. 155
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

é?:égté D.C '. ' SUPERINTENbENCIA D-EII;JDUSTRIAY COMERCIO
o MY AR
Abogado | 0T 1006 10285 Do 2020 DIR NUEVASCR
HUMBERTO RUBIO CAMACHO ierqh? 1 2|0°ATENTEIYI| Eve. 379 FASENAGIONALI
hrubio@rubioclawyers.com 519 TRASLADOINFORME  Folios: 9

mail@rubiolawyers.com

ASUNTO Radicacion 09 108718
' Tramite 011
Evento 379
Actuacion 519
Oficio P3P ;
Folios 00 ==17804Y9
Patente de Invencién '. v
Via PCT (Fase Nacional) . Capitulo li ¥

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decision 486 de Ia Comision de la Comuﬁldad Andina, se comunica:;

1. Documentos estudiados

Descripcién: : Folios 73 a10 02/Octubre/2009
Reivindicaciones: . Folios 105a 11 02/Qctubre/2009
Dibujos: : Folios 112 a 11 02/Octubre/2009
Prioridad: ' US 60/910,282 05/Abril/2007

- US 60/910,282 15/Mayo/2007

2. Analisis de la Prioridad

- La Reivindicacién de Prioridad no se acepta porque:

El contenido técnico reclamado en la presente soljcitud no corresponde con el de las
prioridades reivindicadas ya que éstas no ensefian que la relacién de la contraccion
de la etiqueta sea del 10% a 90°.
3. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: “Etiqueta retractil sensible a|la presion”

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar una etiqueta
Expediente 09 108 718 1er Art 45



156
sensible a la presién que permita la adhesién a articulos con formas complejas sin
que se presenten arrugas, plegamiento o se levanten de la superficie a la que han
sido adheridas disminuyendo con esto la cantidad de material empleado.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una etiqueta
sensible a la presién que comprende una pelicula termo-retractil que tiene una
superficie interna, una superficie externa, una direccion de mecanizado y una
direccion transversal y una capa de adhesivo sobre la superficie interna.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificaciéon Internacional de
Patentes (CIP): B 32 B 27/32; C 09 J7/02; G 09 F 3/10.

4. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486)

En la reivindicacion 1 la expresién “adhesivo sensible a la presion”, no limita la
invencion ya que dicha expresion es muy general y abarca una serie de posibles
adhesivos que pueden ser aplicados a la etiqueta, por lo cual se sugiere limitar los
adhesivos a aquellos que hayan sido probados.

Los resultados a alcanzar no limitan la invenciéon ni permiten su comparacion con el
estado de la técnica por lo tanto se sugiere suprimir las expresiones “teniendo /a
pelicula una retraccion final S en al menos una direccién de al menos el 10 % a
90°C, en la que la retraccién en la otra direccion es +- 20%” (reivindicacion 1), “la
rigidez de la pelicula es de al menos 5mN en la direccion de mecanizado”
(reivindicacion 5), puesto que la reivindicacion incluiria no sélo la solucién propuesta
por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese
resultado. Se sugiere reemplazarlo por las caracteristicas técnicas estructurales que
contribuyen a la obtencidn de ese efecto.

Los terminos “al menos” o “sustancialmente” precediendo caracteristicas técnicas de
lainvencion hacen que dichas caracteristicas sean opcionales, por lo cual no limita
la invencion ni permite distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere
sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

En aras de la concision, se sugiere suprimir las reivindicaciones dependientes 27 a
39, ya que estas reclaman la misma materia que las reivindicaciones 2 a 11, 14y 15.
Y puesto que la reivindicacion de la cual dependen es un método no ensefian pasos
adicionales que limiten el método o parametros para llevarlo a cabo, estas ensefian
caracteristicas de la etiqueta reclamada en la reivindicacion 1.

La reivindicacion 39 no presenta caracteristicas que puedan ser comparadas con el
estado de la técnica, se sugiere suprimirla.

5. Unidad de invencién (Art 25 D 486)

No hay unidad de invencion entre las tres reivindicaciones independientes ya que el
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concepto comun inventivo, etiqueta|sensible a la presiéon, no cumple con los
requisitos de novedad de acuerdo con las anterioridades D1y D2 (Ver analisis de
patentabilidad para la reivindicacién 1).

Por lo tanto, esta invencién presenta| 3 diferentes conceptos técnicos comunes
inventivos asi:

Grupo I Reivindicaciones 1-15. Etiqueta adhesiva sensible a la presién para
aplicarse sobre una superficie que tiene al menos una curva compuesta.

Grupo II: Reivindicaciones 16-20. Un articulo que sostiene una etigueta.
Grupo llI: Reivindicaciones 21-39. Un método para aplicar una etiqueta a un articulo.

