Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

Resolucion N° 31981

Ref. Expediente N° NC2021/0010210

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion N° 1421 de 27 de enero de 2025, la Superintendencia de
Industria y Comercio denegd patente de invencidbn a la creacion denominada:
“ARTICULO ABSORBENTE”, con fundamento en el articulo 48 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, al considerar que la materia reclamada no cumplié
con el requisito de patentabilidad previsto en el articulo 18 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 26 de febrero de 2025 con el N°
NC2025/0002196, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, ESSITY
HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, interpuso recurso de reposicion contra la citada
Resolucién con fundamento en los argumentos que a continuacion se exponen:

Actuaciones administrativas

Inicialmente, la sociedad recurrente presenta los argumentos que motivan la resolucién
impugnada y por medio de los cuales la Oficina denegé el articulo absorbente de la
solicitud, por lo que resalta lo siguiente:

(...) A pesar de los argumentos y modificaciones presentadas en mi respuesta del 18 de
septiembre de 2024 al tercer requerimiento de fondo realizado a la solicitud de la referencia,
su Despacho sostiene sus objeciones con respecto a una supuesta falta de novedad de la
solicitud, teniendo el agravante que dicho requisito habia sido dado como superado en el
oficio 21439 del 2 de enero de 2024. (...)

Patentabilidad de la materia reclamada
En cuanto a la patentabilidad de la materia reclamada el recurrente manifiesta que:

(...) i. De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del articulo 16 de la Decision
486, para la determinacién de la novedad, también se considerara dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente en trdmite ante la oficina nacional
competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de
presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

ii. Siendo asi, la solicitud NC2021/0008560, en adelante D3, hace parte del estado de la
técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga un articulo absorbente (1) que
posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se extienden en una direccion longitudinal
(L) y bordes extremos transversales (4,5), y comprende una capa superficial permeable a
fluidos (8), una lamina posterior (9) y una capa intermedia (10) ubicada entre la capa
superficial (8) y la lamina posterior (9), la capa superficial permeable a fluidos (8) posee
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una parte enfrentada hacia el usuario (8a) que da hacia el usuario durante el uso de dicho
articulo (1), con las mismas caracteristicas que se definen en las reivindicaciones 1 a 18,
la descripcion y figuras y su fecha de presentacion fue el 29 de junio de 2019, que es
anterior a la fecha de presentacion de la solicitud bajo analisis, 2 de agosto de 2021.
Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 934 del 30 de julio de
2021.

iii. De acuerdo con la Resolucion 1421, su despacho asegura que todas las caracteristicas
reclamadas en la reivindicacion 1 de la presente solicitud se encuentran divulgadas en D3
por lo cual, la solicitud carece de novedad a la luz de D3.

iv. Por otra parte, su Despacho sefiala que las Reivindicaciones dependientes 2 a 18 no
mencionan alguna caracteristica adicional que le brinde nivel inventivo a la presente
invencion.

Estado de la técnica

El recurrente manifiesta su inconformidad respecto la fecha de determinacion del estado
del arte y afirma:

(...) En primer lugar, quiero llamar la atencién del Examinador sobre la fecha de
determinacion del estado del arte. Considero que se ha empleado una fecha errénea en el
Oficio 21439, dado que se ha determinado el 2 de agosto de 2021.

En este sentido, considero que esta fecha no corresponde a la fecha de referencia, de
acuerdo con la normativa, para una solicitud PCT, se toma como referencia la fecha de
presentacion internacional de la solicitud, en el presente caso el 15 de febrero de 2019,
como se habia indicado en los Oficios previos a la emision de la resolucién mencionada.

De acuerdo con lo anterior, el documento nombrado como D3, no puede ser considerado
como estado de la técnica para la presente solicitud, teniendo en cuenta que la fecha de
presentacion en la oficina nacional es del 29 de junio del 2021.

De acuerdo con lo enunciado en el Articulo 16 de la Decisién 486 de 2000 de la Comunidad
Andina, se tiene que:

“Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la
fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente gue se estuviese
examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior
cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”

D3 es la solicitud colombiana de la solicitud internacional W0O/2020/167172, la cual es del
mismo solicitante que la presente solicitud, y la fecha de presentacion internacional 15 de
febrero de 2019, que es la misma fecha de presentacién internacional de la presente
solicitud. Aunque esta solicitud ya esta concedida en la jurisdiccion colombiana, la fecha
de presentacion internacional no permite que este documento sea considerado como
estado de la técnica debido a las fechas de presentacion internacionales. Por lo tanto, este
documento no califica para afectar los requisitos de patentabilidad. Mas aun, D3 no revela
cada una de las caracteristicas de la presente solicitud como mostraremos a continuacion

(...).
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Novedad de |la materia reclamada

En cuanto a la objecion de novedad la recurrente manifiesta que:

(...) En primer lugar, quisiera referirme al analisis de novedad de la Resolucién 1421, el
cual asume caracteristicas en D3 que no se encuentran divulgadas explicitamente, y a las
cuales no se hace referencia alguna, y que son consideradas esenciales en la presente
solicitud.

