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CORREO CERTIFICADO
Radicaciéon: 2-1352- -13-0 Fecha: 2008-05-02 09:20:23
Tramite : 2 PATENTES
Evento : 1 REGDEPOSITO

Actuacion: 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Sefior (a) (es)

EMILIO FERRERO
CARRERA 4 No. 72-35
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 13926

Fecha: 30/04/2008

Expediente : 2-1352

Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacién : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el namero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resoluciéon se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
nimero de resolucion a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
radicacion consignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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RESOLUCION-*- 13520
Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. N° 02001352

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y '

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de enero de
2002, bajo el numero 02001352, se presento la solicitud de patente de invencion titulada
“POLICONDENSACION DE POLIESTERES CON CATALIZADOR Y MEJORADOR DE

CATALIZADOR".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

| ) TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencién no
J (v cumple con los requisitos establecidos, especificamente, que no se cumplia con los
‘ =" requisitos de claridad, concision y unidad de invencién que establece la normativa andina.
“ g_,_g En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de
[ la Comision de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario en dos oportunidades para

gue se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 5 de septiembre de 2007y 7
de marzo de 2008, atendié oportunamente los requerimientos formulados y present6
aclaraciones. Asi mismo, allegé nuevos capitulos reivindicatorios y, finalmente, modific6 el
titulo a: “COMBINACIONES DE CATALIZADOR Y UN REALZADOR DE CATALIZADOR
PARA POLICONDENSACION DE POLIESTERES”.

QUINTO: Que el articulo 45 de la Decision 486 establece que “si la oficina nacional
competente encontrara que la invencién no es patentable o que no cumple con alguno de
los requisitos establecidos en esta Decisidn para la concesion de la patente, lo notificara al
solicitante. Este debera responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacion. Este plazo podra ser prorrogado por una
sola vez por un periodo de treinta dias adicionales”. La misma disposicion establece, que
“si el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente”.
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SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificacion
de fondo, subsisten los impedimentos para la concesion, de acuerdo con las siguientes

consideraciones:

1. Objeto de la invencion

El solicitante propone una combinaciéon de catalizador mejorado, que comprende un
oxalato de titanilo de la formula X,TiO(C204)2(H20), donde cada X se selecciona
independientemente del grupo que consiste de una serie de-elementos quimicos y amonio,
m = 1 6 2; y, un realzador de catalizador que comprende acido oxalico o acido carboxilico, -
que contiene de 1 a 26 atomos de carbono o sus correspondientes sales de elementos
quimicos indicados en el folio 111 del expediente.

2. Sobre la modificacion presentada

El articulo 34 de la misma Decision sefiala que: “el solicitante de una patente podra pedir
que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacién no podra
implicar una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en

la solicitud inicial”.

En el presente caso, no es posible aceptar las modificaciones enviadas junto con el
> memorial de respuesta a la notificacién de fondo, toda vez que amplian el objeto inicial de
. la solicitud, como a continuacién se explica.

Como se observa, la combinaciéon de catalizador de la reivindicacién 1 del nuevo capitulo
reivindicatorio, incluye un catalizador de antimonio y un catalizador que contiene germanio,
lo cual no esta sustentado practicamente en la descripcion, donde sélo se pueden
encontrar casos en los que la combinacién de catalizador contiene un catalizador de
antimonio o un catalizador de germanio. Lo anterior, es una ampliacion de la materia a
proteger, porque en el capitulo reivindicatorio presentado inicialmente se consideraba sélo
la posibilidad opcional de la presencia de uno o de otro, es decir, o bien un catalizador de
antimonio, o bien uno de germanio, pero no de ambos a la vez.

Dado todo lo anterior, se ratifica que no se pueden aceptar las modificaciones propuestas,
porque amplian la materia contemplada inicialmente y, por ello, contrarian lo dispuesto en
el articulo 34 de la norma supranacional andina.

3. Sobre las reivindicaciones

El articulo 30 de la citada Decision establece que "las reivindicaciones definiran la materia
gue se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisasy estar
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enteramente sustentadas por la descripcién”.

En el capitulo reivindicatorio que se presentd originalmente, se reclamoé proteccion para
una combinaciéon de catalizador que comprende un oxalato de titanilo de la formula
XmTiO(C20,)2(H20), donde cada X se selecciona independientemente del grupo que
consiste de una serie de elementos quimicos y amonio, m = 1 6 2; y, un realzador de
catalizador que comprende acido oxalico o acido carboxilico que contiene de 1 a 26
atomos de carbono o sus correspondientes sales de elementos quimicos indicados en el
folio 111 del expediente.

