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Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional [ ]

Via PCT (fase nacional) " Cap. | D Cap. li

No. Sol. Internacional: WO02/055596
Fecha de Presentacién Internacional: 10-01-2002

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

1. Documentos estudiados
1.1. Capitulo descriptivo: Folios 33 al 58 tal y como fueron presentados.
1.2. Capitulo reivindicatorio: Folios 59 al 64 tal y como fueron presentados.
1.3.Prioridad: Folio 1 FR 01/00365 12-01-2001

2. Objeto de la invencion

Titulo_de la solicitud: Procedimiento de tratamiento de una carga mineral por un

polidialquilsiloxano y un acido graso, cargas hidréfobas asi obtenidas, y sus
aplicaciones en los polimeros para peliculas respirables. Folio 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencidn
se refiere a un procedimiento de tratamiento de una carga mineral con un
polidialquilsiloxano y un acido graso, las cargas hidréfobas asi obtenidas y sus
aplicaciones en polimeros para la fabricacién de peliculas.

El problema técnico planteado en la solicitud radica en la necesidad importante y
reconocida de mejorar las peliculas respirables y especialmente de obtener
peliculas sin lunares y sin espacios vacios asi como mejorar la carga tratada que
contienen estas peliculas. Para solucionar este problema técnico la solicitud
plantea un procedimiento de tratamiento de una carga mineral con un
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polidialquilsiloxano y un acido graso, las cargas hidréfobas asi obtenidas y sus
aplicaciones en polimeros para la fabricaciéon de peliculas.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasific en la IPC CO8K 9/04.
3. De la solicitud de Patente

3.1.Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Durante todo el capitulo reivindicatorio se utilizaron expresiones y términos tales
como “por al menos, pudiendo, se puede, pero asegurandose, 6 sus mezclas, 6,
que tenga mas, con mas, inferior, al menos, cercana, cerca de” entre otros, que
son ambiguos e imprecisos y no definen la materia ni el alcance de a invencion.
Sirvase suprimir 6 reemplazar dichas expresiones para especificar el objeto de la
invencion.

La reivindicacion 1 presenta un procedimiento para tratar cargas minerales,
caracterizado porque se efectda un tratamiento de superficie de la carga de dos
etapas:

Primera etapa — un tratamiento por al menos un polidialquilsiloxano

Segunda etapa — un tratamiento por al menos un acido graso

Sin embargo el término tratamiento, es impreciso y no define ninguna etapa
concreta del procedimiento. En consecuencia la reivindicacion 1 no es clara ni
concisa y no define el objeto de la invenciéon. Ademas la frase “pudiendo ambas
etapas ser llevadas de manera simultanea” es ambigua y no precisa ninguna
caracteristica del proceso.

Se le recomienda al solicitante que presente el proceso en términos de sus etapas
y condiciones especificas de ejecucion.

La reivindicacion 2 por su parte no presenta ninguna caracteristica del
procedimiento ni limita la materia de la reivindicacién 1. Por el contrario es
contradictoria puesto que inicialmente se habia planteado que las etapas podian
ser simultaneas y ahora se presenta la condicion de que el acido graso nunca
puede ser el primero en entrar en contacto con la carga. Definiendo de esta forma
un claro orden de ejecucion y restandole claridad al capitulo reivindicatorio.

Las reivindicaciones 3 y 4 presentan un procedimiento donde primero se lleva a
cabo la adicion del polidialquilsiloxano y luego la adicién de &acido graso.
Coherente con lo inicialmente planteado en la reivindicaciones 1 y 2. Pero
nuevamente contradictorio con lo expresado en la frase “pudiendo ambas etapas
ser llevadas a cabo de manera simultanea.” En consecuencia no es claro el
procedimiento planteado.

Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por si
mismas.

De otro lado, la viscosidad cinematica presentada en la reivindicacién 9 es una
propiedad inherente a la materia y no se considera una caracteristica nueva e
inventiva que defina ni el polidimetilsiloxano ni el procedimiento.

Las reivindicaciones 17 y 18 no presentan ninguna caracteristica de las cargas
minerales, Unicamente presentan algunas mediciones realizadas al producto
terminado y enuncia el método de medida, sin embargo dicha informacién no
define ni caracteriza a las cargas minerales. Adicionalmente la expresién “que se
caracterizan en que tienen una hidrofobia fuerte” presentada en la reivindicacién
18, solo representa el objetivo a alcanzar y no una caracteristica nueva e
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inventiva de la materia. Se le sugiere al solicitante que suprima estas
reivindicaciones, puesto que la reivindicacién 15 describe completamente las
cargas minerales.

