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No. Solicitud Internacional

PCT/IB2011/054830

Fecha de Presentacion Internacional

31/10/2011

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° 13-133731-00000-0000
Reivindicaciones: Rad. N° 13-133731-00007-0000
Dibujos: Rad. N° 13-133731-00000-0000
Prioridad: US 12/962,749

2. Analisis de la Prioridad

31/Mayo/2013
1/Octubre/2014
31/Mayo/2013
8/Diciembre/2010

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la

prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

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, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 15.
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Titulo de la solicitud: “Pelicula elastica que contiene un polimero de almidon renovable”
(...)” (Ver paginal del radicado N°13-133731-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar peliculas
elasticas utiles para una variedad de productos desechables tales como pafales, toallas
higiénicas, prendas de incontinencia para adultos etc, con polimeros que sean amables
con el medio ambiente o renovables, manteniendo un alto nivel de alargamiento,
recuperacion de deformacion y propiedades de resistencia.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una pelicula
elastica que comprende una composicion termoplastica, donde la composicion
termoplastica comprende al menos un polimero de almidén que constituye de 1% en
peso a 30% en peso del contenido de polimero de la pelicula, un polimero elastomero
gue constituye de 30% en peso a 95% en peso del contenido de polimero de la pelicula,
y un plastificante que constituye de 0,1% en peso a 30% en peso de la pelicula, en el
gue la relacion en peso de los polimeros elastoméricos a los polimeros de almidén en la
pelicula es de 1 a 10, la pelicula elastica que presenta un alargamiento en la direccidn
de la maquina y la direccion transversal de la maquina de 250% hasta 2000%.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): C 08 J 5/18, C 08 L 3/02 // 23/00 // 75/04, B 01 J 20/22.

4. 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 reivindicaciones 1, 10 y 15 no son claras porque presentan resultados a
obtener “la pelicula elastica que presenta un alargamiento en la direccion de la
maquina y la direccion transversal de la maquina de aproximadamente 250% hasta
2000%”, “la pelicula tiene un modulo de Young de elasticidad en la direccion de la
maquina y la direccion transversal de la maquina de 1 a 100 megapascales y una
resistencia a la traccion en la direccion de maquina y en la direccion transversal a la
maquina de 1 a 100 megapascales”, lo cual no es permitido, puesto que la citada
reivindicacion incluiria no sélo la solucion propuesta por el solicitante, sino todas las
alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

« Las reivindicaciones 9 y 11 no son claras porque presentan efectos “la pelicula
es impermeables a los liquidos”, “la pelicula tiene una deformacion permanente de
1% a 30%”, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar un
producto por la forma o constitucién del mismo y las partes que lo componen. No se
aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

« La reivindicacion 12 tiene una falsa dependencia con las reivindicaciones
anteriores, ya que define “un articulo absorbente que comprende una pelicula
elastica de cualquiera de las reivindicaciones anteriores”, lo cual no es permitido.
Se sugiere definir el producto por la forma o constitucion del mismo y las partes que
lo componen.

« La reivindicacion 15 tiene por objeto un proceso, sin embargo no muestra la
secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en
un producto o se obtenga un resultado. Es asi como los “pasos” se limitan a
suministrar una serie de elementos (materias primas, etc.) pero no ensefa las
etapas técnicas con sus condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc),
por todo lo anterior esta reivindicacion no es clara. Se sugiere realizar las
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aclaraciones respectivas o definir la invencién por sus caracteristicas esenciales y
estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la material ya divulgada.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

La reivindicacion 12 hace relacion a un uso, dado que en el preambulo que es el
elemento que introduce al objeto a ser protegido refiere como sigue: “Un articulo
absorbente que comprende la pelicula elastica”, 1o cual no es patentable de acuerdo
con el Art 14.

El objeto de las reivindicaciones 13 y 14 hacen referencia a un uso “la lamina posterior
incluye la lamina elastica”, “uno o mas miembros elasticos que incluyen la pelicula
elastica, tales como elasticos para piernas, elasticos para cintura, o una combinacion de
los mismos”; no son caracteristicas técnicas que defina a la invencion, lo cual no es
permitido de acuerdo al art. 14. Por lo tanto, las mencionadas reivindicaciones no son
patentables.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determindé con base en la fecha de presentaciéon de la
solicitud de prioridad, es decir, 8 de diciembre de 2010.