El andlisis de novedad se refiere a que la caracteristica “dicha capa intermedia (10) se
encuentra provista debajo de 70% a 100% de un area de superficie total de la parte
enfrentada hacia el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y
la capa superficial (8) poseen una elongacion respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha
elongacién de la capa intermedia (10) es menor que la elongacién de la capa superficial
(8); en el que dicha elongacidn de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la
elongacién de la capa superficial (8).”, se encuentra divulgada implicitamente en la
Reivindicacion 1 de D3.

Al respecto, quisiera mostrar mi total desacuerdo con la opinién del Examinador, en cuanto
a que la Guia de la SIC establece que la novedad de una solicitud se evalla de la siguiente
manera: “(...) Definir cuales son las caracteristicas técnicas esenciales de la primera
reivindicaciéon independiente. Comparar, elemento por elemento, las caracteristicas
técnicas esenciales con las caracteristicas de la materia divulgada en cada documento del
estado de la técnica. Verificar, segun la comparacion anterior, si la invencion reivindicada
es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene
novedad (...)"

En el presente caso, quisiera enfatizar en el argumento del Examinador que menciona:
“Esta oficina indica que todas las caracteristicas del pliego reivindicatorio bajo el Rad.
NC2024/0003925 del 27 de marzo de 2024, fueron tenidas en cuenta, inclusive “la capa
intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongacion respectiva a 10 N/50 mm,
en el que dicha elongacion de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la
elongacién de la capa superficial (8)", de lo cual se determiné que dichos valores se
consideran parametros, que si bien, no se mencionan en el D3 (NC2021/0008560)
explicitamente, al tener el articulo absorbente las mismas caracteristicas técnicas, se
espera que se tendria el mismo valor al ser medidos.”.

Al respecto, considero que de ninguna manera los articulos absorbentes de la presente
solicitud y de D3 tienen las mismas caracteristicas técnicas. En el caso especifico de la
caracteristica “en el que dicha elongacion de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor
gue la elongacién de la capa superficial (8)", presente en la Reivindicacion 1 de la presente
solicitud, el documento D3, no menciona nada especificamente sobre esta caracteristica.
De hecho, la tnica mencion que hace D3 acerca de la elongacion se encuentra en la Pagina
5, lineas 26 a 29, que menciona: “cuando se combina la capa superficial no tejida, fibrosa,
unida por circulacién de aire, con una capa intermedia que posee una elongacion menor
que el no tejido fibroso, unido por circulacién de aire, aumenta la integridad de la capa
superficial no tejida, fibrosa, unida por circulacion de aire.”

Dicha caracteristica no puede ser considerada como un parametro Sino como una
caracteristica esencial ya que hace parte del efecto técnico generado por la invencion, que
de acuerdo con la Descripcién se puede mencionar como “La elongacién de la capa
intermedia puede ser al menos 5% menor o al menos 20% menor que la elongacion de la
capa superficial, o al menos 50% menor que la elongacién de la capa superficial. La
elongacion de la capa intermedia puede ser de 5% a 80% menor, o0 20% a 80% menor que
la elongacién de la capa superficial. Esto provee una integridad mejorada para el material
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fibroso, no tejido, unido por circulacién de aire, y una capa superficial de baja friccién para
el articulo absorbente.”, de acuerdo con la Pagina 4, lineas 4 a 9.

Al respecto de lo anterior, el Examinador afirma: “Esta Oficina, indica que el D3 divulga que
cuando se combina la capa superficial no tejida, fibrosa, unida por circulacién de aire, con
una capa intermedia que posee una elongacion menor que el no tejido fibroso, unido por
circulacion de aire, aumenta la integridad de la capa superficial no tejida, fibrosa, unida por
circulacion de aire. Tanto durante el uso del producto absorbente como también durante la
fabricacion es ventajoso que las estructuras posean una integridad suficiente. (Pag. 5,
lineas 22 a 31), por lo cual, al tener el articulo absorbente las mismas caracteristicas
técnicas, se espera el mismo valor al ser medido lo cual es implicito, de esta manera la
novedad de la solicitud es afectada.”, lo cual no es lo mismo que lo mencionado en la
Reivindicacién 1, dado que los valores establecidos van a dar unas condiciones especificas
requeridas por la presente solicitud.

En particular, me quiero referir a las caracteristicas “implicitas” de la Reivindicacién 1 de
D3 como lo afirma el Examinador en la tabla comparativa. Para considerar una afectacién
por novedad, el documento presentado debe presentar las mismas caracteristicas
mencionadas en la Reivindicacion independiente, el considerar una caracteristica implicita
no se puede considerar como afectacion por novedad debido a la naturaleza de la
afectacion. Este tipo de consideraciones se convierten en observaciones subjetivas y no
deben ser justificacion para la realizacién de negacion por el punto de vista del Examinador.

