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Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio

d e  in d u s t r ia  y  c o m e r c io

E. S. D.

Trámite : 011 
Evento : 378 

Actuación : 523

Referencia
Asunto

Solicitante

Expediente No. 11095599 
Solicitud de patente para:
PREPARACIÓN DE ESTERES Y POLIOLES POR ESCISIÓN 
OXIDATIVA INICIAL DE ÁCIDOS GRASOS, SEGUIDA POR 
REACCIONES DE ESTERIFICACIÓN 
BATTELLE MEMORIAL INSTITUYE

Fecha de solicitud 29 de julio de 2011

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto 

antes identificado, me refiero al oficio No. 13252 notificado por fijación en lista de 30 

de julio de 2013. Mediante memorial del 23 de octubre de 2013 se solicitó un plazo 

adicional de treinta (30) días para atender dicho oficio

2. Mediante oficio No. 13252 se puso en conocimiento del solicitante el informe que 

contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de 

patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Modificación de la solicitud en trámite
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de presentadas por suO espachoyde acuerdo

con e ia r t í c u io ^ d e ia O e c i s ió n ^ d e ia  Comisión de ia Comunidad Andina,donde se 

estabiece que ia modificación de una soiicitud es posibie en cuaiquier momento dei 

trámite mientras no impiique una ampliación de iasoiicitud iniciad me permito 

presentar nuevo capítuioreivindicatorio modificado.

Las modificaciones reamadas son ias siguientes:

Se han eiiminado términos que pueden resuitaram biguosopoco ciaros

La frase ^poiioi primarios se ha reempiazado por ^poiioi^

^1 .3 . La frase ^poiioi secundarios se ha reempiazado por ^producto de poiioi^ Por favor 

noten que todas estas definiciones se encuentran soportadas en ia descripción 

originaimente presentada.

Ei cataiizador se ha especificado. Por favor noten que ahora se indica que ei 

cataiizadores una catalizador ácido de Le^isoácido de ^ronsted.

^.1.5. Las reivindicaciones lO a l^ h a n  sido modificadas para aciarar que ia proporción es 

unaproporcióniniciai. Losejempios l ^ a  18 son soportes para este cambio. E nei 

e jem pio l^  se encuentra

(^ ,8857m oiesdeO ^ provenientes de ia g iic e r in a ^ ^ 8 8 5 ^ m o ie sd e 0 ^ i provenientes 

de s o rb i to i^ ^ O ^ m o ie s  de ácido carboxiiico provenientes de ácidos de o z o n o )^ ^ 0  

En eiejempio 17 se encuentra:

3 1 8 7 m oiesdeO^i provenientes de iag iicerina^O ,^O ^m oies de OFi provenientes 

de p ro p an o d io i^ (0 ,3 ^  moies de ácido carboxiiico provenientes de anhídrido 

i s o b u t í r i c o ^ ^ l m o ie s  de ácido carboxíiico provenientes de ácidos de o z o n o ^ l,^ 8  

En eiejempio 18 se encuentra:
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(1^10 de 0^ providentes de ^  providentes
de p r o p a n o d io ^ O ^ ^  moies de ácido carbo^iico provenientes de anhídrido 

iso b u tírico ^ 7 0 0 ^  moies de ácido carhoxíiico provenientes de ácidos de o z o n o )^ 1 0

Por favor noten que se ha aciarado que ei ácido graso es un ácido graso iibre.

Por favor noten que en ningún momento se ha ampiiadoia materia contenida iniciaimente, 

por io que son procedentes ias modificaciones.

Ciaridad en ias reivindicaciones

Oe acuerdo ai Señor Examinador,eicapítuio reivindicatorío carece de ciaridadyconcisión 

debido a:

Térm inosofrases poco ciaros.

