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Dastinalario : JIMENA ESGCOBAR URIBE Folics 1

Sefior {a) (es)

JIMENA ESCOBAR URIBE
CR 114 # 94-76 OF 305
BOGOTA D.C.

Referencia RESCLUCION © 46226

Fecha : 11/09/2009

Expediente : 5-9967

Tramite : 2 PATENTES DE INVENCICN

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVOC

Comedidamente I solicito presentarse a este Daspacho ubicadoe an la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5}, de Ia ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucién de la
referencia proferida dentro del expediants tramitado con el nimere de radicacién citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el términe de diez (10) dlas en el Centro de
Documentacién e Informacién,

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrard disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacidn, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en ka pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucién a través de la opcién servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga casce omiso de este aviso.

Secretaria Ganeral
SIUPERINTEMNDENCIA DE INDUSTRIA YV COMERCIC

Sade Cantfo: Carmera 1% Mo, 27-00 plsos 2, 5, 7 y 10 PEX: 3870000
Al contestar favor indique el numen: de Sada CAN: Av. Carera 50 No. 28 55 inl. 2 Tel 5880070
radieaclédn cangignado en &1 slicker Call Center 6513240 . Linea B1B00-210165
Wak; www.gic.gov.ee 9-mail; infasic.guv.e0
. Bogaota ChE, Colpmbia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERGIO

RESOLUCION N° 402 3b
Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. N° 05-009967

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1382, v

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escritc radicado en esta Superintendencia el 4 de
febrero de 2005, bajo el nimero 05 - 0048487, se solicitd patente de inwvencion
fitulada: “METODO Y SISTEMA PARA APLICAR MATERIAL ABSORBENTE A UN
SUBSTRATO",

SEGUNDO: Que efectuade el examen de forma en cuanto a los requisitos que
debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenc publicar el
extracte sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERQ: Que realizade el examen de patentabilidad se encontré gue la
invencién no cumple con ios requisitos establecidos. En consecuencia, ¢on
fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de |a Decision 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina, se reguiri¢ al peticionario para que se pronunciara scbre las
objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicade el 8 de febrero de 2009,
atendié oportunamente al requerimiento formulado, y presenté las raspectivas
aclaraciones. Finalmente, modifict el tiiulo de la sclicitud a: *METODO PARA
APLICAR MATERIAL ABSCRBENTE A UN SUBSTRATO", y allegd un nuevo
capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el
articulo 34 de |a mencionada Decisién 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes ".. para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campoes de la
tecnclogla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventive y sean susceptibles
de aplicacion industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 15, contenidas en los folios 176 a 178,
ademas de no cumplir con el requisitc de novedad, corresponden a un segundo
uso, de acuerdo con |as siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

El cbjeto de |a sclicitud se refiere a un métodec para aplicar una mezcla de
adhesivo/superabscrbente a un substrato, que comprende Jos pasos de:

} Sede Cenlrg- Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sode CAN: Tr. 404 Mo, 35-50 Conmulador: 2820840
Fax: 382 26 95. Linea 5800-810 165
e, wraw sie.ge g0 emal. | '
Bogota 5.C. - Celembia
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- Calenar una mezcla de adhesivo ¥ polimero superabsorbente a una primera
temperatura, a upa primera presion, la primera temperatura es menor a |a
temperatura de ebullicion de |a mezcia & la primera presion;

- Pasar la mezcla calentada a través de un intercambiador de calor a una
segunda presion, la segunda presibn es mayor a la primera presién, el
intercambiador de calor esta adaptado para elevar la temperatura de la mezcla
a una segunda temperatura que es mayor a dicha primera temperatura;

- Y, aplicar de manera sefectiva la mezcla a un substrato,

Este procedimiento, busca una mejor forma para la fabricacion de articulos
absorbentes desechables.

