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Via Nacional X
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No. Solicitud Internacional

Fecha de Presentacion Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. N° 11-169493-00000-0000 09/Diciembre/2011
Reivindicaciones: Rad. N° 11-169493-00000-0000 09/Diciembre/2011
Dibujos: Rad. N° 11-169493-00000-0000 09/Diciembre/2011

2. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del
Titulo X de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra
en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen
para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria,
s6lo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto se estudiaran las
reivindicaciones 1 a 3.

Titulo de la solicitud: “Manga termo-encogible con proteccion holografica
destructible y proceso de fabricacion” (Ver Pag. 1 del Rad. N° 11-169493-00000-
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0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar,
cierres de seguridad que evidencien la manipulacién, alteracion vy falsificacion en
diversos productos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un cierre
de seguridad conformado por una manga termo-encogible con proteccion
hologréfica que involucra un elemento de seguridad destructible en un material
gue evidencia la manipulacion, sin posibilidad de reutilizacion.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): B65D 55/02.

3. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluacion de claridad y concision de las reivindicaciones, esta Oficina
encontré que:

e La reivindicacion 1, presenta un efecto dado como es “para la destruccion
completa de la manga termo-encogible una vez se manipule el cierre del
recipiente protegido”, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben
caracterizar un producto por la forma o constitucion del mismo, las partes que lo
componen y todo lo que permita establecer como se lleg6 a tal resultado, o un
procedimiento por las etapas técnicas que inciden sobre una materia. No se
aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

e Las reivindicaciones 1 y 3, presentan caracteristicas funcionales del producto
como son, “que permite adherirse internamente a la manga termo-encogible”,
“que permite adherirse al cierre del recipiente” y “para activar un adhesivo de
aplicacion térmica que adhiere el elemento de seguridad destructible al cierre
del recipiente dentro de la linea de produccién de manga-termoencogible”, las
cuales no se tendran en cuenta dentro del estudio de patentabilidad ya que su
funcién es dar claridad a la materia que se desea proteger, por lo cual no le
puede dar novedad o nivel inventivo a la invencion.

e La reivindicacion 2, hace referencia a un resultado a alcanzar como es “que
destruye por completo cuando se separa la manga termo-encogible del cierre
del recipiente”, 1o cual no es permitido ya que las reivindicaciones incluirian no
s6lo la solucion propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas
presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

e La reivindicacion 2 que hace referencia a un producto no esta definida de forma
correcta, ya que hace referencia a una composicibn como es “es una
composicion tomada de cintas de papel (...) o es una composicion hologréafica
(...)". Ademas, no define el producto como un cuerpo cierto destinado a llenar
una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho, por lo
tanto, no es claro el objeto a proteger.

e La reivindicacion 3, hace referencia a un proceso, sin embargo, no definen las
condiciones de cada una de las etapas, ademas, no define de forma correcta
las caracteristicas técnicas esenciales del proceso, lo cual no es posible. Al
respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de
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procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera
independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino
de Justica ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invencién de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado
a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho. En
cambio, el objeto de la invencion de procedimiento se encuentra conformado por “una
serie 0 sucesion de operaciones que inciden sobre una materia (sélida, liquida o
gaseosa) que se encamina a la obtencién de una cosa o un resultado”. (Otero
Lastres, José Manuel. Ob. Cit)*.

e Se le sugiere al solicitante que coloque al frente de la caracteristica o del
elemento, el nimero de referencia de los dibujos, guardando correspondencia
con el capitulo descriptivo y dicho capitulo reivindicatorio, con el objetivo de
comprender mejor la invencion al momento de hacer el analisis y distinguir los
elementos de dicha invencion.

El capitulo reivindicatorio se debe modificar ya que no es claro el objeto que se
busca proteger, dado que las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas
esenciales de una invencion, para las cuales se reclama la proteccion legal
mediante la solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las
reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la proteccion legal otorgada.

