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Fecha de solicitud : 10 de noviembre de 2010 |

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 8019 notificado por

fijacién en lista el 7 de mayo de 2013.

2, Mediante oficio No. 8019 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la _claridad del pliego

reivindicatorio vy a la hovedad de las reivindicaciones 1 a6, 9a 11 vy 13 a15 en vista de los
documentos D1: US 4.871.376 D2: US 2003/0005646 v D3: US 2005/0113005.

i
3. Respuesta a las objeciones |

1
De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

|

“EXCELENCIA lEGAI. EN UN MUNDU SIN FRI]NTERA
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31 Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comisiéh de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier

momento del tramite mientras no implique una ampliaciéon de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

= Se modificaron las reivindicaciones 1, 6, 12, 13y 15. |
= Se eliminaron las reivindicaciones 2, 3,7, 8, 9y 14.
= Se reenumeraron las demas reivindicaciones y modificaron sus respectivas

dependencias.

El Examinador objeto los siguientes términos por ser de caracter general: “grano
abrasivo”, “componente de silano relativamente hidrofilico”’, “componente de silano
relativamente hidrofobico”, “silanos de aminas, diaminas, triaminas, azina, azol, ureido,
isocianato, alcoxi, acetoxi, oximino, cloro, morfolinilo, piperazinilo”, "sjlanos de vinilo,
silanos de metacrilato, silanos de azufre, silanos de mercapto, silanos de epoxi y silanos

de fenilo”, “disolvente”, “capa de soporte”, “revestimiento primario”, y ‘componente de
aglomeracion”. Al respecto, manifestamos nuestro desacuerdo con el Examinador, ya que
‘todas estas frases son caracteristicas claras y conocidas para una persona versada en la
materia. Adicionalmente consideramos que no es necesario especificar estos términos, ya
que una persona versada en la materia sabe perfectamente que materiales debe escoger
para llevar a cabo la invencién, por ende, restringir dichos términos a un grupo conciso de
posibilidades representaria una limitacién innecesaria de la invencién. Especificamente
una persona versada en la materia entenderia claramente que el itérmino “granos
abrasivos” abarca particulas abrasivas y material particulado que c¢ntiene abrasivo
aglomerado como se describe en la descripcién de la presente solicitud (pg. 9, linea 16 a
pg. 10, linea 3), adicionalmente, consideramos que una persona versada en la materia
entiende que los “aglomerados abrasivos” son un tipo de “granos abrasivos” compuestos

de material particulado con abrasivos aglomerados. Los términos “componente de silano
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relativamente hidrofilico” y “componente de silano relativamente hidrofobico” fueron
modificados para eliminar el término “relativamente” y la reivindicacién ademas especifica
las partes quimicas de las que se seleccionan los componentes de silano hidrofilico o
hidrofébico. Los términos “silanos de aminas, diaminas, triaminas, azina, azol, ureido,
isocianato, alcoxi, acetoxi, oximino, cloro, morfolinilo, piperazinilo” fueron modificados para
explicitamente establecer que los compuestos quimicos son “silanos de aminas, silanos
de azina, silanos de azol, silanos de ureido, silanos de isocianato, silanos de alcoxi,
silanos de acetoxi, silanos de oximino, silanos de cloro, silanos de morfolinilo y silanos de

piperazinilo”.

Por otro lado, el Examinador establece que las reivindicaciones 13 y 15 hacen
referencia a un uso del grano abrasivo con superficie modificada. Respetablemente
manifestamos nuestro desacuerdo con el Examinador con respécto a esta ohi)jecién, sin
embargo estas reivindicaciones fueron modificadas para que sean dependiéntes de la

reivindicacion 1.

Por ltimo el Examinador establece que el capitulo reivindicatorio no ?es conciso
porque contiene un excesivo numero de reivindicaciones independientes y porque
contiene reivindicaciones que repiten las caracteristicas de la invencion: Al respecto, se
redujeron el nimero de reivindicaciones independientes y se reorganizaron las .
reivindicaciones para eliminar las reivindicaciones que repetian las mismas

caracteristicas.

De esta manera, teniendo en cuenta los cambios realizados al capitulo
reivindicatorio todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad
y concision del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, 'se solicita

atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo andlisis de

!
i
|
!
i
1
1

patentabilidad.



3.2 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

De acuerdo con el articulo 16, de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, el cual se

refiere a la novedad de la invencion se establece que:

Articulo 16: Una invencion se considerard nueva cuando no esté comprendida en el estado
de la técnica.