En resumen, y teniendo en cuenta que la Reivindicacion 1 de la presente solicitud reclama:
“Un articulo absorbente (1) que posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se
extienden en una direccién longitudinal (L) y bordes extremos transversales (4,5), y
comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lamina posterior (9) y una
capa intermedia (10) ubicada entre la capa superficial (8) y la lamina posterior (9), la capa
superficial permeable a fluidos (8) posee una parte enfrentada hacia el usuario (8a) que da
hacia el usuario durante el uso de dicho articulo (1), caracterizado porque la capa
superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por circulacion de aire que
comprende fibras sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m2 y una densidad de 20
a 90 kg/m3 y porque dicha capa intermedia (10) se encuentra provista debajo de 70% a
100% de un area de superficie total de la parte enfrentada hacia el usuario (8a) de la capa
superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una
elongacion respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongacion de la capa intermedia (10)
es menor que la elongacién de la capa superficial (8); en el que dicha elongacion de la
capa intermedia (10) es al menos 5% menor gue la elongacion de la capa superficial (8).”

Donde el fragmento resaltado no es divulgado en D3, por lo tanto, la Reivindicacion 1 es
novedosa con respecto a dicho documento.

Cabe resaltar que los argumentos anteriores se realizan en respuesta a los argumentos
presentados por el Examinador en la Resolucién 1421. Nuestra posicion ante el examen
de novedad es que el documento D3 no hace parte del estado de la técnica, por la fecha
de presentacion internacional que corresponde a la misma fecha de presentacién de la
presente solicitud (...) -Subraya del texto original-

Peticiones del recurrente con motivo del recurso de reposicion
Teniendo en cuenta lo argumentos antes expuestos el recurrente solicita que:
(...) Como consecuencia solicito que su Despacho revoque la resolucion recurrida, y en

consecuencia emita una en la que conceda la solicitud de patente, la conceda
parcialmente, o en su defecto ordene su reexaminacion (...).
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Tramite de la Via Administrativa

Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderan;

“(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con
motivo del recurso”.

Objeto de lainvencion

El problema plantado de la presente solicitud consiste en la necesidad de un articulo
absorbente con beneficios mejorados para la piel evitando irritacion cutanea durante todo
el periodo de uso.

La presente solicitud reclama un articulo absorbente (1) que posee bordes laterales
longitudinales (2,3) que se extienden en una direccion longitudinal (L) y bordes extremos
transversales (4,5), y comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lamina
posterior (9) y una capa intermedia (10) ubicada entre la capa superficial (8) y la lamina
posterior (9), la capa superficial permeable a fluidos (8) posee una parte enfrentada hacia
el usuario (8a) que da hacia el usuario durante el uso de dicho articulo (1), caracterizado
porque la capa superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por
circulacién de aire que comprende fibras sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m2
y una densidad de 20 a 90 kg/m3 y porque dicha capa intermedia (10) se encuentra
provista debajo de 70% a 100% de un area de superficie total de la parte enfrentada hacia
el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa
superficial (8) poseen una elongacién respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongacién
de la capa intermedia (10) es menor que la elongaciéon de la capa superficial (8); en el
gue dicha elongacion de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongacion
de la capa superficial (8) (reivindicacion 1).

Antecedentes administrativos

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2021/0010210 del 02 de agosto de 2021 requerida en tres (3) oportunidades durante
la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del
articulo 45 de la Decision 486, mediante los Oficios N°12957 del 31 de julio de 2023, N°
21439 del 29 de diciembre de 2023 y el Oficio N°11812 del 5 de julio de 2024.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevo objeciones respecto a la claridad
del pliego reivindicatorio y el nivel inventivo de la materia reclamada respecto a las
ensefianzas del documento D1 (EP1290995).

En consideracion a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad
solicitante como parte de la respuesta al requerimiento de fondo presentd un capitulo
reivindicatorio modificado, incluido bajo el radicado N° NC2023/0014917 del 01
noviembre de 2023, conformado por 19 reivindicaciones en la categoria de producto.
Ademas, plantea argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada.

De acuerdo con la materia reclamada en el pliego reivindicatorio modificado, la Oficina
consider6 necesario formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado mediante
el Oficio N° 21439 en el cual se objeto las reivindicaciones 1 a 19, en cuanto al estudio
de patentabilidad, la Oficina encontro que las reivindicaciones que tienen como objeto un
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producto carece de nivel inventivo frente a las ensefianzas de los documentos D1
(EP1290995) y D2 (JPH4053554).

Una vez revisada la respuesta, la Oficina consideré necesario formular un tercer
requerimiento de fondo, mediante el Oficio N° 11812 en el cual se objetd la materia
reclamada en las reivindicaciones 1 a 18 que corresponden al producto, el cual carecia
de novedad frente a las ensefianzas del documento D3 (NC2021/0008560).

En respuesta a este Ultimo requerimiento, la sociedad recurrente presenta argumentos
en favor de la patentabilidad de la solicitud, sin embargo, la Oficina al revisar dichos
argumentos consideré que no se podian dar por superados los impedimentos para la
concesion del derecho exclusivo y mediante la Resolucién 1421 del 27 de enero de 2025
decidi6 denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 18 contenidas en el radicado N°
NC2024/00003925 el 27 de marzo de 2024, teniendo en cuenta que la materia reclamada
no cumple con el requisito de novedad, frente a las enseflanzas del documento D3
(NC2021/0008560), de conformidad con las prescripciones normativas del articulo 16 de
la Decision 486.