2. Determinacion del estado de la técnlca
2.1. Fecha determinanie para el analisis comparativo,

La fecha para determinar el estado de |a técnica es el 5 de febrero de 2004, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud provisional
US No. 80/542521, equivalente a la solicitud US. No. 11/039,239 del 19 de enero
de 2005,

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, segln obra en
el folic 180 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estadec de |a técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontré el
siguiente documento anterior a la fecha de la presentacion de la solicitud en
estudio y relacionado con la materia reclamada;

Fecha de
N° Documento ( Titulo ( Publicacién |
Sequenced heating for hot mett -07-08
D1 \ US 4 598 842 \ adhwsive dispensing system. 1986
3. Novedad

El articulo 16 de la Decision 486 sefiala lo siguients: "Una inﬁ:rencién se
considerara nueva cuands no esid comprendids en e estado de la tecnica.

"El estado de la técnica comprenderd tode lo que haya sido_{acoesible alpn.’:blico
por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion © cualyuier otro
medic antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso,

2 Sede Centro: Carmara 13 My, 27-00 Pisos 2, 5, 7 ¢ 10
Sade CaN; Tr. 404 No_ 38-50 Conmulador 3520840

Fax: 382 26 95. Linsa 9800-210 165

Weby, waww.5ic.ov.co e-mail: Infp@sic. gav.co

Bogota D.C. - Colombia
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‘ de la prioridad reconocida.”.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisitc de novedad ha
sefalado o siguiente:

"El requisitc de novedad exige que |a invencidn no esté comprandida en el estado de
I2 t&cnica, el cual comprende el conjunte de canocimisntos tecnolbgicos accesibles al
publico antes de |a fecha de presentacidn de la solicitud de patante o, en su caso, de
la prioridad reconocida,

"Para la aplicaciort de sste concepto, es importante que el estudic dei estado de |a
‘ techica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras del invento.

. “£n este sentido, g 'esisdo de (a técnica esta constituide por todo lo que antes de la
fecha de presentacidn de la solicitud se ha hecho accesible &l publico por una
doescripcién sscrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otra medio, en cualguier
jugar del munde’. Tode ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en
sl articulo 3 de |a Decisitn 344,

‘ “£n ofras palabras, para que una invencion sea novedosa se requiere que no esté
comprendida en &l estado de |a técnica, es dech, que antes de la fecha de
presentacién de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni 1a innovacion ni
los conocimientos técnicos gue de ella se desprenden hayan sido accesibles al
publice, entendigndo que la difusién de la informacién que se mencicna debe ser
detallada y suficierts para que una persona versads an la materia pusda utilizar esa

‘ informacian a fin de explotar la invencidn.*’

En el presente caso, ¢l objeto carece de novedad, porque se trata de una materia
cohocida y divulgada en el estado de técnica.

. En efecto, a) realizar una comparacion entre el objetc de la solicitud v la
‘ anterioridad D1 se encuentra lo siguiente:

CO 05 - 008367 US 4598842
Un métodc para aplicar una mezcla de | Un métode para aplicar un adhesivo
adhesivo/superabsorpente a un substrato, | caliente caracterizado porque:
‘ caracterizado porque comprende oS

pasos ge:
Calentar una mezcla de adhesivo y | Se calisnta un adhesive a una primera

polimero superabsorbente a una primera | temperatura en un tangue en el que el
temperatura, a una primera presion, dicha | adhesivo se encuentre en estado liquide.
primera temperatura es menor a la | Como el adhesivo se encuentra en un
‘ lermperatura de ebuliicidn de ta mezcla a | tangue abieno, a prestbn inicial s 1a

dicha primera presidn; atmosférica.
Pasar la mezcla calentada a través de un | El  adhesive fundido es bhombeado
intercambiador de calor a una segunda | (columna 1, linea 15: columna 2 Iinea 41)

1 Procese 156 1P 2006

‘ 3 Sede Cantro: Carrere 13 No, 27-00 Pises 2,5, 7 ¥ 10
Sads CAN: Tr. 404 Mo, 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 25 85, Linea $800-910 165
Web: www.5ic.2ov.C0 8-mail: infofisig,aev.co
Bogotd D.C. - Colombia



