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1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No. 31.929, obrando como

apoderado de LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, en el asunto antes identificado,
atentamente manifiesto a Usted que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de
reposicion contra la resolucion No. 51267 de fecha 28 de noviembre de 2008, para que el
articulo primero sea revocado y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de
invencion para las reivindicaciones 1 a 3. Dicha resolucién fue notificada por edicto fijado 5&
el 10 de diciembre de 2008 y desfijado el 23 de diciembre de 2008 y por lo tanto, el

’ presente recurso es interpuesto oportunamente.

. 2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen
a continuacién en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION N. 51267

En forma resumida la resolucion en su parte considerativa afirma que las
reivindicaciones 1 a 3 de la presente invencién carecen de altura inventiva, pues segln
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sostiene el Examinador la materia reivindicada en la solicitud bajo estudio, resultaria
obvia y se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma a partir de la
publicacién WO 00/36913.

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la
revocatoria de la Resolucion N° 51267 de 28 de noviembre de 2008:

4.1 VIOLACION DEL ARTICULO 18 DE LA DECISION 486

. El articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
“ establece lo siguiente:

’ “Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para
una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

De acuerdo con lo expuesto en la resolucién 51267, la publicacion WO
00/36913 (D1) “divuiga una mezcla de agua, ortofenil-fenol e hidréxido de potasio, donde
la relacion KOH/o-fenilfenol es 1:1 y el contenido de orto-fenilfenol en la mezcla es de
28%:; en el ejemplo 2 [del arte previo a D1], con un punto de congelacion de —-16°C”.

En primer lugar, y al respecto de dicha afirmacioén es preciso tener en cuent
. que dicha solucién presenta cristalizacion aun a una temperatura de —13°C.

‘ Ahora bien, afirma ademas ese Despacho que en el “Ejemplo 5 del mismo
documento también aparece citada una solucién con un 42.5% en peso de o-fenilfencl,
con un punto de congelacion por debajo de —18°C”.

Sin embargo, al hacer el andlisis el Examinador ha pasado por alto que dicha
solucion también comprende alrededor de un 25% en peso de monopropilenglicol, un
solvente organico que tiene un punto de congelacion de —60°C, el cual es, por lo tanto,
frecuentemente usado como compuesto anticongelante; adicionalmente en el examen no
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se tuvo en cuenta que el 42.5% en peso de o-fenilfenol presente se encuentra en forma
del compuesto organico libre y en forma de su sal de sodio. De la descripcion resuilta
evidente que tan solo el 55% del o-fenilfenol esta presente como sal de sodio, lo cual
equivale al 23.4% en peso de la solucion total. Asi, dicha solucion es estable a la
formacién de escarcha.

En efecto, no resulta sorprendente que la estabilidad a la congelacion de dicha
solucién revelada en el ejemplo 5 de D1 fuera influenciada por la adicion de un solvente
organico el cual es frecuentemente usado como anticongelante. Sin embargo, D1 no
ensefa ni sugiere ninguna tendencia de que la soluciones de las sales de ortofenilfenol y
contenidos superiores a 40% en peso pudieran ser estabilizadas en absoluto (con o

. incluso sin solvente organico como fue demostrado en el ejemplo 1 de la presente

invencion). Lo Unico que D1 prueba es que la solucion que comprende 23.4% en peso de
orto-fenilfenolato de sodio no presenta cristalizacion (Ejemplo 5 de D1) (seguramente

. debido al monoetilenglicol) mientras que una solucién que comprende 28% de orto-

fenilfenolato de potasio si la presenta. Estos resultados llevarian a un técnico versado en
la materia a la conclusién de que es imposible estabilizar soluciones con un contenido de
sales de o-fenilfenol mayor a 28% en peso.

Asi entonces y debido a lo anteriormente expuesto, la tendencia referida por el
examinador, segln la cual “mientras mayor era la porcion de orto-fenilfenol, menor su
punto de congelacién”, no seria reconocida por una persona versada en la materia.

Adicionalmente, el hecho que las formulaciones aqui reivindicadas solo
comprendan una o varias bases y orto-fenilfenol y aun se preserve en éstas la estabilidad

. a la congelacion, se constituye en el presente caso la superacion de un prejuicio técnico

anterior: el de que no se podrian fabricar soluciones de orto-fenilfenol y/o sus sales,
estables a baja temperatura. Lo anterior por cuanto todas las formulaciones reveladas en
la anterioridad citada por ese Despacho comprenden adicionalmente compuestos de glicol
y/o glicerol, como bien se revela en la pagina 3, parrafo 3 de D1:

“Diese Aufgabe wurde erfindungsgeméf3 durch eine wassrige,
Phenol und/oder Phenolderivate enthaltende Formulierung
gelést, die teilneutralisierte Phenol und/oder teilneutralisiertes
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Derivate des Phenols und ein oder mehrere Glykolverbindungen
und/oder Glycerin enthalt”.