El procedimiento descrito en las reivindicaciones 21 a 24 no presenta etapas 6
pasos definidos que lo expliquen. Por el contrario se presenta informacion de la
carga mineral y el tipo de polimero, que no definen ni caracteriza un
procedimiento. En consecuencia dicho procedimiento no es claro.

Las peliculas presentadas en las reivindicaciones 25 y 26 no se encuentran
caracterizadas por sus elementos constitutivos y la frase “...en el estado no
estirado 6 estirado uni 6 bialxialmente” no define la pelicula. Y el indice de
manchado nuevamente corresponde solo a una medicién hecha a la pelicula,
pero no corresponde a una caracteristica nueva e inventiva de dicho objeto.

Igualmente, el indice de manchado de la reivindicacion 26 y el indice de fluidez y
la estabilidad térmica de la reivindicacion 29, no se consideran caracteristicas
nuevas e inventivas de la materia de la invencion, sélo corresponde a mediciones
realizadas al producto e inherentes a la materia, que no definen el objeto de la
invencion. Sirvase suprimir todas la mediciones y métodos presentados en el
capitulo reivindicatorio.

Las reivindicaciones 25 a 29, 31 a 32 e incluso 21 a 24 representan la aplicacion
de las cargas minerales tratadas con el procedimiento descrito en la reivindicacién
1, pero no definen especificamente el objeto de la invencion. en consecuencia se
le resta concision al capitulo reivindicatorio y se genera confusion en la lectura. Se
le sugiere al solicitante que suprima dichas reivindicaciones puesto que segun el
articulo 52 de la Decision 486, si la patente es concedida la proteccion se
extiende a la fabricacion, venta y uso el producto. De este modo todas estas
aplicaciones estarian ya cubiertas por el alcance de la patente.

En conclusion, estas reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad y
concision de acuerdo al art. 30 de la Decision 486 o art.22 Tratado PCT.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (articulos 14y 21D
486)

La reivindicaciones 19, 20, 30 y 33 hacen referencia a la aplicacién 6 uso de las
cargas tratadas, las mezclas madres y las peliculas, respectivamente. Lo cual de
acuerdo con el articulo 14 no es patentable pues no corresponde a una invencion
de producto ni de procedimiento.

4 1. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 12
de Enero de 2001, se realizd la busqueda en el estado de la técnica y se
encontraron los documentos relacionados a continuacion, que pueden afectar la
patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

N° Documento Titulo Fec_ha q?
publicacién
D1 ES2137673 Composicion de material de carga 1997-12-10

modificada superficialmente

Particulate carbonates and their
D2 WQ09961521 preparation and use in thermoplastic "1999-12-02

film compositions
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5. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

5.1. Novedad (articulo 16 D486)

La presente Solicitud de Patente No. 03057398 en su reivindicacién 1, presenta
un _procedimiento para tratar las cargas minerales con el fin de conferirles un
caracter hidréfobo que las vuelva aptas para ser incorporadas en polimeros por
medio de los cuales se producen peliculas “respirables” especialmente las
peliculas de poliolefina(s) que se caracteriza en que se efectua un tratamiento de
superficie de la carga en dos etapas:
1. Pretratamiento- un tratamiento por al menos un polidialquilsiloxano
2. Un tratamiento por al menos un acido graso que contiene mas de 10
atomos de carbono, pudiendo ambas etapas ser llevadas a cabo de
manera simultanea.
Asimismo la reivindicacién 15 presenta cargas minerales que se caracterizan en
que fueron tratadas por un procedimiento (arriba descrito) segun cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 14.
Y las reivindicaciones 21 a 24 presentan un procedimiento para |a fabricacién de
una pelicula respirable, que aunque no esta descrito en términos de sus etapas la
reivindicacién 23 presenta que “...se produce una mezcla madre que contiene del
20 al 80% en peso de la carga tratada...”

La anterioridad D1 presenta una composicidén de material de carga modificada
superficialmente, su utilizacion en polimeros y el producto resultante.

