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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rResoLUCION No: 55463
Por fa cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/10-162931A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de
noviembre de 2012, con el N° 10-162931-A-00000-0000, por la(s) sociedad(es) MSD
Consumer Care Inc., entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada
“DISPOSITIVO AMORTIGUADCR", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2009/048756 del 26 de junio de 2009.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud se presenté como una division de la solicitud N°
10-162931-A-00000-0000, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 633 del 20 de octubre de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte
de terceros.

TERCERO: Que la divisién de la solicitud propuesta N° 10-162931-A-00000-0000 se
beneficia de la fecha de presentacion de la solicitud parental N° 10-162931-00000-0000
y de la propiedad invocada en ella.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 22708, notificado por
fijacion en lista el 18 de diciembre de 2012, se requirié a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que
presentara respuesta a las observaciones de carécter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la
concesion de la patente.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-162931-A-00003-
0000 det 7 de mayo de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado y
presenté nueva(s) reivindicacidn(es) 1 a 42 que remplaza(n} las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoguiera gue se ajusta a
las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

SEXTO: Que en virtud de io dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina “Los palses miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos fos campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, lengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

SEPTIMO: Que la(s) reivindicacién{es) 1 a 42, no cumple(n) con el requisito de
novedad ni nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invencién.

El problema técnico consiste en prolongar el agarre en el zapato de un dispositivo

amortiguador. Para resolver este problema técnico, se presenta un dispositivo
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amortiguador que comprende una capa de gel de poliuretano, dos capas de material de
pelicula de poliuretano termopléastico y una capa adhesiva sensible a la presién
localizada sobre la superficie de la pelicula opuesta a la que hace contacto con el gel.

7.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de junio de 2008, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré (encontraron) el
(los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

[ item | Documento Titulo ' Fecha de publicacién

"Vibration and shock attenuating articles and method | 26/Junio/2001
of attenuating vibrations and shocks therewith"

L1 US6251493

D2 ES2383440 "Laminas adhesivas y sus aplicaciones” 17/Diciembre/2008

D3 US4842931 ‘Affixable pa@dlng mgtenal usm? gelatinous 27/Junio/1989
viscoelastic polymer

L . o -

El documento D1! ensefia un articulo para atenuar la vibracion que tiene una pelicula
no pegajosa que cubre la totalidad o una parte significativa de la superficie del material
que disminuye la vibracion, en el que al menos una porcion de la superficie del material
de vibracion esta cubierta por la pelicula de cubierta (Col. 1, lineas 8 a 13).

El documento D22 ensefia una lamina adhesiva desechable apta para su usoc en una
amplia variedad de aplicaciones, en concreto para su uso en la piel y, mas en concreto
como parte de un aposito de herida (Pag. 2, lineas 2 y 3).

El documento D3® ensefia materiales de relleno y mas especificamente a materiales de
relleno viscoelasticos gelatinosos impregnados sobre una tela de base adhesiva para la
fijacién de tejido humano (Col. 1, lineas 8 a 11).

7.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisién 486; "Una invencién se considerard

ridwide.espacenet /publicationDetails/hijblio?
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nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica.

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

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Un dispositivo amortiguador de gel (...)"
(incluidas bajo ef radicado N° 10-162931-A-00003-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el (los)
documento(s) D1, D2 y D3 que representa(n) el estado de la técnica:

En donde el material de

Un adhesivo sensible JT

D3

Los articulos pueden |
ser utilizados en
NuUMerosas
apficaciones donde
' se requiere la
atenuacién de la
vibracion o choque
(Col. 1, lineas 13 a
15).

Tabla 1
Caracteristicas esenciales D1 D2
Una lamina adhesiva |
Materiales de relleno | desechable que
viscoelasticos comprende (Pag. 3,
| gelatinosos Ilneas 11y 12)
Un dispositivo amortiguador | impregnados  sobre | Una  pelicula  de
gel que comprende una | una tela de base | contacto dérmico
superficie pegajosa: adhesiva para la | (Pag. 5, lineas 26 vy
fijacion  al  tejido ' 27).
humano  (Col. 1,
lineas 8 a 11)
Una capa estructural
(2) que lleva, en al
menos parte de un
lado de la misma, un
Un rellenc gel hidrofobice (5)
viscoelastico (Pag. 3, linea 12).
. o gelatinoso La capa estructural
Ei dispositivo - comprende | impregnado sobre una | tiene, i més
- un material de gel unido a .

