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Ref. Expediente N° NC2017/0010782

Sefor(a)
AVERY DENNISON CORPORATION

TiTULO DE LA SOLICITUD: “ADITIVOS SIN SILICONA EN MATERIALES DE
REVESTIMIENTO DE LIBERACION”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/029948

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 29 de abril de 2016.

PRIORIDAD(ES): IN (INDIA), 1701/MUM/2015, 29 de abril de 2015.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisidon, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 18 de diciembre de 2019, bajo el numero
NC2017/0010782, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486.

Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 12 del radicado N° NC2017/0010782
del 18 de diciembre de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de una formulacién de
revestimiento de liberacion econdmica, particularmente en el campo de aplicacion de
etiquetas sensibles a la presion

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un material de
revestimiento de liberacion, que comprende al menos un polimero de base de silicona y
al menos un aditivo sin silicona.

3. De la solicitud de patente
3.1. Titulo

El nombre de la invencién de que se trata en el articulo 27 literal d) de la Decision 486
debera reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser
concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no
podra referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.
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El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0010782 del 23 de octubre de 2017,
tituld la invencion como: “ADITIVOS SIN SILICONA EN MATERIALES DE
REVESTIMIENTO DE LIBERACION”. Este titulo no se relaciona con el objeto de la
solicitud contenido en la descripcién y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el titulo
siguiente: “MATERIALES DE REVESTIMIENTO DE LIBERACION QUE COMPRENDEN
UN ADITIVO SIN SILICONA, SELECCIONADO DE ACRILATOS/METACRILATOS”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

* La reivindicacion 1 no menciona las proporciones de los componentes de la
composicion. Por lo tanto se requiere al solicitante que defina las proporciones, de
acuerdo al soporte presente en la descripcion.

* Las reivindicaciones 1y 9 no son claras al reclamar “...el aditivo sin silicona es acrilato,
una cadena larga de monémero de acrilato hidrofébicos...” y “un forro de liberaciéon que
tiene un material de revestimiento de liberacion dispuesto sobre al menos una parte del
forro, el material de revestimiento de liberacion del forro dispuesto sobre el adhesivo...”,
respectivamente. Se sugiere mejorar la redaccion de las reivindicaciones.

* La reivindicacion 1 reclama “polidimetilsiloxano funcional de vinilo”, no obstante, en la
solicitud internacional en el parrafo [0025] se ensefa “The silicone base polymer is
generally a vinyl functional polydimethylsiloxane”; asimismo, la reivindicacién 5 ensefia
como agente reticulante un agente “hidrido de silicona”, sin embargo, la solicitud
internacional, en el parrafo [0032] menciona “In many embodiments, the crosslinker is a
silicone hydride (SiH) agent, which is typically in the form of a polymer or oligomer”; por
su parte, las reivindicaciones 7 a 9 sefialan un “forro de liberacién”, y la solicitud
internacional ensena en el parrafo [0007] ensena “The release liner also comprises a
release coating material disposed...”; de tal forma que las traducciones realizadas no son
adecuadas. Por lo tanto, se sugiere corregir la traduccion en la reivindicaciéon 1 del
nombre del polimero de base de silicona (polidimetilsiloxano funcionalizado con vinilo),
en la reivindicaciéon 5 del nombre del agente reticulante (hidruro de silicio) y la traduccién
de las reivindicaciones 7 a 8 del forro (forro desprendible).

* La reivindicacion dependiente 2 no es clara ya que sefala que “el polimero de base de
silicona es un vinilo terminal’; sin embargo, en la reivindicacién independiente 1 se
reclama que “el polimero de base de silicona es polidimetilsiloxano funcional de vinilo”;
por lo tanto, la reivindicacion dependiente 2 presenta un mayor alcance que la
reivindicacion independiente 1. Se sugiere hacer la correccion necesaria.

* Las reivindicaciones 1, 5, 6, 7, 9, emplean la expresion "al menos” que es imprecisa.
Se sugiere sustituirla por un término preciso o un rango concreto.

» Las reivindicaciones 1, 5, 6, emplean las expresiones: "preferiblemente”, ‘mas
preferiblemente”; que precediendo una caracteristica no son limitativas, porque hacen
opcionales las caracteristicas y no limitan el alcance de la reivindicacion. Se sugiere
incluir las caracteristicas opcionales o preferentes en una reivindicacion dependiente.