Como materiales de carga se emplearon entre otros, hidréxidos de aluminio,
hidroxidos de magnesio, eventualmente en mezcla con o6xidos de aluminio,
magnesio, titanio etc. Y otros materiales como carbonato de calcio, talco 6
arcillas. _ :

Y ademas se presenta el método de obtencién de dicho material de carga
modificado (pagina 3 lineas 26 a 30, ejemplos 3, 5 8 a 10) donde se divulga que el
material de carga puede ser tratado con un compuesto de acido graso y un
derivado de siloxano. Donde el acido graso puede ser un acido graso de 10 a 30
atomos de carbono, un derivado de acido graso 6 un acido hidroxi-graso
insaturado de 10 a 30 atomos de carbono. Y el derivado de siloxano puede ser
poli(dialquil)siloxanos ‘de alto _peso molecular. En los ejemplos se ilustra
claramente ia mezcla de los tres elementos principales: acido graso, derivado de
siloxano y material de carga.

Por lo tanto al comparar la materia divulgada en D1 con el procedimiento
presentado en la solicitud en estudio y las cargas minerales obtenidas por este, se
concluye que la materia de las reivindicaciones 1-33 carecen de novedad, puesto
que:

v La anterioridad D1 ya habia planteado el tratamiento superficial de cargas
minerales (iguales a las plantadas en la solicitud) por medio del tratamiento
con un acido graso ¢ mezclas de estos y un derivado de siloxano como un
polidialquilsiloxano (que es igual al presentado en la actual solicitud).

v El producto resultante de dicho tratamiento es una composiciéon segun lo
planteado en D1, que coincide y es igual a las cargas minerales de la
reivindicacién 15 pues son el producto del mismo tratamiento. Y procesos
iguales llevan a productos iguales, teniendo en cuenta ademas que las
proporciones de la presente solicitud coinciden con las proporciones
planteadas en las reivindicaciones 4 y 5 del documento D1.

D1 Solicitud
Derivados de acidos grasos 0.01-10% 0.6-1.4%
Derivados de siloxano 0.01-20% (100-200000ppm) 100-2000ppm
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v El procedimiento planteado en la reivindicaciones 21 a 24 solo corresponde
a una mezcla de las cargas tratadas con un polimero. Mezcla que ya habia
sido divulgada en D1 como la utilizacién del material de carga modificado
en olefinas termoplasticas 6 elastbmeros termoplasticos. Y claramente el
producto resultante de dicho procedimiento también se habia divulgado.

En resumen, las reivindicaciones 1, 15, 21 25, 28 y 31 no son nuevas y las

reivindicaciones dependientes de ellas tampoco lo son porque no aportan ninguna
otra caracteristica que las pudieran hacer nuevas.

5.2.Nivel inventivo (articulo18 D486)

Si bien es cierto que el documento D1 presenta un proceso para el tratamiento de
cargas minerales y su posterior mezcla con una poliolefina, igual al presentado en
la solicitud en estudio. El documento D1 no presenta la aplicacién de polimeros
mezclados con cargas modificadas en peliculas respirables ¢ productos que
absorben agua 6 fluidos acuosos como los pafnales.

Sin embargo la anterioridad D2 presenta un carbonato tratado en superficie para
obtener una mayor hidrofobicidad. Especificamente presenta un método para
producir una pelicula respirable, que comprende los pasos de:

(a) La elaboracion de un relleno inorganico por el tratamiento de superficie de un
material inorganico en particulas (como un carbonato de un metal alcalinotérreo)
con un agente que comprende uno o mas acidos carboxilicos alifaticos con al
menos 10 atomos de carbono para producir una cobertura hidrofébica en el
material inorganico y (b) la elaboracién de un material termoplastico por la mezcla
del relleno inorganico (tratado en la superficie) con polimero termoplastico
calentado y la posterior formacion de la pelicula respirable.

Ademas D2 divulga que después de que la lamina se fabrique en su forma
deseada puede ser sometida a un estirado uniaxial o biaxial, por técnicas bien
conocidas. Y su posterior aplicacion en productos que absorbentes tales como
pafales.

De este modo, una persona medianamente versada en la materia, en vista del
estado de la técnica en su totalidad (D1 y D2) hubiera sugerido sin mucho
esfuerzo de su parte describir una pelicula respirable y su aplicacién en productos
que absorben agua, que comprenda una poliolefina y una carga mineral tratada
superficialmente. Y modificar dicho tratamiento superficial mezclando no solo un
acido graso 6 mezclas de ellos sino adicionando un derivado de siloxano.

En consecuencia los procedimientos y productos planteados y los articulos donde
pueden ser utilizados, tales como productos que absorben agua como panales 6
productos analogos, son obvios para el experto en la materia y por lo tanto
carecen de nivel inventivo.
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Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados

asl.
N° Documento N° Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 ES2137673 1-33 _Novedad
Nivel Inventivo
D2 WQ09961521 27 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacion de la presente
comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se
denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA GESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divisidon de/Nuevas Creaciones
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