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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14-24360- -2 FECHA: 2015-02-26 16:36:52

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 6

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicacion: 14-24360- -2

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 2031

Folios: 6
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/FI2012/050744
Fecha de Presentacion Internacional 20/07/2012

1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado N° 14-024360-00000-0000 06/febrero/2014
Reivindicaciones: | Radicado N° 14-024360-00000-0000 O6/febrero/2014
Prioridad: EP 11175889.2 29/julio/2014

2. Andlisis de la Prioridad
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.
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3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
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 méas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.

Titulo de la solicitud: “Soporte basado en fibras celulésicas y/o sintéticas, método para
producirlo y uso del soporte”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un
soporte que simultaneamente permita una fijacion eficiente y una reticulacion éptima de
la silicona, mientras que ademas aun se reduzca en el mayor grado posible la
penetracion de la silicona hacia adentro del soporte.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un soporte
basado en fibras celuldsicas y/o sintéticas del cual por lo menos una superficie esta
recubierta por una capa que contiene por lo menos un polimero hidrosoluble que
comprende grupos funcionales hidroxilo o amino primario-secundario, de los cuales por
lo menos algunos han sido funcionalizados previamente con por |0 menos un
compuesto organico; caracterizado porque dicho compuesto organico contiene: - por lo
menos un grupo funcional epoxi, y - por lo menos un grupo R!, siendo R' un grupo
funcional vinilo, o por lo menos un grupo funcional Si(R?); y en el cual R? = un &tomo de
hidrogeno, hidroxilo, alcoxi, alquilo y combinaciones de éstos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): D21H 27/00, B32B 27/10, D21H 19/10.

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

La materia reclamada en la reivindicacion 17 no es patentable, de acuerdo con el Art 14
de la Decision 486/2000, ya que reclama el uso de del soporte basado en fibras
celulésicas y/o sintéticas. Por lo tanto, se sugiere al Solicitante eliminar dicha
reivindicacion.

5. De la solicitud de patente

Titulo
El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia al uso del
soporte reclamado. En este sentido, se sugiere al Solicitante modificar el titulo de la

solicitud de tal manera que se elimine cualquier referencia al uso de la materia
reivindicada.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)
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Las reivindicaciones 1y 12 no son claras porque emplea expresiones muy amplias para
definir las caracteristicas técnicas esenciales que hacen parte del soporte reclamado.
Estas expresiones dan lugar a un numero indeterminado de compuestos que no
presentan un sustento adecuado a lo largo de la memoria descriptiva y corresponden a:
“polimero hidrosoluble”, “grupos hidroxilo o amino primario secundario”. Asimismo, no
se menciona de manera particular el tipo de monémero ni proporcion de los mismos en
el polimero. Por lo tanto, se sugiere al Solicitante modificar las reivindicaciones
independientes 1 y 12 de acuerdo con las realizaciones preferidas de la invencion
tomando en consideracion la materia que presenta sustento a lo largo de la memoria
descriptiva.

De otra parte la reivindicacion independiente 1 carece de claridad porque si bien se
encuentra encabezada como un soporte basado en fibras celulocicas y/o sintéticas la
parte caracteristica hace referencia a las caracteristicas técnicas esenciales de un
compuesto organico, que particularmente comprende por lo menos un grupo funcional
epoxi, y por lo menos un grupo R?, siendo R* un grupo funcional vinilo, o por lo menos
un grupo funcional Si(R%; y en el cual R? = un atomo de hidrégeno, hidroxilo, alcoxi,
alquilo y combinaciones de éstos. Se sugiere al Solicitante realizar la modificacion
respectiva con el fin de caracterizar el soporte reclamado.

La reivindicacion 15 carece de claridad debido que se refiere a una técnica de
recubrimiento pero esta no se encuentra caracterizada por la secuencia légica de pasos
y condiciones particulares para llevar a cabo dicho recubrimiento. Se sugiere al
Solicitante modificar dicha reivindicacion de manera que se especifiquen las etapas y
condiciones particulares en que se lleva a cabo.

Finalmente, el capitulo reivindicatorio no es claro debido que comprende expresiones
ambiguas como “por lo menos”, “algunos”, “preferentemente” y “convenientemente”. En
este sentido, se sugiere eliminar del pliego reivindicatorio las expresiones mencionadas.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determindé con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de prioridad: 29 de julio de 2011 y se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
A component for use in paper
b1 WO02004101887 manufacture, its preparation and use.