3.3. Descripcién (Art. 28 Decision 486 literal (c))

* La descripcion emplea las unidades pulgadas, cPs (Pag. 7, 14 — 16, 18). Se sugiere
hacer la conversion de unidades al Sistema Internacional (cm, Pa-s).
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» La descripcion sefiala “polidimetilsiloxano funcional de vinilo”, “hidrido de silicona” y

“forro de liberacion” (Pag. 2 - 19). Se sugiere mejorar la traduccién al espafiol
(polidimetilsiloxano funcionalizado con vinilo, hidruro de silicio, forro desprendible).

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de abril de 2015, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

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

Estado de la técnica
item Documento Titulo Fecha de Publicacion
“IMPROVEMENTS RELATING TO
D1 EP0379561 ADHERENT SURFACES’ 14 de agosto de 1996
D2 US5425991 “RELEASE SHEET” 20 de junio de 1995

El documento D1" divulga un sustrato con una superficie de liberacién, que comprende
una emulsion de un sistema de silicona de adicion de vinilo, un catalizador para este
propdsito y un componente en particulas, preferiblemente una resina. Dicho sistema de
adicion de vinilo se cura tras la aplicacion de calor y la eliminacion de agua (Resumen).

El documento D22 ensefia una lamina compuesta de un forro desprendible flexible, que

es util en operaciones de alta velocidad. El revestimiento de liberacion esta recubierto en
un lado con una formulacion de recubrimiento de alta liberacién reticulable (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1.Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un material de revestimiento de liberacion que
comprende: (...)” (Radicado N° NC2017/0010782 del 18 de diciembre de 2019).

Tabla 1. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D2

D1

Material de revestimiento:

Material de revestimiento:

Material de revestimiento:

polimero de base de silicona
que es polidimetilsiloxano
funcional de vinilo

polimero de base de silicona
que es polidimetilsiloxano

(Col. 2, Lineas 56-58)

polimero de base de silicona
que es polidimetilsiloxano
funcionalizado con vinilo
(Pag. 5, Lineas 1-3)

aditivo sin silicona seleccionado
de metacrilato de estearilo,
metacrilato de laurilo, acrilato de
laurilo y combinaciones de los
mismos, o un acrilato/
metacrilato monofuncional que
incluye una cadena lateral
hidrofébica de C16 a C18

aditivo sin silicona seleccionado
de octil acrilato, isodecil acrilato,
estearil acrilato y lauril acrilato

(Rev. 9; Col. 3, Lineas 52-55)

aditivo seleccionado de resinas
de metacrilato

(Pag. 5, Lineas 15-17)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/010639358/publication/EP0379561B1?q=pn%3DEP0379561B1

2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/022812632/publication/US5425991A?q=pn%3DUS5425991A
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El documento D2 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida
en la reivindicacion 1 porque divulga un material de revestimiento de liberacién que
comprende una mezcla de: (a) una composicion de liberacién de acrilato de silicona, que
en general es un polimero de base de silicona de polidimetilsiloxano; (b) un agente de
reticulacion; y (c) un monémero u oligémero de éster acrilico seleccionado del grupo que
consiste en acrilato de octilo, acrilato de isodecilo, acrilato de estearilo y acrilato de laurilo,
en la que el acrilato (c) esta libre de silicona (Rev. 15, 21; Col. 2, Lineas 56-58).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1y el revestimiento divulgado
en D2 consiste en que el polimero de polidimetilsiloxano esta funcionalizado con vinilo.

No hay efecto asociado a emplear polidimetilsiloxano funcionalizado con vinilo, en lugar
de polidimetilsiloxano.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: § COmo modificar el revestimiento conocido en D2 con el fin de obtener un
revestimiento de liberacion alternativo?

Sin embargo, el emplear un polidimetilsiloxano funcionalizado con vinilo en un
revestimiento de liberacion, ya esta divulgado en el documento D1 que se refiere a un
revestimiento de liberacion que comprende una mezcla de un componente de polimero
de silicona curado y un componente en particulas. Las moléculas de silicona con
funcionalidad vinilica son polidimetilsiloxanos, en donde algunos de los grupos metilo han
sido reemplazados por grupos vinilo o0 por grupos que contienen una insaturacion vinilica;
es decir, la reaccion tiene lugar entre un polidimetilsiloxano sustituido con vinilo y
polidimetilhidrégeno-siloxano; por su parte, el componente de resina se selecciona de
resinas acrilicas, resinas de metacrilato, entre otras (Rev. 1, 6; Pag. 5, Lineas 1-3).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaria motivada a
incluir el polidimetilsiloxano funcionalizado con vinilo del documento D1 en el
revestimiento de D2, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se
considera obvia.