Consultadas las fuentes de informacidbn con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D3 US 2008/147034 “Water-sensitive biodegradable film” 19/Junio/2008
D4 US 2009/286906 Water-sensitive film cont?mmg an olefinic 19/Noviembre/2009
elastomer

El documento D3* divulga una pelicula que es biodegradable y sensible al agua (por
ejemplo, dispersable en agua, soluble en agua, etc) en el que pierde su integridad con
el tiempo en presencia de agua. Mas especificamente, la pelicula contiene una
combinacion de un poliéster biodegradable y un almidon termoplastico sensible al
agua. Los atributos sensibles al agua deseadas de la pelicula se pueden conseguir en
la presente invencién mediante el control de forma selectiva una variedad de aspectos
de la construccion de la pelicula, tales como la naturaleza de los componentes
empleados, la cantidad relativa de cada componente y la manera en que la pelicula es
formada (resumen).

El documento D42 divulga una pelicula que es a la vez elastica y sensible al agua (por
ejemplo, soluble en agua, dispersable en agua, etc.) que pierde su integridad con el
tiempo en presencia de agua. Para conseguir estos atributos duales, la pelicula
contiene un elastdbmero olefinico y un polimero soluble en agua. Aunque estos
polimeros son normalmente quimicamente incompatibles debido a sus diferentes
polaridades, los presentes inventores han descubierto que la separacion de fases
puede ser minimizado mediante el control selectivo de ciertos aspectos de la pelicula,
tales como la naturaleza de la poliolefina, polimero soluble en agua, y otros
componentes de la pelicula, la cantidad relativa de los componentes de la pelicula, y asi
sucesivamente. Por ejemplo, ciertos polimeros solubles en agua pueden ser
seleccionados que tienen un bajo peso molecular y la viscosidad para mejorar su
compatibilidad de masa fundida con poliolefinas no polares. Esto, a su vez, puede dar
lugar a una pelicula que esta generalmente libre de fases separadas, que de otro modo
limita la capacidad del polimero soluble en agua para ponerse en contacto con agua y

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2008147034A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080619&DB=EPODOC&Ilocale=en_EP
2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2009286906A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20091119&DB=&locale=en_EP

Expediente 13-133731- -8 2do Art 45



Prosperidad

Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA

dispersarse.
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realizd6 teniendo en cuenta las objeciones
sefaladas en los numerales 4 y 5 de la presente comunicacion.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 12 consiste en “Un articulo absorbente (...)” (Ver pagina 9 del
radicado N° 13-133731-00007-0000).

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

Caracteristicas esenciales

D4

D3

Un articulo absorbente que | Un articulo absorbente que | Un articulo absorbente que
comprende una pelicula elastica de | comprende la pelicula de la | comprende una porcién de
cualquiera de las reivindicaciones | reivindicacion 1 | cuerpo que incluye
anteriores, donde el articulo | (Reivindicacion 24) (Reivindicacion 25).
absorbente contiene:

Una parte del cuerpo que incluye | Incluye una lamina superior | Una lamina superior

una lamina superior permeable a | permeable a los liquidos | permeable a los liquidos
liquidos (Reivindicacion 24). (Reivindicacién 25).
Una lamina posterior | Una lamina posterior

Una lamina posterior impermeable
a los liquidos en general, y

impermeable a los liquidos en
general (Reivindicacion 24).

impermeable generalmente
liquida (Reivindicacion 25).

Un nucleo absorbente situado entre
la hoja posterior y la hoja superior,

Y un nlcleo absorbente
situado entre la lamina
posterior y la lamina superior

Un nlcleo absorbente
situado entre la lamina
posterior y la lamina

(Reivindicacion 24). superior (Reivindicacion

25).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del producto de la
reivindicacion 12 habian sido divulgadas previamente en los documentos D3 y D4, por
lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 12 no es nueva, segun lo divulgado en los
documentos D3 y D4.

Asimismo, el documento D4 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacion 13, la lJdmina posterior incluye la pelicula (Reivindicacién 25).
De igual manera, la reivindicacion dependiente 14 no menciona caracteristicas técnicas
tangibles adicionales que puedan brindarle nivel inventivo al objeto de la reivindicacion
1, puesto que estas se encuentran redactadas en términos de usos o resultados.
Por tanto, las reivindicaciones dependientes 13 y 14 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el producto de la reivindicacion 12, por lo cual se
considera que no son nuevas.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Una pelicula elastica que comprende una composicion
termoplastica (...)” (Ver pagina 8 del radicado N° 13-133731-00007-0000).

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

Caracteristicas esenciales D4 D3
Una pelicula elastica que | Una pelicula | Una  pelicula  biodegradable
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comprende una composicion
termoplastica, donde la
composicién termoplastica
comprende:

elastica (Reivindicacién 1).

sensible al agua (Reivindicacién
1).

