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Asunto : Solicitud de patente para COMBINACIONES DE
CATALIZADOR Y UN REALZADOR DE CATALIZADOR
PARA POLICONDENSACION DE POLIESTERES

Solicitante : ATOFINA CHEMICALS, INC. '

Fecha de solicitud : 9 de enero de 2002

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes
identificado, me refiero al Oficio No. 16128 notificado por fijacidn en lista del 13 de
diciembre de 2007.

2. Mediante el Oficio No. 16128 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. MODIFICACIONES NO ACEPTADAS, CLARIDAD DE LA SOLICITUD Y UNIDAD DE
INVENCION.

Su despacho afirma que las reivindicaciones presentadas junto con la respuesta al Oficio
No. 6854 amplian el objeto de proteccién porque mientras en la reivindicaciones iniciales
el catalizador era de oxalato de titanio y un realzador, en el nuevo pliego se amplia a
combinaciones de catalizadores de antimonio o de germanio con realzador oxalato. Asi las
cosas, dicho pliego tampoco tiene un concepto comin inventivo.

NIT 860.041.367-3
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Adicionalmente, su Despacho afirma que el objeto de la solicitud carece de concisién y no
esta debidamente sustentado en la descripcion y que el titulo no guarda concordancia con

las reivindicaciones.

2.1.1. Para subsanar la objecion que sobre el titulo hizo su Despacho, el mismo ha sido
modificado a “"COMBINACIONES DE CATALIZADOR Y UN REALZADOR DE
CATALIZADOR PARA POLICONDENSACION DE POLIESTERES”, de forma tal
que se hace expresa mencion al objeto de proteccién.

2.1.2. Con respecto a las modificaciones realizadas, respetuosamente ponemos de
presente que el pliego presentado junto con la respuesta al Oficio No. 6854 no
amplia el alcance de proteccién originalmente reivindicado y tiene un concepto
comun inventivo, toda vez que el mismo corresponde a ciertas modificaciones
realizadas al pliego original, las cuales estdn plenamente soportadas por la
descripcion. Veamos:

- Las reivindicaciones 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 21 a 31 fueron eliminadas del pliego
reivindicatorio.

- La nueva reivindicacion 1 corresponde a las antiguas reivindicaciones 2, 5 y 6.
Es decir, la nueva reivindicacion 1 combina la materia originalmente descrita en
dichas reivindicaciones, y por lo tanto no amplia el alcance de proteccion de la

misma.

Asi, dicha reivindicacion establece que la combinacién de catalizador se puede
seleccionar de un compuesto de titanio de la férmula especificada o de un
catalizador que contiene antimonio o de un catalizador que contiene germanio,
cuya actividad puede ser mejorada por la adicion de unos realzadores
seleccionados de acidos oxalicos y sus sales correspondientes.
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Adicionalmente, dicha materia objeto de proteccién se encuentra sustentada en
la descripcion, tal como se demuestra en los ejemplos de la misma. A saber, el
componente catalizador de la presente invencion puede ser un compuesto de
titanio (ejemplos 1, 5 a 18), un compuesto de antimonio (ejemplos 2 a 4) o un
compuesto de germanio (ejemplo 19). Asi mismo, el compuesto catalizador
puede ser una combinacion de estos catalizadores (ejemplos 5 a 18).

Por su parte el realzador de catalizador es un acido oxalico (ejemplo 16) o sal
del mismo (ejemplo 1 a 10, 12 a 20). Asi, el avance técnico obtenido por dicho
realzador como lo es mejorar el efecto catalitico de una variedad de
catalizadores empleados en reacciones de policondensacién, se encuentra
plenamente sustentado en la descripcion.

Por lo tanto, no es correcto afirmar que el nuevo capitulo amplia la proteccién a
combinaciones de catalizadores de antimonio y germanio, toda vez que dichas
combinaciones se encontraban previamente descritas en las reivindicaciones 1, 5
y 6 y soportadas por el pliego descriptivo.

Adicionalmente, toda vez que la invencién se centra en el mejoramiento
producido por la combinacion del realzador de catalizador con un catalizador
para policondensacién, en donde dicho realzador definido segin las
reivindicaciones es el que proporciona_el aumento en la actividad
catalitica de una variedad de catalizadores; respetuosamente ponemos de
presente que si bien el grupo ligando del catalizador de policondensacién con

base en el Ti es amplio, el mismo debe ser aceptado, toda vez que es el titanio

el que proporciona el efecto catalitico.

Asi mismo, reiteramos que las combinaciones de catalizador con un realzador
reivindicadas proporcionan superiores resultados de reaccion tales como tiempo
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de polimerizacion (ver ejemplos B y C), color del polimero producido,
contaminantes indeseables (tales como aldehidos acidos), ajuste de las
proporciones de componente para proporcionar un resultado optimo con base en
las necesidades de los productores de polimeros, y de esta forma generan un
avance significativo con respecto al estado del arte.

