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Asunto : TRASPASO EN SOLICITUD PENDIENTE DE PATENITE
PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION DE PREFORMAS Y
DE ENVASES EN PET TALES COMO BOTELLAS DE USO
ALIMENTICIO, ENVASES Y PREFORMAS INTERMEDIAS
OBTENIDOS
Sollcitante : NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY
Fecha de solicitud : 31 de Julio de 2002
1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes

identificado, me refiero al oficlo nimero 1420 notificado por fijaclén en lista del 9 de Febrero
de 2006.

2. Medlante el memoial radicado el 26 de Abril de 2005 solicité un plazo de 30 dlas
para atender el oficdo No. 1420.

3 Mediante el oficio nimero 1420 se puso en conocimiento del solicitante el informe

que contlene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solictud de
patente. Atiendo a las observaclones de la manera siguiente:

NIT 880.041.367-3
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3.1 EX NES DE P, ILIDAD

3.1.1 Reivindicaclones de tiso

Ese Despacho consldera que las reivindicaclones 1 a 4 y 10 explicitamente hablan del uso de
una resina de PET y del uso de un envase.

Con el objeto de subsanar esta objecién, presento un nuevo capitulo reivindicatorio en donde
se han eliminado las expresiones que hacen referencla al uso de la resina y del envase
respectivamente. Adicionalmente, adaro que en la presente sollcitud no se estd redamando
el uso de dichos productos sino el proceso de producddn de las preformas y contenedores de
resina de PET y las preformas y contenedores obtenidos por medio de dichos procesos. Asl
entonces, en el nuevo capitulo relvindicatorio se establecen claramente las relvindicaciones de
proceso y de producto los cuales estédn definidos en los parémetros permitidos, esto es, por
las etapas del proceso y por las caracteristicas del producto, respectivamente.

En consecuencia, el nuevo capitulo relvindicatorio cumple con los requisitos del Art.14 de la
Decisién 486.

3.2 EVALUACION DE LA NOVEDAD

Ese Despacho considera que la presente sollcitud carece de novedad y argumenta que el emplear
polimeros como el PET (o muy similares al mismo) con viscosidades intrinsecas del orden de 0.45
dl/g y 0.65 di/g era muy com(n en el arte previo a la presente solicitud.

Respetuosamente ponemos de presente que de acuerdo con autorizada Doclrina nacional e
internacional y profusa jurisprudenda del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, el
examen de novedad, a diferencia del de nivel inventivo, es objetivo, es decir, que se debe
contraer exdusivamente a comparar lo revelado por la invendén frente a lo revelado en el
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estado del arte, de tal manera que no le es dable al examinador efectuar Interpretacién alguna y
por ello expresamente en dicho Manual se ha sefialado:

“Un antecedente del estado de la técnica no puede ser interprelado. Solamente
lo que estd descrito daramente o lo que es directamente derivable de la
divuigadon de dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de
un objeto refvindicado.

Modlficaciones obvias o equivalentes del objeto desaito en el estado de I3
técnica no pueden ser citadas en contra de la novedad del objeto reivindicado
sino cuando estdn descritas ellas mismas en ef antecedente”.

Es precisamente con fundamento en lo anterfor que conduimos que la presente invencién sl es
novedosa frente a los documentas D1 a D4, puesto que estos documentos no contlenen ni
sugleren todas y cada una de las caracteristicas técnicas relvindicadas por la presente invendon,
en los términos en que el Manual Andino de Patentes sefiala que debe efectuarse este examen.

Lo anterior se evidencia de la comparaclon de las caracteristicas técnicas de la materia
relvindicada en |a presente solicitud frente a las ensefianzas de los documentos D1 a D4.

En cuanto a D1, éste ensefia un copolléster con una viscosidad Intrinseca comprendida entra 0.3
dl/g y 1.5 di/g, preferiblemente entre 0.6 di7g y 1.0 di7g y mas preferiblemente mayor que 0.8
dli/g (ver pdgina 5, linea 58 y pagina 10 linea 16). Adidonalmente, en los ejemplos de D1 (tabla
1, pdagina 13) se ensefian valores de viscosidad intrinseca superiores a los reivindicados por la
presente solicitud, estando la IV en el rango de 0.75 dl/g a 0.83 di/g.