Asi como en la solicitud de fase nacional norteamericana US6569229, columna
2, lineas 19-23, correspondiente a la anterioridad citada por ese Despacho:

“According to the invention, this object has been solved by an
aqueous formulation containing phenol and/or phenol derivatives
comprising partially neutralized phenol and/or partially
neutralized phenol derivatives and one or more glycol
compounds and/or glycerol”.

. Mas aln, dicha anterioridad le atribuye a los derivados de glicol y/o glicerol el
efecto técnico de estabilizar la solucién y bajar el punto de congelacion de la formulacion,
’ como veremos a continuacién en la pagina 4 segundo parrafo de D1, asi como en la

columna 2, lineas 42-49 de US6569229:

“Als LdOsungsvermittler zwischen dem Phenol und dem
Wasser werden Glykolverbindungen, bevorzugt aliphatische
Glykolverbindungen und/oder Glycerin eingesetzt. Diese
Stoffe  bewirken gleichzeitig eine  Absenkung des
Gefrierpunkts der Formulierung (Ldsung). Bevorzugt werden
unter den Glykolen 2-oder 3-wertige Glykole eingesetzt.
Beispielsweise  Glykole auf Basis von Ethylenglykol,
Diethylenglykol —oder Monopropylenglykol oder deren

’ Mischungen”.

. “Glycol compounds, preferably aliphatic glycol compounds
and/or glycerol are employed as solution aid between phenol
and water. At the same time, these sub 45 stances act to

lower the freezing points of the formulation (solution).
Preferably, among the glycols 2- or 3-basic glycols are used.
For example, glycols on the basis of ehtylene glycol,

diethylene glycol or monopropylene glycol or mixtures
thereof”.



CAVELIER

ABOGADOS

Por lo tanto, no puede concluirse que antes de la fecha de prioridad reivindicada
en la solicitud, resultara obvio para una persona versada en la materia obtener mezclas
estables a la cristalizacion, de una base y orto-fenilfenol.

S. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

5.1. Que se revoque el articulo PRIMERO de la Resolucion No. 51267 en cuanto
niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 3.

. 5.2. Que se otorgue la respectiva patente de invencidbn para todas las
reivindicaciones constitutivas del ultimo pliego reivindicatorio.

6. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

El nombre y la direccion del recurrente son:
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
51369 Leverkusen
Alemania

JURIS Civip)g

7. NOTIFICACIONES

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho y
en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 40. de

’ esta ciudad.
- . N
< o (N

. Sefior Superintendente,
EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-14984-803-001-6

ép AMG\AMG\ID-141428\WPC14984
t / No. M-2008-141428\AMG
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION

Radicacion N° 01-67085
Clasificacion internacional: AO1N31/08
Concepto Técnico N° 270

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptua:
1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Para dicho estudio se tuvieron en cuenta:
-Capitulo descriptivo folios 2 a 8, tal como se radico inicialmente
-Capitulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 3, folio 124.
- Memorial de recurso de 34 de diciembre de 2008, folios 137 a 141
La solicitud fue presentada el 16 de agosto de 2001 y se reivindico prioridad de la
correspondiente solicitud alemana, 100/40165.1 de 2000-08-17

2. OBJETO DE LA SOLICITUD:

La invencién se refiere a: una mezcla que contiene agua, orto-fenilfenol y una o varias
bases, caracterizada porque la proporcibn molar entre el orto-fenilfenol y la base se
encuentra entre 1:1.01 y 1:1.5 y la proporcion orto-fenilfenol en la mezcla es de un 40
hasta un 55% en peso.

El problema planteado en esta solicitud es obtener soluciones concentradas de orto-
fenilfenolatos estables a la congelacion.

Se catalogd la invencidén como A01N31/08, segun la Clasificacién Internacional de
Patentes (IPC.).

