Senora Directora
NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2019/0004559

Asunto: Solicitud de patente para: UNA ENVOLTURA DE CUBERTERIA QUE
COMPRENDE UNA SERVILLETA CON UNA PORCION ADHERENTE

Solicitante: ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG

Fecha de solicitud: 03 de mayo de 2019

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicidon de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy

respuesta al Oficio 200263, notificado por fijacion en lista el 27 de abril de 2020.

I MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un Capitulo Reivindicatorio modificado
conformado por 23 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes

modificaciones:

1. El preambulo de las Reivindicaciones 1 a 21 (Reivindicaciones originales 1 a 14) ha

sido modificado para referirse a una envoltura de cuberteria.

2. En la Reivindicacién 1, el fragmento original “de tal manera que la servilleta puede
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envolverse alrededor de un objeto y asegurarse mediante embrague...”, ha sido
remplazado por “en donde la servilleta es envuelta alrededor de uno o mds articulos de

cuberteria (S) y asequrada mediante embrague...”
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3. Se han adicionado las nuevas Reivindicaciones 9 y 10, para reclamar las

modalidades preferidas previamente mencionadas en la Reivindicacion 8.

4. Se han adicionado las nuevas Reivindicaciones 12 y 13, para reclamar las
modalidades preferidas previamente mencionadas en la Reivindicacién original 9 (nueva

Reivindicacion 11).

5. Se han adicionado las nuevas Reivindicaciones 15 y 16, para reclamar las
modalidades preferidas previamente mencionadas en la Reivindicacién original 10 (nueva

Reivindicacion 14).

6. Se ha adicionado la nueva Reivindicacién 18, para reclamar la modalidad preferida

mencionada previamente en la Reivindicacion 11 (nueva Reivindicacion 17).

7. Las Reivindicaciones originales 15, 16, 18, 19 y 20 han sido eliminadas.

8. La nueva Reivindicacion 22 (Reivindicacién original 17) ha sido limitada al ser
adicionada la siguiente caracteristica: en donde la servilleta es proporcionada en una pila
(30) con el lado superior de la servilleta de arriba expuesto y los articulos de cuberteria se

colocan en el lado superior de la servilleta de arriba.

9. Se ha adicionado la nueva Reivindicaciéon 23, que reclama: “Una servilleta para

llevar a cabo el método de la reivindicacion 22" .

Estas modificaciones se ajustan al Articulo 34 de la Decisién 486 de 2000, ya que no
constituyen una ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divulgacion

contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del Capitulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi
representada no renuncia a la proteccién que pueda obtener sobre dicha materia y se
reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite

de la presente solicitud.



. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DEL TITULO

Con respecto a la objecién del examinador en contra del titulo de la solicitud, segun la cual
este no se refiere de manera precisa al objeto reclamado, es preciso mencionar que es
deseo del solicitante modificarlo como sigue: UNA ENVOLTURA DE CUBERTERIA QUE
COMPRENDE UNA SERVILLETA CON UNA PORCION ADHERENTE. De esta manera, la

objecion formulada a este respecto se ve superada.

. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

1. Con respecto a la objecion del examinador en contra de las Reivindicaciones

originales 1, 13 y 20 (nuevas Reivindicaciones 1 y 20), es preciso mencionar lo siguiente:

a. En primer lugar, la Reivindicacion original 20 ha sido eliminada de las

Reivindicaciones.

b. En relacion con los fragmentos encontrados en las nuevas Reivindicaciones 1 y 20
respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo, toda vez que los fragmentos
objetados corresponden en realidad a caracteristicas técnicas funcionales que definen Ila
relacion entre los elementos que conforman la invencién, los cuales son indispensables
para que un técnico medio pueda entenderla a cabalidad y pueda determinar

adecuadamente la configuracion de los elementos para que funcione correctamente.

Con respecto a lo anterior, la “GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE
INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia:

“Las caracteristicas técnicas funcionales son los elementos que conforman
las invenciones, descritos en términos de su uso o su funcion. No definen la
invencion, pero explican la relacion que hay entre sus diversas caracteristicas
estructurales (...) Las reivindicaciones deben incluir caracteristicas
estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente
versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos
caracteristicos y la relacion entre estos” (Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que deben

estar en las Reivindicaciones, ya que resultan esenciales para definir la invencién de



manera apropiada, a un punto en el que una persona del oficio normalmente versada en

la materia pueda entender su funcionamiento.

