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Asunto TRASPASO EN SOLICITUD PENDIENTE DE PATENTE

POLIESTERES DE REDUCIDA VI Y DE REDUCIDO TEN R
DE ACETALDEHIDO, PREFORMADOS, Y CONTENEDORES
OBTENIDOS CON UN POLIMERO DE ESTE TIPO

4 solatante NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY
{
Fecha de soliclitud 31 de Julio de 2002
1 Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes

B

’)

identificado, me refiero al ofido numero 1419 notificado por fijacion en hista del 9 de Febrero
de 2006

2 Mediante el memonal radicado el 25 de Abnl de 2005 solicité un plazo de 30 dfas

. para atender el oficio No 1419

3 Mediante el oficio numerc 1419 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 sigulente

NIT 860 041 387-3
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31 ACION D DE INV

Ese Despacho considera que la presente sollotud carece de umidad de Invencadn y afirma que
aquf se configuran dos productos diferentes y contemplan dos procedimientos diferentes

Si blen de Ia lectura del capitulo reivindicatono se entiende que en la reivindicacién 27 se hace
referenca al pollester revindicado en las rewvindicaciones 1 a 9 del cual estan hechas [as
preformas (reivindicacion 24) y por consiguiente los contenedores producidos a parbr de éstas
ulbmas (remindicacidn 26), presento un nuevo capltulo relvindicatono en el que la
relvindicacién 27 hace referencia a los contenedores de acuerdo con la reivindicaaén 26, de
tal forma que se establece claramente que los contenedores estan hechos a partir de las
preformas las cuales, a su vez, se obtlenen de acuerdo con el procedmiento de las
reivindicaaones 19 a 24 y a partir del poliester remndicado en las reivindicaciones 1 a 9

Si bien es cierto que ias remvindicaciones 10 y 19 definen dos procesgs diferentes, estos no son

dos 'p_rocesos diferentes para obtener productos diferentes y no enlazados por un unico
corrEepm Inventwt_)‘/ Lo antenor, por cuanto en la revindicacién 10 se define el proceso de
produccién del poliéster y en la reivindicadién 19 se define el proceso para la producdén de

preformas obtenidas a partir del poliester previamente definido, los cuales hacer parte de un

unico concepto Inventivo que es la produccién de una resina de poliéster que cumple con los
requisitos de contenido de acetaldehido y con wiscosidad Intrinseca lo mas pequena pasible
para la Inyeccion en los procesos de produccién de preformas Lo anterior se evidenaa en el
nuevo capitulo remvindicatono en el cual se ha estableddo la relacion exstente entre las
relvindicacones 10 y 19

En conclusién, la presente solicitud si contempla un unico concepto inventivo, puesto que aqui
se revindica el pollester, su proceso de producaén y los productos (preformas y
contenedores) obtenidos a partir de dicho poliester Entonces, es claro que en el capitulo
remvindicatorlo se considera una unlca caractenstica téemca que es comun a todas las
reivindicaciones, esto es, el poliéster sequn las relvindicaclones 1 a 9 que se produce de
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acuerdo con el procedimlento de las reivindicaciones 10 a 18 y las preformas obtenidas a
partir de dicho pollester segun las relvindicaciones 19 a 27

32 ACT NOVED,

Con el fin de desvirtuar las objeciones sobre novedad formuladas por su Despacho a la presente
invenadn, procedere a indicar las diferencias tecnicas existentes entre ellos

El documento D1, el cual fue atado por mi representada en el capitulo descnptivo de la presente
invencién, se relaciona con un poliester para propositos de empaque y el proceso para su
manufactura

El nuevo poliester de D1 tiene una viscosidad intnnseca (IV) en el rango de 0 65 a 1 05 dl/g y un
contenldo de acetaldehido (AA) menor que 1 25 ppm, lo cual diflere de la matena relvindicada
por la presente solicitud toda vez que aqui el rango de IV es de 0 45 dl/g a 0 65 di/g Esto es, el
documento D1 no comprende los valores de viscosidad intnnseca del pollester reivindicado en la
presente solidtud y por lo tanto, estos no pueden ser comparables

Adiclonalmente, el proceso ensenado por D1 consiste en
- Preparar un precursor por transesterificacion,
- someter dicho precursor a policondensacidn hasta un primer valor de viscosidad intnnseca
(v,
- secary cristalizar,
- someter el precursor a post-condensacién en el estado sélldo (SSP) para alcanzar el
valor final de IV y el contenido de acetaldehido (AA)