Normativa aplicable.

El articulo 45 de la Decision 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencién no es patentable, ademas prevé la
consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesion, en los siguientes términos:

(...) Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision para
la concesion de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la notificacion
dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion.

Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la
respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional competente
denegara la patente (...)

(...) Art. 16. -Una invencion se considerard nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40”.

Lanorma

Tribunal de justicia de la Comunidad Andina
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Primacia del ordenamiento juridico comunitario andino

(...) 1.2. Por el principio de preeminencia (denominado también de primacia o de
prevalencia), la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales
(incluyendo las normas constitucionales)! de cada uno de los Paises Miembros de la
Comunidad Andina, Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre
una norma comunitaria y una norma nacional, se deberéa preferir la primera. Cabe indicar
que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea
inaplicada por el pais miembro que corresponde.

(...) 1.3. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara en sefalar que la
circunstancia de que un Pais Miembro pertenezca a un Acuerdo u Organizacion
Internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas
comunitarias andinas con el pretexto de que se esta cumpliendo con las de dicho acuerdo
u organizacion; puesto que ello implicaria “negar la supremacia del ordenamiento
comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos juridicos
de los paises miembros sino de los otros ordenamientos juridicos internacionales a que
pertenezcan”.

(...) 1.5. En ese sentido, en la Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 1-IP-87 este
organo jurisdiccional enfatizd6 que el principio de preeminencia o aplicacion preferente
constituye una caracteristica esencial del Derecho Comunitario y un requisito basico para
la construccion integracionista. Textualmente, sefialo lo siguiente

“2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO

En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento juridico de la
integracion andina prevalece en su aplicacion sobre las normas internas o
nacionales, por ser caracteristica esencial del Derecho Comunitario, como requisito
basico para la construccion integracionista. Asi lo reconoci6 la Comision del Acuerdo
de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Paises Miembros, en el
pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Periodo de Sesiones
ordinarias (Lima . 29 de mayo -5 de junio 1980) cuando declaré la ‘calidez plena’ de
los siguiente conceptos: (...) b) el ordenamiento juridico del Acuerdo prevalece, en el
marco de sus competencias, sobre las nmormas nacionales sin que puedan
oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Paises Miembros...”

Sobre el anélisis de Novedad

1 Al respecto, la doctrina sefiala lo siguiente:

“Cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden
constitucional que se planteen. Cada uno es duefio de la solucién que les dé, pero una vez que ha aceptado el
compromiso internacional con toda libertad, hay aqui un hecho histérico sobre el que ya no es posible volver (...). Lo
gue resultaria entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, seria que un Estado
miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdiccion, tratara de poner en duda los compromisos aceptados
invocando 'a posteriori', obstaculos constitucionales. Tales actitudes sefialarian bien una imprevision, bien la mala fe.
Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales
para sustraerse a los compromisos que he contraido validamente segun el derecho internacional”

(Subrayado agregado)

En: Pierre Pescatore, Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario Revista de Instituciones Europeas Madrid. 1921, pp.
348-349. Citado por Fabian Novak Talavera. La comunidad Andina y su ordenamiento juridico. En Derecho Comunitario
Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Catodlica del Perd. Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Catolica del Pert. 2003, p.76.

2 Ver Sentencia de Accién de Incumplimiento N° 7-Al-98 de fecha 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 490 del 4 de octubre de 1999.
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De acuerdo con el articulo 16 de la Decisién 486 para que una invencién sea novedosa
se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de
la fecha de presentacién de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovacion
como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al
publico. Una vez revisados los documentos aportados por la solicitante esta
Superintendencia encuentra que la materia reclamada no cumple con lo establecido en
el mencionado articulo. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Verificado el analisis de novedad que motiva la Resolucién impugnada, se observa que
el documento NC2021/0008560 -D3- es publicado con anterioridad a la fecha de
presentacion nacional de la solicitud y pertenece al campo técnico de la invencion por lo
gue se considera estado de la técnica valido y relevante para afectar la novedad de la
materia reclamada en la solicitud. Sobre el particular esta Oficina encuentra del caso
aclarar lo siguiente:

Sobre el procedimiento en fase internacional PCT y su ingreso a fase nacional en
Colombia.

En relacién con los datos bibliogréficos de la solicitud bajo estudio y especificamente de
los asignados en la fase internacional tramitada a través del sistema internacional del
Tratado de Cooperacion en materia de patentes (PCT), es del caso sefialar que
correspondio al N° PCT/SE2019/050130 de fecha 15 de febrero de 2019. El documento
fue publicado en fase internacional bajo el N° WO/2020/167171de fecha 20 de agosto de
2020.

La solicitud se radic6 en Colombia en la fecha 02 de agosto de 2021, bajo el N°
NC2021/0010210, de manera que ingreso efectivamente a fase nacional en Colombia
transcurridos 24 meses y 182 dias contados desde la fecha de prioridad reivindicada y
fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 935 el 09 de agosto de 2021.

Sobre el tramite de una solicitud PCT.