Por otro lado, los poliesteres del documento D1 contienen acido naftalenodicarboxilico,
compuesto que estd excluido del alcance de la presente invenclén puesto que, como se establece
en el nuevo pllego reivindicatorio, ia resina de PET se obtiene de dihidroxi mondmeros y
mondmeros arométicos didcidos exduyendo el 4ddo naftalenodicarboxdlico.
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De lo anterior se deduce que D1 no podria afectar |a novedad de la solicitud toda vez que enseifia
poliésteres con valores de IV superlores a los aqui reivindicados y considerando que la resina se
prepara a partir de cido naftalenodicarboxilico, el cual no es empleado el ???las resinas en la
presente invencion.

En cuanto a D2, este ensefa un copliéster, en el cual la parte didclda contiene 80-99.5% mol,
preferiblemente 90-99.0% mol de acido tereftdlico o un derivado del mismo y 05-4.5%mol,
preferiblemente 1.0%-4.0% mol de un derivado del acido fenilendioxiacético. En los ejemplos 1
a 7 y en los ejemplos comparativos 2, 4, 6 y 7 la cantidad de éste llitimo compuesto esta
siempre entre 3 y 6%mol y la viscosidad intrinseca estd siempre sobre 0.65 di/g. En los
ejemplos comparativos 1, 3, 5 en los cuales se usa PET puro, no menclonan valores de
viscosidad Intrinseca que puedan ser comparados con los rangos de IV aqui reivindicados.

Adicionalmente, las particulas de poliéster obtenidas en D2 se someten, después de la
polimerizacdién, a post-polimerizacién en estado sdlido con el fin de Incrementar
significativamente la viscosidad intrinseca de los copoliésteres, los cuales son usados
posteriormente para fabricar preformas (ver ejemplo 1 donde la viscosidad Intrinseca final es
0.88 dli/g). Lo anterior difiere completamente de fa presente invencién ya que aqul no se usa la
policondensacidn y el PET, materla prima para manufacturar las preformas, y ademads tiene una
viscosldad intrinseca menor que 0.65 dl/g.

En consecuenda, el documento D2 tampoco puede considerarse como una anterioridad que
afecte la novedad de la presente invencidn, puesto que este no comprende todas las
caracteristicas técnicas aqui reivindicadas.

E! documento D3, ensefia articulos produddos por moldeo por soplado a partir de pollesteres
que tienen una viscosidad intrinseca entre 0.5 y 1.5 di/g, preferiblemente entre 0.6 y 1.2 di/g,
algunos de los cuales tienen una viscosidad intrinseca entre 0.8 y 0.85 di/g (ver columna 65,
lineas 24-26). En ninguno de los ejemplos, los poliesteres tienen una IV menor que 0.65 di7g y
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los valores indicados estén alrededor de 0.8 dl/g (ver ejemploS: 0.79 di/g; ejemplo 6: 0.80 dl/g;
ejemplo 13: 0.78 di7g; ejemplo 18: 0.81 dl/g; ejemplo 41: 0.85 di/g...).

Adicionalmente, las composiciones de los ejempios 1 y 2 de D3 contienen 1 a 10% de 2,6-dcido
naftalenodicarboxilico, excluido en la presente Invencidn. Los demds poliésteres ensefiados en
D3 y que no incluyen este monémero especifico ienen una viscosidad intrinseca mucho mayor y
cercana a 0.8dl/g (ver por ejemplo los eJemplos 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22...)

Asi entonces, no puede considerarse que D3 afecte la novedad de la solicitud puesto que éste
documento no comprende todas y cada una de las caracteristicas técnicas de la presente
Invencidn.