Medlante este procedimiento, en los e)emplos 1 a 5 de D1, se ensefia que después de la post-
condensacion en el estado solido, se obtiene una viscosldad Intnnseca de 0 81dl/g (ejemplos 1-2)
o 075 di/g (ejemplo 3) y con bajo contenido de acetaldehido En cuanto a los ejemplos 4y 5,
alli no se hace referenca a la viscosidad intnnseca final, obtenida despues del proceso de post-
condensacion
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De lo antenor se entende daramente que D1 no ensefia un poliéster de acuerdo con {a presente
invenadn, esto es, que presente un valor de IV menor que 0 65 di/g y un bajo conterido de
acetaldehido (<3 ppm), simultaneamente \ —/

En cuanto al proceso de obtencién del poliéster, D1 tampoco ensefia un tratamiento té&rmico
segun el proceso definido en la remvindicacién 10 de la presente solicitud que permite obtener los
valores aqui relvindicados para contenido de acetaldehido y viscosidad Intninseca del poliéster

En consecuencia, el documento D1 no comprende todas las caractensticas técnicas de Ia
invendén aqui reivindicada y por lo tanto esta ulbma cumple el requisito de novedad frente a
dicha anterioridad

En cuanto al documento D2 (WO 99/61505) , el mismo ensefia en las paginas 2 a 7 y
especalmente en la pagina 6, lineas 1 a 11, un polimero en fase liquida con una wiscosidad
inthnseca entre 0 38 di/g y 0 52 di/g paro con un contenido de acetaldehido desde 15 ppm a 45
pmm Cuando el pollmero se continua procesando, el nivel de acetaldehido empieza a caer (pag
9, tabla linea 11, resinas A-E), pero dicha calda se da después del tratamiento de polimerizacion
en el estado sdlido (SSP) el cual hace que automdhcamente se Incremente el valor de la
wiscosidad Intrinseca a un valor cercano a O]_Z_a 074 dl_lg__e__n el polimero, valor que no estd
comprendido en el rango reivindicado por [a presente Ir-r-venclén

En consecuenda, el documento D2 no ensefia el poliéster reivindicado en la presente invencién,
el cual tene una viscosidad Intrinseca menor que 065 di/g y un conteido de acetaldehido
menor que 3 ppm

Con respecto al documento D3 (EP 661326 A2), el mismo ensefia un proceso para preparar un
poliéster en donde se forma un pre-polimero con una viscosidad Intrinseca entre 0 7di/g y 1 5
dl/g, prefenblemente mayor que 08 di/g, el cual es cnstalizado y sometido a un tratamiento
termico para obbtener un poliéster final (d-1 o d-2) el cual tiene un contenido de acetaldetudo
menor que 10 ppm, prefenblemente menor que 5 ppm
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Ninguno de los ejemplos del documento D3 (ver tabla 4) ensefia el polléster con el valor de
viscosidad Intrinseca y de contenldo de acetaldehido reivindicado por la presente soliatud

En conclusidn, ninguno de los documento citados como antenondad podria afectar la novedad de
la presente soliatud puesto que estos no comprenden todas las caracteristicas técnicas aqui
relvindicadas

33 N DEL N

Ese Despacho considera, basado en una comparaadn sendila y un analisis muy general, que
los documentos D1, D2 y D3 afectan el nivel Inventivo de la presente solicitud, argumentando
que un técnico medio en la matena fidimente deducina el rango para la viscosidad intnnseca
del poliéster de la presente solidtud pues considera que dicho rango “coincide en un amplio
grado” con el ensefiado por los documentos D1, D2 y D3  Adicionalmente, considera ese
Despacho que “la esenaa del procedimiento es la misma en cualqulera de los documentos” y
que se tienen condicones de proceso muy simllares o iguales en algunos casos Sin embargo,
ese Despacho no especifica claramente el porqué de dichas consideraciones y se imita a
conduir que la presente invenadén es faalmente derivable basandose en una comparacién
general de los documentos

En primer lugar me permito poner de presente que el problema técnico que dio origen a la
presente Invencion fue el de obtener una resina de polléster que cumpliera con los requisitos
reladonados con el contenido de acetaldehido, sin Ia necesidad de recurrir a una etapa de
policondensacién en fase solida, que dado el reducldo grado de polimenzacion y el débil tenor

de acetaidehido asi como también la formadon de acetaldehido a una velocidad lo mas

pequeiia posible durante la etapa de inyecaon permriera producir preformas y botellas que
cumplieran 1as especificaciones en cuanto al tenor de acetaldehido




CAVELIER

ABOQADOS

Como soludén a este problema se relvindica en Ia presente solicitud un poliéster caractenzado
porgue presenta una viscosidad Intrinseca comprendida entre 0 45 di/g y 0 65 di/g y un tenor
de acetaldehido inferior 2 3ppm, preferiblemente inferfor a 1 5 ppm

