Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUCION N0:206
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/13-006186

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 15 de enero de
2013, con el N° 13-006186-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Kimberly-Clark
Worldwide, Inc., entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“PELICULAS BIODEGRADABLES”, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/1B2011/052636 del 16 de junio de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 667 del 15 de mayo de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 1392, notificado por
fijacion en lista el 11 de febrero de 2014, 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 caracter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la
concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-006186-00006-0000
del 6 de mayo de 2014, respondi6é oportunamente el requerimiento formulado y present6
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 14 que remplaza(n) las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se
acepto el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decisién 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por
la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las
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 14, no cumplen con los requisitos de novedad y
nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion

El problema técnico consiste en la necesidad de obtener una pelicula biodegradable
con propiedades mecanicas adecuadas para usarse en los articulos desechables. Para
resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una pelicula

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3,4,5,6 y 10 PBX: 5870000
Call center: (571) 6513240 Linea gratuita nacional: 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUCION N0:206
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/13-006186

biodegradable que incluye una fase de matriz que incluye un poliéster biodegradable,
una fase dispersada que comprende un almidon oxidado y un plastificante; también,
incluye dentro de la invencion un articulo absorbente y un forro de liberacion.

6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de julio de 2010, que
corresponde a la fecha de presentacién de la solicitud de cual se invoca prioridad.

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

Ite Documento Titulo Fecha de publicacién
m
b1 US 20090054548 “Biodegradable water-sensitive films” 26/febrero/2009

El documento D1! divulga una pelicula biodegradable con contenido de poliéster
biodegradable, plastificante, almidén oxidado (resumen).

6.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486: “Una invencion se considerara
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, utilizaciéon, comercializacion o cualquier otro medio antes de
la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida”.

En el presente caso, la pelicula biodegradable no tiene novedad, teniendo en cuenta
gue la reivindicacion 1 se refiere a: “Una pelicula biodegradable...” (Ver pagina 8 del
radicado N° 13-006186-00006-0000).

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

Tabla 1

| Caracteristicas esenciales | D1 |

1https://www.google.com/patents/US200900545487?
dg=20090054548&hl=es419&sa=X&ei=UAHgUtSeOsXNkQfIpYCoAg&ved=0CDKQEAEWAA
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Una pelicula biodegradable, la pelicula
comprende:

Pelicula biodegradable (resumen)

Desde 1% en peso a 49% en peso de la
pelicula de una fase de matriz que
comprende por lo menos un poliéster
biodegradable;

La  pelicula  contiene poliéster
biodegradable, desde alrededor de 01% a
alrededor de 50% en peso (resumen, Parr.
0004).

De desde 46% en peso a 75% en peso de
la pelicula de una fase dispersada que
comprende por lo menos un almidén
oxidado y por lo menos un plastificante

La pelicula biodegradable sensible al agua
también contiene desde alrededor de 0.5%
a alrededor de 45% de al menos un
almidén sensible al agua, que a su vez
contiene almidones dispersos en agua
(Parr. 0031), también cita el almidén
oxidado (reivindicaciéon 11) y desde
alrededor de 0.1% a alrededor de 40% de
al menos un plastificante (Parr. 0004).

En donde la fase dispersada es dispersada
a la fase de matriz, y ademas en donde el
porcentaje en peso de la pelicula de la
fase de matriz es que el menor que el
porcentaje en peso de la pelicula de la
fase dispersa, y

La pelicula puede contener una é6 multiples
capas, en donde una puede ser la capa
base y al menos otra capa delgada. Por
ejemplo la capa base puede contener la
mezcla del poliéster, almiddn, el polimero
soluble y plastificante y la capa delgada
puede tener poliéster, almidon
termoplastico, el polimero soluble y
plastificante. La mezcla para preparar la
pelicula se dispersa de cierta manera
(Parr. 0044 y 0046).