En este punto, es del caso sefialar que el Tratado de Cooperacion en materia de patentes
(PCT) es un sistema internacional de presentacion de solicitudes de patente, que permite
solicitar la proteccion de una invencion individual en forma simultanea en varios paises y
con ello facilitar la presentaciéon en alguno o en todos los Estados contratantes del
Tratado. Empero, este sistema no elimina el tramite de la solicitud internacional en la fase
nacional ante las Oficinas nacionales de patentes y se limita establecer unas reglas de
procedimiento para el tramites de solicitudes de patente en fase internacional.

En atencién a lo expuesto, el articulo 27 numeral 5) del Tratado PCT estipula que no es
posible interpretar ninguna disposicion de este cuerpo normativo ni de su Reglamento en
el sentido de limitar la libertad de los Estados contratantes de establecer las condiciones
substantivas de patentabilidad, las cuales se agotan en la fase nacional cuando se tramita
la solicitud de patente ante las Oficinas nacionales elegidas por el solicitante.

Especificamente, en relacién con la definicion del concepto de Estado anterior de la
técnica, el Tratado PCT establece que cualquier disposicion solo puede entenderse a los
efectos del procedimiento internacional y puntualiza en lo siguiente:

“(...) En consecuencia, cuando determine la patentabilidad de la invencion que se reivindique en
una solicitud internacional, cualquier Estado contratante tendrd libertad para aplicar los criterios
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de su legislacién nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demas condiciones de
patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes”.

De manera que la norma aplicable para efectos de determinar la novedad de la materia
reivindicada es la Decisién Andina 486 de 2000, sin que se pueda establecer ningun tipo
de limitacion en relacidn con las prescripciones de este cuerpo normativo frente al estudio
de la novedad como requisito de patentabilidad y, comoquiera que el precitado articulo
so6lo considera la fecha de presentacion, o en su caso, de la prioridad reconocida, como
se transcribe a continuacion:

(Subrayado fuera de en particular, en lo que concierne al concepto de Estado de la
Técnica desarrollado en el articulo 16 que es el fundamento para determinar tanto la
regla técnica aplicable al caso en concreto como la fecha limite para su determinacion.
Lo anterior, con independencia del procedimiento de presentacion de los documentos
del estado de la técnica relevantes, es decir si ingresaron a Colombia por via del
Convenio de Paris o del sistema PCT texto)

Ahora bien, cabe aclarar en este punto que no se debe confundir el concepto de fecha
limite para determinar el estado de la técnica, desarrollado en el inciso segundo del
precitado articulo 16, con el concepto de asimilacion del estado de la técnica previsto en
el inciso tercero.

En relacién con el tema de la fecha limite para determinar el estado de la técnica, la
Decision 486 de 2000 prevé dos eventos; el primero tiene que ver con aquellas solicitudes
en las que no se reivindicé prioridad, para las cuales, se considera la fecha de
presentacion como fecha limite para determinar el estado de la técnica. Ahora bien, en
los casos en los que la solicitud de patente en tramite reivindica una prioridad de una
solicitud anterior, la fecha limite para determinar el estado de la técnica es la de la
prioridad reconocida.

Sobre la publicacion de los documentos del estado de la técnica referida a las
solicitudes de patente tramitadas por la Superintendencia de Industriay Comercio.

En este item, en cuanto tiene que ver con el estado de la técnica referido a las solicitudes
de patente tramitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el mismo cuerpo
normativo faculta a la Oficina nacional competente para que considere la informacion
contenida en documentos de patente que se encuentren en tramite, con fecha de
presentacion o de prioridad anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la
solicitud que se esta evaluando para efectos de determinar su novedad.

En este orden de ideas, esta Oficina encuentra que no es posible limitar el concepto de
estado de la técnica a la condicién factica que propone la sociedad recurrente, con el fin
de eliminar documentos que resultan validos para efectos de determinar la novedad de
una materia técnica, toda vez que la Decisién 486 permite que se contrasten las fechas
de prioridad o de presentacidon para efectos de citar un antecedente y que éste resulte
valido para los propésitos del examen.

Frente al caso en particular, se advierte que tanto el antecedente citado como la solicitud
en tramite pertenecen al solicitante ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, y
ademas coinciden al reivindicar un articulo absorbente (1) que posee bordes laterales
longitudinales (2,3) que se extienden en una direccion longitudinal (L) y bordes extremos
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transversales (4,5), y comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lamina
posterior (9) y una capa intermedia (10) ubicada entre la capa superficial (8) y la lamina
posterior (9), la capa superficial permeable a fluidos (8) posee una parte enfrentada hacia
el usuario (8a) que da hacia el usuario durante el uso de dicho articulo (1), caracterizado
porque la capa superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por
circulacién de aire que comprende fibras sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m2
y una densidad de 20 a 90 kg/m3 y porque dicha capa intermedia (10) se encuentra
provista debajo de 70% a 100% de un area de superficie total de la parte enfrentada hacia
el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa
superficial (8) poseen una elongacién respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongacién
de la capa intermedia (10) es menor que la elongacion de la capa superficial (8); en el
gue dicha elongacion de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongaciéon
de la capa superficial (8), de manera que la SIC reconoci6 este derecho de prioridad
dentro del tramite de la solicitud NC2021/0008560, por lo que no resulta de recibo el
argumento de la sociedad recurrente cuando afirma que con la decision de negar el
privilegio de patente en la solicitud NC2021/0010210 se desconoce el derecho de
prioridad respecto de esta materia.