Teniendo entonces claro el problema técnico que la presente Invendon solucioné y [a soluaén
propuesta al mismo que acé se relvindica, procederé a demostrar que los documentos citados
como antenondades no sugieren o ensefian, solos o combinados, la soluclon ahora
reivindicada

El documento D1, coma se menciond en el numeral 2 2, ensefia un proceso para la obtencién
de poliéster en el cual |3 etapa de post-condensacion en el estado sdlido es necesana para
alcanzar los valores finales de viscosidad Intnnseca (0 81 di/g o 0 75 di/g) y contenido de
acetaldehido del pollester (1 25 ppm) Lo anteror es totalmente contrario a lo enseflado por
la presente solicitud, esto es, aqui el proceso para la obtencidn del pollester no involucra

dicha etapa de post-condensacién y, es preasamente esta diferencia la soludén al problema
técnico existente, pagina 2 de la. -soildtud, en cuanto a que la etapa de policondensacién en
fase sélida requiere equipos especlales y consume mucha energia y, como se establecid antes,
las resinas de pohiéster de elevada viscosidad Intrinseca flevan a una fluidez reducida en medio

fundido que resulta en penalizacién de los ciclos de Inyeccién en la producdion de preformas y

botellas
—

Adicionalmente, el proceso ensefiado por D1 no comprende el tratamiento térmico de los
granulos de poliester (rervindicaclon 10) medlante un calentamiento a una temperatura entre
130 °C y 200 °C que tiene por objeto abtener una viscosidad intninseca dei poliester inferior a
0 65 dl/g y un contenldo de acetaldehido Inferior a 3 ppm

En este orden de ideas una persona versada en la materla tecnica, partiendo de las
ensefianzas de D1, no obtendna el poliester rewvindicado por la presente solidtud puesto gue
en esta se plantea un problema tecnico exstente que no habia sido considerado por D1, lo
que se evidencla de la lectura de la descnpadn de la presente Invencion, donde se dta D1 y
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se establece claramente la dificultad que el pollester obtenido por ese proceso generana en
las etapas de inyecclén para la produccién de preformas y botellas

En cuanto al documento D2, este ensefia que el peso molecular del polimero fundido no es
adecuado para la manufactura de botellas (y por lo tanto de preformas) y que el polimero
fundido debe someterse a polimenzaaén en el estado sélido para alcanzar la viscosidad

Intrinseca necesaria para la pradu-éc_lén de botellas de 0 6 di/g a 0 90 di/g, prefenblemente 0 74
difg (ver P4g 6, hneas 12 a 17) Entonces, temiendo en cuenta el objeto de la presente
mve?clon, D2 involucra necesariamente |a etapa de pohmenzacién en el estado sélido y por lo
tanto una persona versada en la matena técnica no sabrfa como produdir de manera obvia un
poliéster apto para la producadn de preformas y botellas con una viscosidad Intnnseca menor a
0 65 dg/l puesto que D2 ensefia exphcitamente que los valores adecuados son mayores y define

claramente un valor de preferenca para IV de 0 74dg/I|

Finaimente, tampoco puede considerarse que D3 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud
puesto que dicho documento ensefia un proceso para la produccién de un poliéster que bene una
viscosidad intrinseca entre 07 y 15 di/g el cual es cnstalizado y precalentado para obtener el
contenido acetaldehido deseado (10ppm) Dicho rango no comprende los valores relvindicados
en la presente sollcitud y que, en consecuencla, una persona versada en la matena técnica no
llegarfa al producto de la presente invencidn puesto que D3 no ensefia ni suglere un poliéster con
valores de VI menores que 0 65 di/g y contenido de acetaldehido menor que 3pmm

En condusién, toda vez que en los documentos D1, D2y D3 no se ensefia ni suglere la
invencién aca rewindicada y que el probiema técnico resueito por esta Uitma no habla sido
planteado por estos documentos, resulta forzoso conclurr que la presente invenadn sl tiene
nivel inventivo porque no se denva de manera obvia ni evidente del estado de la técnica En
efecto, ninguno de los documentos citados, ni solos ni en combinacién, gulanan a una persona
versada en la matena a obtener un poliéster con viscosidad intrinseca infenor a 065 difg vy
con un contenldo de acetaldehido inferlor a 3 ppm por medlo del proceso de la revindicadén
10, tal y como se relvindica en la presente invenaén
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Considero que con los argumentos expuestos anteriormente, asi como con las modificaciones
realizadas al plilego remindicatono se deben tener por superadas las objediones que sobre unidad
de invenclon, novedad y nivel inventivo planteé ese Despacho en el ofico No 1419 Sin
embargo, en el evento que el Despacho considere que dichas objeciones no han sido todavia
superadas, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el articulo 45 inciso
2 de la Dedslon 486 de la Comision de la Comunidad Andina a efecto de requenr nuevamente de
nuestra parte cualquier complementacién o aclaracidn que considere necesaria para efectos de
proceder al examen de patentabilidad definitivo correspondiente

