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Solicitud de Patente a nombre de
McNeil-PPC, Inc.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en Bogoti, en la Carrera 11 A No. 94-76 Of. 305, obrando como
apoderada de la sociedad McNeil-PPC, Inc., domiciliada en Skillman, New
Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, pido
a usted que se proceda a examinar si la invencién, cuya patente se tramita en el
expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 05 - 75,076 de 28 de septiembre de
2005, por la suma de $186.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial
correspondiente a dicho estudio.

Sefior Superntendente,

JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C. 39.779.452 de Usaquén
T.P. 68.228

Cod. 5376

JEU/1a.
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SUPERINTENDENCIZ

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03-80631

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 551,

DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2005, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 29 DE JULIO DE 2005.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (68) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el
axamen de patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY C MERCI
DIVISI N DE NUEVAS CREACIONES
SOLICITUD VIA PCT

2020
Bogota, D.C., 26 de septiembre de 2006

Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE OficioNo. ... 11227
Apoderada
ASUNTO Radicacién 03-60631
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Follos 005

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decislon 488 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1.

Documentos estudlados

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capitulo descriptivo que se
encuentra en los folios 49 a 72, los dibujos que se encuentran en el follo 43 y el
caplitulo reivindicatorio que 8e encuentra en los follos 73 a 81 que comprende
cuarenta y un (41) reivindicaclones.

Se considerard la prioridad reivindicada sobre la solicitud de Estados Unidos
No. 08/742,611 del 21 de diclembre de 2000.

Objeto de la Invencién

La Invencién propuesta se relaciona con un material de pelicula perforada atil
como un formo del lado del cuerpo de un articulo absorbente. El material de
pelicula tiene una combinacidn de aditivos aplicada a su superficle. La
combinacién de aditivos proporciona transferencla mejorada de fluido a través
de la cublerta, vy es capaz de reducir fuerzas friccionales durante el
procesamiento del articulo absorbente.

En la relvindicaclén Independients 1 se deflne un material de pelicula
polimérico Gtll como un forro lateral de cuerpo de un articulo absorbents,
comprendiendo el material de pelicula:

a) Una capa de pelicula polimérica perforada que tiene dispuesta sobre la
misma; y
b) Una combinacién aditiva que comprende:

i Aproximadamente 10 hasta aproximadamente 80% en peso de
un agente hidrofilico; y

i Aproximadamente 90 hasta alrededor de 10% en peso de un
agente liofllico;



En donde el material de pelicula exhibe un tiempo de hundimiento de cesta de
menos de aproximadamente 25 segundos.

En fa relvindicacién Independiente 19 se define un tampén catamenlal que
comprende una estructura absorbente encerrada sustanclaimente dentro de un
material polimérico de pelicula dispuesto sobre al menos un cuerpo que se
enfrenta de un articulo absorbente y una cuerda de retiro, comprendiendo el
material de pelicula:

1. Una capa de pelicula polimérica perforada que tiene dispuesta sobre |a
misma; y
2. Una combinacion aditiva que comprende:

I Aproximadamente 10 hasta aproximadamente 80% en peso
de un agente hidrofilico; y

l Aproximadamente 980 hasta alrededor de 10% en peso de un
ente liofllico;

En donde el material de pelicula exhibe un tiempo de hundimiento de cesta.de
menos de aproximadamente 25 segundos.

Se afirma que existe la necesidad de un material de pelicula perforada (itil
como forro del lado del cuerpo o cubierta de un articulo absorbente, tal como
un tampén, que sea procesable en una manera comerciaimente eficiente, que
proporciona transporte satlsfactorio de fluldo dentro del articulo absorbente, y
que ayude a retirar el tampdn desde una sobrecubierta o aplicador antes y/o
durante el uso.

El objeto de la invencién definido se catalogé como A681L 15/20, segin la
Clasificacién Intemaclonal de Patentes (IPC7).

3. Claridad de la solicitud

El articulo 28 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece "La descripcién deberé divuigar la invencién de manera suficientemente
clara y completa para su comprension y para que una persona capacitada en la
materia técnica cormespondiente pueda ejecutaria”.