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto comun
inventivo especificando el avance tecnolagico sobre el estado de la técnica. Esto se
logra entre otras formas definiendo las caracteristicas esenciales de la invencion y
mostrando las otras caracteristicas particulares como dependientes, pero sin
perjuicio de la concisién de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como
dependientes.

El solicitante tambien puede realizar una 0 mas de las divisionales de acuerdo a los
grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin
ampliar el objeto inicial de la invencioén.

6. Determinacion del Estado de la Técnjca
El Estado de la Técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la

solicitud internacional: abril 04 de 2008 y se|encontraron los siguientes documentos
que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D1 EP 1862517 Use of plastic film é\dhesive bands 05-12-2007
) Dispositivo de etiquetago de articulos que )
D2 ES 21 59976_ presentan superfi¢ies convexas 16-06-1999
' Halogen-free printable, muitilayered
D3 | US 2002/0098303 shrinks films and arti¢les encapsulate 25-07-2002
. therei
Process for applying Ia‘nels with delayed
D4 US 5897722 adhesive activation 27-04-1999

D1 :http://worldwide.espacenet.com/publicationDe\ails/oriqinalDocument?FT=D&date=2001 10
16&DB=EPODOC&locale=en EP&CC=ES&NR=2\1 59976 T3&KC=T3&ND=6 da a conocer

el uso de bandas adhesivas termo-encogibles elaboradas en materiales como
cloruro de polivinilo, poliestireno, polimeros de etileno, olefinas, entre otros, en el
etiquetado de envases (resumen).

D2:http://worldwide.espacenet.com/publicationDet ils/biblio?DB=EPQDQCS&!I=3&ND=4&adja
cent=true&locale=en EP&FT=D&date=200712058 CC=EP&NR=1862517A1&KC=A1
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ensefa un aparato y un sistema por el cual el material termo-retractil puede aplicarse
sobre la superficie de un envase convexo (resumen).

D3:http://www.google. com/patents/US20020098303?dq=US20020098303&hi=es8sa=X&ei=
DzthIeNGJKeSquk!HICq&ved OCDIQBAEWAA da a conocer una pelicula retractil
multicapa que comprende (A) una capa de nucleo que comprende un copolimero de
etileno o propileno con una olefina alfa y el nticleo que tiene una superficie superior e
inferior, (B) una capa de piel sobre la superficie superior de la capa de nlcleo, en el
que la capa de piel comprende una mezcla de poliolefina o poliolefinay (C) una capa
de impresion en la superficie inferior de la capa de nucleo, en el que la contraccién
de la pelicula es al menos aproximadamente 30%.

D4:http:/iwww.google.com/patents/US5897722?dq=us5897722&hl=es&sa=X&ei=2DNbULCF
H5PQ8wTf9oFA&ved=0CC8QBAEWAA da a conocer un proceso para aplicar etiquetas
a diferentes articulos adhiriendo primero por una porcién limitada de la etiqueta al
articulo y haciendo posteriormente porciones adicionales de la etiqueta adhesiva de
manera que se adheriran al articulo después de que la etiqueta esta adherida al
articulo. Los bordes anterior y posterior de la etiqueta pueden estar unidos al articulo
o entre si para fijar la etiqueta a un recipiente o un articulo de este tipo. Las
porciones de la etiqueta entre los bordes delantero y trasero pueden ser provistos
con un agente adhesivo que esta en un estado no adhesivo o estar formado por un
material de etiqueta que no es normalmente adhesivo pero se puede representar
adhesivo a través de un proceso adicional el paso (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El 31gu1ente analisis técnico se realiza teniendo en cuenta las objeciones de claridad
y concision realizadas en el numeral 5 del presente concepto técnico.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 ensefia: “Una etiqueta adhesiva sensible a la presién para
aplicarse sobre una superficie que tiene al menos una curva compuesta,
comprendiendo la etiqueta: una pelicula termo-retractil que tiene una superficie
interna y una superficie externa, y una direccién de mecanizado y una direccién
transversal, teniendo la pelicula una retraccion final S en al menos una direccién de
al menos el 10% a 90°C, en la que la retraccion en la otra direccién es S +- 20%, y
una capa de adhesivo sensible a la presion sobre la supefficie interna de la pelicula
termo-retractil”. '

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con el Estado de la Técnica:

Caracteristicas técnicas D1 D2
esenciales
Una 'ethueta adheswa sensible a la Etiquetas termp-retractlles Aparato para aplicar
presidn para aplicarse sobre una que son suministradas en : .
superficie que tiene al menos una rollo para la adhesién sobre pe||Clélasttermo-retréc:;!e§
curva compuesta, comprendiendo la | articulos, en donde la 2o%r3e::SOZ§%g:gz? icles
etiqueta: etiqueta comprende: i ' '
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Una pelicula g
superficie intefn
superficie exte
direccién de m

Una pelicula termo-retractil que tiene
una superficie interna y una
superficie externa, y una direccion de
mecanizado y una direccién
transversal.

a

ue tiene una
rna, una

y una direccion transversal.

a, una

quinado (MD)

L.a pelicula termo-retréactil
tiene una superficie interna,
una superficie externa, una
direccion de maquinado y
una direccion transversal.