4 Puesto que se han atendido a cabalidad las observadones hechas por su Despacho
sobre |a presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continue su tramitacién

Anexcs
1 Nuevo pliego relvindicatono
2 Formulario para modificaaones
3 Recibo por valor de $95 000 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente

Bogots, |4 § JUt 2006

Sefiora Jefe, : (

EMILIO FERRERO
TPA No 31929

COLO 15133-803-001-%
COLO 13366-801-001-9
ZCA/ZCA/ID-000004/WPC15133
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SUPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

2000-F03
o SOLICITUD DE
[0 comeccitn de Ermror Matenal Modificacién a una solicitud
Nombre NESTLE WATERS MANAGEMENT
AND TECHNOLOGY
Direcclén 20 Rue Rouget de Lisle,
SOLICITANTE 92130 Issy-Les- Moullneaux IDENTIFICACION
Francia
cec O w~r O
Naclonalidad o Domicllio Issy-Les- Moulineaux, | cE O ow O
Francia
Namero
| Lugar de Constituclén _ Francia
Teléfono 546 08 70 Fax 547 3170
E-mail clentes@camyp com
IDENTIFICACI N
Nombre Emiw FERRERO
Direcclén Carrera 4* No 72-35 cc nt O
REPRESENTANTE | Teléfono 347 36 11 Fax 2118650
O APODERADO E CE D oo [
-mall caveler@caveler com
Ndmero 438.019 TP 31,920
o Nimero de expediente 020686654

J@ Descripcion de la correccién o modificacién solicitada
Se presenta noevo capltulo relvindicatorio con 27 reivindicaciones con el objeto de subsanar las
abjeciones que ese despacho hizo & la unidad de Invencidn novedad y nivel inventivo de la solicltud
sobre el cual soliciio se efectue el examen de ntabikdad

o Comprobante de pago No — Fecha

O Anexos
Comprobante de pago de |a tasa por $ 85 000
Poderes si fuere el caso

a0

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

NOMBRE  EMILIOFERRERO  FIRMA {;ﬂ‘ C..;._..__._q.__

C C 438 019 de Usaquén T P.A. 31 829

ZCA




(=~

REIVINDICACI NES

1 Un poliéster, que comprende por lo menos el 92,5% en cantidad de unidades
derivadas de un aado tereftdlico y de etilén glicol, caracterizado porque presenta una
viscosidad Intrinseca comprendida entre 0,45 dl/g y 0,65 di/g, y un tenor en acetaldehido

inferior a 3 ppm T Ve Lohe o

Er Lolio 38

( 2 = Poliester de acuerdo con la rewvindicacién 1, caractenzado porque la wiscosldad

intnnseca de polimero se halla comprendida entre 0,4€ d/gy0,65di/g g =

3 Poliéster de acuerdo con una cualquiera de las revindicaciones precedentes,
caractenzado porque el tenor de acetaldehido es Infenor a- 1,5 ppm

4 Poliéster de acuerdo con una cualquiera de las relvindicaciones precedentes,
caracterizado porque contene a lo sumo el 7,5% en mol de por lo menos un compuesto
retardador de la cnstalizaadn, refendo a la cantidad total de moles de diacidos

5 Poliester de acuerdo con una cuaiqulera de las relvindicaciones precedentes,
caracterizado porque comprende de 0,5% a 3%, refendo a la canbdad de moles de
didcidos, de un compuesto monofunconal

6 Polidster de acuerdo con la reivindicacién 5, caracterizado porque el compuesto
moncfunaonal es elegldo de entre el grupo consistente en los d4ados monocarboxilicos
que comprenden el aado benzoico, el acido naftalenico, los &cldos allfaticos o sus ésteres,
o el grupo de los alcoholes que comprenden el ciclohexanol o los alcoholes alifdtcos

7 Poliéster de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacjones 4 o 5, caractenzado
porque el retardador de la cristalizacion es un compuesto didcido v/o un compuesto diol
\_/