1

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N°

Lo dh

Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. N° 05-008967

presién, la segunda presion es mayor a la
primera presion, el intercambiador de calor
estéa adapltadc para elevar la temperatura
de la mezcla a una segunda temperatura

io gue genera que dicho adhesivo se
encuentre a una segunda presién, donde
esa segunda presion sea mayor a |a
primera presion gue era la atmosférica; o

anterior es conocido para cualquier
persona que conozea sobre el arte de las
bombas. Para que el adhesivo no se vuelva
a solidificar, se disponen de una serie de
resistencias que calientan el adhesivc a
fravés de las mangueras, 28 decw, hay un
intercambio de calor entre |as resistencias
y el adhesivo. Dichos intercambios de calor
buscan también que las temperaturas del
fluido que provienen del tanque aumenten
en relacién a la primera temperatura.

que as mayor a dicha primera temperatura.

Y, aplicar de manera selectiva la mezcla a | El  adhesive se  aplica de manera
un substrato. controlada.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa gue el procedimiento es igual en los
dos documentos.

Asi las cosas, la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad, acorde
a lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 488,

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto

El articulo 14 de la Decision 486 establece que: “Los Paises Miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiente, en todos los
camnpos de la tecnologia, siempre gue sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacibn industrial.”

En virtud de lo dispuesto en e} articulo 14, el uso no es patentable, debido a que la
norma mencicnada es clara al establecer el ambito de patentabilidad, es decir, las
patentes se otorgaran “para las invenciones sean de producto © de
procedimiento...”, campo dentro del cual no caben los usos.

En el presente caso, se feivindica un método para aplicar una mezcla de
adhesivo/superabsorbente a un substrato, es decir un uso, particularmente un
segundo uso de lo reivindicado en la anterioridad D1, pues la solicitud busca
aplicar una mezcla de adhesivo y un polimero superabsorbente a un substrato, y
la anterioridad aplicar un adhesivo a un substrato.

De acuerdo a lo consagrade en €l articulo 21 de la Decisién 486, “Los productos ©
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 16 de la presente Decisién, no seran objeto de nusva

4 Sede Centror Camara 13 Mo 2700 Fisos 2, 5.7y 10
Sede CAN Tr. 404 Np. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 342 25 95. Linaa 9B00-910 165
Web: wew sic gov.og e-mail infeFRsic goy.co
Bogota D.C. - Colombia
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patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distintc al originalmente
comprendido por ia patente inicial.”. Teniendc en cuenta le anterior, la presente
solicitud no puede ser objeto de una nueva patente, ademas el procedimiente no
gs novedoso por el sdlo hecho de atribuirsele un uso distinto al comprendido
inicialmente.

Al respecto, cabe traer a colacion lo sefialado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina:

"Del analisis de la disposicidn transcrita se concluye (articulo 1, Decisitn 344, hoy
artfculo 14 de fa Decision 488}, en primer término, que en los Palses Andinos, con
intervencion de sus respectivas Autoridades Nacionales, pedran ser olorgadas
"PATENTES DE INVENCION" sean éstas para produclos o para procedimientos en
todos los campos de la tecnologla, No pueds desprenderse del texie de este articule,
la posibitidad de patsntamiento de olra ¢lase o natursleza de craacicnes distintas a
las invenciones, como por ejsmplo los usos o, concretamente, los segundos usos (...}

(.}

"...8l simple hecho de atribuirse un uso distinte al criginalmente comprendide per 12
patente inicial, debe ser necesariamente entendido como ia consagracion en el
articulo 16 ge |z Decisitn 344, del principio de gue no podra reclamarse patente para
usos distintos del invento o de la invencion comprendidos y protegidos ya por la
patente inicial o primigenia; regla prchibitiva para el otorgamiente de patentes de
invencidn, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidas por
la referida Decision.™

Asi las cosas, la solicitud no cumple con las disposiciones de los articulos 14 y 21
de la Decision 488, teniendo en cuenta que reivindica usos y segundos usos no
protegidos por patente de invencion.

5. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante argumenta, que se debe mirar el requisito de novedad coma novedad
total y absoluta y que el heche de que el examinador sefiale que el procedimiento
es el mismo pero gue exista una Unica diferencia (el producto a ser aplicado por el
procedimiento) significa que el éxaminador reconoce “lo novedoso de Ia

invencion”.

Al respecto, tal como se sefialéd en el numeral 3 de la presente Resclucion, las
etapas del procedimiento son las mismas tanto en la anterioridad como én la

solicitud colombiana.

Cabe agregar, que las etapas del procedimiento de la anterioridad se enfocan

? Proceso BE-21-2000

5 Sede Cantre; Carmera 13 No, 27-00 Pisos 2.5, 7y 10
Sedp CAM: Tr, 404 Mo, 38-50 Conmutador: 2820240
Fax: 382 26 95, Linea 9800-210 165
Web: www sic.oov.co a-mail: infofdieic gov.co
Bogold OLC. - Colombia
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hacia dispersar un adhesivo calfente en un substrato y las etapas del
procedimientc de la solicitud se enfocan hacia dispensar unz mezcla de
adhesivo/superabsorbente en un substrato.

De lo anterior se puede concluir, que el procedimiento es el mismo aunque los
usos del procedimiento difieren levemente y dado que los usos, y particularmente
los segundos usos, no son patentables, el procedimiento objeto de la presente
solicitud no puede considerarse como nuevo por el sofo hecho de gue fa
anterioridad no mencione que el uso que se le va a dar, es ¢l de aplicar un
superabsorbente mezclado con el adhesive y no exclusivamente de aplicar un

i ‘ adhesive.

ARTICULQ PRIMERO: Negar el privilegic de patente de invencidn a la creacion
-denominada: "METQDO Y SISTEMA PARA APLICAR MATERIAL ABSCRBENTE
A UN SUBSTRATO"

RESUELVE

ARTICULDO SEGUNDOQ: Notificar personaimente a la doctora Jimena Escobar
Uribe, en su calidad de apoderada de la sociedad McNEIL-FPPC, INC., o a quien
haga sus veces, &l contenido de ia presente resolucidn, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momente de notificarse o dentro de los
5 dias habiies siguientes.

. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 11 SET 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y CDMER‘/C:E

!\/\.—\ tAn LLan D '
G ARLO MARCENARC JIMENEZ

. Coclora
JIMENA ESCOBAR LURIBE
Carrera 11A Ng, 94 — 78, Of. 305
Bogota D.C.

202067

6 Sada Cenbro: Garara 13 Mo, 27-00 Plsos 2,5, 7y 10
Sade CAM; Tr. 404 No. 3850 Conmulader, 3820840
Fax; 382 26 55, Linea 9800-810 165
Web: www.gic.gev.ce a-mal nieileic gov.co
Bogold D.C. - Colombia
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Radicagign :  5S-B967- <1240 Facha: 2009-00-14 10:02:22
Tramite : 2 PATENTES

Evento : 1 REGDEPQSITD

Actuacién : 432 COMUNICACTOALDM

Dastinataric : JIMENA ESCOBAR URIBE Folics 1

[

Senor {a} (es)

JIMENA ESCOBAR URIBE
CR 11A # 94.76 OF 305
BOGOTA D.C.

Referencia RESCOLUCION : 46236

Facha : 11/09/2009

Expediente : 5-0G467

Tramita : 2 PATENTES DE INVENCION

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITC/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5}, de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (§) dias habiles
contados a partir del envio de fa presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenide de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado &n
el asunto.

De na hacerse prasente en el t8rmino indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificard por edicto, el cual sé fijara por el término de diez (10) dlas en e} Centro de
Documentacién e Informacién.,

Para su comodidad el texto completo de a resolucién se encontrard disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internst, en la pagina www.sic.gov.co, con el
nomero de resolucién a través de la opcidn servicios en linea bases de datos - otros
sarvicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria Genaral
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bade Contra: Carrera 13 Mo, 27-00 pises 2, 5, 7 y 10 PBX: B87000
Al cortestar [avor indigue al ndmeara de Sede CAM: Ay. Carrare 50 Na. 26- 55 a2 Tel S830070
radicacitn censignads an el stickar Call Santer 6513240 . Linea 01800-810165
Web: www.gic.gov.cn e-mail infof@sic gev. oo
Bopetd D.C. Colombla
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RESOLUCION N b2 db
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° 05-009967