- Finalmente, las nuevas reivindicaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 corresponden a
las antiguas reivindicaciones 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16 y 17; cuyas

dependencias han sido corregidas para efectos de claridad.

. 2.1.3. Adicionalmente, debido a errores involuntarios se presenta junto con este escrito

-
% 1‘

4‘) P un nuevo pliego reivindicativo compuesto por 10 reivindicaciones, en el cual se ha

\@i eliminado la reivindicacion 11, referente al proceso; y la expresion “catalizador” de la

reivindicacion 5 ha sido reemplazada por “realzador de catalizador”. Asf mismo, para
efectos de claridad, la expresion “oxalato de titanilo” ha sido reemplazada por “en
donde el catalizador que contiene un compuesto de titanio”.

2.1.4. Para finalizar, respetuosamente ponemos de presente que el concepto comin
inventivo de la presente invencion es la optimizacion de una combinacién de
catalizador usado en las reacciones de policondensacién de poliésteres por medio de
la adicion de realzadores seleccionados entre &cidos oxdlicos y sus sales

correspondientes.

Y
’

Cee

Teniendo en cuenta la informacidén anterior y las modificaciones efectuadas al capitulo
reivindicatorio consideramos que no solo la invencién de mi representada es clara y goza
de unidad de invencién, sino que de la misma representa un avance frente al estado del
arte y por ende puede ser objeto del privilegio de patente, ya que ahora cumple con las
disposiciones de los articulos 14, 25, 28 y 30 de la Decisién 486.
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3. Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el tramite de la presente solicitud
pues tanto la descripcién como las reivindicaciones se presentan de una forma clara y en
consecuencia, con fundamento en las mismas una persona versada en la materia podria
realizar el examen de patentabilidad del producto y proceso objeto de esta invencién. A
pesar que las objeciones que sobre claridad y unidad de invencién planteé ese Despacho
en el oficio No. 16128 se deben tener por superadas, en el evento que el Despacho
considere que sea necesario, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le
otorga el articulo 45 inciso 2. de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina a
efecto de que como en otros casos sometidos a su consideracion, se requiera nuevamente
de nuestra parte cualquier complementacion o aclaracién que considere necesaria.

4. Anexos:
4.1. Nuevo pliego reivindicatorio con 10 reivindicaciones;

4.2. Formulario para modificaciones;
4.3. Recibo por valor de $103.000 por concepto de modificaciones en solicitud

pendiente;
Bogota,
Sefora Jefe,
- ‘ M

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929
COLO-12362-801-003-5
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SUPERINTENDENCI!A
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
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i Nombre: ATOFlﬁA Cl-iEMlCALs, INC.
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@ Anexos

Comprobante de pago de la tasa por $103.000.00 por concepto de modificaciones.

Poderes, si fuere el caso

00 [l

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.

~ NOMBRE:

. 438,019 de Usaquén TP.A. 31929

Penn§y!vama
| Teléfono: 5460970 Fax: 2494070
S - |E-mail:  clientes@cavelier.com e e e »
IDENTIFICACION
Nombre: Emilio FERRERO
Direccién: Carrera 4° No. 72-35 cC. Bd Nt [
RgI:l';EOSI;EIIE\ITANg E | Teléfono: 347 36 11 Fax: 2179211 CE. O ow [
RAD E-mail: cavelier@cavelier.com
Numero: 438.019 TP 31.929




REIVINDICACIONES

1. Una combinacién de catalizador mejorado que comprende:

(i) un compuesto de titanio de la formula X, TiY, con X seléccionado del grupo que
consiste de: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Bay amonio,m= 0,102, Y es

un ligando de la férmula C.H,Oc, a=0a30b=0a60yc=1al0,0=2,3,4;y/o

(ii) un catalizador que contiene antimonio; y/o
(iii) un catalizador que contiene germanio,

y un realzador de catalizador de un acido oxalico o su sal de Li, Na, K, Rb, Cs, Be,
Mg, Ca, Sr, Ba o una sal de amonio.

2. El catalizador de la reivindicaci6n 1 que comprende adicionalmente un

realzador de catalizador adicional de un compuesto que contiene antimonio o

germanio.

3. La combinacién catalizadora de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2 en
donde la concentracion de titanio est4 entre 0,1 a 100 ppm.

4.-La combinacién de la reivindicacién 1 en donde el realzador catalizador se
selecciona a partir del grupo que consiste de oxalato de litio, LiC204, oxalato de
sodio, Na2C204, oxalato de potasio, K2C204, oxalato de rubidio, Rb2C,04, y oxalato
de cesio CS,C,0;. |

5. La combinacién de la reivindicacién 1 en donde el realzador de catalizador
es oxalato de litio y en donde el catalizador que contiene un compuesto de titanio
es oxalato de titanilo de litio.