El documento D4 describe el uso de un polléster con una viscosidad Intrinseca de por lo menos
0.5 dl/g y preferiblemente mayor que 0.7 di/g, (ver columna 7, lineas 3545; reivindicacion 3)
para manufacturar cuerpos huecos. Adicionalmente, los ejemplos 1 y 2 de D4 ensefian valores
de viscosidad Intrinseca de 0.72 di/g. Por lo anterfor D4 tampoco afectarfa 1a novedad de la
presente solicitud puesto que no comprende todas las caracteristicas técnicas del proceso
relvindicado por la presente solicitud.

3.3 EVALUACION DEL NIVEL INVENTIVQ

Ese Despacho considera que los documentos D1 a D4 afectan el nivel inventivo de la presente
solicitud, sin embargo no argumenta las razones que llevarfan 2 un técnico medio en la
materia a deducir evidentemente las caracteristicas técnicas reivindicadas por la presente
soficitud.

Teniendo en cuenta io descrito anteriormente en cuanto a ias ensefianzas de los documentos
D1 a D4, es daro que una persona versada en la materia técnica no deduciria evidentemente
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1a materia reivindicada por la presente invencién, esto es, un proceso para produdr preformas
de resina de baja viscosidad Intrinseca y las preformas y contendores obtenidas.

Lo anterior por cuanto el objeto de la presente invencién es solucionar el problema existente
en el estado del arte que consliste en la dificultad que se presenta en la etapa de Inyeccén
cuando se utilizan ,en la produoddn de preformas, 1as resinas conocldas en el estado del arte,
cuya viscosidad Intrinseca estd entre 0.72 difg y 0.83 di/g sin que éstas pierdan sus
propledades mecénicas y de barrera a los gases.

Como se Indica en la pégina 1 de la descripdén de la presente solicitud, los polfmeros de PET
utilizados en la produccién de botellas presentan propledades de barrera a los gases que
aumentan con la viscosidad intrinseca del material empleado, es decir, con la longitud de las
cadenas de los polimero aplicado. Asi entonces, una persona versada en la materla no
produciria preformas a partir de PET de baja viscosidad Intrinseca puesto que esto llevaria a
una pérdida de las propiedades de barrera a los gases. Por ejemplo, partiendo de D1, cuyo
objeto es proporcionar un poliéster de alta temperatura de transicién vitrea y excelentes
propiedades de barrera a los gases y de superficie y, considerando los valores de viscosidad
intrinseca preferidos alli considerados (preferiblemente mayores que 0.8 dl/g, ver numeral 3.2
de este escrito), una persona versada en la materia técnica no Intentarfa la produccién de las
preformas partiendo de una resina de baja viscosidad Intrinseca, tal y como se reivindica en la
presente solicitud ,puesto que:las preformas y envases obtenidos no tendrian las excelentes
propledades de barrera a los gases y de superficie objeto de dicha invenclén.

Al Igual que D1, el documento D2 busca proporcionar un poliéster con alta transparenda,
propiedades mecanicas y propledades de barrera a los gases. Entonces, una persona versada
en la materia técnica no partifa de Pet con baja viscosidad intrinseca para la produccién de
preformas y botellas.

Por otro lado, el documento D2 ensefia que el polléster es sometido a post-condensacion en
fase sélida con el objeto de incrementar la viscosidad Intrinseca, lo que es contrario al objeto
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aqul relvindicado y por lo tanto un técnico medio en la materia no excluiria la etapa de post-
condensacion en fase sdlida pues no lograrfa los valores de IV deseados para el poliéster.

Partiendo de D3, donde se emplea écido naftalenodicarboxilico en la composicién de 1a resina,
no se entlende cdmo una persona versada en la materia llegaria a la presente invenddn toda
vez que las propiedades mecanicas de un poliéster que contiene dicho mondmero naftalenico
son muy diferentes de las propiedades de pollésteres preparados de monémeros arométicos
los cuales no contienen ciclos condensados. En consecuenda, los pollésteres obtenidos a
partir de dicho mondmero naftalénico no pueden ser usados para obtener la baja viscosidad
intrinseca reivindicada por la presente solicitud.