En la segunda reivindicacion se reclamé un catalizador, que comprende un compuesto de
titanio de la formula XmTiYo con X seleccionado del grupo, que consiste de la misma serie
de elementos quimicos y amonio, m=0, 16 2, Y es un ligando de la férmula CaHbOc, a =
0a30,b=0a60yc=1a10,0=2, 3, 4, y un realzador de catalizador de un acido
oxalico o su sal de elementos quimicos indicados alli.

En el nuevo capitulo se adiciona “...y/o (ii) un catalizador que contiene antimonio; y/o (jii)
un catalizador que contiene germanio...”, segun se evidencia en el folio 233 del
expediente en estudio.

En el capitulo reivindicatorio presentado originalmente no se consideraba la posibilidad de
que no estuviera presente el cation X, ya que el subindice m podia asumir sélo valores de

. 16 2. En los nuevos capitulos reivindicatorios se abre la oportunidad para que sea un

compuesto complejo de 6xido de titanio, sin ningin otro catién, tal como figura en el
capitulo inicial, lo cual implica un tipo de compuestos totalmente diferentes. Si bien la
formula del compuesto de titanio de la reivindicacion 2 si aparece en el capitulo
reivindicatorio original, tal formula no esta sustentada para el caso en que no esté
presente ligando alguno (como seria el caso de un valor de a = 0). Ademas, cuando no
esta presente ligando alguno puede abrirse la posibilidad de que el catalizador sea
simplemente un 6xido de titanio o un titanato simple. Dicha férmula puede implicar
demasiados tipos diferentes de sustancias, que de ninguna manera estan enteramente
sustentados en las realizaciones particulares y ejemplos encontrados en la descripcion,
por lo cual dicha féormula es completamente especulativa. Una razén mas, es que en el

capitulo descriptivo de la solicitud, sélo se encuentran enteramente sustentados los

catalizadores que tienen oxalato en calidad de ligando para el compuesto de titan'io.

En los dos requerimientos hechos por la Oficina, se le informé al solicitante gque las
posibilidades para el ligando CaHbOc, designado con la letra Y, eran demasiadas y que
eso le restaba concision al capitulo reivindicatorio. Ademas, todas esa posibilidades no
estan enteramente sustentadas en la descripcion, en donde solo el oxalato en calidad de
Iigando@parece dar lugar a buenos resultados; se mencionan cinco ligandos més pero el
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resto de decenas de posibles ligandos esta ausente. Se indicé al solicitante que cuando
los subindices a y b son iguales a cero, el catalizador de formula indicada perdia sentido.

Como se advierte, el solicitante ha hecho caso omiso a los requerimientos oportunamente
formulados, por tal razén el capitulo reivindicatorio anexado no define la materia a
protegerse de una manera clara y concisa, ademéas la materia que figura en dichas
reivindicaciones no esta enteramente sustentada en la descripcion. Por lo demas, y como
ya se explico, no fueron aceptadas las modificaciones, porque amplian la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Por lo anterior, a pesar de los requerimientos efectuados, la solicitud ain no cumple con
las prescripciones establecidas en el articulo 30 de la Decision 486.

4. Unidad de invencion

El articulo 25 de la Decision 486 establece que: “la solicitud de patente sélo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre sk, de manera

que conformen un Unico concepto inventivo”.

De esa manera, el nuevo capitulo reivindicatorio continta presentando falta de unidad de
invencion, toda vez que a pesar de los requerimientos formulados ain comprende una
amplia gama de compuestos, de tal forma que no conforman un unico concepto inventivo

general.

Lo anterior, debido a que no se identificé un concepto comtn inventivo por la inmensidad
de compuestos que involucra la formula del compuesto de titanio, la cual abarca incluso al
éxido de titanio ampliamente conocido, en combinacién con catalizadores, no definidos, de
antimonio o germanio, lo que no permitié identificar un grupo de invenciones en la solicitud
que compartiera un concepto comun inventivo.

Cabe resaltar en este punto, que si bien se le explico al solicitante que las combinaciones
de catalizador reivindicadas no tenian unidad de invencién, no procedié a corregir su
solicitud, para que al menos fuera posible realizar un examen de basqueda en el estado

del arte previo.

Por su parte, el solicitante explica que el concepto comun inventivo de su solicitud es la
optimizacién de una combinacién de catalizador. Sin embargo, se constatdé que tal
optimizacién se demuestra en la descripcion principalmente para los oxalatos de titaniloy
que todos los demas, incluido el 6xido de titanio, pueden tener un efecto solo en el campo

especulativo.
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Asi las cosas, es claro que la solicitud en estudio no conforma un Gnico concepto
inventivo, de tal manera que no cumple cen lo prescrito en el mencionado articulo 25 dela

Decision 486.
5. Respuesta a los argumentos del solicitante

En la respuesta presentada a los requerimientos efectuados por la Division de Nuevas
Creaciones, si bien el solicitante allegé nuevos capitulos reivindicatorios, los mismos,
amplian la materia reivindicada inicialmente y no aclaran definitvamente cual es el
compuesto catalizador que desea proteger mediante patente de invencién.