En donde, el poliéster biodegradable
constituye desde 20% en peso a 43% en
peso de la pelicula; el almidén oxidado
constituye desde 45% en peso a 75% en
peso de la pelicula; y el plastificante
constituye desde 5% en peso a 30% en

Se prepara un almidén hidroxipropilado en
una relacion con sorbitol (plastificante)
70/30 (Ejemplo 1, Tabla 7).

Poliéster biodegradable, desde alrededor
de 1% a alrededor de 50% en peso
(resumen, Parr. 0004).

peso de la pelicula.

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

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

Por su parte, puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan
caracteristicas novedosas adicionales, por lo tanto, se considera que tales
reivindicaciones tampoco son novedosas.

Asi mimso, la reivindicacion 14 consiste en “La pelicula biodegradable, la pelicula
comprende:..” (Pag. 10 del Rad. No. 13-006186-00006-0000).
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Tabla 2

Caracteristicas esenciales

D1

Una pelicula biodegradable, la pelicula
comprende:

Pelicula biodegradable (resumen)

De 1% en peso a 49% en peso del peso
de la pelicula de por lo menos un poliéster
biodegradable; y

La  pelicula  contiene poliéster
biodegradable, desde alrededor de 1% a
alrededor de 50% en peso (resumen, Parr.
0004)

De 46% en peso a 75% en peso de la
pelicula de un almidon oxidado
termoplastico que comprende por lo
menos un almidén oxidado y por lo menos
un plastificante;

La pelicula biodegradable sensible al gua
también contiene desde alrededor de 0.5%
a alrededor de 45% de al menos un
almidon sensible al agua, que a su vez
contiene almidones dispersos en agua
(Parr. 0031), también cita el almidén
oxidado (reivindicacibn 11) y desde
alrededor de 0.1% a alrededor de 40% de
al menos un plastificante (Parr. 0004).

En donde el por ciento por peso de la
pelicula del poliéster biodegradable es
menor que el por ciento por peso por el
peso de la pelicula del almidon oxidado
termoplastico.

La pelicula puede contener una é multiples
capas, en donde una puede ser la capa
base y al menos otra capa delgada. Por
ejemplo la capa base puede contener la
mezcla del poliéster, almidon, el polimero
soluble y plastificante y la capa delgada

puede tener poliéster, almidon
termoplastico, el polimero soluble vy
plastificante (Parr. 0044).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la pelicula de la
reivindicacion 14 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por
lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 14 no es nueva, segun lo divulgado en el (los)
documento(s) D1.

6. 4 Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisién 486: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en
la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, el articulo reclamado en la solicitud no tienen nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 12 se refiere a: “Un articulo absorbente que
comprende...” (Pag. 9 del Rad. No. 13-006186-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 12, y las
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reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 3
Caracteristicas Esenciales D1
Un articulo absorbente que comprende Articulo absorbente
Una parte del cuerpo que incluye una hoja una | Que comprende una pelicula

hoja superior permeable al liquido, una hoja | biodegradable. EIl articulo absorbente
inferior generalmente impermeable al liquido y | comprende una parte de cuerpo que
un ndcleo absorbente colocado entre la hoja | incluye una hoja superior permeable al
inferior y la hoja superior liquido, una hoja inferior generalmente
impermeable al liquido y wun nucleo
absorbente colocado entre la hoja inferior y
la hoja superior (reivindicacién 25).

El articulo absorbente ademas comprende un [ un forro de liberacion que define una
forro de liberacion que define una primera | primera superficie y una segunda superficie
superficie y una segunda superficie opuesta, opuesta,

La primera superficie estando colocada a un | La primera superficie estando colocada a
lado de un adhesivo localizado sobre el | un lado de un adhesivo localizado sobre el
articulo absorbente, en donde el forro de | articulo absorbente, en donde el forro de

liberacién liberacién incluye la pelicula biodegradable
(reivindicacién 26 y 27).
La hoja inferior o ambas incluyen desde No menciona

alrededor de 1 por ciento por peso a alrededor
de 49 por ciento por peso de una fase de
matriz que comprende por lo menos un
poliéster biodegradable, y desde alrededor de
47 por ciento por peso a alrededor de 75 por
ciento por peso de una fase dispersada que
comprende por o menos un almidén oxidado y
por lo menos un plastificante, en donde la fase
dispersa es dispersada en la fase de matriz, y
en donde ademas el por ciento por peso de la
fase de matriz es menor que el por ciento por
peso de la fase dispersa

