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Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 8 a 30 23/noviembre/2011
Reivindicaciones: Folios 31 a 38 23/noviembre/2011
Prioridad: US 61/268,414 13/junio/2009

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la

prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
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reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. De acuerdo a lo anterior, se estudiaran las
reivindicaciones 1 a 51.

Titulo de la solicitud: “Produccion de acido glutarico y derivados a partir de materiales
gue contienen carbohidratos” (FI. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
procesos nuevos a escala industrial para la conversion selectiva y comercialmente
significativa de enlaces simples de carbono-oxigeno en enlaces de carbono-hidrégeno,
especialmente con la produccion de quimicos a partir de acido pentarico (y/o derivados
de éste) como por ejemplo, acido xilarico y especialmente para la conversion de
pentosa (por ej. xilosa y arabinosa) en intermedios quimicos valuables como por
ejemplo &cido glutarico.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona procesos para
preparar un producto de &cido glutarico a partir de un sustrato de estructura principal
Cb.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): C 07 C 55/12, 59/285, C 08 G 63/16.

4. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Se recuerda que una reivindicacion independiente de método debe estar definida como
una serie de etapas secuenciales y légicas donde se transforma una materia fisica y las
condiciones de dichas etapas. Por lo tanto, se requiere que dichas reivindicaciones
especifiguen todas las caracteristicas técnicas que se consideran esenciales en la
resolucién del problema técnico planteado, condiciones del método tales como: las
presiones, temperaturas, tipo de catalizador de hidrodesoxigenacion, fuente halégena.

La reivindicacion 1 no esta correctamente definida ya que se presentan innumerables
posibilidades para el sustrato de estructura principal C5. Se requiere que se limiten las
opciones de dicho compuesto a aquellas que encuentran soporte en el capitulo
descriptivo.

La expresion: “derivados de estos acidos y mezclas de estos”, reivindicacion 4, no limita
el alcance de la invencion. Se requiere especificar cuales son los derivados y posibles
mezclas de los &cidos mencionados en dicha reivindicacion.

Términos tales como:  “aproximadamente”,  “esencialmente”,  “sustancial’,
“sustancialmente”, principalmente, alrededor de; reivindicaciones 15 a 18, 20, 21, 29 a
31y 51, son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invencion del estado de la
técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.
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Expresiones como: “al menos”, por lo menos, mas de, 6 similares, reivindicaciones 16 y
29, no limitan correctamente el alcance de dichas reivindicaciones porgue no presentan
un limite maximo para las caracteristicas técnicas tratadas. Se sugiere sustituir la
expresion “al menos”, en dichas reivindicaciones, por un rango concreto.

El término: “convertir”, en las reivindicaciones 33, 38, 39, 42 y 43, es muy general, no
definiendo correctamente las caracteristicas técnicas alli tratadas ya que no se
especifica como se realizan dichas etapas del proceso. Se requiere reemplazar dicho
término por expresiones que especifiguen con claridad las etapas del proceso a
reivindicar.

La expresion: “la fuente de pentosa”, reivindicacion 33, no encuentra el adecuado
soporte previo. Se sugiere reemplazar el término: “/a” por el término: una, en dicha
expresion.

Las reivindicaciones 38 a 42, no estan correctamente caracterizadas como
reivindicaciones de meétodo o proceso ya que no estan definidos como una serie de
etapas secuenciales y logicas donde se transforma una materia fisica y las condiciones
de dichas etapas. Ademas, dichas reivindicaciones presentan falsa dependencia con
las reivindicaciones 1 a 19 6 33 a 37. Se requiere definir cada una de estas
reivindicaciones como una reivindicacion independiente definida como una serie de

etapas, especificando claramente las condiciones de cada una de dichas etapas.

La expresion: “medios quimiocataliticos”, reivindicaciones 42 y 43, es ambigua. Se
requiere especificar dicha expresion.

Una reivindicacion de producto debe estar caracterizada por sus caracteristicas
técnicas estructurales, es decir, su composicion (componentes y sus proporciones), la
disposicion de dichos componentes en el producto y/o los materiales de dichos
componentes. Tomando en cuenta lo anterior, las reivindicaciones 47 a 50 estan
incorrectamente definidas en términos del proceso de fabricacion del producto; por lo
tanto, se requiere que sean retiradas del capitulo reivindicatorio. Se recuerda que una
reivindicacion de producto, s6lo puede ser definida en términos de su proceso de
fabricacion si: el producto es nuevo e inventivo y no se puede definir por sus
caracteristicas estructurales.

Se sugiere reemplazar el término: “Un”, que se presenta iniciando el preambulo de la
reivindicacion 51, por el término: El, ya que se trata de una reivindicacion dependiente.

El capitulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo numero de
reivindicaciones independientes, lo cual hace dificil definir cual es el objeto que se
busca proteger. Se sugiere reducir el nUmero de reivindicaciones independientes y
presentar las caracteristicas técnicas particulares en las reivindicaciones dependientes
gue se consideren necesarias.
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Se recuerda que una reivindicacién no debe estar caracterizada en términos de usos,
resultados a obtener, efectos o ventajas.

5. Unidad de invencioén (Art. 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencion porque se refiere a 2
grupos inventivos.

Grupo 1: Reivindicaciones 1 a 19, 33 a 37 y 42 a 46; relacionado con procesos para
preparar un producto de acido glutéarico; y

Grupo 2: Reivindicaciones 20 a 32 y 51; relacionado con un proceso para preparar un
sustrato de estructura principal C5.

Se le sugiere a la solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto comun
inventivo especificando el avance tecnoldgico sobre el estado de la técnica. Esto se
logra entre otras formas definiendo las caracteristicas esenciales de la invencion y
mostrando las otras caracteristicas particulares como dependientes, pero sin perjuicio
de la concisibn de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como
dependientes.

El solicitante también puede realizar una o0 més de las divisionales de acuerdo a los
grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin
ampliar el objeto inicial de la invencion.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de prioridad: junio 13 de 2009 y teniendo en cuenta dicha fecha se realiz6 la
busqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con el Grupo 1,
mencionado en el anterior numeral, pero no se encontré alguno relevante que afecte su
patentabilidad. De modo que se recomienda a la solicitante realizar cuidadosamente las
correcciones sugeridas en éste requerimiento para continuar con el tramite.

La solicitante comprendera que la Oficina podra realizar una nueva busqueda segun las
modificaciones que se presenten como respuesta a éste requerimiento.

7. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad (Novedad, Nivel Inventivo y Aplicacion Industrial) del
Grupo 1: Reivindicaciones 1 a 19, 33 a 37 y 42 a 46, no se encuentran afectados. Sin
embargo, se requiere gue la solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias
a las objeciones realizadas en los numerales 4 y 5 del presente requerimiento.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

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 No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-06-11

Elabord: Eduardo Monroy Vega
Reviso: Leonardo Rojas Vega
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