Adicionalmente, el documento D1 ensefa que el revestimiento comprende al menos un
agente reticulante de hidruro de silicio catalizado por un catalizador metalico del Grupo
VIII, como platino (Rev. 1). Asimismo, el documento D2 menciona que la proporcion de
cada componente en la formulaciéon de recubrimiento varia de aproximadamente 15 a
aproximadamente 70%, especificamente de aproximadamente 20 a aproximadamente
50%, del componente de liberacion de silicona (a); de aproximadamente 10% a
aproximadamente 50%, especificamente de aproximadamente 15% a aproximadamente
30% del agente de reticulacion (b); y de aproximadamente 10% a aproximadamente 50%,
especificamente de aproximadamente 20% a aproximadamente 40% del éster acrilico (c)
(Col. 4, Lineas 46-54).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Asimismo, se sefala que el forro desprendible reclamado en la reivindicacién 7 no tiene
nivel inventivo, porque los componentes de un forro flexible y un material de
revestimiento; estan sugeridos en el estado de la técnica (D2, Rev. 15, 21, Col. 2, Lineas
56-58, ejemplo 1; D1, Rev. 1, 6, 7; Pag. 5, Lineas 1-3) y porque no hay evidencia del
efecto técnico logrado por el producto reivindicado.
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Ademas, el documento D1 divulga que el forro es seleccionado de un forro de papel y
forro de papel revestido (Pag. 5, Lineas 23-29). Por otra parte, el documento D2 ensena
que el forro es un forro de papel (Rev. 17).

La reivindicacion dependiente 8 no menciona alguna caracteristica que, junto con las
caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al producto de la
reivindicacion 7, por lo cual se considera que no tiene nivel inventivo.

De igual manera, se sefala que el articulo adhesivo reclamado en la reivindicacion 9 no
tiene nivel inventivo, porque los componentes de un sustrato, un adhesivo dispuesto
sobre el sustrato y un forro flexible que tiene un material de revestimiento; estan sugeridos
en el estado de la técnica (D2, Rev. 15, 21, Col. 2, Lineas 56-58, ejemplo 1; D1, Rev. 1,
6, 7, 25; Pag. 5, Lineas 1-3) y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por el
producto reivindicado.

Ademas, el documento D1 menciona que el adhesivo es un adhesivo sensible a la presion
y que el forro es seleccionado de un forro de papel y forro de papel revestido (Rev. 7,
Pag. 5, Lineas 23-29). Asimismo, el documento D2 ensefia que el forro es un forro de
papel (Rev. 17).

Las reivindicaciones dependientes 10 a 12 no mencionan alguna caracteristica que, junto

con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacién 9, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusién con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 EP0379561 1a12 Nivel Inventivo
D2 US5425991 1a12 Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante
Argumentos respecto a la claridad de la solicitud

1. El solicitante argumenta que “En este caso, la persona medianamente versada en
la materia puede comprender perfectamente que los términos “al menos un”y “al
menos una” se refieren a un requisito minimo de elementos que las
reivindicaciones deben comprender para reproducir la invencion”

Se aclara que la expresion “al menos” para definir los componentes de una composicion,
no define un rango concreto, lo que genera una gran cantidad de composiciones que no
presentan sustento en la descripcion, por lo tanto el ambito de proteccién de la
reivindicacion deja de ser precisa, y no permite una comparacion con el estado de la
técnica. Por lo tanto, se reitera la sugerencia de reemplazar la expresion imprecisa por
un valor o rango especifico de acuerdo al soporte presente en la descripcion.

Argumentos respecto al examen de novedad

1. El solicitante afirma que “Asi las cosas, y tras revisar en detalle las ensefianzas de
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D1, me permito resaltar que caracteristicas como las anteriormente mencionadas,
y mas aun, las caracteristicas reclamadas en el Capitulo Reivindicatorio
Modificado, la formulacién reclamada por la presente invencion es novedosa y no
tiene punto de comparacion con las ensefianzas del arte previo, ya que en este
caso, si bien D1 se dirige a una invencion que se encuentra en el mismo campo
técnico de la solicitud, no_se evidencia una realizacion _con todas las
caracteristicas anteriormente mencionadas”’.