En cuanto al documento D4, este no llevaria a una persona versada en la materia a producir
preformas de baja viscosidad intrinseca puesto que alli se ensefia que los valores preferidos
para la viscosidad intrinseca del polléster estan por encina de 0.7 dl/g con el objeto de
fabricar preformas no redondeadas.

En conclusion, toda vez que en ni Individuaimente ni en conjunto los documentos D1, D2, D3
y D4 ensefian y/o sugieren la Invencién aca relvindicada y que la solucién planteada para el
problema técnico existente en la produccidn de preformas que acd se relvindica no es
considerada por ninguno de los documentos ctados, resulta preciso concluir que la presente
Invendén si tiene nivel inventivo porque no se deriva de manera obvia nl evidente del estado
de la téenica. En efecto, ninguno de los documentos citados, ni solos nl en combinacidn,
guiarian a una persona versada en |la materia a producir preformas y envases partiendo de un
poliéster con viscosidad intrinseca Inferior a 0.65 di/g garantizando al mismo Hempo las
propiedades quimicas y fisicas acordes con las exigencias al momento de la Invenddn y
futuras.

Considero que con los argumentos expuestos anteriormente, asi como con las modificaciones
realizadas al pliego reivindicatorio se deben tener por superadas las objedones que sobre
excepciones de patentabllidad, novedad y nivel inventivo planted ese Despacho en el oficio No.
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1420. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que dichas objeciones no han sido
todavia superadas y mds ain dada la generalidad de las objeclones planteadas al pliego
relvindicatorio en la acclén oficial, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le
otorga el articulo 45 inciso 2 de la Dedslén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina a efecto
de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementacién o aclaracién que considere
necesaria para efectos de proceder al examen de patentabilidad definitivo comaspondlenlqe.

3. Puesto que se han atendido a caballdad las observaciones hechas por su Despacho
sobre |a presente solicitud de patente, atentamente sollcito que se contintie su tramitacién.

Anexos:

' . 1. Nuevo pliego reivindicatorio
2. Formulario para modificaciones
3. Recibo por valor de $95.000 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente

Bogotd, 9 & AN 2006

- AU E——

EMILIO FERRERO
% T.P.A. No. 31.929

COLO 15133-803-002-7
0cn, COLO 13366-801-002-7

ZCA/ZCNTD-000006/WPC15133
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para ol adhesivo de mdicacidn

2000-FO3
IO SOLICITUD DE:
D Cormreccitn de Error Material | Modificacién a una solicitud
Nombre: NESTLE WATERS MANAGEMENT
J AND TECHNOLOGY
. IDENTIFICACION
SOLICITANTE [Direccidn: 20 Rue Rougetde Igia!e.
gﬂ:gmluy-ma- Moulineaux c.C. O s O
Naclonalldad o Domiellio: Iséy-Las— Moulineaux, | C.E. D oro [J
¢ Francia
Lugar de Constituclén: __ Francia Namerc:
Teléfono: 548 09 70 Fax: 5473170
E-mall: clientes@camyp.com
@ IDENTIFICACI N
Nombre: Emilio FERRERO
Direccién: Carrera 4* No. 72-35 c.C. NIT D
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 38 11 Fax: 2118850 | cg O owe O
O APODERADO E-mall: cavelier@caveller.com
Nimero; 438.018 TP 31.929
O NGmero de expediente: 206665,

l@ » Descripcién de la correcclén o modlﬂcaclén solicitada:
Se presenta nuevo capltulo relvindicatorio con 9 reivindicaciones con el objeto de subsanar las
objeciones que ese despacho hizo en cuanto a excepciones de patentabllidad, novedad y nivel
inventivo de Ia solicitud y sobre el cual salicito se efectue el examen de patentabilidad

- . —~ ? -

O Comprobante de pago No. Fecha:

£}

Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $ 85.000
Poderes, si fuere 8l caso

O

mjs

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

NOMBRE:  EMILIO FERRERO nam:_ég (-—_-__2

C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.920

ZCA




REIVINDICACI NES

. Un proceso para producir preformas de resina de PET, el proceso

caracterizado por las etapas:

- Obtener una resina de PET de baja viscosidad intrinseca a partir de
dihidroximonémeros y monhdmeros aromaticos excluyendo el écido
naftalenodicarboxilico, donde la resina de PET tiene una viscosidad
intrinseca menor que 0.85 dl/g.

