Tabla 1 de la descripcién de la
presente solicitud, muestra claramente que no es una simple combinacién de cualquier

dos aditivos, sino que el solicitante ha identificado una combinacién especifica de dos
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aditivos diferentes los cuales en combinacion llevan a la reduccién inesperada en el olor

que se observa en la Tabla 1.

Adicionalmente, se considera que no habia una razén obvia para combinar el
documento D3 con D4, porque la funcion del ricinoleato de zinc que se muestra en el
documento D4 es un efecto leve fungistatico de los iones de zinc (que estan présentes,
por ejemplo en ricinoleato de zinc) para que la formaciéon de sustancias de olor
desagradable de los constituyentes de transpiracion, sea restringida o completamente
prevenida. El enfoque del documento D3 es completamente distinto. Con respecto a estos
argumentos el Examinador contrarresta exclamando: “el Documento D4 si bien se hace
énfasis en el metabolismo de los hongos de la piel y su inhibicién por la presencia de
iones zinc y el ricinoleato, también se establece que se busca atrapar sustancias
organicas de bajo peso molecular y olores desagradables e inhibir la formacién de olores
presentes en fabricas que procesan material de origen vegetal o animal (...)". Sin
embargo, la mencioén general de la unién de sustancias organicas de bajo peso molecular
y la prevencion de formacion o destruccion de olores de origen vegetal y animal como se
especula en la pg. 2, lineas 71 a 75 y 80 a 86 del documento D4, no IIevarie!l a una
persona versada en la materia a consultar el documento D4 como una segunda referencia
partiendo del documento D3, y seguramente no sugeriria a la persona versada que el
ricinoleato de zinc fuera altamente efectivo en reducir la formacién de malos olores
causados por bacterias que metabolizan sustancias en la orina y otro fluidos corporales
que se absorben por articulos absorbente y mucho menos en una forma sinérgiéa junto
con las fibras celulésicas acidas como se define en la reivindicaciéon 1 de la presente
solicitud. Para mayor claridad a continuacién citamos los pasajes mencionados del
documento D4: “Las nuevas sustancias activas o mezclas de sustancias activas al mismo
tiempo no sélo se unen a sustancias organicas de bajo peso molecular que tienen un olor
fuerte, por ejemplo, mercaptanos, aminas, tioéteres y similares, sino también a los Fromas
de composicion compleja. Los nuevos materiales, que se distinguen, ademés,* por la
tolerancia de la piel, son ademas adecuados tanto para el campo de desodorizacién en ia
cosmética como también para la prevencion de la formacién, o para la destrucciéﬁ, de los
olores de origen vegetal y animal, por ejemplo, en establos de animales, fa’bricas de
procesamiento de vegetales y productos de origen animal, como por ejemplc? en la

|
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industria de procesamiento de pescado, asi como en el hogar y en el uso técnico.”. De
esta manera, es claro que el intento del Examinador para proporcionar razones para
combinar los documentos D3 con D4, se mantiene demasiado general y no camufla el

hecho de que esto es una combinacion retrospectiva de los documentos.

Lo que el Examinador esta haciendo es un analisis ex post facto con los
conocimientos de la presente invencion. Por estas razones, el solicitante no esta de
acuerdo con la conclusion del Examinador, ya que considera que es incorrecto derivar la
conclusion de que la presente solicitud no tiene nivel inventivo con base en la
combinacion de los documentos D3 y D4. De esta rhanera, se solicita que se reconsidere
esta decision ya que no solo el andlisis de nivel inventivo es considerado como incorrecto
para desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud, sino que ademas se demostr6 un

efecto sinérgico sorprendente que es un claro indicio de altura inventiva.

Conclusiones

Con respecto al nivel inventivo, considerambs que el Examinador esta excluyendo
el hecho de que el inventor en el momento de ‘solucionar el problema técnico de la
solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pueé la presente invencion no resulta de la
mera extrapolacién de las ensefianzas del arfe previo, como se afirma. Se esta
desconociendo el mérito investigativo empleado y _:que esta aportando una ventaja al arte
previo. !

En adicién a los argumentos presentados, el mérito investigativo de la presente
solicitud ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han
otorgado y aceptado la novedad y el nivel inventivb de las patentes equivalentes. Tal es el
caso de las patentes concedidas en Europa (EP 2086596 B1), Australia (AU 2006350909
B2), Rusia (RU 2411961 C1) y Japén (5185280). ;

Si bien es cierto que cada pais es autbnomo en conceder o negar el privilegio de
patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesiéon de dichos
privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, como

también la forma de evaluarlos. Asi las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla
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con los mencionados requisitos en diferentes paises, como se mencioné anteriormente,

es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad
con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislacion actual, por lo que

atentamente solicitamos en consideracion lo siguiente:
VI. PETICION

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:
6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decision contenida en la
Resolucion No. 38348 del 27 de junio de 2013, en cuanto resuelve negar el privilegio de
patente de invencién.
6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de inveﬁcién para: que sea revocada y en
consecuencia se conceda el privilegio de patenté de invencién para “ARTICULOS
ABSORBENTES QUE CONTIENEN FIBRAS CELULOSICAS ACIDAS Y UNA SAL
ORGANICA DE ZINC” a favor de SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

VIl. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la direccion del solicitante recurj:rente son los siguientes:

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

40503 Géteborg, j
Suecia :
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VIIl. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4. No. 72-35, piso 4°, de esta

ciudad de Bogota, D.C.

IX. ANEXOS ;

= Portada de patente concedida en Australia
» Portada de patente concedida en Europa

» Portada de patente concedida en Rusia

= Portada de patente concedida en Japén

Sefior Superintendente,

@%&@a@é@@

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

COLO-11256-0841-222-8
d/ FBJO\FBJID-248870WPC11256 |
& No. M-2013-248870\FBJ ;
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(57) Abstract:

FIELD: medicine.

SUBSTANCE: invention relates to medicine, in
particular to absorbing product, such as diaper,
panties-diapers, hygienic napkin or device against
incontinence, containing upper liquid-permeable
layer, lower layer and absorbing internal layer,
placed between said upper liquid-permeable layer and

said lower layer, said absorbing internal layer
containing acid cellulose fibres, which have pH value
at the level 5.5 or lower, and zinc organic. salt, in
particular, zinc ricinoleate. .'

EFFECT: combination of zinc organic salt and
acid shredded cellulose produces synergetic effect on
ammonia suppression.
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