8 Polléster de acuerdo con la remndicacion 7, caractenzado porque el retardador de
la cnstalizaadén didcido es elegido de entre el grupo que comprende el 4cldo Isoftalico, el
dddo naftalén dicarboxflico, el 4ddo ciclo hexano dicarboxilico, el aclde cclohexano
diacretico, el dado sucanico, el dado gluldnco, el dado adipico, el dado azelaico, el cdo
sebdcico
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9 Poliester de acuerdo con la relvindicacion 7, caractenzado porque el retardador de
la cnstalizacién dlol es elegido de entre el grupo que comprende el dietilen glicol, el
tnetilénglicol, los Isémeros del 1,4-ciclo hexano di-metanol, el 1,3-propanodiol, ell,4-
butanodiol, ell,S-pentano diol, el (2,4)-3 metil pemanodiol, el (1,4)-2 metilpentanodiol, el
(1,3)-2,2,4-trimetlipentano diol, el (1,3)-2 etlhexanodiol, el (1,3 )-2,2-dletiipropanodiol, el
1,3-hexanodiol, el 1,4-di(hidroxi et;a)benceno, el 2,2-bis( 4-hidroxiciclohexil)propano, el
2,4-dihidroxi-, 1,3,3, tetra metilcaclohexano, el 2,2-bis (3-hidroxietoxifenil) - propano, el
2,2-bls (4hudroxi propoxifenil)propano y sus mezclas

d_o Procedimiento para la manufactura de un poliester de acuerdo con una cualqulera
de las relvindicaciones precedentes, caractenzado porque consiste en llevar a cabo una
polimenzadén en un medio fundido, de un poliéster que presenta una wviscosidad
Intnnseca (VI) inferior a 0,80 dl/g, formar grénulos de dicho poliéster, hacer cristalizar
dichos grénulos, tratar térmicamente dichos granulos mediante un calentamiento a una
temperatura comprendida entre 130°C y 200°C a efectos de reducir la concentracién del
acetaldehido hasta un valor Inferior a 3ppm y obtener una viscosidad Intnnseca VI del
poliester, infenor a 0,65 dl/g

11 Procedimiento de acuerdo con la rewindicacidn 10, caractenzado porque el
tratamiento térmico es llevado a cabo mediante el barrido a través de la masa de
granulos, de un gas que presenta una temperatura de rocio supenor a - 60°C

12 Procedimento de acuerdo con la revindicacon 11 caracterizado porque Ia
temperatura de rocio del gas se halla comprendida entre - 10grados centigrados y - 20
grados centigrados (valores limite Incluldos)

13 Procedmiento de acuerdo con una cualquiera de las revindicaciones 10a 13,
caractenzado porque el gas es elegido de entre el grupo que comprende el alre, el
nitrégeno y el gas carbénico

14 Procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las relvindicacones 10 a 13,
caractenzado porque [a cristallzaclén del poliéster es llevada a cabo por calentamiento a
una temperatura comprendida entre 120°C y 170°C

15 Procedmiento de acuerdo con una cualquiera de las relvindicaciones 10 a 13,
caractenzado porque la cnstalizacion del poliéster es llevada a cabo por tratamiento de los
grénulos con agua a una temperatura comprendida entre 80 grados centigrados y 100
grados centigrados

N2
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Procedimlento para la manufactura de preformas a partir de un poliéster obtenido \

16 Procedmiento de acuerdo con una cualquiera de las revindicaciones 10 a 15,
caractenzado porque el poliester obtenido por policondensacion en fase fundida tiene una
viscosidad intnnseca, VI, comprendida entre 0,45y 0,75 dl/g

17 Procedmiento de acuerdo con una cualqulera de las revindicaciones 11 a 16,
caracterizado porque el tratamiento térmico es lievado a cabo utilizando un lecho fijo de
granulos de poliéster atravesado por un gas de bamdo

18 Procedmiento de acuerdo con una cualquiera de las relvindicaciones 11 a 16,
caracterizado porque el tratamlento térmico es llevado a cabo mediante la utilizacion de
un lecho fludizado de granos de poliester, y el gas de barmrido lleva a cabo la fludizacién
de les granulos

gun el procedimiento de los reivindicaclones 10 a 18, caractenzado porque consiste en
- inyectar el poliéster fundido en por lo menos un molde de la preforma a ser L-‘—go

obtenida, _—
- enfriar la preforma rdpidamentesa efectos de evitar toda cristalizadon P

—
esferoliica )
20 Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 19, caractenzado porque el}l

poliéster es secado antes de su Inyeccidn a efectos de reducir su contenido de agua hasta
un valor Inferior a 50ppm

21 Procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las relvindicaciones 19 o 30,
caractenzado porque el poliéster fundido es mnyectado en por lo menos una boquillla y por
lo menos un obturador, calefaccionados, antes de ser introducido en los moldes, slendo
dichas boquillas y dichos obturadores, calefaccionados a una temperatura comprendida
entre 260 grados centigrados y 285 grados centigrados

22 Procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las relvindicaciones 19 a 21,
caractenzado porque la presién de inyeccaen-de—la- R&sma fundllﬂd,a-denu'o..del o de los
moldes, se halla comprendida entre 2,5 x IOE7 Pa (250 bar) y 5 x 10 E7 Pa/(500 bar),
para una temperatura comprendida entre 260°C ¥ 270°C ~—