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida
en la reivindicacion 12 porque divulga el articulo absorbente con la pelicula
biodegradable (resumen).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 12 y el producto de D1
consiste en que la hoja inferior o ambas incluyen de desde alrededor de 1 por ciento
por peso a alrededor de 49 por ciento por peso de una fase de matriz que comprende
por lo menos un poliéster biodegradable, y desde alrededor de 47 por ciento por peso
a alrededor de 75 por ciento por peso de una fase dispersada.

El efecto que logra el incluir el hecho de que la hoja inferior o ambas incluyan de desde
alrededor de 1 por ciento por peso a alrededor de 49 por ciento por peso de una fase
de matriz que comprende por lo menos un poliéster biodegradable, y desde alrededor
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de 47 por ciento por peso a alrededor de 75 por ciento por peso de una fase
dispersada, es proporcionar una pelicula que sea biodegradable y que tenga
propiedades mecanicas adecuadas para usarse en los articulos desechables.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “¢como modificar el producto de D1 para conseguir una pelicula
que sea biodegradable y que tenga propiedades mecanicas adecuadas para usarse en
los articulos desechables?”.

Sin embargo, el hecho de que la hoja inferior o ambas incluyan de desde alrededor de
1 por ciento por peso a alrededor de 49 por ciento por peso de una fase de matriz que
comprende por lo menos un poliéster biodegradable, y desde alrededor de 47 por
ciento por peso a alrededor de 75 por ciento por peso de una fase dispersada se
sugiere en el documento D1, al referirse al contenido de una o mditiples capas en la
pelicula, en donde una puede ser la capa base y al menos otra capa delgada. ES asi
como, por ejemplo, la capa base puede contener la mezcla del poliéster, almidon, el
polimero soluble y plastificante y la capa delgada puede tener poliéster, almidén
termoplastico, el polimero soluble y plastificante (Parr. 0044).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, optimizaria
los porcentajes de las hojas de las fases de matriz para asi tener una pelicula que sea
biodegradable y que tenga propiedades mecanicas adecuadas para usarse en los
articulos desechables, y llegar asi al objeto de la reivindicacién 12 de la solicitud. Por lo
cual se considera obvia.

Puesto que la reivindicacion dependientes 13 no menciona caracteristicas inventivas
adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

La solicitante considera que el documento D1 no revela todos los elementos técnicos
de la invencion, puesto que éste documento “...define un contenido de almidon
sensible al agua 0.5% y 45% en peso, con respecto al peso total de la pelicula;
mientras que en la presente invencion, el contenido de almidén oxidado con respecto
al peso total de la pelicula es de 46% al 75%...”. Frente a lo anterior, este Despacho
aclara que el documento D1, se prepara una mezcla de almidén hidroxipropilado,
surfactante y plastificante en una relacion de 66 partes de almidon, 4 partes de
surfactante y 30 partes de plastificante (Ejemplo 1), lo que estaria dentro del rango
reivindicado por la solicitud. Por otro lado, se prepara un almidon hidroxipropilado en
una relacion con sorbitol (plastificante) 70/30 (Ejemplo 1, Tabla 7). Asimismo, el
almidon modificado tiene la propiedad de ser sensible al agua, por lo tanto, dentro del
almidén modificado esté el almidén oxidado (Parr. 0031). En conclusion, el documento
D1 si afecta la novedad en cuanto al contenido de almidon oxidado.