El capftulo descriptivo contlene expresiones imprecisas como
“aproximadamente® y “alrededor” las cuales acompafian cantidades o
magnitudes de una propiedad o caracteristica técnica de la invencién. Por lo
tanto se recomienda eliminarias del capltulo descriptivo de modo que sea
coherente con las modificaciones que se realizaran también en el capltulo
reivindicatorio.

Dado que no se allegd el dibujo dentro de la solicltud colombiana se
recomienda anexar uno dado que el utilizado hasta el momento comesponde a
una copla de la solicitud Intemnacional. El dibujo debe presentarse segin las
normas conocldas en el &mbito de patentes.

En conclusion, el capftulo descriptivo no cumpliria con el requisito de claridad
de acuerdo con el articulo 28 de la Declsién 486.

El articulo 30 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “Las reivindicaciones definirdn la materla que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcién.



Las relvindicaciones podrdn ser independientes o dependientes. Una
reivindicaclén serd Independiente cuando defina la materia que se desea proteger
sin referencla a otra relvindicacién anterior. Una relvindicaclén serd dependiente
cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una relvindicacién
anterior. Una relvindicacién que se refiera a dos 0 méas reivindicaciones anteriores
se considerara una reivindicacién dependiente mdltiple°®.

El capltulo relvindicatorio contlene cantidades e Intervalos acompafiados de la
expresion "aproximadamente” o “alrededor”, lo cual no le confiere precisién a la
invencién y no pemmite comprender cuén aproximado esté un valor con
respecto al intervalo. Por lo anterior, se recomienda eliminar la expresién en
cuestion.

El capftulo reivindicatorio deberia estar redactado empleando la formalidad de
predmbulo y parte caracterizante los cuales se diferenclen por la expresion
“caracterizado por”, donde el predmbulo deberia ser planteado de tal manera
que sitie el campo de la invencién e Iincluya las caracteristicas que ya son
parte del arte previo. De otro lado, la parte caracterizante de cada
relvindicacién deberla contener Unica y exclusivamente las caracteristicas
novedosas que constituyen el aporte técnico realizado con la solicitud
propuesta.

En las reivindicaclones 1 a 18 se plantea y define un material de pelicula
polimérico {til como forro lateral de cuerpo de un articulo absorbente mientras
que en las reivindicaclones 19 a 35 se plantea y define un tampén catamenial.
No obstante, se emplean las mismas caracteristicas tanto para el uno como
para el otro. Ademds de ello, las caracteristicas técnicas Incluldas no
comasponden ni al material de pelicula polimérico ni al tampén catamenial sino
que corresponden directamente a la ‘combinacién aditiva’.

Dado lo anterior, s necesario recomendar que sl las caracteristicas técnicas
corresponden directamente a la combinacién aditiva, el predmbulo debe ser
coherente con la parte caracterizante y en lugar de reclamar un materal
polimérico o un tampén (que son los usos de la combinacién aditiva), se
reclame la ‘combinacién aditiva’ como tal. Ademés, se recomlenda evitar la
repeticion innecesarla de reivindicaclones para favorecer la concisién del
capitulo relvindicatorio. Dado lo anterior se deberia allegar un nuevo capitulo
relvindicatorio corregido.

En las reivindicaciones 2 a 4, 20 a 22, 37 y 38 se incluyen unidades como son
‘gsm’, las cuales no comesponden al sistema internaclonal de unidades o sl se
deberfa entender como unidad de masas ‘gramos’, no se encuentra bien
escrita la abreviatura. Se recomlenda comregir de conformidad con el sistema
intemacional de unidades.

Las reivindicaclones 37 a 41 se suponen dependientes de la relvindicacién 36
que enuncla un proceso de produccion; no obstante, las relvindicaclones 37 a
41 Incluyen especificaciones de la composicién aditiva y no del proceso como
deberia ser para resultar coherente la especificacién. Dado ko anterior, se
recomienda que las reivindicaciones dependientes de la relvindicacién de
proceso comesponda a secuencia de etapas y/o condiciones de operacién
como es apropiado delimitar un proceso y no emplear caracteristicas técnicas
que ademas de estar ya repetidas en el capitulo relvindicatorio, no son del
proceso de produccion.