Un polimero de almidén que
constituye desde 1% en peso a
30% en peso del contenido de
polimero de la pelicula,

Al menos un polimero adicional que
incluye un almidon (Reivindicacion
22, Pérr. 48).

El polimero soluble en agua puede
constituir de aproximadamente 20%
en peso a aproximadamente 90%
en peso de la pelicula (Parr. 37,
Reivindicacién 12)

Desde aproximadamente 50%
en peso a aproximadamente
99% en peso de almidén
termoplastico sensible al agua
(Reivindicacion 1).

Un polimero elastémerico que
constituye desde 30% en peso
a 95% en peso del contenido de
polimero de la pelicula,

El que el elastbmero olefinico
constituye desde aproximadamente
10% en peso a aproximadamente
70% en peso de la pelicula
(Reivindicacion 17).

Otros polimeros también se
pueden emplear en la capa (s)
de la piel, tales como polimeros
de poliolefina (por ejemplo,
polietileno lineal de baja
densidad (LLDPE), 0
polipropileno). El término
"polietileno  lineal de baja
densidad" se refiere a polimeros
de etileno y comonomeros de
alfa-olefinas superiores, tales
como C ;- C 12 y combinaciones
de los mismos, (...) Ejemplos de
polimeros de poliolefina
predominantemente lineales
incluyen, sin limitacién,
polimeros producidos a partir de
los siguientes mondémeros:
etileno, propileno, 1-buteno, 4-
metil-penteno, 1-hexeno, 1-
octeno y mas altos olefinas asi
como copolimeros y
terpolimeros de los
anteriores. Ademas,

copolimeros de etileno y otras
olefinas, incluyendo buteno, 4-
metil-penteno, hexeno, hepteno,

octeno, deceno, etc.,, son
también ejemplos de polimeros
de poliolefina
predominantemente lineales
(Parr. 43).

En donde el copolimero
elastomérico incluye un
copolimero de etileno/a-oleofina
catalizado por metaloceno, un

copolimero de  propileno/a-
oleofina catalizador por
metalocenoo, o} una

combinacién de los mismos con
una densidad desde 0,85g/cm?®
a 0.89g/cm®

Al menos un elastbmero olefinico
(Reivindicacion 1).

El elastbmero olefinico es wun
copolimero, copolimero de
propileno/a-olefina, de etileno-a-
olefina, o una combinacién de los
mismos (Reivindicacion 13).

El elastbmero olefinico es
catalizado con metaloceno
(Reivindicacion 14).

La densidad del elastomero
olefinico puede ser de (...)
aproximadamente 0,85 a

aproximadamente 0,89 g/cm? y en
algunas realizaciones, de
aproximadamente 0,85 g/cm®a
aproximadamente 0,88 g/cm® (Parr.
26).

No menciona.

Un poliuretano termoplastico
sintetizado a partir de un poliol y
un diisocianato organico y que
tiene un punto de fusién de
75°C a 250°C, o0 una
combinacion de los mismos; y

No menciona.

En la mayoria de realizaciones,
la capa (s) de la pelicula se
forma a partir de un poliéster
biodegradable y/o  almidén
termoplastico, (... otros
polimeros también se pueden
emplear en la capa (s) de la
pelicula, tales como polimeros
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de poliolefina (por ejemplo,
polietileno lineal de baja
densidad (LLDPE), o]
polipropileno). El término
"polietileno  lineal de baja
densidad" se refiere a polimeros
de etileno y comonoémeros de
alfa-olefinas superiores, tales
como C;-Ci,y combinaciones
de los mismos (...) Adicional
polimeros formadores de
pelicula que pueden ser
adecuados para su uso con la
presente invencién, solo o en
combinacion con otros
polimeros, incluyen poliuretano
(...) (Pérr. 43)

Un plastificante que constituye
desde 0,1% en peso a 30% en
peso de la pelicula, en donde el
plastificante incluye alcohol
polihidrico.

Al menos un plastificante para el
polimero soluble en agua que
incluye un alcohol polihidroxilado,
(...) y en el que la relacion en peso

del polimero soluble agua a
plastificante es de
aproximadamente 1 a
aproximadamente 50

(Reivindicacion 1).

El que el plastificante constituye de
aproximadamente 1% en peso a
aproximadamente 30% en peso de
la pelicula (Reivindicacion 12).

De alrededor de 5 en peso. % A
aproximadamente 60 en
peso.% De al menos un
plastificante (Reivindicacion 1).

En el que el plastificante es un
alcohol polihidrico
(Reivindicacion 12)

En donde la relacion en peso de
polimero elastomérico a
polimero de almidéon en la
pelicula es de 1 a 10.