6. La combinacién de la reivindicaciéon 1 en donde el catalizador que contiene
antimonio se seleccio}la a partir del grupo que consiste de triacetato de antimonio,
Sb(CH3COO);, triglicoxido de antimonio, Sby(OCH,CH,0)s;, oxido de antimonio
(Sb203).




7. La combinacién de la reivindicacion 1, en donde el realzador de catalizador
comprende entre 0,1 partes a 80 partes en peso de la combinacion con base en el

peso del titanio.

8. La combinacién de la reivindicacion 1, en donde el realzador de catalizador
comprende entre 0,1 partes a 80 partes en peso de la combinacioén con base en el

peso del antimonio.

9. La combinacién de la reivindicaciéon 1, en donde el realzador de catalizador
comprende entre 0,1 partes a 80 partes en peso de la combinacion con base en el

peso del germanio.

10. La combinacion de la reivindicacion 2, en donde el realzador comprende
entre 0,1 partes a 80 partes en peso de la composicion.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No. 02-1352
Concepto Técnico No. 920
Clasificacion Internacional (IPC): B01J31/04

Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad [ ]
Via Nacional X
Via PCT (fase nacional) [ ] Cap.| ] Cap. Il ]

No. Sol. internacional No aplica
Fecha de Presentacion Internal. No aplica

Como resuitado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados
11. Descripcion: Folios: 94 a 118 tal como se radicé inicialmente.

1.2. Reivindicaciones: (31) de los folios 111 a 116 que reemplazaron las
presentadas originalmente al inicio del tramite.

1.3. Prioridad: Folios: 127 a 191(2001-06-29, USA, 09/895,990).
14 Rta. del Solicitante: Folios: 227 a 231
2 Modificaciones no aceptadas (articulo 34 D.486)

No es procedente aceptar las modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio,
anexadas con la respuesta al requerimiento hecho por esta oficina debido a que
dichas modificaciones incluyen una ampliacion a la proteccion solicitada
originalmente. Efectivamente, en el articulo 30 de la Decisién 486 se establece
que las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente, materia que corresponde a lo que se publica en la Gaceta de la
Propiedad Industrial y que se pone en consideracion para que las partes
interesadas puedan ejercer su derecho a oponerse. Segun el articulo 34 de la
misma decision 486, la modificacibn no podra implicar una ampliacién de la
proteccion (resaltado fuera de texto) que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial. La divuigacién es la que se publica en la Gaceta.
Por cuanto la proteccion deseada se define mediante las reivindicaciones (art. 7
30), se considera que las modificaciones no pueden implicar una ampliacion

de la materia definida por las reivindicaciones presentadas originalmente, ya

que son esas reivindicaciones las que constituyen la proteccion referida en %
el articulo 34. Esto es asi, ademas, porque si se aceptaren tales modificaciones
ampliando el alcance del capitulo reivindicatorio original, se violarian los derechos

de las partes interesadas a ejercer su derecho de oposicion, ya que la ley otorga

solo 60 dias después de la publicacion para presentar tal oposicion (decision 486,

articulo 42.- Dentro del plazo de sesenta dias siguientes a la fecha de la ?

publicaciéon, quien tenga legitimo interés, podra presentar por una sola vez,
oposicion fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invencion. A
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plazo adicional de sesenta dias para sustentar la oposicién.). La combinacion de ™

catalizador de la reivindicacion 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 combinacion de catalizador contiene un catalizador de

antimonio o un catalizador de germanio. Esto es una ampliacién de la materia a

proteger porque en el capitulo reivindicatorio presentado inicialmente se
consideraba solo 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.

Por esta razon no es procedente aceptar el ultimo capitulo reivindicatorio allegado
con la respuesta del solicitante.

3 Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: Combinaciones de catalizador y un realzador de catalizador
para policondensacion de poliésteres.

El objeto de la solicitud es una combinacién 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.

La invencion se catalogd segun la Clasificacion Internacional de Patentes (IPC)
como B01J31/38.

4 De la solicitud de Patente

4.1 Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

En el capitulo reivindicatorio que se presentd originalmente se reclamé
proteccion para una combinacion de catalizador que comprende un oxalato de
titanilo (resaltado fuera de texto) 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 4cido 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 clausula se reivindic6 un catalizador
que comprende un compuesto (resaltado fuera del texto) de titanio de la
formula XmTiYo con X seleccionado del grupo que consiste de la misma serie
de elementos quimicos y amonio, m= 0, 1 6 2, Y es un ligando de la formula
CaHbOc,a=0a30,b=0a60yc=1a10, 0= 2, 3, 4y 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 (iii) un catalizador que contiene germanio, en el folio 233 del expediente.