- Secar la resina de PET de baja viscosidad intrinseca

- Fundir la resina por calentamiento en una funda de plastificacién
particularmente provisia de un eje helicoidal,

- Transferir la resina de la funda hacia un distribuidor o bloque caliente
provisto al menos de una boquilla y de al menos un obturador
calentado,

- Inyectar ia resina fundida en al menos un moide de ia preforma que se
desea obtener,

- Compensar el retiro de material inyectado por Inyeccién adicional de
resina fundida a medida que Ila preforma se forma en el o los moldes an
el momento del enfriamiento de la resina inyectada, y

- Eyectar la preforma fabricada del o de los moides y dejaria enfriar en el
exterior.

. E! proceso de acuerdo con la reivindicacién1, caracterizado porque Ila

viscosidad intrinseca de la resina de PET esta entre 0.45 dl/g y 0.65 dl/g.

. La preforma de resina de Pet obtenida de acuerdo c.on el proceso de la

reivindicacién 1, caracterizada porque estd compuesta por un material que
tiene una cristalinidad menor que 10%, preferiblemente menor que 5%.

. La prefoorma de resina de PET obtenida de acuerdo con el proceso de la

reivindicacién 1, caracterizada porque la viscosidad Intrinseca da la paredes
que forman la preforma esta entre 0.45 dl/g y 0.65 di/g.

. Envase de resina de PET caracterizado porque est4 compuesto por una resina

de PET que tiene viscosidad intrinseca menor que 0.65 dl/g.

. Envase de acuerdo con la reivindicacién 5, caracterizado porque la viscosidad

del PET que forma las paredes de dicho contenedor asta entre 04.5 dl/g y 0.65
di/g.

. Envase segqln las reivindicaciones 5 o 8, caracterizado porque la. densidad el

poliéster que forma las paredas del citado envase esta comprendida entre 1.36
y 1.37.

. Envase segln cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque la

cristalinidad promedio del poliéster que forma las paredes del citado envase
esta comprendida entre 25% y 35%.

. Envase segun cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8 caracterizado por que la

permeabilidad al didxido de carbono esta mejorada en al menos 5% con
relacion al a del envase obtenido con una resina de PET de viscosidad
intrinseca superior o igual a 0.65 dl/g.

WPC15133-1D/9
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SUPERINTEMDENCIA BE INBUSTRIA Y COMERCIO
AIT r BO0174089-2

RECIDO OFICIAL DE CASA : Ob - 42,142
: JINID 3 DE 2004

st CONSTIQGNACIDN 13003

BEPOGITANTE TIP0 PAGD  BANCO CENTA No. PAB)  FECHA PAO Ur. PAGD

CAVELIER ADOBADOS CONSISMACION POPLAR  030-00110-5 SIZ099  0S/06/2006  46,3A3,000.00
,3 B8 C O NCEPTO

CANT.  RENTISTICD COMCEPTD TOTAL CONCEPTO

1 500050103 CANBIO DE MIDALIBAD ¥ MODIFICA 12 MARCAS Y LEWAB CONERCIALES 93,000.00

TOTAL ¢ ' 95,0000

SOM:  NOVENTA Y CINCO WIL PEBOS

7 (o Isiz3- 803001

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE Mo.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotd, D. C., 25 de ullo de 2006
Doctor
EMILIO FERRERO
Representante NESTLE WATERS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
ASUNTO Radicacion No. 02-88657
Trédmite 002
Evento 001
poacon . o%0 8377
Folios o018

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

1) Documentos estudlados:

a) Para el presente estudio se tendrdn en cuenta el capftulo descriptivo,

comprendido en los folios 4 a 22 de la solicitud en estudio.

b) Para el presente estudio se tendrd en cuenta el capftulo reivindicatorio que

comprende 9 relvindicaciones en el folio 246 de la solicitud en estudio. Se
aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante a este capltulo ya
que no implican ampllacién de la solicitud Inicial, conforme lo establece el
articulo 34 de la Decisién 486.