En el que la relacion en peso del
polimero soluble en agua para el

elastbmero  olefinico es de
aproximadamente 0,01 a
aproximadamente 3,0

(Reivindicacion 1).
La relacién en peso del polimero
soluble en agua para el elastémero
olefinico es de aproximadamente
1,0 a aproximadamente 2,0
(Reivindicacién 16).

No menciona.

La pelicula elastica presenta un
alargamiento en la direccion de
la méaquina y la direccion
transversal de la maquina de
aproximadamente  250% a
2000%.

No se considera porque es un
resultado a alcanzar.

La pelicula también es
generalmente extensibles en que
posee un alargamiento en la
maquina y/o la direccion transversal
de la maquina de alrededor de 50%
0 mas, en algunas realizaciones
aproximadamente 100% o mas, en
algunas realizaciones
aproximadamente 200% o mas, Yy

en algunas realizaciones,
aproximadamente 300% o0 mas
(Parr. 68).

No se considera porque es un
resultado a alcanzar.

Los documentos D3 y D4 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion

definida en la

reivindicacion 1 porque divulgan peliculas que comprenden

composiciones de polimeros termoplasticos con polimeros de almidon renovable.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el producto de D4
consiste en que este Ultimo no menciona que el polimero elastomerico incluye un
poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un poliol y un diisocianato organico y
que tiene un punto de fusién de 75°C a 250°C, o una combinacion de los mismos;

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el producto de D3
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consiste en que este ultimo no menciona que el copolimero elastomérico incluye un
copolimero de etileno/a-oleofina catalizado por metaloceno, un copolimero de
propileno/a-oleofina catalizador por metaloceno, o una combinacion de los mismos con
una densidad desde 0,85g/cm?® a 0.89g/cm?; y en donde la relacién en peso de polimero
elastomeérico a polimero de almidon en la pelicula es de 1 a 10.

El efecto que logra el incluir (“un poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un
poliol y un diisocianato organico y que tiene un punto de fusién de 75°C a 250°C, o una
combinacion de los mismos”) en el polimero elastomérico es que es un componente
biodegradable, por lo cual se logra una pelicula que comprende predominantemente
componentes biodegradables y amables con el medio ambiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢cémo modificar el producto conocido en D4 para que sea amable con el
medio ambiente o renovable?.

Sin embargo, la utilizacion de un poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un
poliol y un diisocianato organico y que tiene un punto de fusion de 75°C a 250°C, para
hacer la composicién termoplastica mas amable con el medio ambiente, ya esta
divulgada en el documento D3 que se refiere a una pelicula biodegradable sensible al
agua que contiene una combinacion de un poliéster biodegradable y un almidon
termoplastico sensible al agua (Resumen), donde, en la mayoria de realizaciones, la
capa (s) de la pelicula se forma a partir de un poliéster biodegradable y/o almidon
termoplastico, (...) otros polimeros también se pueden emplear en la capa (s) de la
pelicula, tales como polimeros de poliolefina (por ejemplo, polietileno lineal de baja
densidad (LLDPE), o polipropileno). El término "polietileno lineal de baja densidad" se
refiere a polimeros de etileno y comondmeros de alfa-olefinas superiores, tales como
Cs-C12 y combinaciones de los mismos (...), adicional polimeros formadores de pelicula
gque pueden ser adecuados para su uso con la presente invencién, solo o en
combinacion con otros polimeros, incluyen poliuretano (...) (Parr. 43).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria (“un
poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un poliol y un diisocianato organico y
que tiene un punto de fusion de 75°C a 250°C”) del documento D3 en el producto
divulgado en el documento D4 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la
solicitud. Por lo cual se considera obvia. Cabe decir, que dado que la composicion se
basa en elastdmeros termoplasticos, una persona normalmente versada en la materia
con el saber general de la técnica (“poliuretano termoplastico™) y con una serie de
conocimientos especificos de la invencidén, estaria motivada a seleccionar un
poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un poliol y un diisocianato organico y
gue tiene un punto de fusién de 75°C a 250°C, como DESMOPAN™ de Bayer Material
Science (Temperatura de fusion de 188°C a 199°C) y ESTANE™ de Lubrizol
(Temperatura de fusion de 135°C a 159°C), en el producto que se da a conocer en D4,
para garantizar que la composicion de la pelicula mantenga un alto nivel de
alargamiento, recuperacion de deformacion y propiedades de resistencia, ademas de
gue sea amable con el medio ambiente o renovable, tal como se encuentra reclamado
en la reivindicacion 1 de la solicitud, motivo por el cual se considera obvia.
Adicionalmente cabe mencionar, que la solucién al anterior problema técnico objetivo se
encuentra dentro de un proceso de optimizaciéon?, lo cual se encuentra dentro de la
practica habitual de la persona versada en la materia que trabaje en formulaciones de
peliculas elasticas.