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro medio antes de la

fecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

El método mediante el cual se evallia la novedad de una invencion, es a través de
la comparacién uno a uno de sus caracteristicas esenciales. De este modo, para que una
invencién se objete por novedad, es porque sus caracteristicas esenciales son
exactamente iguales a las de un documento del estado de la técnica. For lo tanto en
caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparacién, se afirma
que la invencion Sl cumple con el requisito de novedad.

|
La presente invencion si tiene novedad ,
i

Las presentes reivindicaciones son novedosas e inventivas sobre'los documentos

D1, D2 y D3 solos o en combinacion por las siguientes razones. Primero que todo se
quiere aclarar que con las modificaciones realizadas, las presentes elaboraciones
reivindicadas (un grano abrasivo con superficie modificada y el método dé preparacion del
mismo) estan dirigidas a un grano abrasivo que ha sido recubierto con :una pelicula que
comprende tanto un componente de silano hidrofilico seleccionado clée una serie de
compuestos especificos como un componente de silano hidrofébico selqccionado de una
serie especifica de compuestos. La reivindicacion 1 actual requiere que la pelicula que se
menciona incluya ambos tipos de silanos, es decir hidrofilicos e hidrofébicos. El soporte
para esta caracteristica particular esta en el Ejemplo 1, Etapa 1 (pg. 18 de la descripcién
de la presente solicitud) en donde se describe como un silano hidrofilico (por ejemplo,

aminopropiltrietoxisilano) 'y un silano  hidrofébico (por ejemplo, gamma-

|

i



metacriloxipropiltrimetoxysilano) estan presentes en una sola solucién, lo cual ¢s lo que

forma dicha pelicula de la reivindicacion.

En contraste con las presentes reivindicaciones, ninguno de los documentos D1,
D2 o D3 divulgan o ensefian un grano abrasivo que tenga una sola pelicula que incluya
una combinacién de componente de silano hidrofilico y componente de silano hidrofébico.
El documento D1 menciona silanos solamente de manera general y no divulga o ensefia
en absoluto, la combinacién de silanos hidrofilicos e hidrofébicos juntos en una pelicula.
Especificamente, no existe la divulgacién o ensefianza de un silano hidrofilico y de un
silano hidrofébico en una sola solucién, composicion o pelicula de recubrimiento.
Adicionalmente el documento D1 esta dirigido a la interaccion de material de relleno y
adhesivo, no a granos abrasivos recubiertos con una pelicula que incluye ambos
componentes de silano hidrofilicos e hidrofobicos. Particularmente, el documento D1
establece que “mejoras de acuerdo a la presente invencidon son efectuadas no
directamente a través del mejoramiento de la interfase de aglutinante/abrasivo, sino por
mejoramientos en las interacciones resina/relleno, generalmente antes de la

interaccién con los abrasives.” (D1: col. 3, lineas 33-38). N

i

Por otro lado, el documento D2 tampoco divulga o ensefia un grano abrasivo que
ha sido recubierto con una pelicula que comprende tanto componentes de silano
hidrofilicos como componentes de silano hidrofébicos, como se reivindica en la presente
invencion. Aunque el documento D2 divulga un recubrimiento de metal (pqr ejemplo,
niquel, cobre, cobalto, plata y aleaciones) particulas superabrasivas (por ejemplo,
diamantes y nitruro de boro cubico) que se pueden lavar con una soluciéon allcuosa que
incluye un silano soluble en agua, el documento D2 solo divulga compuesto‘é de silano
hidrofilicos, no componentes de silano hirofébico y mucho menos una pelicula con
combinacién de silano hidrofilico e hidrofébico como se reivindica. I

El documento D3 no divulga ni ensefia un grano abrasivo que ha sido recubierto
con una pelicula que comprende tanto un componente de silano hidrofilico como un
componente de silano hidrofébico como se reivindica en la presente inyencién. El

documento D3 divulga varios tipos de compuestos de silano como agentes de
l



acoplamiento, incluyendo alguno compuestos de silano hidrofilicos e hidrofébicos, sin
embargo, este documento esta limitado a divulgar y ensefiar adicionar un lagente de
acoplamiento de silano a una suspensiéon de granos abrasivos que ya han sido
dispersados en un aglutinante polimérico (D3:[0046]), establece “un agente de
acoplamiento de silano es incluido en la suspension de granos abrasivos y precursores de
polimerizacion o solidificacién”. De esta manera, el documento D3 no reconoce el valor de
y por ende no divulga ni ensefia, el recubrimiento de granos abrasivos con una pelicula
que comprende la combinacion de componentes de silano hidrofilicos e hdrofébicos como

se reivindica en la presente solicitud.

Por ultimo se debe tener en cuenta que la distincion entre una pelicula de solo un
tipo de silano y una pelicula que comprende la combinacién de silanos como se reivindica
en la presente solicitud es importante porque particulas abrasivas que tienen una pelicula
exterior compuesta simplemente de un solo tipo de componentes (o hidrofilico o
hidrofébico) va a exponer distintas propiedades quimicas y fisicas comparado con la
pelicula que se reivindica en la presente solicitud compuesta de una mezcla de

componentes hidrofilicos e hidrofébicos en una sola pelicula. |

Por todas estas razones demostramos que la presente invencién es p}atentable

con respecto a los documentos citados, ya que son novedosos e inventivos.