En conclusion, el caplitulo relvindicatorio no cumpliria con el requisito de
claridad de acuerdo con el articulo 30 de la Decision 486.
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4. Evaluaclén de la unidad de Invencién

El articulo 25 de la Decisién 486 de la Comisiébn de la Comunidad Andina
establece: “La solicitud de patente sélo podré comprender una invencién o un
grupo de Invenciones relaclonadas entre si, de manera que conformen un dnico
concepto inventivo.”

¢ En las relvindicaciones 1 a 18 se plantea un material polimérico Gtil como un
forro lateral de cuerpo de un articulo absorbente; en las reivindicaciones 19 a
35 se plantea un tampdn catamenial y en las reivindicaciones 36 a 41 el
proceso para la fabricacion de un tampén.

Dado que las relvindicaclones 38 a 41 cormesponden al proceso de fabricacién
del tampédn y el tampén esta definido en las relvindicaciones 19 a 35 se puede
decir que las reivindicaclones 19 y 36 sl tienen unidad de Invencién. Sin
embargo la reivindicacién independiente 1 no guarda unidad de Invencién dado
que se trata de un material polimérico tll como forro lateral de cuerpo de un
articulo absorbente que no necesarlamente abarca solo un tampén sino
cualquier articulo absorbente desechable como una toalla higlénica, un calzén
de entrenamiento, un pafial de bebé, etc., y es conocido que un proceso de
produccién de un tampdn no es el mismo para todo articulo absorbente.

Dado lo anterior, se recomienda atender a las observaclones contenidas en el
numeral 3 de la presente comunicacion con los cuales se podria superar este
problema de unidad de invencion.

» En conclusion, la reivindicaclén independlente 1 no cumpliria con el requisito
de unidad de Invencién con respecto a las reivindicaciones independientes 18 y
36, como se requiere de acuerdo con el articulo 25 de {a Decislon 4886.

5. Fuslién de solicitudes

En el articulo 37 de la Decisién 486 de la Comisgién de la Comunidad Andina se
establece que: “El solicitante podra, en cualquier momento de! trémite, fusionar
dos 0 més solicitudes en una sola, pero ello no podréa implicar una ampliacién de la
proteccibn que comesponderia a la divulgacion contenida en las solicitudes
Iniclales.

No procedera la fusion cuando la solicitud fusionada comprendiera Invenciones
que no cumplen con el requisito de unidad de invenclién conforme al articulo 25.

La solicitud fusionada se beneficlara de [a fecha de presentacién y, en su caso, de
la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materla contenida en las
solicitudes iniclales.”

o Al reallzar una bldsqueda en las bases de datos con que cuenta la Oficina se
encontré una solicitud de nimero 03-60630 cuyo solicitante y cuyos Inventores
son los mismos.

LLuego de comparar y analizar los caplitulos relvindicatorios de dicha solicitud y
de la presente, se puede observar que la materia de las relvindicaciones 1 a 10
de ambas solicitudes es idéntica, lo mismo que la materla de las demas
reivindicaciones independientes. Las pequefias diferencias en las
reivindicaciones dependientes parecen obedecer a modificaciones dentro del
mismo espiritu de la invencién.

¢ Dado lo anterior, es recomendable al sefior solicitante fusione las solicitudes
como bien es posible segtn el articulo 37 de la Decisién 486 de la Comision de
{a Comunidad Andina.
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En cumplimlento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisiéon de la
Comunidad Andina, se le Indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de [a fecha de notlificacién de la presente
comunicaclén. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar
de la respuesta subsistieran ios Impedimentos para la concesién, se denegara la

patente.

Notifilquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo primero de la circular Gnica No. 10 de 2001.

SPEDES DE VERGEL
Jefe de Divisioff de Nuevas Creaclones

El anterior requerimiento fue notificado por fijaclén en lista, de fecha 0 60CT 2005

CONCEPTO EXAMINADOR TECNICO
TECNICO No. 1538 Cbdigo No. 202042
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