Ai respecto, se han cambiado aigunas expresiones como ya se ha manifestado. Sin 

embargo, queremos iiamar ia atención que ei Instructivo pubiicado por ia 

Superintendencia (in^truotivo examen de ^oii^itude^ de p^tente^ de invenoiónym odeiod^ 

utiiid^d) indica que^Eisignificadoyaicance de iaspaiabras de ias reivindicaciones debe 

ser ei que normaimente se Íes da en ei área técnica de iaso iicitud ,y tiene que ser ciaro 

para ia persona dei oficio normaimente versada en ia materia con iaso iaiec tu ra  de ias 

reivindicaciones^. Por favor nótese que muchas de ias expresiones objetadas son 

expresiones muy propias dei arte. Por ejempio ^ácidos de oxidación^ hace referenciaaios 

ácidos formados por ia escisión oxidativa de ios dobies eniaces de ios ácidos grasos 

insaturadosyvarían dependiendo dei tipo de ácido graso empieado. Lo mismo sucede con 

términos como^cataiizador^o^disoivente^. Por consiguiente, consideramos que no es 

procedente ia objeción dei examinador pues ios términos objetados son muy ciaros.
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Además de lo anterior, queremos llamar la atención que el que un término sea muy 

general o no, no es razón para que el examinador descalifique la expresión u obligue al 

solicitante a restringir de forma indebida el alcance de la solicitud. Un técnico medio 

conoce una amplísima gama de posibilidades de disolventes, por citar un caso, para 

desarrollar en la invención; no existe una razón válida por la que deba escogerse uno, 

toda vez que dicho técnico conoce que esa amplia gama de disolventes pueden ser 

empleados sin ningún problema con la invención.

Por consiguiente, le rogamos al señor examinador que no se extralimite en sus funciones.

2.2.2. Existen términos imprecisos o relativos 

Dichas expresiones han sido eliminadas

2.2.3. Se objeta la reivindicación 7 por ser poco clara, ya que refiere un método pero no 

se indican los pasos, ni las condiciones de operación

Al respecto queremos llamar la atención en varios errores en que cae el examinador. 

Primero, la reivindicación 7 es una reivindicación dependiente y por consiguiente relaciona 

un elemento puntual de la reivindicación de la cual depende. Por consiguiente la objeción 

no tiene cabida, toda vez que la reivindicación 7 está haciendo referencia a una forma 

particular del método de las reivindicaciones de las cuales depende.

Segundo, el instructivo publicado por la Superintendencia recopila la jurisprudencia que 

existe en relación a las reivindicaciones de método. Allí se señala que "Las reivindicaciones 

de procedimiento son las que se refieren a actividades ordenadas por una serie de pasos 

de manera determinada". Por favor nótese que en ningún momento se exige que un 

método incluya obligatoriamente las condiciones de proceso. No quiere decir esto que no 

puedan agregarse dichas condiciones; en muchos casos dichas condiciones sirven para 

definir aún más la invención. Pero sucede que en otros casos dichas condiciones no son
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es uno de dichos casos. Por consiguiente no es obligatoria ia presencia de dichas 

condiciones de proceso ta iycom o lo exige ei examinador.

2.2B4 Ei examinador refiere que ia expresión "en donde una relación de concentración de 

grupos hidroxilo to ta le sau n a  concentración de grupos carboxilo está en un rango 

de B ^esunresultadoaalcanzar.

Nos apartamos totalmente de esta objeción. El examinador confunde un resultado a 

alcanzar con una característica técn ica .O nresu ltadoaalcanzarcorrespondeaun  objetivo 

a ser logrado. En el presente caso no tiene ningún sentido afirmar que las relaciones de 

concentración inicial corresponden a un objetivo que se quiere lograr. Una relación 

estequiométrica de unos reactivos es una característica técnica esencial de la formulación. 

Es necesario que la presente formulación posea dicha relación porque de lo contrario el 

método de producir esteres no podría desarrollarse con las ventajas técnicas discutidas^ 

demostradas. Resulta in au d ito e in acep tab leco n sid era rq u ee l objetivo d é la  presente 

formulación es alcanzar dicha proporción. Por favor noten que dicha proporción 

determina el comportamiento químico de la reacción. Por ende resulta inaceptable afirmar 

q u eesu n resu ltadoaa lcanzar.