A pesar de que el solicitante anunciaba en su respuesta que la combinacion de catalizador
se podia seleccionar de un compuesto de titanio de la formula especificada o de un
catalizador que contiene antimonio o de un catalizador que contiene germanio, en la
reivindicacién 1 del altimo capitulo reivindicatorio se incluia la posibilidad de que se
combinaran todos los catalizadores. El solicitante afirma que en los ejemplo 5 a 18 se
emplea una combinacion de todos los catalizadores, pero esto no corresponde al texto de
la descripcién que obra en el expediente, pues en dichos ejemplos se emplea o bien el
catalizador de antimonio o bien el de germanio, pero en ningin caso ambos

simultaneamente.

Como ya se explico, la ampliacion de la materia en los capitulos reivindicatorios
presentados después de la fecha de presentacion original, consiste en incluir una
combinacion de catalizadores que tiene simultaneamente a los catalizadores de antimonio
y a los catalizadores de germanio. Cabe agregar al respecto, que reivindicar una
combinacion del compuesto de titanio con algunos de los dos catalizadores, de antimonio
o de germanio, en la misma solicitud generaba una falta de unidad de invencion, porque
la férmula propuesta para el compuesto de titanio era tan amplia que abarcaba muchos y
muy diferentes compuestos, entre los cuales podria incluso estar el 6xido de titanio y otros
tantos compuestos conocidos que no conforman un tnico concepto inventivo. Y, como el
mismo solicitante afirma, es el titanio el que proporciona el efecto catalitico, pero esto ya
se conocia previamente segun lo describe la misma solicitud en estudio.

6. Conclusion

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple lo dispuesto en los articulos 30, 34 y 25
por las razones antes expuestas, ademas que las correcciones allegadas no subsanan, en
forma alguna, las objeciones trasladadas mediante los Oficios 6854 y 16128, porloque, a
pesar de la respuesta dada a las objeciones debidamente formuladas, persiste la falta de
definicién, precision y unidad de la solicitud que, ciertamente, no permiten identificar una
forma de ejecucion claray completa de la mejora que se pretende proteger e impide
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realizar la busqueda de anterioridades y, consecuentemente, imposibilitan el examen de
fondo.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486, se
denegara la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificacién
de fondo, subsisten los impedimentos para la concesion del privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
denominada: “COMBINACIONES DE CATALIZADOR Y UN REALZADOR DE
CATALIZADOR PARA POLICONDENSACION DE POLIESTERES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de
apoderado la sociedad Atofina Chemicals, Inc., el contenido de la presente resolucion,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de
reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o
dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., alos 4 0 ABR. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAYY COMERCIO

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogota D.C.
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de enero de
2002, bajo el nimero 02001352, se presentd la solicitud de patente de invencion titulada
“POLICONDENSACION DE POLIESTERES CON CATALIZADOR Y MEJORADOR DE
CATALIZADOR”.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencién no
» cumple con los requisitos establecidos, especificamente, que no se cumplia con los
> requisitos de claridad, concisién y unidad de invencion que establece la normativa andina.
L ¢ Enconsecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de
la Comisi6én de la Comunidad Andina, se requirio al peticionario en dos oportunidades para

que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

=

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 5 de septiembre de 2007y 7
de marzo de 2008, atendié oportunamente los requerimientos formulados y presenté
aclaraciones. Asi mismo, allegd nuevos capitulos reivindicatorios y, finalmente, modifico el
titulo a: “COMBINACIONES DE CATALIZADOR Y UN REALZADOR DE CATALIZADOR
PARA POLICONDENSACION DE POLIESTERES”,

QUINTO: Que el articulo 45 de la Decision 486 establece que i la oficina nacional
competente encontrara que la invencién no es patentabl&é mple con alguno de
los requisitos establecidos en esta DeCIsmn on de Ia patente, lo notificara al
solicitante. Este debera responder a| adudtro del plagpcde sesenta dias
contados a partir de la fecha dBRFROifi cac@OEL% lazqpolk mlorrogado por una
sola vez por un periodo de treinfa dias ad|0|onqlg§n<t_§ Iﬁ(aa‘tﬁ @an establece, que

“si el solicitante no respondleraal miﬁ@a%lon den ¥séhalado, o siapesarde
la respuesta subsistieran los® |r£\ wneg;tgﬁ a.cqncesion, la oficina nacional
o\l
competente denegara la patentéi‘a.“ca C 5 V1St e ot
ATty 2 g conet”
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resto de decenas de posibles ligandos esta ausente. Se indico al solicitante que cuando
los subindices a y b son iguales a cero, el catalizador de formula indicada perdia sentido.