N ; capa de tela vy - preferiblemente, la
un material de pelicula recubriendo una | farma de una
termoplastica  compatible :
con el material de gel. porcion de telq con un peliqula,

adhesivo sensible a 1a | relativamente

presién (Col. 1, lineas : delgada, de un

65 a 68). material de plastico
sintético (Pag. 3.

' lineas 14 y 15; ver
figura 1).

Ver figura 9a Pelicula |
de revestimiento
i (390}, material de
atenuacion de
| vibracion (394) (Col.
20, lineas 25 a 28),
Cuando la resina
termoendurecible
esta curada o
reticulada se
encuentra en estado
solido, aungue
también podria ser
una gel (Col. 15,
lineas 245 a 26).

' Que lleva en al

pelicula termoplastica
ademas comprende un
adhesivo sensible a presién
- localizado sobre una
superficie del material de
pelicula opuesta a Ja
superficie que esta unida al

a la presion se aplica ' menos parte del otro
a una superficie o | lado de la misma un

superficies de la tela | adhesivo sensible a :

no impregnada con el
gel para proporcionar
medios de fifacion
{Col._2, lineas 21 a

la presion (3) (Pag.
3, lineas 12 y 13; ver
figura 1).

Cuando el material de |
atenuacion de
vibracion esta
completamente
encerrado por la
pelicula exterior, una

| capa de adhesivo se |
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aplica a al menos una
porcion de la
superficie exterior de
la pelicula La pelicula
exterior tiene dos
superficies, una
superficie interior que
estd en contacto con

la superficie
23). atenuante ala
Una realizacién de la ' vibracién y una
invencion la lamina de superficie exterior que
tela ) esta o est4 en contacto
impregnada con una con dicho material

capa de polimero

. ; atenuante (Col. 5,
viscoelastico

lineas 43 a 51).

material de gel. gelatinoso (1) en una
superficie y recubierta Una capa de
con una capa de I adhesivo (tal como un
adhesivo sensible a la ‘ adhesivo sensible ala
presion  sobre la | presién) se puede

superficie ppuesta
(Col. 3, lineas 8 a 12;
figura 2). |

colocar sobre la

superficie exterior de

la pelicula de cubierta

. exterior del articulo

i {Col. 21, lineas 36 a

‘ 38).

Ver en la figura 9a

‘ capa de adhesivo
sensible a presién

‘ (396) (Col. 20, lineas
L . 25 a 28).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del dispositivo
amortiguador de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el (ios)
documento(s) D1, D2 y D3 por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el (los)
documento(s) D1, D2 y D3.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 17 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el producto de la reivindicacién 1, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Por otro lado, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta
que la reivindicacion 18 esta referida a: “Un dispositivo amortiguador (...)" (incluida bajo
ef radicado N° 10-162931-A-00003-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 18, y las reveladas en el
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(los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

M Caracteristicas esenciales =~ |[D1 ' '

B - _T Los articulos pueden ser utilizados en numerosas
Un  dispositive  amortiguador  que | aplicaciones donde se requiere la atenuacion de la
comprende vibracion o choque (Col. 1, lineas 13 a 15).

Cuando la resina terme-endurecible esta curada o
reticulada se encuentra en estado sdlido, aungque también
podria ser una gel (Col. 15, lineas 245 a 26).

Otros materiales viscoeldsticos incluyen poliésteres,
poliuretanos, poliamidas (Col. 15, lineas 6y 7).

. Comprende superficies superior e inferior (Fig. 9).

Una capa de material de gel de
poliuretano que comprende superficies
superior e inferior

Ver figura 9a Pelicula de revestimiento (390) en la

Dos capas de material de pelficula de superficie superior y inferior de la capa del material de
poliuretano termoplastico unidas a dichas | atenuacidn de vibracion (394) (Col. 20, lineas 25 a 28).
superficies superior e inferior del mismo, | Ejfemplos de peliculas poliméricas incluyen poliéster,
iy poliamida, paliimida, {....), poliuretano, etc. (Col. 11,
lineas 44 a 50).