En el presente caso ocurre que no es posible reconocer dos veces el derecho de prioridad
bajo la reivindicacion de articulos absorbentes que forman parte del estado de la técnica
disponible para la Oficina nacional competente porque se trata de un antecedente que
fue validamente publicado.

De igual forma, esta Oficina considera relevante sefalar que la finalidad de esta norma
tiene que ver con el hecho de evitar el doble patentamiento de materia, situacion factica
gue se describe y desarrolla en el numeral 9.4.5. de Manual Andino de Patentes que
establece lo siguiente:

“(...) Novedad respecto a otra solicitud nacional anterior en tramite Se trata aqui del
supuesto contemplado en la segunda parte del Articulo 16 D 486. El propésito de esta
provision es evitar que se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha
presentado la solicitud primero tiene derecho a la proteccion mas amplia, mientras que el
solicitante que presenta la solicitud posterior, aunque no tenia conocimiento de la
existencia de la primera pues ésta no habia sido publicada en el momento de presentar
su solicitud, tiene que recortar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la
primera solicitud (y no solo la materia reivindicada). Se utiliza el criterio de novedad para
llevar a cabo esta delimitacion y por ello se considera que la primera solicitud forma
parte del estado de la técnica para la segunda. Una vez que la novedad ha sido
restablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de
nivel inventivo de la segunda”?

Sobre la interpretacion gramatical del Articulo 16 de la Decisién 486 de 2000.
En lo que respecta a la interpretacion que realiza la sociedad recurrente frente al articulo

16 de la Decision 486 de 2000, y especificamente en lo relacionado con la expresion “(...)
cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de

3 MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho
contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 40" esta Oficina advierte que excluiria del
estado de la técnica el contenido de solicitudes tramitadas por via del Tratado de
Cooperacién en materia de patentes que comparten la divulgacion de materia como
ocurre en el presente caso, al punto que coinciden al reivindicar el derecho de prioridad.
Esta Oficina advierte que la relevancia de los documentos del estado de la técnica no se
puede limitar.

En el caso bajo estudio es evidente que el antecedente citado fue tramitado primero ante
la oficina nacional competente y que el articulo absorbente reclamado fue divulgado, en
la solicitud internacional del documento NC2021/0008560 -D3- y forma parte integral de
la publicacion de patente realizada en fase internacional y por ende, de la solicitud que
ingreso efectivamente a fase nacional en Colombia. También es cierto que corresponde
a una solicitud tramitada bajo el Tratado de Cooperacién en materia de patentes (PCT) y
gue frente a ella la Oficina nacional competente en Colombia hizo el reconocimiento
debido a las prioridades invocadas.

En relacion con el estudio de novedad el Tribunal Andino ha sefialado que toda invencion
deja de ser nueva si ha sido accesible al publico por cualquier medio, sin que tenga
relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el nimero de personas a las que ha
alcanzado dicha accesibilidad. Lo relevante en este punto es que la novedad de la
invencion se anula si la Oficina encargada del examen encuentra identidad técnica entre
la materia examinada y el contenido de una solicitud de patente en tramite, de fecha de
presentacién o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina* y
solamente en aquellos casos en los que la solicitud catalogada como antecedente ha sido
publicado.

Cabe sefalar en este punto que, para el caso en estudio, un articulo absorbente (1) que
posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se extienden en una direccién longitudinal
(L) y bordes extremos transversales (4,5), y comprende (...), caracterizado porque la
capa superficial (8) es una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por circulacion de aire
gue comprende fibras sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m2 y una densidad
de 20 a 90 kg/m3 y porque dicha capa intermedia (10) se encuentra provista debajo de
70% a 100% de un area de superficie total de la parte enfrentada hacia el usuario (8a) de
la capa superficial (8), donde la capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una
elongacion respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongacion de la capa intermedia (10)
es menor que la elongacion de la capa superficial (8); en el que dicha elongacion de la
capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongacién de la capa superficial (8)
reclamada en la solicitud fue divulgada por primera vez el 15 de febrero de 2019, tanto
en la solicitud internacional PCT/SE2019/050131, tal y como lo manifiesta la sociedad
recurrente. Lo que ocurre en el presente caso, es que el documento D3 que ingreso
efectivamente en fase nacional en Colombia, integra la informacion validamente
reivindicada. En tal sentido, la fecha que se consider6 para efectos de determinar el
estado de la técnica disponible en el caso de la solicitud bajo estudio NC2021/0010210
corresponde a la de presentacién, comoquiera que el estado de la técnica citado

4 Proceso 178-IP-2013. P. 8. Invencion titulada: Preparacién farmacéutica que comprende un ingrediente activo
dispersado en una matriz.
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(documento D3 -NC2021/0008560-), comprende las mismas caracteristicas que la
solicitud que ingresé a tramite en la fecha de presentacion en Colombia.