Ahora bien, el documento D4 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacién 2, en términos generales, almidones nativos (sin modificar) y/o

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoplastic_polyurethane
4 Perry Manual del Ingeniero Quimico. Tomo |. Seccién 2. Sexta edicion. 1992. Pags. 2-81 a 2-85.
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modificados pueden ser empleados (Parr. 48).

e Reivindicacion 3, las fuentes tipicas incluyen semillas de granos de cereales,
tales como maiz, maiz ceroso, trigo, sorgo, arroz, y arroz ceroso; tubérculos,
como las papas; raices, como la tapioca (es decir, la yuca y la yuca), la batata, y
arrurruz; y la médula de la palma de sagu (Parr. 48). Los almidones de maiz y
tubérculos como las papas tiene un contenido de amilosa de aproximadamente
20% en peso.

e Reivindicacién 4, un polimero soluble en agua, en donde el polimero soluble en
agua tiene un peso molecular promedio en peso de aproximadamente 10.000 a
aproximadamente 150.000 gramos por mol (Reivindicacion 1).

e Reivindicacién 6, la relacion en peso del polimero soluble en agua para el
elastomero olefinico es tipicamente de aproximadamente 0,01 a
aproximadamente 3,0, en algunas realizaciones de aproximadamente 0,1 a
aproximadamente 2,5, y en algunas realizaciones, de aproximadamente 1,0 a
aproximadamente 2,0. El elastbmero olefinico puede constituir de
aproximadamente 10% en peso a aproximadamente 70% en peso. En algunas
realizaciones de aproximadamente 15% en peso a aproximadamente 60% en
peso. Y en algunas realizaciones, de aproximadamente 20% en peso a
aproximadamente 50% en peso de la pelicula. El polimero soluble en agua
puede constituir de aproximadamente 20% en peso a aproximadamente 90% en
peso. En algunas realizaciones de aproximadamente 30% en peso a
aproximadamente 80% en peso. Y en algunas realizaciones, de
aproximadamente 40% en peso a aproximadamente 70% en peso de la pelicula
(Parr. 37).

e Reivindicacién 7, el plastificante constituye de aproximadamente 1 % en peso a
aproximadamente 30% en peso de la pelicula (Reivindicacion 12).

e Reivindicacion 8, ademas, la pelicula también puede contener uno o0 mas
poliésteres  bioldegradable (...) Ejemplos de poliésteres biodegradables
adecuados incluyen poliésteres alifaticos, tales como policaprolactona,
poliesteramidas, tereftalato de polietileno modificado, acido polilactico (PLA) y
sus copolimeros, terpolimeros a base de acido polilactico, acido poliglicdlico,
carbonatos de polialquileno (tales como carbonato de polietileno),
polihidroxialcanoatos (PHA) , poli-3-hidroxibutirato (PHB), poli-3-hidroxivalerato
(PHV), poli-3-hidroxibutirato-co-4-hydroybutyrate, copolimeros de poli-3-
hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato (BV  PH), poli- 3-hidroxibutirato-co-3-
hidroxihexanoato, poli-3-hidroxibutirato-co-3-hidroxioctanoato, poli-3-
hidroxibutirato-co-3-hidroxi decanoato, poli-3-hidroxibutirato-co-3-
hydroxyoctadecanoate, y succinato a base de polimeros alifaticos (por ejempilo,
succinato de polibutileno, adipato succinato de polibutileno, succinato de
polietileno, etc.); poliésteres aromaticos y poliésteres aromaticos modificados; y
copoliésteres alifaticos-aromaticos (Parr. 49).

Asimismo, el documento D3 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacién 5, polimeros formadores de pelicula que pueden ser adecuados
para su uso con la presente invencion, solo o en combinacion con otros
polimeros, incluyen poliuretano (...) (Parr. 43). Cabe decir, que una persona
normalmente versada en la materia con el saber general de la técnica
(“poliuretano termoplastico™) y con una serie de conocimientos especificos de la
invencion, estaria motivada a seleccionar un poliuretano termoplastico
sintetizado a partir de un poliol de polieter y un diisocianato aromatico, como
DESMOPAN™ de Bayer MaterialScience (Temperatura de fusion de 188°C a
199°C) y ESTANE™ de Lubrizol (Temperatura de fusién de 135°C a 159°C) en el
producto que se da a conocer en D4, para garantizar que la composicion de la
pelicula sea amable con el medio ambiente o renovable, tal como se encuentra

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoplastic_polyurethane
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reclamado en la reivindicacion 5 de la solicitud, motivo por el cual se considera

obvia.