En el capitulo reivindicatorio presentado originalmente no se consideraba la
posibilidad de que no estuviera presente el catién X, ya que el subindice m
podia asumir sélo valores de 1 6 2. En los nuevos capitulos reivindicatorios se
abre la oportunidad para que sea un compuesto complejo de 6xido de titanio,
sin ningun otro cation, tal como figura en el capitulo inicial, lo cual implica un
tipo de compuestos totalmente diferentes. Si bien la férmula del compuesto de
titanio de la reivindicacion 2 si aparece en el capitulo reivindicatorio original, tal
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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 descripcién, por lo cual, dicha féormula es completamente
especulativa. Una razén mas es que en el capitulo descriptivo de la solicitud
s6lo se encuentran enteramente sustentados los catalizadores que tienen
oxalato en calidad de ligando para el compuesto de titanio.

En ambos requerimientos hechos por esta oficina se le informé al solicitante
que 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 ligando Y parece dar lugar a buenos
resultados; se mencionan cinco ligandos mas pero el 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 férmula indicada perdia
sentido.

El solicitante ha hecho caso omiso a este requerimiento y la circular Gnica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en el titulo X y numeral 1.2.2.3,
establece “Para los efectos previstos en el articulo 45 de la decision 486, la
Superintendencia notificara solamente una vez al solicitante, indicando los
motivos por los cuales la invencion no es patentable o no cumple con alguno
de los requisitos para su concesion. En caso de que el solicitante en su
respuesta al requerimiento, modifique el capitulo reivindicatorio o la descripcion
de la invencién que pretende proteger, la Superintendencia podra notificarlo
nuevamente y por una vez.” (resaltado fuera del texto)

Por lo tanto, el solicitante ha fallado en cumplir con los requisitos establecidos
en el articulo 30 de la Decisién 486 porque el capitulo reivindicatorio anexado
no define la materia a protegerse de una manera clara y concisa y porque la
materia que figura en dichas reivindicaciones no esta enteramente sustentada
en la descripcion.

Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

Al solicitante se requirid por falta de unidad de invencién en su solicitud.
Debido a que no se identificé un concepto comun inventivo por la inmensidad
de compuestos que involucra la féormula del compuesto de titanio, la cual
abarca incluso al 6xido de titanio ampliamente conocido, en combinacién con
catalizadores, no definidos, de antimonio o germanio, no fue posible identificar
un grupo de invenciones en la solicitud que compartiera un concepto comun
inventivo. Al solicitante se explicé que las combinaciones de catalizador
reivindicadas no tenian unidad de invencion y el solicitante no corrigié su
solicitud para que al menos fuera procedente realizar un examen de busqueda
en el estado de la técnica.

El solicitante explica que el concepto comin inventivo de su solicitud es la
optimizaciéon de una combinacion de catalizador. Precisamente, esta oficina
constaté que tal optimizacién se demuestra en la descripciéon principalmente
para los oxalatos de titanilo y que todos los demas, incluido el 6xido de titanio,
pueden tener un efecto solo en el campo especulativo.
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En su respuesta a los requerimientos hechos por esta oficina el solicitante si
presenté nuevos capitulos reivindicatorios pero siempre ampliando la materia
reivindicada inicialmente o sin aclarar definitivamente cual era el compuesto
catalizador que deseaba proteger mediante patente de invencién. A pesar de
que el solicitante anunciaba en su respuesta que la combinacién 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 reivindicacién 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 descripcion que tiene
esta oficina. 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 explicd, la ampliaciéon de la materia en los capitulos reivindicatorios
presentados después de la fecha de presentacion original consiste en incluir
una combinacién de catalizadores que tiene simultaneamente a los
catalizadores de antimonio y a los catalizadores de germanio. No obstante,
reivindicar una combinacioén 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 invenci6n porque la formula 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 fitanio y otros tantos
compuestos conocidos que no podian servir de concepto comun inventivo.
Como el mismo solicitante afirma, es el titanio el que proporciona el efecto
catalitico y esto ya se conocia como el mismo solicitante lo describe en su
solicitud.

. Conclusion

Por consiguiente, en virtud de de lo establecido en el articulo 45 de la D. 486,
“Sj el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si
a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion,
la oficina nacional competente denegara la patente” (resaltado fuera del texto),
se recomienda negar la materia reivindicada encontrada en las 31
reivindicaciones de los capitulos reivindicatorios originalmente presentado y
corregidos solo por errores mecanograficos de los folios 73 a 80, 111 a 116,
200 a 205.

Bogota, D.C., 2008-03-28

EXAMINADOR TECNICO
CONCEPTO TECNICO Cédigo No. 202043

No. 920




PHIBIRO0 SuE
& ncomentbe v

5 ota
UL B S B
G 0
ees)