23 Procedimiento de acuerdo con una cualquiera de las renvindicaclones 19 a 22,
caracterizado porque el o los moldes son enfriados a una temperatura comprendida entre
0°CY10°C

24 Preformas obtenidas mediante el procedimliento de acuerdo con una cualqulera de
las revindicadones 19 a 23, caracterizadas porgue la viscosidad intrfnseca del poliester se
halla comprendida entre 0,45 di/g y 0,65 dl/g

25 Preforma de acuerdo con la relvindicacdidn 24, caractenzada porque el tenor de
acetaldehldo es infenor a 6ppm

26 Contenedores huecos, tales como botellas, obtenidos por soplado de las preformas
de acuerdo con una cualquiera de las relvindicadones 24 6 25

27 Contenedores huecos o botellas de acuerdo con la relvindicaclon 26, caractenzados
porque el polléster que forma la pared del contenedor tiene una viscosidad intnnseca
comprendida entre 0,45 y a 0,65 di/g y porque el tenor de acetaldehido presente en ef
poliester, es infenor a 6ppm
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Bogota, D C, 7 de Julio de 2008

Doctor

EMILIO FERRERO
Representante NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY

ASUNTO

Radicacion No 02-86654

Tramite 002

Evento 001

Actuacion 430

Oficio A nn

Folios 006 0 7 3 8 8

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica

1) Documentos estudiados

a) Para el presente estudio se tendridn en cuenta el capftuio descriptivo,
comprendido en los folios 3 a 18 de la solicitud en estudio

b) Para el presente estudio se tendré en cuenta el capitulo relvindicatorio que
comprende 27 reivindicaciones en los folios 212 a 215 de la solicitud en
estudio Se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante a este
capitulo ya que no implican ampliacidn de la solicitud inicial, conforme lo
establece el articulo 34 de la Declsién 486

¢) Conforme lo establece los articulos 9, 10 y 11 de la decisién 486 de ia
Comisién de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue
presentada el 31 de jullo de 2002, y en el momento de la radicacién Sl se
reclamo prioridad de la primera solicitud FR 01 10279 presentada en
Francia

2) Objeto de la Invencién

a) Las reivindicaciones 1 a 27 de la solicitud en estudio se refieren a

)]

i)

(1 -) Un poliéster, que comprende por lo menos el 92,5% en cantidad de
unidades derivadas de un 4cido tereftdlico y de etilenglicol,
caractenzado porque presenta una viscosidad intrinseca comprendida
entre 0,45 dl/g y 0,85 dl/g, y un tenor en acetaldehido infenior a 3 ppm

(10 -) Procedmiento para la manufactura de un poliéster de acuerdo
con una cualquiera de las relvindicaciones precedentes, caracterizado
porque consiste en llevar a cabo una polmenzacidn en un medio
fundido, de un poliéster que presenta una viscosidad intrinseca infenor a
0,80 dl/g, formar granulos de dicho poliéster, hacer cnstalizar dichos
grdnulos, ftratar témmicamente dichos granulos mediante un
calentamiento a una temperatura comprendida entre 130°C y 200°C a
efectos de reducir la concentracién de acetaldehido hasta un valor



218

infenor a 3 ppm y obtener una viscosidad intrinseca de poliéster infenor
a 0,85dlg

i) (19) Procedimiento para la manufactura de preformas a partir de un
poliéster de acuerdo con cualqulera de las relvindicaciones 10 a 18,
caractenzado porque consiste en - inyectar el poliéster fundido en por
lo menos un molde de la preforma a ser obtenda, -enfriar la preforma
ripidamente a efectos de evitar toda cnstalizacién esferolitica

Iv) (27 -) Contenedores huecos © botellas, caractenzados porque el
poliéster que forma la pared del contenedor tiene una wviscosidad
intrinseca comprendida entre 0,45 y a 0,685 dl/g y porque el tenor del
acetaldehido presente en el poliéster, es Inferlor a 6 ppm

b) Los antenores productos y procedimientos buscan obtener un poliéster
mejorado para aplicacldn en envases

c) Seguin la Clasificacién Internacional de Patentes, la codlficacion para esta
solicitud corresponde a C 08 G 063/183

3) Claridad de la Solicitud

a) El articulo 30 de la Decisién 488 de la Comisidon de la Comunidad Andina
establece que