Como se indicé en apartes anteriores, el antecedente NC2021/0008560 -D3- citado es
una solicitud tramitada por el sistema PCT bajo el radicado N° PCT/SE2019/050131, la
cual, presenta una fecha de presentacién del 15 de febrero de 2019 y una fecha de
ingreso efectivo a fase nacional del 29 de junio de 2021 agotada dentro del plazo
establecido por el Tratado PCT para entrar a la Oficina nacional competente en Colombia,
teniendo en cuenta que la oficina nacional fue designada como fase nacional de interés
para la sociedad ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG.

En consecuencia, esta Oficina ratifica que el documento N° NC2021/0008560 -D3- es
arte previo valido y relevante para afectar la patentabilidad de la invencion incluida en la
solicitud bajo estudio N° NC2021/0010210, toda vez que su fecha de presentacion en
Colombia (fecha de ingreso efectivo a fase nacional ante la Oficina nacional competente)
es anterior a la de presentacion de la solicitud en estudio como se demostré parrafos
arriba. En tal sentido, no es posible dar aplicacién a la interpretacion sefialada por la
sociedad recurrente, ya que esta situacion factica no ha sido reconocida por el Tribunal
Andino de Justicia en relacion con el concepto de arte previo secreto.

(...) Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro
del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacidon o de prioridad fuese anterior a la
fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese
examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior
cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40 (...) -
Negrilla y subraya fuera de texto-

Por lo tanto, contrario a lo manifestado por la recurrente, para efecto del analisis de
novedad se puede emplear el documento en tramite ante la oficina nacional competente
de Colombia y usar la fecha de presentacion o prioridad como lo establece el articulo
16 de la Decision 486, de tal suerte, que en el presente caso se emplea la fecha de
presentacién nacional, del documento D3 (NC2021/0008560) que corresponde al 29 de
junio de 2021, por lo que se ratifica que este antecedente hace parte del estado de la
técnica con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud del 2 de agosto de
2021, por lo tanto, se considera como el documento del estado de la técnica que afecta
la patentabilidad de la materia reclamada.

Respecto al argumento de la recurrente segun el cual considera “(...) que se ha empleado
una fecha errénea en el Oficio 21439, dado que se ha determinado el 2 de agosto de
2021.” Esta Oficina pone de presente que tras revisar el expediente administrativo y
particularmente el Oficio N° 21439 del 29 de diciembre de 2023 la fecha para la
asimilacion del estado de la técnica se establecié el 15 de febrero de 2019 que
corresponde a la fecha de presentacion internacional de la solicitud, por lo cual no le
asiste razon al recurrente en su argumentacion.

De otra parte, en cuanto al argumento de la recurrente segun el cual: “(...) la capa
superficial (8) poseen una elongacién respectiva a 10 N/50 mm, donde dicha elongacion
de la capa intermedia (10) es menor que la elongacion de la capa superficial (8); en el
gue dicha elongacion de la capa intermedia (10) es al menos 5% menor que la elongacion
de la capa superficial (8), reclamadas en la reivindicacién 1 no se encuentran divulgados
por si solos en el documento D3 (NC2021/0008560) (...)", esta Oficina encuentra
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pertinente realizar el siguiente analisis:
Sobre la materia reclamada

En primer lugar, es importante resaltar que la recurrente insiste en la patentabilidad de la
materia reclamada en el capitulo reivindicatorio incluido a tramite bajo el radicado
NC2024/00003925 el 27 de marzo de 2024, en donde la reivindicacion 1 reclama lo
siguiente:

(...) Un articulo absorbente (1) que posee bordes laterales longitudinales (2,3) que se
extienden en una direccion longitudinal (L) y bordes extremos transversales (4,5), y
comprende una capa superficial permeable a fluidos (8), una lamina posterior (9) y una capa
intermedia (10) ubicada entre la capa superficial (8) y la lamina posterior (9), la capa superficial
permeable a fluidos (8) posee una parte enfrentada hacia el usuario (8a) que da hacia el
usuario durante el uso de dicho articulo (1), caracterizado porque la capa superficial (8) es
una capa superficial fibrosa, no tejida, unida por circulaciéon de aire que comprende fibras
sintéticas y posee un peso base de 14 a 30 g/m2 y una densidad de 20 a 90 kg/m3 y porque
dicha capa intermedia (10) se encuentra provista debajo de 70% a 100% de un area de
superficie total de la parte enfrentada hacia el usuario (8a) de la capa superficial (8), donde la
capa intermedia (10) y la capa superficial (8) poseen una elongacion respectiva a 10 N/50
mm, donde dicha elongacién de la capa intermedia (10) es menor que la elongacion de la
capa superficial (8); en el que dicha elongacién de la capa intermedia (10) es al menos 5%
menor que la elongacion de la capa superficial (8) (...).