Por lo an teriorypor las correcciones hechas,consideramos que las objeciones planteadas 

por el examinador han sido totalmente superadas.

El Examinador refiere que el documento 0 1 (^ 0 2 0 0 ^ 0 2 7 2 2 3 ) afecta la novedad de las 

re iv in d ic a c io n e s la 8 y !3 a 2 0 .
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examen de novedad, ^ c a d o e n ^ i ^ u ^ v o  de examen de 

so litu d es  de patentes de Invención y modelo de utilidad emitido por la 

Superintendencia de IndustrlayCom erclo,es de la siguiente manera:

Oeflnlr cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación 

Independiente

Comparar, elem entopor elemento, las características técnicas esenciales con las 

características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.

D ^erlflcar,según la comparación anterlor,sl la Invención reivindicada es Idéntlcaalo 

revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera gue no tiene novedad.

Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones Independientes,^

^Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos

Por favor noten gue el antecedente no señala la escisión oxidativa de un ácido oraso 

libre. Como bien lo muestra el examinador el proceso del antecedente está asocladoa 

esteresdetransesterifícaclón, algo gue no tlen eg u e  ver nada en absolutocon la 

presente solicitud. Por favor también noten gue el antecedente no señala un proceso 

donde se efectúa una etapa específica de escisión para obtener ácidos carboxíllcosy 

posteriormente bacer una esterlflcaclón del ácido carb o x íllcoconunpo llo locon  un 

monoalcobol. Son procesos totalmente diferentes.

Además, de lo anterlor,el antecedente enseña el empleo de trigllcérldos como material 

de partida. En la presente solicitud es un ácido graso libre. Son configuraciones 

totalmente diferentes.

Por consiguiente, la presente solicitud es totalmente nueva en re laciónalo  enseñado 

en 01.
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Como se ha dicho, los procesos relacionados en el antecedente y e n  la presente 

Invención son totalmente diferentes. No puede c o n s id e rá rs e le  lo Indlcadoen la 

presente solicitud pueda derivarse d e la rtep rev lo , toda v ezq u e  no existe ninguna 

sugerencia partiendo de 01 para que lleqaralo  reivindicado.

queremos llamar la atención que la presente solicitud ha descrito en las p á q ln a s ^ y  

^ 8 d e  la solicitud presentada en Colombia (páqlna 35 de la solicitud PCT) el ^ran 

número de diferencias que presenta esta solicitud con relación al antecedente citado 

como anterioridad,asícom o las ventajas de esta Invención en re laciónalo  revelado 

en 01. Lo relacionado allíes un claro Indicio que lo reivindicado tiene la novedadyel 

nivel Inventivo para que se conceda el privilegio solicitado.

3. Oe acuerdo con los arqum entosy  modificaciones presentados con este escrito, la 

presente solicitud cum pleacahalldad con los requerimientos exigidos en laO edslón 

^ y la so h je c lo n e s fo rm u la d a sp o re l Examinador se ven superadas.

^  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 podrá ser neqada con g aseen  objeciones d lfe ren tesa las  expuestas en la acción 

oficial No. 13252, toda vez que al no hal^er sido trasladadasam lrepresen tada, dicha 

decisión violaría tanto el tenor literal del artículo ^5 de la Oeclslón ^  como el 

derecho constitucional aldehido proceso.En este ev en to ,y co n h ase  en el lnclso2del 

artículo ^5, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción 

o flc la lq u e p e rm ltaa m l representada contra argumentar las m lsm asom odlflcar la 

solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentahllldad.
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5 ANEXOS

Nuevo pliego reivindicatorío conformado por 20 reivindicaciones 

Señor Director,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén 

T.P.A. No. 23.555

COLO-00851-0841-002-5 
RBL\RBL\ID-256258\WPCL0851 
No. M-2013-256258\RBL



L Un método para produce un éster que comprenda

escindir por oxidaron un ácido g r a s ó l e  in d u ra d o  de modo que enlaces do^es 

cari^onocar^ono se conviertenagrupos ácido car^o^iico para formar un ácido de 

oxidación;y

esterificarei ácido de oxidación con un poiioi para formar un producto de poiioio 

con un monoaicoirol para formar un ésteraiquilico de ácido cari^oxilico.