T Cuando el material de atenuacién de vibracién esta i
completamente encerrado por la pelicula exterior, una
capa de adhesivo se aplica a al menos una porcién de la
superficie exterior de la pelicula La pelicula exterior tiene
i dos superficies, una superficie interior que esta en

Una capa de adhesivo sensible a presion | contacto con la superficie atenuante a la vibracion y una
unida a uno de dicho material de pelicula | superficie exterior que no esta en contacto con dicho
de poliuretano termoplastico material atenuante (Col. 5, lineas 43 a 51).
Una capa de adhesivo (tal como un adhesivo sensible a la
presion) se puede colocar sobre la superficie exterior de
la pelicula de cubierta exterior del articulo (Col. 21, lineas
36 a 38).

En donde el adhesivo sensible a presién | Ver en la figura 9a capa de adhesivo sensible a presion
esta localizado sobre una superficie de la (396) (Col. 20, lineas 25 a 28).
pelicula de poliuretano  termoplastico
opuesta a la superficie gue hace contacto
con dicha superficie inferior de dicho
material de gel de poliuretano.

Pelicula de Getde

revestimiento polivretanc
Adhesivo
sensible ata
presién

Documento D1
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De acuerdo con la tabla y la figura anterior, las caracteristicas esenciales del dispositivo
amoniguador de la reivindicacién 18 habian sido divulgadas previamente en el (los)
documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacién 18 no es nueva, segin lo divulgado en el (los)
documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 19 a 34 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el producto de la reivindicacidn 18, por lo tanto, tampoco
cumplen con |0 establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Por otro lade, el articule 30 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
sehala:

“Las reivindicaciones definiran fa materia que se desea proteger mediante la patente. Deben
ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por fa descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion sera
independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra
reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la materia que se
desea proteger refiriéndose a una reivindicacion anterior. Una reivindicacion que se refiera a
dos 0 mas reivindicaciones anteriores se considerard una reivindicacion dependiente maftiple.”

En cuanto a la reivindicacion 35 y sus dependientes (incluida bajo el radicado N° 10-
162931-A-00003-0000), se tiene que son reivindicaciones que no se ajustan a los
parametros establecidos en el articulo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no son
claras, ya que incluyen resultados a obtener “para formar un gel sélido, de tal manera
que el material de gel curado esté unido con el material de pelicula”, “proporcionando
asf la superficie pegajosa del dispositivo”, no dande novedad altura ni inventiva al objeto
a proteger, ademds, en el método no son claras las etapas con sus condiciones técnicas
(temperaturas, flujos, presiones, etc), por medio de las cuales se transforme una
materia en un producto o se obtenga un resultado. Se recuerda que una reivindicacién
de método, procedimiento 0 proceso se caracteriza en términos de la secuencia de
etapas o pasos de transformacion de la materia y las condiciones especificas para
llevarlo a cabo y no en términos de resultados a obtener, usos, ventajas o efectos.

SEPTIMO: Que de acuerdo con la modificacion presentada por la sociedad solicitante,
se modifica el titulo de la invencién, el cual quedara de la siguiente manera:
“‘DISPOSITIVO AMORTIGUADOR QUE COMPRENDE UNA CAPA DE GEL Y
METODO PARA FABRICAR EL MISMQ".

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian
de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente
de Industria y Comercio,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada
“DISPOSITIVO AMORTIGUADOR QUE COMPRENDE UNA CAPA DE GEL Y
METODO PARA FABRICAR EL MISMO".,

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) MSD Consumer Care Inc., entregandole(s) copia de la misma y
advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposicién, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de
la notificacion o dentro de los cinco (5) dias hahiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLQ

Coctor(a)
CARLOS R. OLARTE
office@olatemoure.com

Elaborg: Yenny Marcela Campos Borda ™
Revisé: Qlga Ximena Benavides Salazar *
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Agprobt: Jose Luis LondoRNo Fernandez *
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