Sobre el estado de la técnica

En la Resolucion impugnada se citd el documento NC2021/0008560 -D3- como el
antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reclamada porque revela un
articulo absorbente (1) que tiene bordes laterales longitudinales (2, 3) que se extienden
en una direccion longitudinal (L) y bordes transversales frontal y posterior (4,5),
comprendiendo dicho articulo absorbente (1) una capa superficial permeable a los fluidos
(8) y una lamina posterior (9), siendo dicha capa superficial permeable a los fluidos una
capa superficial permeable a los fluidos en relieve (8) que comprende un patrén de relieve
(11) que cubre del 3% al 20% del area superficial total de una porcion orientada hacia el
usuario de dicha capa superficial (1), caracterizado porque dicha capa superficial (8) es
una capa superficial no tejida fibrosa unida por aire (8) que comprende fibras sintéticas y
gue tiene un peso base de entre 14 y 30 g/ m? (Reiv. 1). Articulo absorbente (1) segln
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha capa superficial (8) tiene
una densidad de 20 a 90 kg/m3 o de 20 a 60 kg/m3 o de 20 a 40 kg/m3 (Reivindicacién
9).

Asimismo, el documento D3 establece que el articulo absorbente puede comprender una
capa intermedia, como una capa fibrosa intermedia, ubicada entre la capa superficial y la
lamina posterior, en contacto directo con la capa superficial. La capa intermedia puede
ser un material no tejido, como materiales no tejidos de alta densidad, como, por ejemplo,
materiales no tejidos unidos por aire o hidroenredados. La capa intermedia puede
extenderse desde el 70% hasta el 100% de la porciéon de la capa superficial que mira
hacia el usuario. La capa superficial y la capa intermedia pueden unirse mediante
adhesivo. Esto puede aumentar la integridad de la capa superficial. La densidad
relativamente baja de la capa superficial y la baja cantidad de puntos de unién entre las
fibras dan lugar a una estructura con menor integridad. Sin embargo, al combinar la capa
superficial fiborosa no tejida adherida por aire con una capa intermedia con menor
elongacion que la capa fibrosa no tejida adherida por aire, se mejora la integridad de la
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capa superficial fibrosa no tejida adherida por aire. Tanto durante el uso del producto
absorbente como durante su fabricacién, es ventajoso que la estructura tenga suficiente
integridad (P&g. 4, lineas 34 y 35; Pag. 5, lineas 1 a 15), es asi como el objeto de la
presente invencion es proporcionar un articulo absorbente que tenga un patron de relieve
distintivo y que ademas tenga beneficios mejorados para la piel (Pag. 2, lineas 6 y 7),
ademas, (...). Valores de friccion mas bajos hacen que el articulo absorbente sea mas
inocuo para la piel y reducen los problemas cutdneos derivados de su uso (Pag. 9, lineas
23 a 35), por lo tanto, al tener el articulo absorbente las mismas caracteristicas técnicas,
se espera el mismo valor de elongacién al ser medido de acuerdo con el procedimiento
estdndar EDANA/INDA NWSP 1 10.4.R0 (15), opcion del método B (ensayo en seco), lo
cual es implicito.

Fig. 2 delainvencién NC2021/0010210

Patrén gravado

Fig. 2 del documento -D3- NC2021/0008560
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Fig. 2

En consecuencia, al hacer la comparacion elemento por elemento entre las
caracteristicas reclamadas en la solicitud con las presentes en el documento D3 se puede
establecer una identidad entre la materia reclamada y la divulgada en el documento D3,
de tal suerte que la materia reclamada carece de novedad y no cumple con el requisito
de patentabilidad previsto en el articulo 16 de la Decisiéon 486.

De acuerdo con lo antes expuesto, esta Oficina ratifica que la materia objeto de las
reivindicaciones 1 a 18 carece de novedad a la luz de las ensefianzas del documento
NC2021/0008560, de tal suerte que, se ratifica que no cumple con el requisito de
patentabilidad previsto en el articulo 16 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

Ahora bien, contrario a lo manifestado por la recurrente, esta Oficina al practicar la
revision del estado de la técnica valido y relevante disponible en funcién de la
modificacion planteada como respuesta a los distintos exdmenes de fondo, encuentra
gue el documento D3 resulta mas que acertado para demostrar la falta de novedad de la
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materia reclamada, tal y como ya se mencion0 lineas arriba en el desarrollo del presente
memorial. Por lo tanto, el documento D3 no solo es el estado de la técnica que afecta la
patentabilidad de la solicitud, sino que también revela todas y cada una de las
caracteristicas técnicas reclamadas del articulo absorbente reclamado.

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina no encuentra procedente acceder a las
pretensiones del recurrente y, en su lugar, decide ratificar los argumentos que motivan la
Resolucion impugnada y confirmar la decision aqui recurrida.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO 1: Confirmar la Resolucién N° 1421 de 27 de enero de 2025, de acuerdo con
las razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolucion a ESSITY HYGIENE AND
HEALTH AKTIEBOLAG EN CALIDAD DE SOLICITANTE Y A CMPC TISSUE S.A., en
calidad de opositor, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 29 de abril de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE

RUSINQUE URREGO
Fecha: 29-04-2026
é[ 05:03:43 PM

Razon: Validez
juridica.

Ubicacion: Bogota,
Colombia.
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