Conforme lo establece los articulos 9, 10 y 11 de la declsién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue
presentada el 31 de Julio de 2002, y en el momento de la radicacién Sl se
reclamo prioridad de la primera solicitud presentada en Francia
FR0110280

2) Objeto de la invenclén

a) Las relvindicaclones 1 a 9 de la solicitud en estudio se refieren a un

proceso para produclr preformas de resina de PET, el proceso
caracterizado por las etapas de -obtener una resina de PET de baja
viscosidad Intrinseca a partir de dihidroximonémeros y mondmeros
aromiticos excluyendo el &cido naftalenodicarboxflico, donde la resina de
PET tiene una viscosidad intrinseca menor que 0,65 di/g. — Secar |a resina
PET de baja viscosidad Intrinseca. - Fundir la resina por calentamiento en
una funda de plastificacién particularmente provista de un eje helicoidal. —
Transferir la resina de la funda hacla un distribuldor o bloque caliente
provisto al menos de una boquila y de al menos de un obturador
calentado. —Inyectar la resina fundida en al menos un moide de la
preforma que se desea obtener. — Compensar el retiro de material
inyectado por inyaccién adicional de resina fundida a medida que la
preforma se forma en el o los moldes en el momento de enfrlamiento de
la resina inyectada, y - eyectar la preforma fabricada del o de los moldes y
dejaria enfriar en el exterior.



b) Los anteriores productos buscan mejorar las botellas plasticas pama
allmentos.

c) Segin la Clasificacién Interacional de Patentes, la codificacién para esta
solicitud cormesponde a B 65 D 01/02

3) Claridad de la Solicitud

a) El artlculo 30 de la Decision 488 de la Comisioén de la Comunidad Andina
establece que

“‘Las reilvindicaciones definirdn la materia que se desea profeger
mediante la patents. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion. Las reivindicaciones
podrén ser independientes o dependientes. Una reivindicacidn seré
independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin
referencia a otra relvindicacién anterior. Una reivindicacién serd
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger
refiléndose a una relvindicacién anterior. Una reivindicacién sera
dependiente cuando defina la materla que se desea proteger
refinéndose a una reivindicacion anterior.- Una reivindicacion que
se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se consideraré
reivindicacién dependiente multiple.”

El capltulo relvindicatorio no es claro toda vez que la reivindicacién 9 se
caracteriza por el resultado a alcanzar, mas no por la forma en que se llegd
a ese resultado. Esto es inadmisible. Las reivindicaciones deben
caracterizar un producto por la forma o constitucién del mismo, las partes
que lo componen y todo lo que permita establecer de cdmo se llego a ese
resultado. No se aceptan relvindicaclones que caractericen resultados.

De acuerdo a lo anterior, el capftulo reivindicatorio no cumple con el
requisito de claridad de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la
Decision 486.

4) Determinacién del Estado de la Técnica
El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisién establece:

*El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcién escrita u oral, utlfizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.”

“Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
consideraré dentro del estado de la técnica, el conlenido de una
solicitud de patente en trémite ante la oficina nacional competente
cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la facha
de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido este incluido
én 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 entidad,
especialmente bajo las clasificaciones B 65 D 01/02 y las méas cercanas a ellas,
8@ encontré que antes del 31 de jullo de 2001 (fecha para determinar el estado de
la técnica) hablan sido publicados los documentos que se enumeran en la
siguiente tabla los cuales se relacionan con envases fabricados con compuestos
tipo PET.

