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Solicitante : BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE

Fecha de solicitud: 30 de junio de 2011.

. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE solicitante de la patente de la referencia, por el

presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la
Resolucién No. 88057 del 27 de diciembre de 2013, interpongo en su contra el recurso de
REPOSICION, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de

patente de invencion para “METODO PARA CONVERTIR ACEITES VEGETALES O
ANIMALES EN POLIOLES” a favor de BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucion No. 88057 del 27 de diciembre de 2013, con fecha de publicacion

listado del 31 de diciembre de 2013, fecha de vencimiento del 31 de enero de 2014, y
fecha del término legal del 7 de febrero de 2014.
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lll. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacioén, el Superintendente &e
Industria y Comercio decidi6:

3.1.1 Denegar la patente de invencién a la creacién titulada: “METODO PARA
CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES”.

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.21

“Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el No. 11-081839-00007-0000
del 20 de noviembre de 2013, respondié oportunamente el requerimiento
formulado y presentd nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 27 que remplaza(n) las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones
efectuadas en el examen de fondo. No se acepté el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, como quiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el
articulo 34 de la Decision 486, puesto que presentd ampliacion de materia a las
reivindicaciones 1 a 3, 6, 13 a 18, 20 y 27 (Ver Pag. 1 a 4, radicado No. 11-

081839-00007-0000), al hacer referencia a “hacer reaccionar el acido graso

libre...”, “el acido graso libre se deriva...”, “el acido graso libre comprende...”, -

Subrayado fuera de texto-, lo cual no habia sido divulgado en los capitulos

descriptivo ni reivindicatorio presentados originalmente; en dichos capitulos se

hace referencia a “hacer reaccionar un acido graso...”, “el acido graso se deriva
de..”, “

, ‘el acido graso comprende...”, -Subrayado fuera de texto-, Dado que los
términos “acido graso libre”, y “acido graso” definen especies quimicas distintas,
no es permitido tal cambio ya que se incurre en ampliacién de materia”.

“De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el(los) documento(s) D1,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva. En consecuencia,
reivindicaciéon 1 no es nueva, segun lo divulgado en el(los) documento(s) D1”.

3.2.2

la

3.2.3 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacién 1, por lo tanto,
tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decisién
486"

3.24

“De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de la

reivindicaciéon 13 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva”.
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3.2.5 “Por su parte, las reivindicaciones dependientes 14 a 27 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacién 13, por lo tanto,

tampoco cumple con lo establecido en el articulo 16 de la Decisiéon 486”.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacién, solicito atentamente
a su Despacho lo siguiente:

Revocar la Resolucion No. 88057 del 27 de diciembre de 2013.

- 2. Conceder el privilegio de patente de invencibn para “METODO PARA
CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES” a favor de
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la

Resolucién objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud si cumple con
el requisito de

nivel inventivo exigido en la Decisiéon 486, como se demostrara a
continuacién:

5.1 La presente solicitud si es novedosa

El articulo 16 de la Decisidén 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 16: Una invencién se considerara 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, utilizacién, comercializacién o cualquier otro

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

La novedad de una invencién se evalla a través de la comparacién uno a uno de

sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencién puede ser_objetada por
novedad cuando sus caracteristicas esenciales son exactamente_iquales a las de un

antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la
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solicitud. Por lo tanto, en caso que lleque a existir al menos una diferencia en dicha
comparacidn, se afirma que la invencién Sl cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el analisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y
solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta la
novedad, con base en la siguiente informacion:

En primer lugar, se pone de presente que de acuerdo con el articulo 34 de la
Decisiébn 486 de la Comision 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 27 reivindicaciones. En particular, en el nuevo pliego
reivindicatorio se especifica que el acido graso es un derivado de aceites vegetales o
grasas animales, tal como se ensefia en la descripcién originalmente presentada y por lo

tanto, es claro que dicha caracteristica esencial no amplia el alcance de la presente
invencion y debe ser aceptada.

Ahora bien, la presente invencion se refiere a un método para producir un éster de

un acido graso derivado de aceites vegetales o grasas animales que comprende:

A. hacer reaccionar el acido graso derivado de aceites vegetales o grasas

animales con ozono y un alcohol a una temperatura entre -80° C y 80° C
para producir productos intermedios; y

B. someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar los productos
intermedios adicionalmente a temperatura mas baja que la temperatura de
reflujo, en donde se producen los ésteres a partir de los productos
intermedios en sitios de enlaces dobles; y todos los grupos de acido
carboxilico de acido graso se esterifican a ésteres.