3.3 Conclusiones

A partir de la modificacion del pliego reivindicatorio, se superaron las objeé:iones de
claridad y de novedad y con lo anterior, se ven satisfechos todos los requisitos
imprescindibles para que el presente Despacho otorgue el derecho de paténte ala
invencion de la presente solicitud. _

|

En adicion a los argumentos presentados, el mérito investigativo de Iaipresente

solicitud ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han

otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de las patentes

|
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concedidas en Estado Unidos de América (US 8.021.449 B2 y US 8.361.176 B2), China

(CN 102046332 B) y Corea (KR 10-1245545).

Si bien es cierto que cada pais es autébnomo en conceder o negar el privilegio de
patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesion de dichos
privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, como
también la forma de evaluarlos. Asi las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla
con los mencionados requisitos en diferentes paises, como se menciond anteriormente,

es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accién ‘oficial No. 8019,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita a,mi representada
contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumblir los requisitos

de patentabilidad. |



5. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones
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REIVINDICACIONES

1. Un grano abrasivo con superficie modificada que comprende:
un grano abrasivo; y
una pelicula de polisiloxano sobre el grano abrasivo, incluyendo la pelicula de
i
polisiloxano un componente hidrofilico de silano y un componente hidrofébico de
silano,
en donde el componente hidrofilico de silano incluye al menos un compuesto
seleccionado del grupo que consiste de silanos de aminas, silanos de azina, silanos
de azol, silanos de ureido, silanos de isocianato, silanos de alcoxi, silanos de
acetoxi, silanos de oximino, silanos de cloro, silanos de morfolinilo y silanos de
piperazinilo, y |
en donde el componente hidrofébico de silano incluye al menos un compuesto
seleccionado del grupo que consiste de silanos de vinilo, silanos de metacrilato,
silanos de azufre, silanos de mercapto, silanos de epoxi y silanos de fenilo.
r
2. El grano abrasivo con superficie modificada de la reivindicacién 1, en donde

los componentes de silano se polimerizan como diferentes polimeros hidrofilicos e

hidrofébicos, copolimerizados o copolimerizados en bloque.

3. El grano abrasivo con superficie modificada de la retvindicacion 1, en donde
el grano abrasivo es grano de alimina de sol-gel sembrado, y la pélicula es un
polisiloxano que incluye y-metacriloxipropiltrimetoxisilano como el componente de
silano hidrofébico y 3-aminopropiltrietoxisilano como el componente de silano

hidrofilico. j

4. Un método para formar un grano abrasivo con superficie modificada que
comprende las etapas de: ’

combinar los componentes de silano hidrofilicos e hidrofobicos para formar una
mezcla; ,

combinar la mezcla con un disolvente para formar una solucion de silanFo;

hacer reaccionar al menos una pofcién de los componentes de silano para formar
una solucién de silano parcialmente oligomerizada;

mezclar la soluciéon de silano parcialmente oligomerizada con un cor'nponente de

grano abrasivo para formar una pelicula en el grano abrasivo,

curar la pelicula para formar el grano con superficie modificada,



|
en donde el componente de silano hidrofilico incluye al menos un compuesto
seleccionado del grupo que consiste de silanos de aminas, silanos de lazina, silanos
de azol, silanos de ureido, silanos de isocianato, silanos de alcoxi, silanos de
acetoxi, silanos de oximino, silanos de cloro, silanos de morfoliniloly silanos de
piperazinilo, y
en donde el componente de silano hidrofébico incluye al menos un compuesto
seleccionado del grupo que consiste de silanos de vinilo, silanos de metacrilato,
silanos de azufre, silanos de mercapto, silanos de epoxi y silanos de fenilo.

!
5. El método de la reivindicacion 4, en donde los componentes de silano son
polimerizados como polimeros, copolimeros o copolimeros en bloque, hidrofilicos e

hidrofébicos diferentes.

6. El método de la reivindicacién 4, en donde el grano abrasivo'ies grano de
alimina de sol-gel sembrado, y la pelicula es un polisiloxano que incluye y-
metacriloxipropiltrimetoxisilano como el componente hidrofébico y  3-

aminopropiltrietoxisilano como el componente hidrofilico. :

7. El método de la reivindicacion 4, en donde el disolvente incluye agua

desionizada y alcohol isopropilico. j

|

8. Un producto abrasivo recubierto que comprende:
a) una capa de soporte; |
b) un revestimiento primario sobre la capa de soporte; y |
c) un grano abrasivo con superficie modificada de acuerdo con la

reivindicacidn 1, que esta dispuesto sobre o dentro del revestimiento. !

9. Un producto abrasivo aglomerado que comprende:

. !
a) un componente de aglomeracion; y :
b) un componente de grano abrasivo con superficie modificada de acuerdo a la

reivindicacion 1, dispersado dentro del componente de aglomeracion.
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