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

Fecha de
N° | Documento THulo Publicacién

Copolyester, polyester composition containing the
D1 | EP 0368 278 Copolyester, and polyester laminated structure... 1988.11.08

Copolyestar and hollow container and oriented
D2 | US 0492 9988 film comprising the copolyaster 1992.07.01

D3 [ US 5641 548 Blow molded articles 1997.01.24

Forming substantially rectangular articles from
D4 | US 4254 080 performs of polyalkylene terephtalate 1981.03.03

D5| US4340 721 Novel polyester for the packing of comestibles 19682.07.20

Copolyester and hollow container and orlented film
D8 | US 5230045 comprising the copolyaster 1803.08.24

D7 | US 5939516 Modified polyester polymers 1998.08.17

5) Evaluacién de los requisitos de patentabllidad

El articulo 14 de la Declslén 4868 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece:

*Los Palses Miembros oforgarén patentes para las invenciones, sean de producto o
procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, slempre que sean nuevas tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién Industriar.

En cumplimiento con este articulo, se procedié a evaluar los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aplicacién Industrial con el fin de establecer la
patentabilidad de [a Invencidn reivindicada en la solicitud en estudio.

a) Evaluacion de la novedad y el del Nivel Inventivo

El art. 16 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece:

“Una invencién se consideraré nueva cuando no esté comprendida
en ol estado de la técnica.” °El estado de la técnica comprenderd
todo lo que haya sido accesible al pidblico por una descripcién
escrita u oral, utilizacion comercializacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su
caso, de Ia prioridad reconocida.”

“Sélo para el efecto de la determinacidn de la novedad, también se
consideraréd dentro del estado de la técnica, el contenido de una
solicltud de patente en trémite ante /a oficina nacional cornpsetente,
cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacién o prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido
en la solicitud de fechas de prioridad cuando ella se publique o
hublese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40."
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El art. 18 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina
astablece:

“Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para
una persona del oficio normalmente versada en el arte en la maleria
técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resulfado obvia
ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de Ia
técnica”.

El proceso revelado por el solicitante es el que maneja cualquiera que
conozca del arte. Su diferencia radica en que se configura con
polietilenterftalato con una viscosidad Intrinseca menor de 0,65 dl/g. de la
misma forma pretende que se le protejJa un envase con resina Inferior a
este valor.

D1 (EP 0 388 278) muestra viscosldades infrinsecas de entre 0,3 a 1,5 di/g.
Como se observa el rango perfectamente coincide con lo que el solicitante
dessa proteger. Ahora bien, el solicitante excluye el écldo
naftalenodicarboxilico para que no le afecte la novedad del nuevo proceso
presentado en su nuevo pllego reivindicatorio. Sin embargo, resulta obvio a
todas luces para un experto que si se logra unas propiedades de un
polimero PET basado en el 4cido naftalenodicarboxllico, estas propledades
se pueden lograr con otros polimeros PET basados en acidos diferentes y
con la misma viscosidad Intrinseca lograda, que es el espiritu de la sollcitud.
En otras palabras, para un experto es evidente que lo que se logra con un
polimero PET basado en el acido naftalenodicarboxilico con una viscosidad
Intrinseca especifica, se logra con otro polimero PET que no se basa en el
écido naftalenodicarboxllico pero con la misma viscosidad especifica. Es
mas, el mismo solicitante es el que cormrobora esto en el folioc 8 porque
afirma "el procedimiento de fabricacién de preformas en resina PET segin
la Invencion se caracteriza porque consiste en utilizar una resina PET de
viscosidad intrinseca Inferior a 0,65 dl/g.” Ademds de esto, el solicitante no
tlene ningun sustento en su descripcién para afirmar que el exclulr el acido
naftalenodicarboxilico permite diferenclar claramente su solicitud de las
anterioridades. AUn mas, el solicitante explicitamente coloca en la
descripcion dicho acido (folio 10), lo que implica que no existe ninguna
diferencia entre dicho dcido o cualquier otro que se emplee para obtener un
PET. En conclusién el objetivo de la presente soliclitud es obtener un PET
con una viscosldad Intrinseca especifica, donde, de acuerdo a la solicitud,
pueden emplearse muchos diacidos Incluyendo el 4cldo
naftalenodicarboxilico, y, que el hecho que el solicitante lo excluya del
capftulo reivindicatorio no conlleva a que la solicitud sea mas inventiva.