De igual manera, las reivindicaciones dependientes 9, 10 y 11 no mencionan
caracteristicas técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle nivel inventivo al
objeto de la reivindicacion 1, puesto que estas se encuentran redactadas en términos

de resultados y/o efectos.

Por tanto, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no menciona caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

Ahora bien, la reivindicacion 15 consiste en “Un método para formar una pelicula
elastica (...)” (Ver pagina 9 del radicado N° 13-133731-00007-0000).

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

Caracteristicas esenciales

D4

D3

Un método para formar una
pelicula elastica, el método
comprende:

Un método para formar una pelicula
elastica sensible al agua,
comprendiendo el método:
(Reivindicacion 26).

Método para formar una pelicula
biodegradable (Fig. 1, Parr. 45).

Mezclar en estado fundido una
composicién que comprende:

Fundir mezclando una composicion
que comprende (Reivindicacién 26).

Las materias primas (por
ejemplo, de poliéster
biodegradable, termoplastica de
almidén, etc.) pueden ser
suministrados a un dispositivo
de mezcla en estado fundido, ya
sea por separado 0 como una
mezcla. En una realizacién, por
ejemplo, un almidén
termoplastico  preformado vy
poliéster  biodegradable se
suministran por separado a un
dispositivo de mezcla en estado
fundido en el que se mezclan
(Parr. 45).

Un polimero de almidén que
constituye desde 1% en peso a
30% en peso del contenido de
polimero de la pelicula.

Al menos un polimero adicional que
incluye un almidon (Reivindicacion
22, Parr. 48).

El polimero soluble en agua puede
constituir de aproximadamente 20%
en peso a aproximadamente 90%
en peso de la pelicula (Parr. 37,
Reivindicacion 12)

Desde aproximadamente 50%
en peso a aproximadamente
99% en peso de almidén
termoplastico sensible al agua
(Reivindicacion 1).

Un polimero elastémerico que
constituye desde 30% en peso
a 95% en peso del contenido de
polimero de la pelicula.

El que el elastémero olefinico
constituye desde aproximadamente
10% en peso a aproximadamente
70% en peso de la pelicula
(Reivindicacion 17).

Otros polimeros también se
pueden emplear en la capa (s)
de la piel, tales como polimeros
de poliolefina (por ejemplo,
polietileno lineal de baja
densidad (LLDPE), o]
polipropileno). El término
"polietileno lineal de baja
densidad" se refiere a polimeros
de etileno y comondémeros de
alfa-olefinas superiores, tales
como C 5 - C 12 y combinaciones
de los mismos, (...) Ejemplos de
polimeros de poliolefina
predominantemente lineales
incluyen, sin limitacion,
polimeros producidos a partir de
los siguientes monémeros:
etileno, propileno, 1-buteno, 4-
metil-penteno, 1-hexeno, 1-
octeno y mas altos olefinas asi
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como copolimeros y
terpolimeros de los
anteriores. Ademas,

copolimeros de etileno y otras
olefinas, incluyendo buteno, 4-
metil-penteno, hexeno, hepteno,

octeno, deceno, etc.,, son
también ejemplos de polimeros
de poliolefina
predominantemente lineales
(Parr. 43).

En donde el copolimero
elastomérico incluye un
copolimero de etileno/a-oleofina
catalizado por metaloceno, un
copolimero de propileno/a-
oleofina catalizador por
metaloceno, o una combinaciéon
de los mismos con una
densidad desde 0,85g/cm® a
0.89g/cm?.

Al menos un elastbmero olefinico
(Reivindicacién 1).

El elastbmero olefinico es un
copolimero, copolimero de
propileno/a-olefina, de etileno-a-
olefina, o una combinacién de los
mismos (Reivindicacion 13).

El elastbmero olefinico es

catalizado con metaloceno
(Reivindicacion 14).

La densidad del elastébmero
olefinico puede ser de (...)

aproximadamente 0,85 a
aproximadamente 0,89 g/cm?®, y en
algunas realizaciones, de
aproximadamente 0,85 g/cm®a
aproximadamente 0,88 g/cm® (Parr.
26).

No menciona.

Un poliuretano termoplastico
sintetizado a partir de un poliol y
un diisocianato organico y que
tiene un punto de fusién de
75°C a 250°C, o0 una
combinacion de los mismos; y

No menciona.