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1892, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de
febrero de 2005, tajo el ndmero 05 - 002967, se solicits patente de invencion
titulada: “"METODO Y SISTEMA PARA APLICAR MATERIAL ABSCRBENTE A UN
SUBSTRATC",

SEGUNDO: Que efeciuado e examen de forma en cuanto a los requisitos que
debe llenar 1a solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordent publicar e
extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por pare de tercercs.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré gue la
invencion no cumple con los reguisitos establecidos. En consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisidn de
la Comunidad Andina, se réquirid al peticicnaric para que se pronunciara sobre |as
cbjecionas efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 9 de febrero de 2008,
atendié oportunamente al requerimiento formulado, y presentd las respectivas
aclaraciones. Finaimente, modificd el titulo de la solicitud a: "METODO PARA
APLICAR MATERIAL ABSORBENTE A UN SUBSTRATO", y allegd un nuevo
capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el
articule 34 de {a mencionada Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida
por la Comisidon de la Comunidad Andina se otorgardn patentes "... para ias
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles

de aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 15, contenidas en los felios 176 a 178,
ademas de no cumplir con el requisito de novedad, cofresponden @ un segundo
use, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

El objeto de la solicitud se refiere a un método para aplicar una mezcla de
adhesivo/superabsorbente a un substrato, que comprende los pasos de:

1 Sede Cenlro: Canera 13 No, 27-00 Pisos 2, 8§, Ty 10
Sade CAN; Tr, 404 Mo, 38-50 Conmulador: 3820840
Fayx: 382 26 95, Linea SBAG-210 165
Web: www sic.gov.co e-mail; nfofsic.gov.co
Bogota D.C, - Colombia
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- Calentar una mezcla de adhesivo y peclimero superabsorbente a una primera
temperatura, a una primera presion, la primera temperatura es menor a [a
temperatura de ebullicion de la mezcla a la primera presidn,

- Pasar la mezcla calentada a través de un intercambiador de calor a una
segunda presidn, la segunda presibn es mayct a la primera presidn, &
intercambiador de calor esta adaptado para elevar 1a temperatura de la mezcla
a una segunda temperatura que es mayor a dicha primera temperatura,

- Y, aplicar de manera selectiva la mezcla a un substrato.

Este procedimiento, busca una mejor forma para la fabricacidn de articulos
absorbentes desechablas.

2. Determinacion del estado de Ja técnica
2.1. Fecha determinante para €l andlisis comparativo.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el § de febrere de 2004, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud provisional
US No. 60/542521, equivalente a la solicitud US. Neo. 11/039,239 del 19 de enero

de 2005.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, segun obra en
el folio 180 del expediente en estudio.

2.2. Decumentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontré el
siguiente documento antericr a la fecha de la presentacion de la solicitud en
estudio ¥ relacionado con la materia reclamada:

] ) Fecha de
Documento Titulo Publicacién
Sequenced heating for hot melt 070
US 4 588 842 adhasive dispensing system. 1986-07-08
3. Novedad

El articulo 16 de la Decisién 486 sefala lo siguiente: "Una invencidn se
considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

“E] estado de la técnica comprendera todo lo que haya side accesible a) pablico
por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquiér otro
medic antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su ¢aso,

i Sade Cenlre: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2.5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 904 No. 38-50 Conmutador 3820840

Faox: 382 28 95, Linea S800-910 165

Web: www 3ic.00y.co a-mail: infoggic.oov.cq

Bogots 0., - Colombia

o

e



¢

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION Ne°

4badhb

Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° (5-008967

de la prioridad reconocida.”.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisitc de novedad ha

seNalade lo siguiente:

“El requisitc de novedad exigs gue la invencién no esté comprendida en el estado de
la técnica, el cual comprande ef conjunte de conocimientos tecnologicos accesibles al
publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patents o, en su caso, de

la prioridad reconocida.