A diferencia de la presente solicitud, D1 ensefia el uso de triglicéridos como material
de partida. Sin embargo, en la presente solicitud el material de partida es un acido graso
derivado de aceites vegetales o grasas animales, el cual puede ser empleado para
remplazar el material de partida de D1 de forma parcial o total. De tal manera que, es claro

que D1 no anticipa como un todo las caracteristicas técnicas esenciales del método aca
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reivindicado y por lo tanto, la objecion formulada a este respecto se debe tener por

superada.

Asi entonces, es claro que la materia de invencién revelada en la presente
solicitud de patente se debe tener como novedosa e inventiva frente a las ensefianzas del
documento D1 citado toda vez que dicho documento no ensefia ni sugiere como un todo
las caracteristicas técnicas esenciales de la presente invenciéon y por lo tanto, una
persona versada en la materia no derivaria de manera obvia u evidente la presente

invencién a partir de las ensefianzas del estado de la técnica.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad
con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislacién actual, por lo que
atentamente solicitamos en consideracion lo siguiente:

VI. PETICION
Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo sigui.ente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisidon contenida en la
Resolucién No. 88057 del 27 de diciembre de 2013, en cuanto resuelve negar el privilegio
de patente de invencion.

6.2 Que se otorgue el privilegio de patente de invenciéon para “METODO PARA
CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES” a favor de
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.

Vil. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la direccién del solicitante recurrente son los siguientes:

BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.
505 King Avenue,

Columbus,

Ohio 43201

Estados Unidos de América
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VIil. ANEXOS

Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 27 reivindicaciones
e Formulario de modificaciones

Comprobante de pago por $128.000 por concepto de modificaciones voluntarias

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su

Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 42. No. 72-35, piso 4°, de esta
ciudad de Bogota, D.C.

Sefior Superintendente,

| 2 Bloren >
| LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

| C.C. 35.456.344 de Usaquén
ll T.P.A. No. 23.555
|

COLO-00851-0841-001-7
MGM\MGM\ID-259605\WPCL0851
No. M-2014-259605\MGM
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

Industria v Comercio
SUPERINTENDENC I A

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del Tramite
D Error material @ Modificacion a una Solicitud en tramite
E Patente de Invencién
D Patente de Modelo de Utilidad
D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural D Persona Juridica E

BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE

Nombre o denominacioén / Nombre o razédn social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequeiia D Mediana E] Otra D
Documento de identificacion: :DC.C. D C.E. D NIT D Otro Numero
Nacionalidad/Pais de constitucién | Direccién y domicilio del titular ' Ciudad

Estados Unidos de América 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201, Columbus, Ohio, Estados

Estados Unidos de América Unidos de América
Direccion electrénica — No. Fax ; Namero telefénico
clientes@cavelier.com 2118650 ‘ 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacién Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23.555
Direccion y domicilio Ciudad
Carrera 42 No. 72 -35 Bogota
Direccion electrénica No. Fax ) Numero telefénico
cavelier@cavelier.com 211 86 50 347 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el nimero de su radicacion o protocolo de poder general

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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4, Datos del tramite
Correccion:

Expediente No 11.081.839

Aparece
Debe ser

Modificacion:

E‘:I Modificacién al capitulo reivindicatorio.

Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 27 reivindicaciones y pido respetuosamente
que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la protecciéon que pueda obtener sobre dicha materia y
ademas se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

D Modificacion al capitulo descriptivo.

Modificacion al resumen.

D Modificacion a los dibujos.

5. Anexos

@ Comprobante de pago de la tasa para la presentacién de la correccién y/o modificacion por $128.000.
D Poder, si fuere el caso.

E Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

6. Firma

Nombre y apellidos Firma

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ ‘ '

C.C. 35.456.344 DE Usaquén Tarjeta Profesional 23.555

@’MGM\MGM\MRI\ID-AF259638\WPCL0851

PI02-F17 vrl (2012-04-19)



2.

REIVINDICACIONES

Un método para producir un éster de un acido que comprende:

A. hacer reaccionar el acido graso derivado de aceites vegetales o
grasas animales y un alcohol a una temperatura entre -80° Cy 80° C
para producir productos intermedios; y

B.

someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar los
productos intermedios adicionalmente a temperatura mas baja que la
temperatura de reflujo, en donde se producen los ésteres a partir de
los productos intérmedios en sitios de enlaces dobles; y todos los

grupos de acido carboxilico de acido graso se esterifican a ésteres.

El método de la reivindicacién 1 en donde el acido graso se deriva de aceite
de soya.

El método de la reivindicacion 1 en donde el acido graso comprende aceite
de resina.

El método de la reivindicacion 1 en donde el acido graso se hace reaccionar
en la presencia de un catalizador.