Una capa de adhesivo sensible a la
presion sobre la superficie interna de

la pelicula termo-retractil. 0011y 0012, réi

1,2y 89-11)

La pelicula tiene un
recubrimiento con secciones
transversales de un adhesivo
sensible a la presién (Pérr.

vindicaciones

Se emplea una capa de
adhesivo sensible a la
presion, ya que de acuerdo
con la descripcion del
procedimiento de adhesion
de la etiqueta se debe
hacer presion para fijar la
etiqueta al envase (Col. 6,
lineas 49-51, reivindicacién
2).

De acuerdo con el cuadro anterior, donde se comparan las caracteristicas técnicas

esenciales de la reivindicacion independiente

1 con la anterioridad D1, se concluye

que D1 presenta una etiqueta termo-retractil que tiene superficie interna y externa,
con una direccioén de maquinado y una direccion transversal, a la que se le aplica un

adhesivo sensible a la presién, por lo tanto, |4
segun lo divulgado en el documento D1.

De acuerdo con el cuadro anterior, donde se g
esenciales de la reivindicacion independiente
que D2 presenta un'proceso para la adhesic
superficies convexas, en donde la etiqueta
superficie externa, con una direccién de maqui
que se le aplica un adhesivo sensible a la pre
carece de novedad, segun lo divulgado en el ¢

La reivindicacion 2 que se refiere a posibles
pelicula termo-retractil se encuentra divulgada
materiales como el cloruro de polivinilo, poliestit
Nivel Inventivo (Art. 18 D 486)

Reivindicacion dependiente 4

Comparacion de las caracteristicas técnicas eser

tiene una su

reivindicacion 1 carece de novedad,

omparan las caracteristicas técnicas
1 con la anterioridad D2, se concluye
bn de etiquetas termo-retractiles en

perficie interna y una

hado y una direccion transversal, a la
sién, por lo tanto, la reivindicacion 1
locumento D2.

materiales para la fabricacion de la
en D1 (reivindicacién 1) que ensefia
eno, polimeros de etileno entre otros.

ciales, con el Estado de la Técnica:

Reivindicaciones
estudiadas

Caracteristicas técnicas
esenciales

D1

D3

Una etiqueta adhesiva
sensible a la presion para
aplicarse sobre una

. superficie que tiene al
menos una curva

Reivindicacion
independiente 1

rollo para la
adhesién sobre

Etiquetas termo-
retractiles que son
suministradas en

Una pelicula termo
retractil multicapa
que comprende:

' compuesta, articulos, en donde

* comprendiendo la fa etiqueta

: etiqueta: comprende:
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Una pelicula que
| tiene una superficie
interna, una
superficie externa,
una direccion de
maquinado (MD) y
una direccion

Una pelicula termo-
retractil gue tiene una
superficie interna'y una
superficie externa, y una
direccién de mecanizado
y una direccién

No menciona

transversal. transversal.
La pelicula tiene un
recubrimiento con
Una capa de adhesivo secciones Se puede emplear
sensible a la presion transversales de un | un adhesivo
sobre |a superficie interna | adhesivo sensible a | sensible a 1a
de la pelicula termo- la presién (Parr. presién (Parr.
retractil. 0011 y 0012, 0039)
reivindicaciones 1, 2
y 9-11)

La pelicula termo-retractil
comprende una pelicula
multicapa que tiene una No menciona
capa interna y al menos
una capa superficial.

Reivindicacién
dependiente 4
Una capa interna
de nlcleo, una

capa superficial y

una capa para
impresion (Parr.

La etiqueta que ademas 00714 - 0016)

comprende una capa de
impresion entre la No menciona
pelicula termo-retractil y
la capa de adhesivo.

Reivindicacion
dependiente 6

Los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencién definida en la reivindicacion 1 porque dan a conocer etiquetas termo-
retractiles que son adheridas a diferentes articulos mediante un adhesivo.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y la etiqueta de D1
consiste en que en la solicitud en estudio la pelicula termo-retractil comprende una
pelicula multicapa.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1y la pelicula de D3
consiste en que en la solicitud en estudio el adhesivo empleado es un adhesivo
sensible a |la presion, mientras que D3 no menciona esta caracteristica.

No se logra evidenciar cual es el efecto técnico que se consigue al incluir multiples
capas en la etiqueta.