"Para la aplicacion de este concepto, &s importants que el estudio del estado de la
lécnica esté basado en las caracteristicas o condicionss innovadoras del invento.

“En esle sentido, el ‘estado de la técnica esta constituigo por todo lo gue antes da ls

fecha de presentacidn de la solicitud se

ha hecho accesible 2l pablico por una

descripelén escrita u oral, por una utilizacidn o por cualquier ofro madio, en cualquier
lugar del mundo’. Todo allo, desde luego, considerando las eXCepCiones previstas en

gl articulo 3 de la Dacizidn 344.

“En ctras palabras, para que una invencién sea novedosa 58 requigre gue no este
comprandida en sl estade de la técnica, es decir, que antes de la fecha de

presentacion de la solicitud de patente o de

la prioridad reconocida, ni la innovagién ni

los conocimisntos téchicos que de ella se despranden hayan sida accesibles al
publico, entendiendo que la difusion de la informacién que se menciona debe ser
detallada v suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa

informacion a fin de explotar la imvencion."’

En &l presente caso, el objeto carece de novedad, porque se {rata de una materia
conocida vy divulgada en el estado de técnica.

En efecto, al realizar una comparacién entre e objeto de la solicitud y |2

anterioriclad D1 se encuentra lo siguiente:

CO 05 - 009967

UsS 4598842

Un métedo para aplicar una mezcla de
adhesivo/superabsorbente a un substrato,

Un método para aplicar un adhesivo |
caliente caracterizado porque:

caracterizade porque comprende [os
nagas de: _ |
Calentar una mezcla de adhesive y | Se calienta un adhaesive a una pnmera

polimero superabserbente a una primera
temperatura, a una primera presion, dicha
primera temperatura es menor a la
termperatura de ebullicién de la mezcla a
dicha primera presién;

temperatura en un tangue en el gue el
adhesivo se encuentre en estado liguido.
Como el adhesivo se encuentra en un
tanque abierte, la presion inicial es la
atmosférica,

Pasar la mezcla calentada a través de un
intercambiador e calor a una segunda

El adhesive fundido es bombeado |
{columna 1, linea 15; columna 2 linea 41) ;

1 Process 156 IP 2006
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presion, la segunda presién €s mayor a la | lo que genera que dicho adhesivo se
primera presién, el intercambiador de calor | encuentre a una segunda presion, donde
estd adaptado para elevar la temperatura | esa segunda presion sea mayor a la
de la mezcla a una segunda temperatura | primera presion que era la atmosferica; lo

gue es mayor a dicha primera temperatura. | antericr  es gonocide  para  cualguigr
persona que conpzca sobre el arte de tas

bombas. Para que el acdhesivo no se vuelva
a solidificar, se disponen de una serie de
resistencias que calientan el adhesivo a
través de las mangueras, €s decir, hay un
intercambio de calor entre las resistencias
' y &i adhesivo. Dichos intercambios de calor
. buscan también que las temperaturas del
fluido que provienen del tanque aumenten
en relacion a la primera temperatura.
Y, aplicar de manera selectiva la mezcla a | El adhesivo se aplica de manera
un substrato. controlada.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el procedimiento es igual en los
dos documentos.

Asi las cosas, la presente solicitud no cumple con el requisito de novedad, acorde
a lo dispuesto en e articulo 16 de la Becisién 486,

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto

El articulo 14 de la Decision 486 establece que: “Los Paises Miembros ctorgaran
patentes para las invencionas, sean de producto o de procedimiento, en todos los

. campos de la tecnologlia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacidn industrial.”

En virtud de lo dispuesto en el articulo 14, el uso no es patentable, debido a que la
norma mencionada es ciara al establecer el &mbito de patentabilidad, es decir, las
patentes se otorgaran “para las invenciones sean de producto ¢ de
procedimiento...”, campo dentro del cual no caben |os usos.

