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Oficio N° 8714

Ref. Expediente N° 16174618

Sefior(a)
INFIANA GERMANY GMBH & CO. KG
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Titulo

El titulo es general y no especifica claramente el objeto a proteger, ademas hace
referencia al “uso de” que no es objeto de proteccion, se sugiere hacer la correccion
necesaria.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 14 y 15 “El uso de un material compuesto precursor” y
“El uso de un material compuesto” no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)
Reivindicaciones 1 a 15, Pag. 39 a 43, Radicado 16-174618-0000-0000.
Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

» El preambulo de las reivindicaciones 1 y 8 “Un material compuesto precursor’y
“Un material compuesto” es general y no permite comparar adecuadamente con el
estado del arte. Se sugiere complementar por una expresion clara y concisa que
defina claramente el objeto a proteger. Se le recuerda al solicitante que el
preambulo de las reivindicaciones indica cual es el objeto de la invencion y las
caracteristicas técnicas conocidas en el estado de la técnica.

» Las reivindicaciones presentan como caracteristicas técnicas esenciales términos
generales, tales como: “capa adhesiva” (reiv. 1, 4, 8 a 10 ), “capa de soporte” (reiv.
1, 3, 8, 9, 1, 13), “capa de liberacion” (reiv. 1, 3, 8, 9, 13), “capa de separacion”
(reiv. 1, 8, 9), “adhesivos sensibles a la presion” (reiv. 4), “elastomeros
termoplasticos” (reiv. 5), “copolimeros de poliestireno” (reiv. 5), “copolimeros de
poliéster” (reiv. 5), “poliolefinas” (reiv. 5), “elastdbmeros termoplasticos” (reiv. 5),
“copolimeros de poliestireno” (reiv. 5), “copolimeros de poliéster” (reiv. 5),
“poliolefinas” (reiv. 5), ‘promotores de adhesion” (reiv. 5), “copolimeros de
poliolefina” (reiv. 6), ‘“elastomeros termoplasticos” (reiv. 6), ‘polisiloxano
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endurecido” (reiv. 7), ‘“elastomero de silicona termoplastico” (reiv. 7),
“Proporcionar” (reiv. 9), “Acomodar” (reiv. 9), “enrollada” (reiv. 2, 12), “Producir un
material compuesto precursor”, (reiv. 13), los cuales aunque corresponden a
operaciones unitarias o términos conocidos, abarcan una extensa gama de
posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la proteccion se extiende a otras
posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando
términos que describan de forma menos general, o restringir los componentes
reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

En las reivindicaciones los términos: “alejado” (reiv. 1, 9, 10), “al menos” (reiv. 1, 9,
10), “mayor que” (reiv. 1) y “menor que” (reiv. 3), son imprecisos o relativos, por lo
cual no permiten distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere
eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

En las reivindicaciones 3 y 5 la expresion “y/0” no es limitativa porque hacen
opcional la caracteristica y no restringe el alcance de la reivindicacion. Se sugiere
hacer la correccion pertinente.

La reivindicaciéon 1 se refiere a “en donde una fuerza adhesiva esta presente entre
la capa adhesiva (20) y la capa de separacion (30), dicha fuerza adhesiva es
mayor que una fuerza de deslaminacion entre la capa de soporte (10)y la 20 capa
de liberacion (40)” que corresponde a resultados a alcanzar/efecto esperado y no
define el producto, puesto que la reivindicacion incluiria no sdélo la solucion
propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que
lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazar por las caracteristicas esenciales o
estructurales, que contribuyen a la obtencion de ese efecto.

En las reivindicaciones 4 a 7, la expresion ‘tiene un material” no define claramente
los materiales reclamados, se sugiere revisar la redaccion para dar claridad al
objeto reclamado. A manera de sugerencia se propone “la capa (...) se selecciona
del grupo (...)". Cabe aclarar que debe tenerse en cuenta no modificar o ampliar la
materia ya divulgada.

Las reivindicaciones 8 y 9, presentan falsa dependencia de las reivindicaciones de
las que depende, porque corresponden a categorias o productos distintos.

El producto reclamado en la reivindicacion 8 “El material compuesto (70)” no se
encuentra correctamente definido, dado que se caracteriza porque es producido a
partir de otro material, se sugiere definir el producto a proteger mediante sus
caracteristicas esenciales.

La reivindicacién 9 tiene por objeto un método, sin embargo, no presenta una
secuencia de etapas clara. Asi mismo, la palabra “proporcionar”, cuya definicién
dada por la Real Academia Espafnola es “1. Disponer y ordenar algo con la debida
correspondencia en sus partes. 2. Poner en aptitud o disposicion las cosas, a fin
de conseguir lo que se desea. 3. Poner a disposicion de alguien lo que necesita o
le conviene” (Proporcionar’), no corresponde a una etapa de proceso. De igual
manera, la palabra “Acomodar @”. Ademas no se reivindican condiciones técnicas
tales como: temperatura, tiempo, presion, entre otras, las cuales definen

1 http://dle.rae.es/?id=UObFf0T
2 http://dle.rae.es/?id=0XLBhoB
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completamente la invencion. Se sugiere presentar las etapas mediante verbos en
infinitivo y como operaciones unitarias, teniendo en cuenta no modificar o ampliar
la materia ya divulgada.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decisién 486, se le requiere
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacion del
presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar
cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y
perdera su prelacion.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento
llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contiene mas de diez (10)
reivindicaciones, no pagara la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente al pago por reivindicaciéon adicional. Es claro, que en todo caso
debera pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en
cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via
gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 24 de agosto de 2016.

Atentamente,

—

-

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALBA ROCIO LEMUS QUIROGA
Revisado: ALBA ROCIO LEMUS QL}IROGA
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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