Cabe sefialar ademas que dichos fragmentos mencionan condiciones especificas de la
invencién y, como tal, sirven para identificar, limitar y distinguir la materia del arte previo.
Eliminar tales fragmentos de las Reivindicaciones Unicamente ampliaria el alcance de la

materia reclamada.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la objecién formulada a este respecto se debe tener

por superada.

2. Con respecto a la objecion del examinador en contra de las Reivindicaciones 4y 5
por mencionar la expresidon “al menos”, se desea poner de presente que esta expresion no
solo es bien entendida en el campo técnico, sino que ademas establece los requisitos
minimos para que una persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la
invencion. Adicionalmente, tal expresion se refiere al nimero de dobleces, el cual no tiene
que estar en un valor determinado para alcanzar la ventaja técnica que ofrece la
invencion. Asi pues, la limitaciéon de dicha caracteristica a un rango especifico o un valor
concreto dejaria por fuera del espectro de proteccién a varias posibles configuraciones
que de igual manera conseguirian solucionar el problema técnico; falldndose asi en
reconocer debidamente el mérito investigativo de los inventores. Teniendo en cuenta lo

anterior, la objecién formulada a este respecto se debe tener por superada.

3. Con respecto a la objecién del examinador en contra de los términos

VAN (4

“preferentemente”, “mds preferentemente

” “0”, e “y/o” de las Reivindicaciones originales
8 a 12 y 14 (nuevas Reivindicaciones 8, 11, 14, 17, 19 y 21), es preciso poner de presente

lo siguiente:

a. Las expresiones “preferentemente” y “mds preferentemente” han sido eliminadas
de las Reivindicaciones al adicionar las nuevas Reivindicaciones dependientes 9, 10, 12,
13, 15, 16 y 18, para definir las modalidades preferidas antes mencionadas en las
Reivindicaciones originales 8, 11, 14y 17.

b. Con respecto a las expresiones “0” e “y/o”, respetuosamente manifestamos

nuestro desacuerdo, toda vez que estas claramente establecen que la invencién puede



tener i) una primera caracteristica; ii) una segunda caracteristica; o iii) ambas
caracteristicas al tiempo. En otras palabras, no solo tales expresiones son claramente
entendibles para la persona versada en la materia, sino que ademas definen un nidmero
limitado de posibilidades para la invencion, por lo que el alcance de las reivindicaciones

gueda claramente establecido.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la objecidon formulada a este respecto se debe tener

por superada.

4. Con respecto a la objecion del examinador en contra de las Reivindicaciones
originales 8 a 10 (nuevas Reivindicaciones 8 a 16) por mencionar la expresion “g/m2”, es
preciso mencionar que esta expresién ha sido modificada de modo que el nimero “2” sea
un superindice, siguiendo la recomendacidn realizada. En consecuencia, la objecién

formulada a este respecto se ve superada.

5. Con respecto a la objecion del examinador en contra de la Reivindicacidon original 9
(nueva Reivindicacion 11), segun la cual esta es imprecisa por mencionar “fabricado por
via aérea”, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo, toda vez que esta
expresion esta definiendo el tipo de ldmina que se utiliza en la servilleta. De esta manera,
al estar tal fragmento especificando la clase de servilleta empleada, este debe entenderse
como una caracteristica estructural de la envoltura de cuberteria reclamada. Asi las cosas,

la objecidn formulada a este respecto se debe tener por superada.

6. Con respecto a la sugerencia del examinador de incluir los nimeros de referencia,
es preciso mencionar que estos han sido incluidos en las Reivindicaciones de conformidad
con la numeracién empleada en la descripcion y los dibujos. En consecuencia, la objecion

formulada a este respecto se ve superada.