Se aclara que, el documento D1 se empled para evaluar la novedad en el Oficio N° 8019
del 13 de agosto de 2019. Tras la modificacion del capitulo reivindicatorio (Radicado N°
NC2017/0010782 del 18 de diciembre de 2019), y para realizar el actual examen de
patentabilidad, se emplearon los documentos D1 y D2 para evaluar el nivel inventivo de
la presente solicitud, como se observa en el numeral 5 del presente Oficio.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacién de la presente comunicacion. 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) 0 presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccién de Nuevas
Creaciones seguira el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede
recurso alguno en actuacion administrativa.

%M%ﬁ,

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2017/0010782 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2016/029948 29 de abril de 2016
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacién
(DD/MM/ANO)
29/04/2015 X
Solicitante

AVERY DENNISON CORPORATION

Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:

Art. 20 - Art. 25 (Falta de unidad de -
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Art. 14 - Art. 15 -

1a12

( (STEARYL METHACRYLATE OR OCTADECYL
METHACRYLATE)/TI/AB/CLMS AND (ADHERENT+ OR
ADDITIVE)/TI ) AND (C09J)/IPC AND PD <= 2015-04-29
( (acrylate)/TI/AB/CLMS AND (adherent+ or additive or release
liner)/TI/AB AND (non silicone or free of silicone)/TI/AB/OBJ )
STA=(release liner or additive) and STAC=(STEARYL
METHACRYLATE OR OCTADECYL METHACRYLATE) and
PD=(2003 OR 2004 OR 2002 OR 1999 OR 2000 OR 2005 OR
2001 OR 1996 OR 2006 OR 1995 OR 2009 OR 1993 OR 1997
OR 1998 OR 2007 OR 2010) and STAC=(silicone)
S "STEARYL METHACRYLATE" and S RELEASE LINER

. |C09J 7/02, CO8K 5/54, CO8L 83/04, CO8K 3/34, CO9D
CIP 1183/04

Reivindicaciones objeto de busqueda

Palabras clave utilizadas

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Informes de | N° de solicitud de Fecha de L .
, Y Reivindicaciones Categoria del
G EEE itz blccion /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
Bases de datos| N°de patente/ | /Presentacion afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(") (DD/MM/AAAA)
ISR EP0379561 01/08/1990 b2 ,
SIPO CN1042170 | 16/05/1990 1a12 Rev. 1,6, Pag. 5, Lineas 1-3 Y
EP0920986 09/06/1999 - A
EP1276825 15/09/2004 - A
ISR
US5425991 20/06/1995 1a12 Rev. 15, 21; Col. 2, Lineas 56-58 Y
US4618657 21/10/1986 - A
CN1215423 28/04/1999 ) A
SIPO US5858545 12/01/1999
USPTO CN101258205 | 03/09/2008 } A
US2007054080 | 08/03/2007
EP1317518 11/06/2003 - A
EP1201720 02/05/2002 - A
Orbit EP2535389 19/12/2012 - A
EP1186643 13/03/2002 - A
EP1951514 06/08/2008 - A
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Oficio N° 5687 de 20 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2017/0010782

US6248316 19/06/2001 -
US20100209649| 19/08/2010 -
Patbase | US2003087038 | 08/05/2003 -
US2002071958 | 13/06/2002 -

WO09147283 | 04/12/2009 -
JP2010275500 | 09/12/2010 -
US20090017248| 15/01/2009 -
W02009150045| 17/12/2009 -
W02009150044 | 17/12/2009 -

(") Cita completa literatura no patente
(LNP)

STNext

I I - N - e I

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.

o

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://Xxxxxxxx.

(?) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la de

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

de presentacion internacional o en fecha posterior. solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, o los hechos en los que se basa dicha invencioén son incorrectos.

dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la

fecha de publicacion de otra cita, siempre van acomparados de una “X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

explicacion, por la cual se citan. puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

referencia al documento aisladamente considerado.
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de
documentos siempre estara acompariado por otra letra que indique la “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda:

Examinador: DIANA MILENA SANCHEZ LANCHEROS
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