En el presente caso, se reivindica un meétodo para aplicar una mezcla de
adhesivo/superabsorbente a un substrato, es decir un usc, particularmente un
segundo usc de o reiwvindicado en la anterioridad D1, pues la solicitud busca
aplicar una mezcta de adhesivo y un polimero superabsorbente a un substrato, y
ia anterioridad aplicar un adhesivo a un substrate.

De acuerdo a lo consagrado en el articulo 21 de la Decisién 486, "Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en €l estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 16 de la presente Decisién, no serdn objsto de nueva
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patente, por el simple hecho de atribuirse un usc distnto al originalmente
comprendido por la patente inicial.”, Teniendo ‘en cuenta lo anterior, la presente
solicitud no puede ser objeto de una nueva patente, ademas el procedimiento no
es novedoso por el sélo hecho de atribuirsefe un uso distinto al comprendido
inicialmente.

Al respecto, cabe traer a colacion o sefialado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina;

"Del analisis de la disposicion transcrita se concluye (articule 1, Decision 344, hoy
articulo 14 de ia Decisian 488), en primar t&rming, gue en ios Palses Andinos, con
intervencion de sus respectivas Auteridades Naciohales, podran ser otorgadas
“PATENTES DE INVENCION® sean éstas para proguctos o para pracedimiantos en
todos los campos de la tecnologla. No puede desprenderse del texto de este articulo,
la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza de creaciongs dislintas a
las invenciones, como por ejemplo los usos o, concretamente, [0s segundos usos (...}

{..)

*...el simple hecho de atribuirse un uso distinte al originalmente comprendido por |a
patente inicial, debe ser necesariamente entendide como |a consagracion en el
articulo 16 de la Decisién 344, del principic de que no podra reclamarse patente para
usos distintos del invenlc ¢ de la invencién comprendidos y protegidos ya por la
patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de
invencidn, que este Tribunal considera como parte de Ios requisitos establecidos por
ia referida Decisién."

As) las cosas, la solicitud no cumple con fas disposiciones de los aniculos 14y 21
de la Decisién 486, teniendo en cuenta que reivindica usos ¥ segundos usos no
protegidos por patenta de invencién.

5. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante argumenta, que se debe mirar el requisito de novedad como novedad
total y absoluta y que el hecho de que el examinador sefiale que el procedimiento
es el mismo pero gue exista una Unica diferencia (el producto a ser aplicado por el
procedimiento) significa que el examinador reconoce “lo novedoso de la

invencion”.

Al respecto, tal como se sefialé en el numeral 3 de la presente Rasolucion, las
etapas del procedimiente son las mismas tanto en la anterioridad como en la

solicitud colombiana.

Cabe agregar, que las etapas del procedimiento de la anterioridad se enfocan

{ Procaso BS-AI-2000
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hacia dispersar un adhesivo caliente en un substratc y las etapas del
procedimianto de la solicitud se enfocan hacia dispensar una mezcla de
adhesivofsuperabsorbente en un substrato.

De lo anterior s& puede concluir, que el procedimiento es el mismo aunque los
usos del procedimiento difieren levemente y dado que los uscs, y particularmente
los segundos usos, no son patentables, el procedimientc objeto de la presente
solicitud no puede considerarse como nueve por el selo hecho de que la
anterioridad no mencione que el usc que se le va a dar, es ef de aplicar un
superabsorbente mezclado con e! adhesivo y no exclusivamente de aplicar un
adhesivo.

RESUELVE

ARTICULQ PRIMERO: Negar el privilegic de patente de invencién a la creacidn
denominada; "“METODO Y SISTEMA PARA APLICAR MATERIAL ABSORBENTE

A UN SUBSTRATO".

ARTICULO SEGUNDO: Nctificar personalmente a la doctora Jimena Escobar
Uribe, en su calidad de apoderada de la scciedad McNEIL-PPC, INC., o a quien
haga sus veces, €l contenido de la presente resclucion, entregandoie copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentre de les
5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE ¥ CUMPLASE
Dada en Bogota D.C, a los 11 SET 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

ARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora

JINMENA ESCOBAR URIBE
Carrara 11A No. 84 = 76. Of 305
Bagota D.C.

202067
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