Por lo tanto, la definicion de las reivindicaciones debe realizarse teniendo en
cuenta las siguientes indicaciones:

a) Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya proteccion se solicita; ser
claras y concisas y sustentarse enteramente en la descripcion.

b) La esencia o razén de ser de una reivindicacién consiste en definir la
invencion, indicando sus caracteristicas técnicas, dandole el alcance de la
proteccion. Las reivindicaciones deberan delimitar claramente la invencion
respecto al estado de la técnica o tecnologia anterior, de modo que se
observe en forma concisa lo nuevo que se esta aportando a la tecnologia y
todo aquello que lo hace diferente de lo ya existente.

c) En la redaccion de las reivindicaciones, se aconseja iniciar con la
reivindicacion menos limitativa, es decir mas amplia, que contenga el menor
namero de caracteristicas técnicas posibles pero si suficientes para cumplir
con el requisito de novedad e incluir, una a una, dichas caracteristicas
limitativas en las reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso seran
dependientes de la primera. EI grado de importancia de las caracteristicas
técnicas de la invencion a los efectos de redaccion de las reivindicaciones
debera determinarse en funcion del estado técnica mas préxima a la
invencion. De esta forma podra determinarse que caracteristicas deberan
incluirse necesariamente en la reivindicacion principal y cuales podran
formar parte de las reivindicaciones dependientes.

d) Cada reivindicacion consta de un preambulo y una parte caracterizadora. El
preambulo normalmente coincide con el titulo de la invencion y sirve de
introduccién informativa sobre el objeto que va a ser protegido. Contiene la
informacion técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se
pretende proteger. La parte caracterizadora, que suele seguir al preambulo

precedida por la frase “caracterizado por “, recoge las caracteristicas

1 Proceso 129-1P-2007
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técnicas que van a ser protegidas y que constituyen la novedad frente al
objeto conocido del estado de la técnica.

e) Las reivindicaciones pueden ser independiente o dependientes. Las
reivindicaciones independientes deben contener todas las caracteristicas
esenciales que definen la invencion, mientras que las reivindicaciones
dependientes son definiciones particulares de la invencion. En su
redaccion, las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el
preambulo de la reivindicacion principal de la cual dependen y definen en
su parte caracterizadora, las caracteristicas técnicas particulares que se
desean proteger.

f) En laredaccion y estructura de las reivindicaciones se debe:
- Evitar inconsistencias entre la descripcion y las reivindicaciones.
- Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la
definicion de un producto por la funcionalidad del mismo.
- Evitar incluir en las reivindicaciones referencia a los dibujos o figuras de la
descripcion técnica.
- Exponer las “caracteristicas técnicas de la invencion “. Esto significa que no
deben contener declaraciones refiriéendose, por ejemplo, a las ventajas
comerciales, resultados a obtener, usos u otras consideraciones no técnicas.

En caso que una solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas
mencionadas en las reivindicaciones podran ir seguidas de signos de referencia,
relativos a las partes correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos, si
facilitan la comprension de las reivindicaciones. Los signos de referencia se
colocaran entre paréntesis.

g) Una forma de presentar una reivindicacion es hacerlo en dos partes:
predmbulo (puede ser el titulo de la solicitud) y parte caracterizante. En este
caso la estructura es la siguiente:

El predmbulo indicara primero cual es la materia de la invencion (aparato, proceso,
composicién, etc.) y seguidamente las caracteristicas técnicas necesarias 0
elementos necesarios para definir la invencién pero que combinadas forman parte
del estado de la técnica. Esto ultimo solo se aplica a las reivindicaciones
independientes.

La parte caracterizante define las caracteristicas que en combinacion con el
predmbulo se desean proteger, es decir las caracteristicas que la invencién afiade
al estado de la técnica.