Iv. EN CUANTO A MATERIA NO PATENTABLE

Con respecto a la objecion del examinador en contra de las reivindicaciones originales 15 a

19 (nueva Reivindicacién 22) segun la cual estas supuestamente corresponden a usos, es

preciso mencionar lo siguiente:



a. Las Reivindicaciones originales 15, 16, 18 y 19 han sido eliminadas.

b. Respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con la objecién a la
Reivindicacion original 17 (nueva Reivindicacidon 22) toda vez que esta claramente se
refiere a un proceso que se encuentra definido por una secuencia légica de etapas junto
con sus condiciones. A este respecto, de acuerdo con la legislacién actual, los productos y
los procesos son materia patentable y, por ende, tal reivindicacion cumple con los
requisitos establecidos, se encuentra definida de manera apropiada, y constituye un

objeto susceptible de proteccidn por patente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la objecidon formulada a este respecto se debe tener por

superada.

V. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador determind 1 documento como relevante para realizar el andlisis de

patentabilidad de la presente patente de invencién:

1. D1, referido al documento US 3398438 titulado “Napkin” que se relaciona con una
servilleta con un cuerpo formado por un material flexible, y medios adhesivos soportados

por dicho cuerpo.

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

De acuerdo con el andlisis realizado por el examinador, se concluyé que las
Reivindicaciones originales 1 a 7, 14 y 20 carecian de novedad, mientras que las
Reivindicaciones originales 8 a 12 no tenian altura inventiva. No obstante, esta conclusiéon

es equivocada a la luz de las modificaciones realizadas, por las siguientes razones:

La materia de la nueva Reivindicacion 1 debe ser considerada novedosa sobre D1 por el
hecho de que D1 no divulga una envoltura de cuberteria o un articulo que sea apto para
ser una envoltura de cuberteria. Adicionalmente, D1 falla en divulgar en su combinacién,

todas y cada una de las caracteristicas incluyendo la porcion adherente (10), la porcién de



liberacion (12) y la ubicacién de embrague (16), teniendo las caracteristicas y posiciones

divulgadas en la reivindicacion.

A este respecto, es importante resaltar que D1 no muestra una envoltura de cuberteria
sino simplemente una servilleta que tiene una porcién adherente con medios para
prevenir que el adhesivo se adhiera accidentalmente a otra parte de la servilleta (ver Col.
1, linea 26 a linea 33 y linea 54 a linea 60). Esto es alcanzado al tener un area alineada con
el miembro adhesivo 42 que es provista, o bien con un agujero (ver pagina 3, linea 19 a
linea 34) o con un anti-adhesivo (ver Col. 3, linea 70 a linea 74). En el caso de D1, la
porcién adhesiva esta claramente presente en la forma del miembro 42. El agujero 50 o el
area anti-adhesiva 74 pueden en el mejor de los casos ser, o bien una porcién de

liberacién, o una ubicacién de embrague, pero no los dos.

De hecho, la servilleta de D1 no tiene una estructura que funcione como una ubicacién de
embrague que le permitiera actuar como una envoltura de cuberteria dado que la
ubicacion de embrague debe estar especificamente posicionada para este propdsito, es
decir, en el lado opuesto y a una distancia correspondiente a la circunferencia del articulo

que va a ser envuelto.

En efecto, la servilleta de D1 no tiene ni siquiera una porcién de liberaciéon dentro de los
limites de lo mencionado en la reivindicacion. En D1, el agujero 50 o el drea anti-adhesiva
74 estd localizada en una posicion que enfrenta al miembro adhesivo 42 de la_ misma
servilleta, cuando la servilleta es doblada en cuatro (Figs. 2 y 3) o al doblarse en una
esquina (Figs. 11 — 13). La servilleta de D1 no divulga un arreglo con la porcién adherente
estando localizada sobre el lado superior y la porcidn de liberacién en el lado inferior en

posiciones correspondientes, de tal manera que la servilleta puede apilarse con servilletas

similares, con la porciéon de liberacién en el lado inferior de una primera servilleta,
alineada y embragada con la porcidon adherente de una segunda servilleta que se ubica

debajo de la primera servilleta.