En la mayoria de realizaciones,
la capa (s) de la pelicula se
forma a partir de un poliéster
biodegradable y/o  almidén
termoplastico, (.. otros
polimeros también se pueden
emplear en la capa (s) de la
pelicula, tales como polimeros
de poliolefina (por ejemplo,
polietileno lineal de baja
densidad (LLDPE), o}
polipropileno). El término
"polietileno lineal de baja
densidad" se refiere a polimeros
de etileno y comondémeros de
alfa-olefinas superiores, tales
como C;-Cpzy combinaciones
de los mismos (...) Adicional
polimeros formadores de
pelicula que pueden ser
adecuados para su uso con la
presente invencién, solo o en
combinacion con otros
polimeros, incluyen poliuretano
(...) (Pérr. 43).

Un plastificante que constituye
desde 0,1% en peso a 30% en
peso de la pelicula, en donde el
plastificante incluye alcohol
polihidrico.

Al menos un plastificante para el
polimero soluble en agua que
incluye un alcohol polihidroxilado,
(-..) y en el que la relacion en peso

del polimero soluble agua a
plastificante es de
aproximadamente 1 a
aproximadamente 50

(Reivindicacién 1).

El que el plastificante constituye de
aproximadamente 1% en peso a
aproximadamente 30% en peso de
la pelicula (Reivindicacion 12).

De alrededor de 5 en peso. % A
aproximadamente 60 en
peso.% De al menos un
plastificante (Reivindicacion 1).

En el que el plastificante es un
alcohol polihidrico
(Reivindicacion 12).

En donde la relacion en peso de
polimero elastomérico a

En el que la relacion en peso del
polimero soluble en agua para el
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elastbmero  olefinico es de
aproximadamente 0,01 a
aproximadamente 3,0 | No menciona.
(Reivindicacion 1).

La relacion en peso del polimero
soluble en agua para el elastémero
olefinico es de aproximadamente
1,0 a aproximadamente 2,0
(Reivindicacion 16).

No se considera porque es un
resultado a alcanzar.

polimero de almidén en la
pelicula es de 1 a 10.

La pelicula también es
generalmente extensibles en que
posee un alargamiento en la
maquina y/o la direccion transversal .
transversal de la maquina de de Ia,méquina de alrededo_r del50% rl\(lac;uT;dti)ogsall?cea[gzgfrque €s un
aproximadamente  250%  a 0 mas, en algunas reallzaglones :

2000%. aproximadamente 100% o mas, en
algunas realizaciones
aproximadamente 200% o mas, Yy
en algunas realizaciones,
aproximadamente 300% o0 mas
(Parr. 68).

La extrusion de la composicion | A pelicula de la presente
sobre una superficie para formar | invencion puede ser mono- o
una pelicula (Reivindicacion 26). multi-capas. Peliculas multicapa
se pueden preparar mediante
co-extrusion de las capas,

La pelicula elastica presenta un
alargamiento en la direccion de
la maquina y la direccion

El método comprende ademas recubrimiento por extrusion, o
la extrusion de la composicién por cualquier proceso de
sobre una superficie para estratificacion convencional (...)
formar una pelicula. Cualquier técnica conocida se

puede utilizar para formar una
pelicula a partir del material
compuesto, incluyendo soplado,
colada, extrusion de matriz
plana, etc (Parrs. 43 y 44).

Los documentos D3 y D4 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 15 porque divulgan métodos para formar peliculas que
comprenden composiciones de polimeros termoplasticos con polimeros de almidén
renovable.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 15 y el método de D4
consiste en que este Ultimo no menciona que el polimero elastomerico incluye un
poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un poliol y un diisocianato organico y
que tiene un punto de fusién de 75°C a 250°C, o una combinacion de los mismos.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 15 y el método de D3
consiste en que este Ultimo no menciona que el copolimero elastomérico incluye un
copolimero de etileno/a-oleofina catalizado por metaloceno, un copolimero de
propileno/a-oleofina catalizador por metaloceno, o una combinacion de los mismos con
una densidad desde 0,85g/cm?® a 0.89g/cm?; y en donde la relacién en peso de polimero
elastomeérico a polimero de almidon en la pelicula es de 1 a 10.

El efecto que logra el incluir (“un poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un
poliol y un diisocianato organico y que tiene un punto de fusién de 75°C a 250°C, o una
combinacion de los mismos”) en el polimero elastomérico es que es un componente
biodegradable, por lo cual se logra una pelicula que comprende predominantemente
componentes biodegradables y amables con el medio ambiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢como modificar el método conocido en D4 para que la pelicula elastica
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sea amable con el medio ambiente o renovable?.