Como se advierte, el solicitante ha hecho caso omiso a los requerimientos oportunamente
formulados, por tal razén el capitulo reivindicatorio anexado no define la materia a
protegerse de una manera clara y concisa, ademas la materia que figura en dichas
reivindicaciones no esta enteramente sustentada en la descripcion. Por lo demas, y como
ya se explicé, no fueron aceptadas las modificaciones, porque amplian la proteccion que
corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

Por lo anterior, a pesar de los requerimientos efectuados, la solicitud atin no cumple con
las prescripciones establecidas en el articulo 30 de la Decision 486.

4. Unidad de invencion

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que: “la solicitud de patente sélo podra
comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera
que conformen un tnico concepto inventivo”.

De esa manera, el nuevo capitulo reivindicatorio continia presentando faita de unidad de
invencion, toda vez que a pesar de los requerimientos formulados atin comprende una
amplia gama de compuestos, de tal forma que no conforman un unico concepto inventivo

general.

Lo anterior, debido a que no se identificé un concepto comun inventivo por la inmensidad
de compuestos que involucra la formula del compuesto de titanio, la cual abarca incluso al
6xido de titanio ampliamente conocido, en combinacion con catalizadores, no definidos, de
antimonio o germanio, lo que no pemiti6 identificar un grupo de invenciones en la solicitud
que compartiera un concepto comun inventivo.

Cabe resaltar en este punto, que si bien se le explicé al solicitante que las combinaciones
de catalizador reivindicadas no tenfan unidad de invencion, no procedi6 a corregir su
solicitud, para que al menos fuera posible realizar un examen de busqueda en el estado

del arte previo.
Por su parte, el solicitante explica que el concepto ¢ ¥hventivo de su solicitud es la
optimizacién de una combinacion de catali ﬂ(o\"‘glg mbdrgo, \§gfconstat6 que tal
optimizacion se demuestra en la desc( ngiﬁé?Me pansy e-exatatos de titanilo y
que todos los demas, incluido %@%% de titarfio; pqt%geméﬁ'g_r uriefegio®bio en el campo
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Asi las cosas, es claro que la solicitud en estudio no conforma un Unico concepto
inventivo, de tal manera que no cumple con lo prescrito en el mencionado articulo 25 de la
Decision 486.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

En la respuesta presentada a los requerimientos efectuados por la Division de Nuevas
Creaciones, si bien el solicitante allegé nuevos capitulos reivindicatorios, los mismos,
amplian la materia reivindicada inicialmente y no aclaran definitivamente cual es el
compuesto catalizador que desea proteger mediante patente de invencion.

A pesar de que el solicitante anunciaba en su respuesta que la combinacion de catalizador
se podia seleccionar de un compuesto de titanio de la férmula especificada o de un
catalizador que contiene antimonio o de un catalizador que contiene germanio, en la
reivindicacion 1 del ultimo capitulo reivindicatorio se incluia la posibilidad de que se
combinaran todos los catalizadores. El solicitante afirma que en los ejemplo 5 a 18 se
emplea una combinacién de todos los catalizadores, pero esto no corresponde al texto de
la descripcién que obra en el expediente, pues en dichos ejemplos se emplea o bien el
catalizador de antimonio o bien el de germanio, pero en ningin caso ambos

simultaneamente.

Como ya se explico, la ampliacion de la materia en los capitulos reivindicatorios
presentados después de la fecha de presentacion original, consiste en incluir una
combinacion de catalizadores que tiene simultdneamente a los catalizadores de antimonio
y a los catalizadores de germanio. Cabe agregar al respecto, que reivindicar una
combinacion del compuesto de titanio con algunos de los dos catalizadores, de antimonio
o de germanio, en la misma solicitud generaba una faita de unidad de invencién, porque
la férmula propuesta para el compuesto de titanio era tan amplia que abarcaba muchos y
muy diferentes compuestos, entre los cuales podria incluso estar el 6xido de titanio y otros
tantos compuestos conocidos que no conforman un tnico concepto inventivo. Y, como el
mismo solicitante afirma, es el titanio el que proporciona el efecto catalitico, pero esto ya
se conocia previamente segtn lo describe la misma solicitud en estudio.

6. Conclusién P\o?- \“09 .
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realizar la busqueda de anterioridades y, consecuentemente, imposibilitan el examen de
fondo.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486, se
denegara la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificacion
de fondo, subsisten los impedimentos para la concesion del privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
denominada: “COMBINACIONES DE CATALIZADOR Y UN REALZADOR DE
CATALIZADOR PARA POLICONDENSACION DE POLIESTERES”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de
apoderado la sociedad Atofina Chemicals, Inc., el contenido de la presente resolucion,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de
reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o
dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 3 0 ABR. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY COMERCIO

GUSTAVO VALBUENA QUINONES
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