En realidad, la servilleta de D1 no tiene adhesivo expuesta y no puede ser envuelta y
adherida a si misma o a cualquier otra cosa. Este es el propdsito de la invencion de D1
para prevenir la exposicién del adhesivo. Unicamente una vez que se ha abierto puede la

servilleta de D1 ser adherida, por ejemplo, a un usuario. Las reivindicaciones presentes y



la descripcidn de la presente solicitud requieren que la servilleta tenga la funcionalidad

reclamada en el estado apilado.

Por estas razones, la servilleta de D1 es distinta de la envoltura de cuberteria reclamada

en la nueva Reivindicacion 1, por lo que esta debe ser considerada novedosa.

Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la
invencién reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.! En el
presente caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién no
habian sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. Asi
mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgacién de una invencidn en el arte
previo como afectacién de la novedad de una invencién, que “(...) Esta divulgacion debe
ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa
informacion para ejecutar o explotar la invencion”.? En conclusién, se reconoce

claramente la novedad de la presente invencion.

VII. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El documento D1 es considerado el documento del arte previo mds cercano a la invencion.
Tal y como fue mencionado anteriormente, la diferencia entra la invencidn reclamada y
D1 consiste en que este ultimo no divulga una envoltura de cuberteria que comprende

una adhesivo expuesto, ni un arreglo con una porcién adherente estando localizada sobre

el lado superior y una porcién de liberacién en el lado inferior en posiciones
correspondientes, de tal manera que la servilleta puede apilarse con servilletas similares,
con la porcién de liberacién en el lado inferior de una primera servilleta, alineada vy
embragada con la porcion adherente de una segunda servilleta que se ubica debajo de la

primera servilleta.

El efecto alcanzado por esta diferencia consiste en que se propicia una forma mas rapida,
confiable y conveniente de envolver articulos de cuberteria, que es util en lugares como

restaurantes o bufés, facilitando los deberes del personal.

1 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccion 2.12.

2 Ver proceso 06-1P-89 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc

y proceso 36-1P-2004 http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm



http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc
http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm

De hecho, la presente invencidn se basa en el reconocimiento de que los procedimientos
existentes para formar envolturas de cuberteria son complejos, requieren el uso de
elementos adicionales y usualmente necesitan el uso de ambas manos. La presente
invencion permite la formacién de una envoltura estable en cuestién de segundos sin la
necesidad de un miembro adicional de sujecidn. La accidn de envoltura puede tomar lugar
directamente sobre la pila y puede llevarse a cabo en gran medida con una sola mano, por
ejemplo, mientras la otra mano sujeta un articulo adicional de cuberteria para la siguiente

envoltura. Tal posibilidad no es contemplada por D1.

De esta manera, el problema técnico que soluciona la invencién puede formularse como:
“é¢Como madificar la servilleta de D1 para propiciar una forma mds rdpida, confiable y
conveniente de envolver articulos de cuberteria, que sea util en lugares como restaurantes

o bufés, facilitando los deberes del personal?

No obstante, no existe ninguna motivacién suficiente en D1 para desarrollar la envoltura
de cuberteria reclamada. Por el contrario, la persona versada en la materia se veria
motivada a evitar la presencia de adhesivo expuesto porque esto puede causar dafios a la
construccion fragil del papel (Ver Col. 1, linea 26 a linea 33). Por esta razon, la persona
versada en la materia no incluiria areas adhesivas adicionales que aquellas presentes en
D1 y se aseguraria que estas areas no son expuestas previamente a su uso. Con mayor
importancia, D1 no divulga una envoltura de cuberteria en absoluto, y la persona versada

en la materia no tendria ninguna razén para desarrollarla.

Por estas razones, la presente invencidn es inventiva sobre las ensefianzas del documento

D1.

VIIl. PETICION

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la

Direccién de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de

patente.



2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificacién
introducida al Capitulo Reivindicatorio amerita revisidon adicional, solicito un segundo
examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la
Resolucién 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa

correspondiente.

IX. ANEXOS
1. Capitulo Reivindicatorio modificado conformado por 23 reivindicaciones;
2. Pago en linea por concepto de tasa por 3 reivindicaciones adicionales;
3. Pago en linea por concepto de examen de patentabilidad adicional;

Sefiora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotd

T.P. 114.908
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CBA\CBA\ID-306909\WP(C24146
No. M-2020-306909\CBA

10