El método de la reivindicacion 4 en donde el catalizador se selecciona de
acidos de Lewis y acidos Bronsted.

El método de cualquiera de la reivindicacién 1 en donde el acido graso se
hace reaccionar en la presencia de un disolvente.

El método de la reivindicacién 6 en donde el disolvente se selecciona de

disolventes de éster, disolventes de cetona, disolventes clorinados,

disolventes de amida, o combinaciones de los mismos.

El método de la reivindicacion 1 en donde el alcohol es un poliol, y en
donde los esteres en sitios de enlace doble y los esteres de los grupos de

acidos grasos de grupos de acidos carboxilicos son éster de alcoholes.



12.

13.

El método de la reivindicacién 8 en donde el poliol se selecciona de

glicerina,  trimetilolpropano,  pentaeritritol, 1,2-propilenglicol,  1,3-
propilenglicol, etilenglicol, glucosa, sorbitol, fructosa, fructosa reducida,

sacarosa, aldosas, alditoles, cetosas, cetosas reducidas, disacaridos, o

combinaciones de los mismos.

El método de la reivindicacion 1 que comprende adicionalmente amidificar
los ésteres en sitios de enlace doble y los esteres de los grupos de acidos

grasos de grupos de acidos carboxilicos para formar amidas.

El método de la reivindicacién 10 en donde la amidificacién de los ésteres
en sitios de enlace doble y los esteres de los grupos de &cidos grasos de
grupos de é&cidos carboxilicos para formar amidas tiene lugar en la

presencia de un catalizador.

El método de la reivindicacién 1 que comprende adicionalmente hacer
reaccionar uno o mas de un aceite de soya, aceite de soya hidroformilado,

aceite de soya epoxidado hidrogenado o un poliol, con el acido graso,

ozono, Yy alcohol.

Un método para producir una amida de un acido graso que comprende:

A. amidificar un &acido graso derivado de aceites vegetales o grasas

animales de tal manera que se amidifica un sitio del acido graso;

B. hacer reaccionar el acido graso amidificado con ozono y un alcohol a
una temperatura entre -80° C a 80° C para producir productos

intermedios;

C. someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar los
productos intermedios adicionalmente a temperatura mas baja que la
temperatura de reflujo, en donde los ésteres se producen a partir de

los productos intermedios en sitios de enlaces dobles para producir

un éster/amida hibrido.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

El método de la reivindicacion 13 en donde el acido graso se deriva de

aceite de soya.

El método de la reivindicacién 13 en donde el acido graso comprende

aceite de resina.
El método de la reivindicacion 13 en donde amidificar el acido graso
comprende hacer reaccionar una amina alcohol con un éster de acido

graso.

El método de la reivindicacion 13 en donde amidificar el acido graso tiene

lugar en la presencia de un catalizador.

El método de la reivindicacién 13 en donde el acido graso se hace

reaccionar en la presencia de un catalizador.

El método de la reivindicacion 18 en donde el catalizador se selecciona de
acidos de Lewis y acidos Bronsted.

El método de la reivindicaciéon 13 en donde el &cido graso se hace

reaccionar en la presencia de un disolvente.

El método de la reivindicacion 20 en donde el disolvente se selecciona de
disolventes de éster, disolventes de cetona, disolventes clorinados,

disolventes de amida, o combinaciones de los mismos.

El método de la reivindicaciéon 13 en donde el alcohol es un poliol, y en

donde el éster es un éster de alcohol.

El método de la reivindicacion 22 en donde el poliol se selecciona de
glicerina, trimetilolpropano, pentaeritritol, 1,2  -propilenglicol, 1,3-
propilenglicol, etilenglicol, glucosa, sorbitol, fructosa, fructosa reducida,
sacarosa, aldosas, alditoles, cetosas, cetosas reducidas, disacaridos, o

combinaciones de los mismos.
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25.

26.

27.

El método de la reivindicacién 13 que comprende adicionalmente amidificar

los ésteres en la amida/ester hibrida para formar amidas. |

El método de la reivindicacion 24 en donde amidificar los ésteres en la

amida/ester hibrida para formar amidas comprende hacer reaccionar una

amina alcohol con los ésteres para formar alcoholes amida.

El método de la reivindicacion 24 en donde amidificar los ésteres en la
amida/ester hibrida para formar amidas tiene lugar en la presencia de un

catalizador.

El método de la reivindicacion 13 que comprende adicionalmente hacer
reaccionar aceite de soya, aceite de soya hidroformilado, aceite de soya

epoxidado hidrogenado o un poliol, con el acido graso, ozono, y alcohol.

MGM\MGM\ID-259606\WPCL0851
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