Por lo tanto, se considera que el incluir uno o0 mas capas de materiales en la etiqueta
€S una eleccidon que una persona normalmente versada en la materia con el
conocimiento del estado de la técnica estaria motivada a emplear. Por lo_cual se
considera obvia.
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En cuanto a las caractenstlcas reclamadas en las reivindicaciones 7 y 8, el
documento D3 ensena (Figs. 1y 2) peliculas termo-encogibles con una capa para
impresion (13) con una capa de ntcleo 11y una capa protectora 12, aunque no se
menciona gue la capa 12 sea transparente se infiere que dicha capa protectora tiene
que permitir la visibilidad de |a capa de impresion por lo cual seria transparente (Parr
0033).

La reivindicacion 12 que se refiere a que la pelicula incluye una pelicula co-extruida
multicapa se encuentra divulgada en D3 (
muiticapa que puede ser fabricada medlante la co-extrusion de las diferentes capas,
de acuerdo con lo anterior una persona normalmente versada en la materia estaria
motivada a emplear este procedimiento para ttencon de la pelicula, porlo cual se

arr. 0037) que ensefia una pelicula

considera obvio.

Las caracteristicas reclamadas en la reivindicacién dependiente 13 se encuentran
divulgadas en D3 (Parr. 0033) que ensefia uh adhesivo sensible a la presion 14

unido de manera liberable al revestimiento de jiberaciéon 15.

Reivindicacion dependiente 15

Comparacion de las:caracteristicas técnicas esengiales, con el Estado de la Técnica:

Reivindicaciones
estudiadas

‘Caracteristicas técnicas

esenciales

D1

D4

Reivindicacién
independiente 1

Una etiqueta adhesiva
sensible a la presién para
aplicarse scbre una
superficie que tiene al
rmenos una curva
compuesta,
comprendiendo |a
etiqueta:

t!quetas termo-
retractiles que son
suministradas en
rcﬂlo para la
adhesion sobre
articulos, en donde
la etiqueta
comprende:

No menciona

Una pelicula termo-
retractil que tiene una
superficie interna y una
superficie externa, y una
direccion de mecanizado
y una direccion
transversal.

Una pelicula que
tiene una superficie
interna, una
superficie externa,
unaldireccién de
maguinado (MD) y
unaidireccién
trangversal.

No menciona

Una capa de adhesivo
sensible a la presién
sobre la superficie
interna de la pelicula
termo-retractil.

La p%h’cula tiene un
recuk?rimiento con
secciones
transizersales de un
adhesivo sensible a
la presion (Parr.
0011y 0012,
reivindicaciones 1,

2y 9-11)

No menciona
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La capa de
adhesivo sensible a
la presion sigue un
patrén y el patron
cubre
sustancialmente la
superficie interna de
la pelicula.

La capa de adhesivo
sensible a la presion
sigue un patron y el
patrén cubre No menciona
sustancialmente la
superficie interna de la
pelicula.

Reivindicacion
dependiente 15

Los documentos D1 y D4 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacién 1 porque dan a conocer etiguetas que
emplean adhesivos para ser unidas a diferentes articulos.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1 y el documento D1
consiste en que en la solicitud en estudio la capa de adhesivo es aplicada siguiendo
un patron que cubre parte de la superficie.

El efecto que se logra al aplicar el adhesivo siguiendo un patrén es que se minimiza
la formacién de burbujas en la etigueta en el momento de ser adherida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “como modificar la etiqueta conocida en D1 para conseguir una
mejor adherencia”.

Sin embargo, la aplicacion de un adhesivo de acuerdo con un patrén para
cubrir ciertas partes de la superficie ya habia sido revelada en D4 (Col. 1,
lineas 24-36) que ensefia como conocimiento del estado de la técnica la
aplicacion de adhesivos en patrones como en los bordes, puntos espaciados
o en toda la superficie.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaria
motivada a seleccionar un patrén de adherencia de acuerdo a lo ensefiado en D4 en
la etiqueta de D3 llegando asi al objeto de la reivindicacién 15 de la solicitud. Por lo
cual se considera obvia.

Las caracteristicas de las reivindicaciones 9-11 se encuentran divulgadas en D4 que
ensena diferentes adhesivos que pueden ser empleados en la union de las etiquetas
(Col. 2, lineas 63-67)

Las reivindicacién 5 se encuentran objetada en el numeral 4 del presente concepto
tecnico.

8. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 ES 2159976 1-15 Novedad
D2 EP 1862517 1-15 Novedad
D3 US 2002/0098303 4,6-8 12y 13 Nivel Inventivo
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L D4 [ US 5897722 | 9-11,14y 15 | Nivel Inventivo |

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de ta Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicaciéon. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o 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 para sesenta (60) dias y presentarla por escrito.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del

capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
a9 o A%

Elaborado por: Sonia Andrea Diaz =0
Revisado por: Rosa Patricia Tellez {X
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