Ahora bien, este documento D1, claramente refiere envases constituidos
por resinas de PET con viscosidades intrinsecas menores que 0,65 dl/g.
Por tanto, D1 afecta la novedad de la presente solicitud en algunas
reivindicaclones y los argumentos de los follos 238 y 230 se toman sin
sentido, y no pasan de ser manifestaciones Invélidas. Ahora blen, en su
sustento el solicitante acude a que los intervalos no son iguales. Aquel con
experiencia en el arte de las patentes conoce que esto no tiene que ser asl.
Y este es uno de esos casos. En efecto cualquier PET que contenga
menos de 0,685 dl/g de viscosidad intringseca afecta la novedad de la
presente solicitud. Y D1 contiene PET con viscosidades Intrinsecas entre
03y1,5dllg es decir, que todos los PET con viscosidades entre 0,3 y 0,65
que se relacionan en D1 afectan totaimente la novedad. Por tanto, los
argumentos del solicitante carecen de cualquier validez



De la misma forma que se estudié D1, puede hacerse con D2 (US0492999).
Lo relevante, como quedé establecido, es la viscosidad Intrinseca del PET.
D2 es explicito en afimar que en su documento lo relevante es una
viscosidad intrinseca entre 0,4 y 2,0 (follo 139). Es decir, que el rango que
va de 0,4 a 0,685 afecta directaments a la presente solicitud. Es importante
anotar, que el solicitante en sus argumentos no puede tomar elementos
separados y sesgados que le sirvan para demostrar la patentabilidad de la
solicitud, sino que tiene que contemplar TODA la solicitud. D2 también
afecta la patentabilidad de la presente solicitud.

D3 (US 5 841 548) relaciona copoliésteres (que Involucran PET) con
viscosidades intrinsecas entre 0,5 y 1,5 dl/g. Por lo que los copollésteres
que comprendan una viscosidad intrinseca entre 0,5 y 0, 85 afectan
directamente a la presente solicitud.

D4 (US 4 254 080) habla que la viscosidad debe ser por lo menos de 0,55
(follo 194), es decir, que también afecta la presente solicitud.

Aun més. Existen otros documentos tales como D5 (US 4 340 721) que
relacionan PET con viscosidades intrinsecas airededor de 0,85. En la
columna 3 se menciona un intervalo entre 0,55 y 0,70 para el prepolimero,
para obtener maximo un intervalo igual o apenas superior a 0,65. En
esencia lo mismo que aqul se quiere proteger.

D6 (US 5 239 045) habla que las viscosidades intrinsecas deben ser entre
0.4 y 2, con ejemplos que muestran que la viscosidad intrinseca puede ser
0,65 en varios ejemplos.

D7 (US 5 939 516) habla de rangos de 0,68 a 0,9 en la viscosidad Intrinseca
del PET.

b) Resumen

En conclusién los requisitos de patentabllidad de la presente solicitud se
podrian ver afectados asi:

Documento Relvindicaciones

Ne afectadas Requisito que afecta
D1 | EP0388 278 18 Ni\:? mﬁm
D2 | US 0492 999 1-8 Nwtfmﬂvo
D3 | US 5841548 18 vattl,mar:jvo
D4 | US 4 254 080 18 Nh:f m:,%w
D5 | US 4340 721 1-8 N|v§?maf:jvo
D8 | US 5239045 1-8 Nw‘:?mﬁm
D7 | US59830 516 18 Nwtfmﬂvo




6) NotiHicacién

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisiin 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le Indica que dentro del término de sesenta dlas contados
a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién debe responder
a la notificacién. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o sl a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se

denegaré la patente.

Notifiquese el presentse oficio conforme a lo dispuesto por el numeral 5.2, literal e)
del capltulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001

El anterlor requerimlento fue notificado por fija

ALDt{ CARMEN.
Jefe Divisién

Concepto Técnico N°

1168

EXAMINADOR TECNICO

CESPEDES DE VERGEL
Nuevas Creaciones

en la lista, de fecha

03 A0 a2

EXAMINADOR JURIDICO
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