La solicitante hace hincapié en que a partir del antecedente D1 no puede inferirse la
relacion en cuanto al contenido entre la fase matriz y la fase dispersa, es asi como,
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sobre el argumento anterior, se recalca que en el documento D1, la pelicula puede
contener una 6 multiples capas, en donde una puede ser la capa base y al menos otra
capa delgada. Por ejemplo la capa base puede contener la mezcla del poliéster,
almidon, el polimero soluble y plastificante y la capa delgada puede tener poliéster,
almidon termoplastico, el polimero soluble y plastificante. La mezcla para preparar la
pelicula se dispersa de cierta manera (Parr. 0044 y 0046), ahora bien, el almidon, el
polimero soluble en agua, plastificante y/o el poliéster biodegradable se suministran
por separado a una masa fundida en la que se dispersa en una mezcla (Parr. 0046), la
capa base contiene poliéster biodegradable, almidén, polimero soluble en agua y
plastificante (Parr. 044) y la capa delgada contiene poliéster biodegradable, almidén,
polimero soluble en agua y plastificante; sin embargo aqui puede ir otro polimero (Parr.
044), por otra parte, el ejemplo 5 sefiala 38 partes de almidén, 30 partes de alcohol
polivinilo, 2 partes de surfactante y 30 partes de plastificante; lo que sugiere que el
porcentaje de la capa dispersa puede ser mayor que el de la capa base.

Por otro lado, la solicitante afirma que el documento D1 no anticipa la caracteristica
esencial en cuanto a tener en la pelicula biodegradable un contenido de poliéster
biodegradable menor que el contenido de almidén oxidado termoplastico, de lo cual
esta Oficina recalca que la relacion en el contenido de los materiales, la revela de la
siguiente manera el documento D1, un contenido de poliéster biodegradable de 1 a
50% y alternativamente de 5 a 35% de la pelicula; mientras que el contenido el
almidon puede ser desde 0.5 a 45% o hasta 10 a 30% de la pelicula (Par.0039), lo que
revela que el contenido del poliéster biodegradable si puede ser menor al del almidon.

Respecto al argumento segun el cual, D1 Unicamente indicaria a la persona versada
en la materia que el contenido de almiddn sensible al agua no puede superar el 45%
en peso de la pelicula y considera que D1 no menciona ni sugiere que el contenido de
la fase dispersa formada por almidén oxidado sea mayor al contenido de la fase matriz
en la pelicula, a partir de lo cual se formara el forro de liberacion, esta oficina recalca
gue el contenido de poliéster biodegradable puede ser de 5 a 35% de la pelicula y el
contenido de almidon puede ser desde 0.5 a 45% de la pelicula (Par.0039), lo que
revela que el contenido del poliéster biodegradable si puede ser menor al del almidon.
Por otra parte, puesto que el documento D1 sefiala como componentes de la capa
delgada: poliéster biodegradable, almidén, polimero soluble en agua y plastificante,
con otro tipo de polimero (Parr. 044), en un relacion de: 38 partes de almidén, 30
partes de alcohol polivinilo, 2 partes de surfactante y 30 partes de plastificante
(ejemplo 5) y el almiddn, el polimero soluble en agua, plastificante y/o el poliéster
biodegradable se suministran por separado a una masa fundida en la que se dispersa
en una mezcla (Parr. 0046); se puede inferir que el porcentaje de la capa dispersa
puede ser mayor que el de la capa base.

Por lo anterior, la persona del oficio normalmente versada en la materia, optimizaria los
porcentajes de las hojas de las fases de matriz para asi tener una pelicula que sea
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biodegradable y que tenga propiedades mecanicas adecuadas para usarse en los
articulos desechables, y llegar asi al objeto de la reivindicacién 12 de la solicitud.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian
de manera alguna las objeciones a Ila patentabilidad ya sustentadas, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:
ART[CULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
“PELICULAS BIODEGRADABLES".
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede
el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra

ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los diez (10) dias héabiles
siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 06 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TII__HLO
Doctor(a)

J. IAN RAISBECK , notificaciones.patentes@roclaw.co

Elaboré: Sonia Andrea Hoyos Baquero
Revis6: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprob6: JosE Luis LondoNo FernAndez
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