Sin embargo, la utilizacion de un poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un
poliol y un diisocianato organico y que tiene un punto de fusion de 75°C a 250°C, para
hacer la composicion termoplastica mas amable con el medio ambiente, ya esta
divulgada en el documento D3 que se refiere a una pelicula biodegradable sensible al
agua que contiene una combinacion de un poliéster biodegradable y un almidon
termoplastico sensible al agua (Resumen), donde, en la mayoria de realizaciones, la
capa (s) de la pelicula se forma a partir de un poliéster biodegradable y/o almidon
termoplastico, (...) otros polimeros también se pueden emplear en la capa (s) de la
pelicula, tales como polimeros de poliolefina (por ejemplo, polietileno lineal de baja
densidad (LLDPE), o polipropileno). El término "polietileno lineal de baja densidad" se
refiere a polimeros de etileno y comondmeros de alfa-olefinas superiores, tales como
Cs-C12 y combinaciones de los mismos (...), adicional polimeros formadores de pelicula
gque pueden ser adecuados para su uso con la presente invencién, solo o en
combinacion con otros polimeros, incluyen poliuretano (...) (Parr. 43).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria (“un
poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un poliol y un diisocianato organico y
gue tiene un punto de fusion de 75°C a 250°C”) del documento D3 en el método
divulgado en el documento D4 para llegar asi al objeto de la reivindicacién 15 de la
solicitud. Por lo cual se considera obvia. Cabe decir, que dado que la composicion se
basa en elastomeros termoplasticos, una persona normalmente versada en la materia
con el saber general de la técnica (“poliuretano termoplastico™) y con una serie de
conocimientos especificos de la invencidén, estaria motivada a seleccionar un
poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un poliol y un diisocianato organico y
gue tiene un punto de fusién de 75°C a 250°C, como DESMOPAN™ de Bayer Material
Science (Temperatura de fusion de 188°C a 199°C) y ESTANE™ de Lubrizol
(Temperatura de fusién de 135°C a 159°C), en el método que se da a conocer en D4,
para garantizar que la composicion de la pelicula mantenga un alto nivel de
alargamiento, recuperacion de deformacion y propiedades de resistencia, ademas de
gue sea amable con el medio ambiente o renovable, tal como se encuentra reclamado
en la reivindicacion 15 de la solicitud, motivo por el cual se considera obvia.
Adicionalmente cabe mencionar, que la solucién al anterior problema técnico objetivo se
encuentra dentro de un proceso de optimizaciéon’, lo cual se encuentra dentro de la
practica habitual de la persona versada en la materia que trabaje en formulaciones de
peliculas elasticas.

8. Conclusidn

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D3 US 2008/147034 1,5y 15 Nivel inventivo
D4 US 2009/286906 lalb Nivel inventivo

9. Respuesta a los argumentos del seiior solicitante
Argumentos con respecto a D1y D3

1. El sefior solicitante argumenta que ““...D1 no ensefia ni sugiere emplear un
polimero elastomérico seleccionado de un copolimero de etileno/a-olefina
catalizado por metaloceno, un copolimero de propileno/a-olefina catalizado por
metaloceno, o una combinacion de los mismos, y que tiene una densidad que es
menor que, por ejemplo, la densidad del LLDPE (...), el documento D1 tampoco
ensefia el empleo de un poliuretano termoplastico sintetizado a partir de un

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoplastic_polyurethane
7 Perry Manual del Ingeniero Quimico. Tomo |. Seccion 2. Sexta edicién. 1992. Pags. 2-81 a 2-85.
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alcohol y un diiciosanato organico y que tiene un punto de fusion de 75°C a
250°C (...)".

2. El sefior solicitante argumenta que ““...la referencia D3 con respecto al empleo
de poliuretanos, cabe mencionar que éste documento tnicamente los menciona
entre una larga lista de polimeros que se pueden emplear ademas de los
polimeros requeridos en la pelicula sensible al agua, y no reconoce de ninguna
manera la importancia de emplear un poliuretano termoplastico que tienen un
punto de fusion entre 75°C y 205°C (...)".

Esta oficina encuentra que dichas afirmaciones son ciertas, sin embardo, el documento
D3 tiene suficiente antecedente, dado que ensefia una pelicula biodegradable que
puede incluir copolimeros de etileno, otras olefinas y poliuretano (Parr. 43), por lo tanto,
se traslada la anterioridad D4 que afecta por nivel inventivo la invencion.

Expediente 13-133731- -8 2do Art 45



. Pros d
Industria y Comercio p S
SUPERINTENDENCIA i

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, o0 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.

0 T
JESUS FERNEL GARCI |

Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-11-25

Elabord: Yenny Marcela Campos Borda
Revisé: Rosa Patricia Tellez Chavarro
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