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Expone el recurrente que “de acuerdo con la resolucion 51267 (mediante la cual se negé
la patente solicitada. Fuera de texto), la publicacion WO 00/36913 (D1) “divulga una
mezcla de agua, ortofenil-fenol e hidréxido de potasio, donde la relacion KOH/o-fenilfenol
es 1.1y el contenido de orto-fenilfenol en la mezcla es de 28%, en el ejemplo 2 de D1, con
un punto de congelacion de -16°C”, es preciso tener en cuenta que dicha solucion
presenta cristalizacion aun a una temperatura de — 13 °C. Ahora bien, afirma ese
Despacho que en el ejemplo 5 del mismo documento aparece citada una solucion con un
42,5% en peso de o-fenilfenol, con un punto de congelacion por debajo de -18°C. Sin
embargo, al hacer el analisis el examinador ha pasado por alto que dicha solucién también
comprende alrededor de un 25% en peso de monopropilenglicol, un solvente organico que
tiene un punto de congelacion de -60°, el cual es, por lo tanto, frecuentemente usado
como compuesto anticongelante, adicionalmente-&n el examen no se tuvo en cuenta que
el 42.5% en peso de o-fenilfenol presente se encuentra en forma del compuesto organico
libre y en forma de su sal de sodio. De la descripcion resulta evidente que tan solo el 55%
del o-fenilfenol esta presente como sal de sodio, lo cual equivale al 23,4% en peso de la
solucion total. Asi, dicha solucion es estable a la formacion de escarcha. En efecto, no
resulta sorprendente que la estabilidad a la congelacion de dicha solucion revelada en el
egjemplo 5 de D1 fuera influenciada por la adicion de un solvente organico el cual es
frecuentemente usado como anticongelante. Sin embargo, D1 no ensefia ni sugiere
ninguna tendencia de que las soluciones de las sales de ortofenilfenol y contenidos
superiores a 40% en peso pudieran ser estabilizadas en absoluto (con o incluso son
solvente organico como fuen demostrado en el ejemplo 1 de la presente invencién). Lo
unico que D1 prueba es que la solucion que comprende 23,4% en peso de orto-
fenilfenolato de sodio no presenta cristalizacion (efemplo 5 de D1= (seguramente debido al
monoetilenglicol) mientras que una solucion que comprende 28% de orto-fenilfenolato de




potasio si la presenta. Estos resultados llevarian a un técnico versado en la materia a la
conclusion de que es imposible estabilizar soluciones con un contenido de sales de o-
fenilfenol mayor a 28% en peso.”

En respuesta a estos argumentos del recurrente esta oficina considera necesario volver a
comparar el objeto reivindicado en la solicitud denegada y el contenido del documento D1
(WO 00/36913), citado como documento del estado de la técnica.

D1 WO 00/36913 Solicitud estudiada

Formulacién acuosa que contiene fenol o
derivados de fenol con un punto bajo de
congelacion y efecto herbicida.

En el ejemplo 2 se indica que la proporcion
molar KOH/orto-fenilfenol es iguala 1.1y
el contenido de ortofenilfenol alcanza 28%

Mezcla que contiene agua, orto-
fenilfenol y una o varias bases,
caracterizada porque la proporcion
molar entre el orto-fenilfenol y la base
se encuentra entre 1:1.01y 1:15yla
proporcion orto-fenilfenol en la mezcla

es de un 40 hasta un 55% en peso.
Resultados:  temperatura  <20°C
(tampoco especifica cuanto pon
debajo).

en peso.
En otros ejemplos se emplean contenidos
de orto-fenilfenol de hasta 55%.
Resultados: puntos de congelacién por
debajo de -18 °C (no se especifica qué
tanto por debajo) sin observarse
cristalizacidén a esta temperatura
Conclusién: si bien no son iguales, las diferencias en el resultado son de 2°C. En D1
se sugiere directamente que la porcidn de o-fenilfenol en la mezcla puede serigual a
la reportada por el solicitante. Se considera que cuadrar las proporciones entre la
base y el orto-fenilfenol es una labor realizable por el técnico en la materia sin que
haya una actividad inventiva.