“Las reivindicaciones definirdn la matena que se desea profeger
mediante la patente Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripciébn Las reivindicaciones
podran ser independientes o dependentes. Una reivindicacién serd
independiente cuando defina la matena que se desea profeger s
referencia a otra remndicacién antenor Una relvindicacion seré
dependients cuando defina Ja materia que se desea
refinéndose a una relvindicacién anterior Una reivindicacion seré
dependiente cuando defina /la matena que se desea proteger
refinéndose a una revindicacion antenor - Una relvindicacién que
se refiera a dos 0 més revindicaciones anteriores se consideraré
relvindicacién dependiente multiple *

El nuevo capltulo revindicatorio no es claro toda vez que
1) Presenta errores tipogrificos que crean confusidn Deben comregirse

n) La revindicacién 2 tiene exactamente la misma caractenzacién que la
reivindicacién de la que depende Por tanto, serfa innecesarla

) El uso de la expresibn "un tenor® crea confusién porque no se
acostumbra a emplearla en idioma espafiol El solictante deberla
colocar frase como “un contenido” o simllares

Iv) El término “rdpidamente” es ambiguo y no permdiria precisar la materia
sobre la que se solicita proteccion
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v) No se precisaria la matena sobre la cual se solicita proteccién, si no se
llega a demostrar la novedad y altura inventiva del compuesto Esto se
explicard en el punto 5)

De acuerdo a lo antenor, el capftulo reivindicatorio no cumple con el
requisito de clandad de acuerdo a lo establecido en el At 30 de la
Decisién 486

4) Determinacién del Estado de la Técnica
El articulo 18 de la Decisidn 488 de la Comisidn establece

°El estado de la técnica comprenderé ftodo lo que haya sido
accesible al publico por una descnpcién escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacién de la soliciiud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida ”

*Sélo para el efecto de la deferminacién de la novedad, iambién se
considerard dentro del estado de Ia técnica, el contenido de una
solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente
cuya fecha de presentacién o de pnondad fuese antenor a la fecha
de presentacién o de pnorndad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido este incluido
en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 40 *

Consultadas las bases de datos y los archivos con que cuenta la entdad,
especlaimente bajo las clasificaciones C 08 G 063/183 y las mds cercanas a ellas,
se encontrd que antes del 31 de julio de 2001 (fecha para determinar el estado de
la técnica) hablan sido publicados los documentos que se enumeran en la
siguents tabla  los cuales se relacionan con poliésteres (especiaimente PET)
que tenen una viscosidad intrinseca reducida con una baja relacidon de
acetaldehldo

De acuerdo con o establecido en el articulo 16 se determiné el estado de la
técnica y se encontrd el siguiente antecedente

Fecha de

L]

N° | Documento Titulo Publicaclén
Polyesters pour embailages & usage alimentaire et

D1 | EP 0041035 leur procédé d'obtention 1981 12 02

D2 | WO 99 81505 Process to prepare a polyester resin 1989 12 02

D3 { EP 0661326 Process for prepanng polyester 1995 07 05

5) Evaluacién de los requisitos de patentabllidad

El articulo 14 de la Decisibn 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece

‘“Los Palses Miembros oforgardn patentes para las invenciones,
sean de producto o procedimienio, en todos los campos de /a
lecnologla, slempre que sean nuevas tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacién industnal”




En cumplimiento con este articulo, se procedi® a evaluar los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aphicacién industnal con el fin de establecer Ila
patentabilidad de la invencién reivindicada en la solicitud en estudio

a) Evaluacién de la novedad y el del Nivel Inventivo

El art 16 de la Decisibn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece

*Una invencién se considerarad nueva cuando no estéd comprendida
on el estado de la técnica * “El estado de la técnica comprenderé
fodo /o que haya sido accesible al publico por una descnpcion
escrita u oral, utihzacion comerclalizacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su
caso, de fa pnondad reconocida *

"Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
considerara deniro del estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en trdmite ante la oficina nacional competente,
cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese antenor a la fecha
de presentacion o pnondad de la sohcitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté includo
en la solcitud de fechas de priondad cuando ella se publique o
hublese transcurmdo el plazo previsto en el articulo 40 *

El art 18 de la Declsidon 488 de la Comisibn de la Comumidad Andina
establece

“Se considerard que una invencidn tiene nivel inventivo, si para
una persona del oficlo normaimente versada en el arte en la matena
técnica correspondiente, esa invencién no hublese resultado obvia
m se hublese derivado de manera evidente del estado de la
técnica”

El documento D1 especificaments habla de poliésteres basados en &cido
tereftdlico y en etllenglicol, que presentan una wiscosidad Intrinseca
comprendida entre 0,85 dl/g y 1,05 di/g, y con acetaldehido inferior a 1,25
ppm Para un técnico medio es evidente encontrar que un Iintervalo de la
anteriondad coincide plenamente con intervalo de la presents solicitud Algo
muy similar sucede con los documentos D2 y D3 con la presente solicitud