2. 5i método de iareivindicaciónlqueinciuye además amidificar elproducto poiioio 

eiésteralquilico de ácido cart^oxilico.

3. Ei método de iareivindicación^en donde el producto de polio loeiésteralqu^ico 

de ácido car^oxiiico es amidificado con un alcohol de amina.

4. Ei método de la reivindicaciónlque incluye además transesterificarei producto de 

polioloelésteralquilicodeácidocar^ox^licoconunpoliol.

5. El método de la reivindicaciónlen donde el ácido graso se escinde por oxidación 

por ozonólisis oxidativa.

6. El método de la reivindicaciónlen donde el ácido graso se escinde por oxidación 

en la ausencia de un disolvente.

El método de la reivindicaciónlen donde la escisión oxidativa del ácido graso li^re 

insaturadosellevaacal^oen  la presencia de un disolvente.

8. El método de la reivindicaciónlen donde una mezcla de por lo menos dos ácidos 

grasos insaturados diferentes se escinden por oxidación formando una mezcla de 

ácidos de oxidación.
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9. 51 método además de ácidos

de oxidación antes de e s t e l a r  ei ácido ca^ox^ico.

10 .51 método de ia reivindicación 1 en donde una proporción iniciai de una 

concentración de grupos i^idroxiiototaiesauna concentración de grupos car^oxiio 

e s t á e n u n r a n g o d e l .O la l . l .

11 .51 método de iareiv indicaciónlen  donde una proporción iniciai de concentración 

de grupos i^idroxiiototaiesa u n aco n cen trac ió n d eg ru p o scar^ o x iio estáen  un 

rango de 1 .2 a l .9 .

12 .Ei método de iare iv indicaciónlen  donde una proporción iniciai de concentración 

de grupos i^idroxiiototaiesa unaconcen trac ióndeg ruposcari^ox iioestáen  un 

rango de 2 a l 2 .

13 .Ei método de iare iv indicaciónlen  donde ei ácido de oxidación se esterifica en ia 

presencia de un catalizador ácido de Le^isoácido de ^ronsted.

14.EI método de iareiv indicaciónlen donde ei catalizador ácido de L e^isoácido  de 

^ronsted es ácido sulfúrico, ácido clor^drico, ácido i^rom^drico, trifluoruro de 

l^oro,tricloruro de ^oro,ñipofosfito de sodio, l^ipofosfito de calcio, sales estañosas, 

sales estánicas,ocom^inaciones de los anteriores.

1 5 .E lm éto d o d e la re iv in d icac ió n len d o n d eelác id o car^ o x ^ lico seeste rificaco n el 

poliol y en donde el poliol es un alditol, sori^itol, l,4^utanodiol, glicerina, 

monoacetina, diacetina, pentaeritritol, trimetilolpropano, neopentil glicol, 2D 

m etilpropanol,3diol, p ropanol,2d io l, p ropanol,3d io l, e tan o l,2 d io l,

monosacárido,disacárido,omezclas de los anteriores.

16. El método de la reivindicaciónlen donde el ácido de oxidación se esterifica en la 

presencia de un disolvente.

l^.EI método de la reivindicaciónlen donde el ácido de oxidación se esterifica en la 

ausencia de un disolvente.

1 8 .El método de la reivindicaciónlen donde el ácido graso es un éster de ácido graso 

ouna  amida de ácido graso.
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19. El método de la reivindicación 18 en donde el ácido graso es el áster de ácido 

graso y en donde el áster de ácido graso es un alcohol de áster de ácido graso.

20. El método de la reivindicación 18 en donde el ácido graso es la amida de ácido 

graso y en donde la amida de ácido graso es un alcohol de amida de ácido graso.

RBL\RBL\ID-256257\WPCL0851
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