25/noviembre/2004

El documento D1! ensefia un componente de dimensionamiento solube en agua o
facilmente dispersible en agua que comprende butiral de polivinilo o un acetal polivinil
cationizado equivalente, para mejorar las propiedades de la superficie del papel o un
producto de membrana.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D4386)

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2007039782A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20070412&DB=&locale=en_EP
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Nivel Inventivo (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un soporte basado en fibras celuldsicas y/o sintéticas del
cual por lo menos una superficie esta recubierta por una capa que contiene por lo
menos un polimero hidrosoluble que comprende grupos funcionales hidroxilo o amino
primario-secundario, de los cuales por lo menos algunos han sido funcionalizados
previamente con por lo menos un compuesto organico; caracterizado porque dicho
compuesto organico contiene: - por lo menos un grupo funcional epoxi, y - por lo menos
un grupo R?, siendo R* un grupo funcional vinilo, o por lo menos un grupo funcional
Si(R); y en el cual R?> = un atomo de hidrégeno, hidroxilo, alcoxi, alquilo y
combinaciones de éstos.

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

Caracteristicas esenciales D1

Un soporte basado en fibras celulésicas y/o
sintéticas del cual por lo menos una superficie esta
recubierta por una capa que contiene por lo menos
un polimero hidrosoluble que comprende grupos
funcionales hidroxilo o amino primario-secundario,
de los cuales por lo menos algunos han sido
funcionalizados previamente con por lo menos un
compuesto organico; caracterizado porque:

dicho compuesto orgénico contiene: El compuesto organico al menos
- por lo menos un grupo funcional epoxi, y comprende un grupo funcional epoxi.

Un soporte a base de fibras en el que al
menos una superficie es cubierta por una
capa que comprende un polimero soluble
en agua que comprende grupos hidroxi, en
donde algunos han sido funcionalizados
previamente con al menos un compuesto
organico que comprende:

- por lo menos un grupo R, siendo R* un grupo
funcional vinilo, o por lo menos un grupo funcional
Si(R?)s y en el cual R? = un atomo de hidrégeno,
hidroxilo, alcoxi, alquilo y combinaciones de éstos.

No menciona

El documento perteneciente al estado de la técnica del soporte descrito en la
reivindicacion 1 de la presente solicitud corresponde a D1 porque:

El documento D1 da a conocer un soporte a base de fibras en el que al menos una
superficie es cubierta por una capa que comprende un polimero soluble en agua
seleccionado de butiral de polovinilo (Pag 5; linea 1) que comprende grupos hidroxi
(Pag 5; linea 6 y 10). Adicionalmente, los grupos hidroxilo han sido funcionalizados
previamente con un compuesto organico que compnrende al menos un grupo epoxi
(Ejemplos 1- 4 y Reivindicacion 8).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el soporte a base de
fibras conocido en el documento D1 consiste en que dicha anterioridad no menciona la
presencia de por lo menos un grupo R!, siendo R* un grupo funcional vinilo, o por lo
menos un grupo funcional Si(R?; y en el cual R, = un atomo de hidrégeno, hidroxilo,
alcoxi, alquilo y combinaciones de éstos, en el compuesto organico.

El efecto técnico que logra la inclusién de un grupo fincuional vinilo o un grupo Si(R?)s y
en el cual R, = un atomo de hidrogeno, hidroxilo, alcoxi, alquilo y combinaciones de
éstos, en el compuesto organico comprendido en el soporte a base de fibras de la
solicitud en estudio, no puede ser determinado porgue no existe ninguna evidencia que
indique que dichos grupos funcionales concedan al soporte reclamado alguna ventaja
tecnica asociada a la fijacion eficiente y reticulacion optima de la silicona comparado
con el soporte divulgado en la anterioridad citada como D1
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Por lo tanto el problema técnico objetivo de la presente solicitud consiste en
proporcionar un soporte basado en fibras alternativo al conocido en el documento D1,
en donde se utilice por lo menos un grupo R*, siendo R*! un grupo funcional vinilo, o por
lo menos un grupo funcional Si(R?) y en el cual R, = un atomo de hidrégeno, hidroxilo,
alcoxi, alquilo y combinaciones de éstos, en el compuesto organico.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el
problema técnico objetivo y las ensefianzas de la anterioridad D1 habria derivado de
manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte el soporte en fibras celuldsicas y/o
sintéticas descrito en la reivindicacion 1 actualmente presentada mediante la adicion de
por lo menos un grupo funcional vinilo o por lo menos un grupo funcional Si(R?)s, en el
soporte a base de fibras conocido en el documento D1.

La reivindicaciébn 2 a 11 no menciona alguna caracteristica que haga inventivo el
soporte descrito en la reivindicacion 1 y por tal razon tampoco se le reconoce nivel
inventivo.

8. Conclusion

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02004101887 lall Nivel Inventivo
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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, 0 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.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-03-03

Elaboro: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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