En pnmer lugar, el solctante ha camblado el intervalo para que no se
afecte por novedad En segundo lugar, explica que las propiedades varian
en la medda en que varla el proceadmiento y que no todas las
caracterishcas técnicas estan contempladas en al antenondad Lineas mas
adelante el solicitante argumenta que el problema técnico que dio origen a
la presente invencién fue el de obtener una resina de poléster que
cumpliera con los requisitos de contendido de acetaldehido, sin la
necesidad de recurrir a una etapa de policondensaclén en fase
sblida

Con respecto a los argumentos del solicitante, esta oficina considera lo
siguiente

Tal como estd redactado el capltulo relvindicatorio, en especial la
rervindicacién 1, las caracteristicas del poliéster no dependen de ningln
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procedimiento, ni de ninguna conflguracién especial Nétese que cualquier
poléster que comprenda por lo menos el 82,5% en cantidad de unidades
denvadas de un &cido tereftalico y de etllenglicol, y porque presente una
viscosidad intrinseca comprendida entre 0,45 dl/g y 0,65 dllg, y un
contenido en acetaldehido infenor a 3 ppm afecta a la presente solicitud
Ahora, el solictante ha cambiado el intervalo para que no lo afecte por
novedad, pero al leer los folios 8, 10 y 11, se sugiere que el Intervalo puede
ser un poco mas amplio, por lo que las anterioridades, sin duda, pueden
afectar la altura Inventiva de la presente solicitud

Los argumentos del solicitante en respuesta al concepto técnico se enfocan
en mostrar como el elemento clave es el no recurrir a la etapa de
policondensacidn en estado sdlido No6tese como en el folio 207 y
especlaimente folio 208 los argumentos se dirigen a resaltar esto como lo
representativo de la solictud Ademés, destacan ofros elementos del
proceso como lo clave en el presente documento Se habla del poliéster
como el obtenido por el proceso (folio 208) Todos estos argumentos se
reiteran en el folio 209

Todo lo anterior permite concluir que lo que el solicitante considera como
representativo de su solicitud es el proceso de obtencién del polimero Por
tanto, esta oficina considera que la reivindicacién pnncipal deberia
enfocarse a describir el método de fabncacidn del poliéster con las
caracteristicas deseadas El polimero obtenido por este proceso deberia
considerarse en una reivindicacién dependiente con las caracterishcas
deseadas De la misma forma, los procesos para la manufactura de
preformas y los elementos obteridos por este proceso deberian ser
dependlentes de la reivindicacién de polimero

Ahora blen con respecto a la remvindicacién de procedimiento nimero 18, en
la que el solicitante la deja tan gensral, cualquier documento le afecta, toda
vez que inyectar poliéster y enfriar la preforma comesponde al estado de la
técnica Al suceder esto no guardaria unidad de invencién con las demas
reivindicaciones, toda vez que serfa una aplicacién conocilda de un
elemento que el solictante considera como nuevo y no tendria relacién con
el procedimiento de fabncacién del polimero por ejemplo Para que pudiera
considerarse con unidad de Invencién serfa expresamente necesario que el
proceso contemplara elementos nuevos que hacen que el producto
obtenido por el primer procedimiento, solo pueda manejarse con clertos
elementos especificos que lo hagan diferente en dicho procedimiento de la
reivindicacién 18 El folio 12 y siguientes, por ejemplo, esbozan una serie
de elementos que no figuran alli

En general, esta oficina sugiere al solictante que replantee su solicitud
enfocando su relvindicacién principal hacla el procedimento de obtencién
del polimero, en segunda Iinstancia que configure una sene de
relvindicaciones con el producto obtenido mediante el antenor proceso, y
luego que plantee un proceso de fabncacidn de preformas novedoso con
dicho producto

Resumen

En conclusién los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se
podrian ver afectados as!



N° Documento Relvindicaclones afectadas Requisito que afecta
D1 EP 0041 035 1-27 Nivel Inventivo
D2 | WO 99 61505 1-27 Nivel nventivo
D3 | EP 0661326 1-27 Nivel nventivo
6) Notificaclén

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 488 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que dentro del término de sesenta dlas contados
a partr de |a fecha de la notificacién de la presente comunicacién debe responder
a la notificacién En caso de no dar respuesta al presente requenmiento, o s8I a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se
denegara la patente

Notifiquese el prasente oficio conforme a lo dispuesto por el numeral 5 2, Iiteral e)
del capltulo quinto del! titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001

ALD( cARMEy CESPEDES DE VERGEL
Jefe Dlvls@: de Nuevas Creaciones

El antenor requerimiento fue notificado por fijacidn en la lista, de fecha

l’ Concepto Técnico N°
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