Ver ejemplos de redaccion de las reivindicaciones para una solicitud de patente?.
4. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de patente nacional: diciembre 09 de 2011, y se encontraron los
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicaciéon*
“Security cover for objects,
D1 US 6,254,139 particularly for containers with 03/Julio/2001
closing device”

2https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US6254139.pdf
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El documento D12 divulga una envoltura de seguridad (20) para un articulo, la
envoltura estando constituida por un manguito (21) de material plastico
termorretractil que esta equipado en su cara interior con un elemento holografico
(30) y con una tira de desgarro (22) pasando por detras de dicho elemento
holografico (30) (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realiz6 teniendo en cuenta las
objeciones sefialadas en el numeral 3 de la presente comunicacion.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Manga termo-encogible (...)” (Ver Pag. 6 del Rad.
N° 11-169493-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Manga termo-encogible para cierres de
seguridad en la manipulacién de recipientes
caracterizada porque

Una envoltura de seguridad para un articulo,
en particular, para un receptaculo que tiene
un dispositivo de cierre, la envoltura es del
tipo constituido por un manguito de material

termo retractil (Col. 8, Reivindicacién 1).
dicho manguito también equipado en su cara
interior con un elemento hologréafico y una
tira de rasgado que pasa detras del
elemento holografico con el fin de romper
dicho elemento cuando la envoltura se abre
tirando de dicha tira, en el que el elemento
hologréfico es transferible sobre la pared
enfrentada del articulo y puede adherirse a
dicha pared a través de zonas de adherencia
situadas a cada lado de la tira de desgarro
(Col. 8, Reivindicacion 1).

la capa de adhesivo proporcionada en la
cara libre de la capa de metalizacion
hologréfica es reactivable por calor (Col. 10,
Reivindicacién 10).

Tiene un elemento de seguridad destructible
con adhesivo permanente en una de sus caras

Y adhesivo de activaciéon térmica en su otra
cara

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del producto de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
e Reivindicacion 2: Dicho manguito también equipado en su cara interior con
un elemento holografico (Col. 8, Reivindicacion 1).
El elemento holografico tiene una ventana por la que es posible también
imprimir un local de marcado (Col. 9, Reivindicacion 8).
Dicha marca comprende un codigo (Col. 10, Reivindicacion 17).

La reivindicacion dependiente 2 no menciona alguna caracteristica que haga
nuevo al producto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no es nueva.

3http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=JP&NR=S5531463A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19800305&DB=EPODOC&Iocale=en_EP
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La reivindicacion 3 consiste en “Proceso de fabricacion Manga termo-encogible

Prosperi

gl

(...)” (Ver Pég. 6 del Rad. N° 11-169493-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Proceso de fabricaciébn Manga termo-encogible
para cierres de seguridad en la manipulacién de
recipientes caracterizada porque manipula un
elemento de seguridad destructible tomado de
tirillas con dibujos, cédigos u hologramas vy le
aplica dos tipos de adhesivos en cada una de
sus caras previamente antes de adherirlo a la
parte interna de la manga termo-encogible con
pegamento permanente

Elemento holografico montado en el
manguito comprende una capa de
metalizacion hologréfico realizado por una
capa de soporte de material plastico
transparente adherido a la cara interior de
dicho manguito, en el que la capa de
metalizacion holografica presenta, en su
cara libre, una capa de adhesivo
reactivable, y dicha capa de metalizacion
holografica se une a la capa de soporte por
una capa de unién de transferencia
habilitando dicha capa de metalizacion
hologréfica para ser total o parcialmente
disociado para la transferencia sobre la
pared del articulo, y lo que le permite ser
pegado a dicha pared cuando se reactiva la
capa de adhesivo (Col. 9, Reivindicacién 9).

Y posteriormente le aplica calor

la capa de adhesivo proporcionado en la
cara libre de la capa de metalizacion
holografica es reactivable por el calor (Col.
10, Reivindicacion 10).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del proceso de la
reivindicacion 3 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

De igual manera, la reivindicacion dependiente 2 no menciona caracteristicas
técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la
reivindicacion 1, puesto que esta se encuentra redactada en términos de
resultados a alcanzar.

6. Conclusiéon

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 6,254,139 la3 Novedad/Nivel Inventivo
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

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

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-12-24
Elaboré: Diana Marcela Silvan Gomez

Reviso: Olga Ximena Benavides Salazar
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
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