Afirma el recurrente que en el ejemplo 2 del documento D1 que la solucion de orto-fenil
fenol y KOH (base) presenta cristalizacion aun a una temperatura de — 13 °C. en
realidad lo que puede leerse del documento D1 es que el punto de congelamiento es de
— 16°C aunque la cristalizacion tenga un punto inicio a los -13°C. Esta oficina llama la
atencion sobre el contenido de la solicitud denegada. Véase pagina 5 de la descripcion,
folio 5 del expediente: la tarea (de la invencion) consiste en la puesta a disposicion de
disoluciones de elevada concentracion (> 30% en peso en orto-fenilfenol) en medios
acuosos alcalinos tales como disoluciones acuosas de... KOH, que permanezcan
estables incluso a temperaturas situadas por debajo de 0°C. En la pagina 6 de la
descripcidon puede leerse que la tarea descrita puede resolverse si se mezclan el
ortofenilfenol y el hidroxido de potasio en una proporcién determinada. Esto es todo lo
que se revela en la descripcion. Esto es exactamente lo mismo que se divulgaen D1,y
la unica diferencia reside en los resultados obtenidos. El resultado a obtener por el
solicitante es una solucién con mas de 30% en peso de orto-fenilfenol con una
temperatura de manejo de -20°C.

El resultado reportado en D1, mezclando (g'tofenilfenol con KOH en la misma
proporcion de 1:1 que en la solicitud denegaaa, es una solucién de 28% en peso de
ortofenilfenol y una temperatura de congelamiento de -16°C, aunque se inicia la
cristalizacion a-13°C. Las diferencias entre los resultados obtenidos por el solicitante y
las reportadas en el ejemplo 2 de D1, siguiendo exactamente el mismo procedimiento,
pueden ser tan solo el resultado de una investigacién rutinaria llevada a cabo por un
técnico medianamente versado en la materia, ya que en D1 la mezcla de ortofenilfenol
y KOH esta en la misma proporcién que en la solicitud. Las diferencias entre la
temperatura y la concentracion son bastante pequenas como para despreciarlas.

Esta oficina no consideré en su momento que el solicitante habia reivindicado una
solucion de ortofenilfenol caracterizada, no por la manera como resolvia el problema de




lograr un alto contenido de orto-fenilfenol, sino por el resultado mismo a lograr que era
una concentraciéon mayor de 30%. Ahora cuando el recurrente hace énfasis en que el
problema era lograr una alta concentracidén de orto-fenilfenol, puede concluirse sin la
menor duda que D1 ya habia propuesto exactamente la misma solucion al problema, tal
y como se planteé en la solicitud denegada.

Esta oficina quiere llamar la atenciéon del recurrente sobre el hecho de que en la
solicitud denegada se afirma que el efecto inesperado de la invencion se logra si se
mezclan KOH y o-fenilfenol en una proporciéon determinada. Esto es exactamente lo
que se habia reportado en D1, a saber: una mezcla de KOH y o-fenilfenol en una
proporcién de 1:1, igual a la reivindicada en la solicitud denegada. Las diferencias en
las mediciones de la temperatura resultante de congelamiento, tan baja en ambos
casos, tanto en la solicitud denegada como en D1, son de unos pocos grados, pero la
manera de solucionar el problema técnico planteado es exactamente la misma. A un
técnico medianamente versado en la materia le habria bastado conocer el ejemplo 2 de
D1 para saber que debia mezclar KOH y ortofenilfenol para lograr soluciones con un
contenido elevado, frente al estado de la técnica, de o-fenilfenol y estables a
temperaturas de manejo muy por debajo de cero grados, también mucho mejor que en
el estado de la técnica. De este punto a derivar el objeto de la solicitud solo mediaba
una investigacion rutinaria.

Al recurrente le asiste toda la razén en su analisis del ejemplo 5 del documento D1 en el
cual, para lograr soluciones con contenidos superiores de 40% y temperaturas de
congelamiento menores de — 18°C, se utiliz6 monopropilenglicol, lo cual no habia sido
tenido en cuenta por esta oficina. También le asiste la razén sobre todos sus
comentarios con respecto al reporte del uso de los compuestos de glicol y glicerina
hecho en D1.

Sin embargo, si es valido el analisis hecho por esta oficina sobre la igualdad entre lo
descrito en el ejemplo 2 de D1 y lo reivindicado por el solicitante, ya que el solicitante
en ningun momento demostro como logré un resultado ligeramente superior usando la
misma mezcla de o-fenilfenol con KOH y la misma proporcion que la revelada en D1. Es
decir, la solicitud denegada, tal y como fue presentada, no cumple con los requisitos de
patentabilidad establecidos en la decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
porque el objeto reivindicado coincide con el divulgado en D1 excepto en los resultados
obtenidos, los cuales habian podido derivarse de manera evidente por un técnico en la
materia a partir de lo conocido en el estado de la técnica™

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N°
2351 de agosto 19 de 2008 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio
solicitado para las reivindicaciones 1 a 3 del folio 124 del expediente.

/

EXAMINADOR TECNICO Fecha: 2009-01-29
Codigo 202043
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