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Asunto . Solicitud de patente para. AGENTE DE SUPRESION DE
POLVO l\
Solicitante : MIDWEST INDUSTRIAL SUPPLY, INC. \
Fecha de solicitud : 12 de diciembre de 2011 \\

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. 10668 notificado por fijacion en lista
el 25 de junio de 2013. _ \

|
2. Mediante oficio No. 10668 se puso en conocimiento del solicitante el inforJ‘ne que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solici.tud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la_claridad del& pliego
reivindicatorio, a la_ novedad de las reivindicaciones 21 a 33 en vista de los docur%entos
D1: US20070135561 y D2: US20060156961. y al nivel inventivo de las reivindicacic;nes 1,
2, 4.5 7 14y 15y 1 a6, ,8a10, 13 a 15y 17 en vista de los documentc\bs D1:
US20070135561 y D2: US20060156961, respectivamente. |

\
\
l

3. Respuesta a las objeciones

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

- . . \
desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos: 1\

|

\
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3.1 Modificacion de una solicitud en tramite

\
|
De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad

\
Andina, donde se establece que la modificacién de una solicitud es posible eﬁl cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliacion de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 29 reivindicaciones.
i
\

\

\

\
\

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

e Las reivindicaciones 3, 4, 6, 11, 16, 25 a 27 han sido eliminadas. \\l
¢ El pliego reivindicatorio ha sido modificado de manera que se ha eiiminado

el término “aproximadamente”.

e Se ha eliminado el término “un emulsionante”. \\

e Se ha modificado la reivindicacion 21 (nueva 15) con el fin de especi,‘ficar el
“polimero absorbente”. '\

e Amablemente sefialamos que en el pliego reivindicatorio no se encohtraba
la expresion “una o mas regiones”, por la tanto, la objecién elevadahacia
dicha expresién no tiene validez.

¢ Debido a que se ha eliminado la reivindicacién 11, la objecién con respecto
a las reivindicaciones 11 y 13 ha sido superada.

e Las reivindicaciones 1, 2, 5 (nueva 3), 13 (nueva 9), 14 (nueva 10), 15
(nueva 11), 17 (nueva 12), y 21 (nueva 6) han sido modificadas con el fin
de incluir caracteristicas técnicas adicionales como las proporciones) en
peso de hidréxido de potasio, metilsiliconato, agua, etc.

Asi, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de
sefialar la naturaleza de la invencién reivindicada y es evidente que las caracteristicas
técnicas esenciales de la invencion estan establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a |
claridad y concisién del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se
solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo
analisis de patentabilidad. ‘



3.2 Argumentos a favor de la falta de Novedad y Nivel inventivo

El articulo 16 de la Decisién 486 sefala lo siguiente:

“Articulo 16: Una invencion se considerard nueva cuando no esté com.irendida en
el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al deblico por
una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion 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 comparacion uno a uno de
sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencion 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
solicitud. Por lo tanto en caso que lleque a existir al menos una diferencia en dicha

comparacion, se afirma que la invencién Sl cumple con el requisito de noveda&.

Por otra parte, con respecto a nivel inventivo, el articulo 18 de la Decisidn 486
sefala lo siguiente:

El articulo 18 de la Decisién 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 18.- Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del

estado de la técnica.”

Una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese resultado
obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la
materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacion debe

colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema




técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento
disponibles en dicho momento. l\

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o|una
combinacion de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugeren.cias
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
manera obvia a la invencién reivindicada. Adicionalmente se considera que una mel_iora
sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicic.p de

nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnoldgico en la regla técnica. \1
A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con‘l el
analisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitarPos
atentamente la reconsideracién de las razones por las cuales se objeta la novedad y el

nivel inventivo, con base en la siguiente informacion: \
En primer lugar, sefialamos que la reivindicacion 1 ha sido modificada de Ital
manera que ahora incluye las limitaciones de las reivindicaciones 2 y 3, y de la misr‘na
do
una emulsién. En el parrafo [0012] del documento D1 se indica que “El método lO

manera la reivindicacién 15 ha sido modificada para incluir referencias a la mezcla sien

involucra el uso de una emulsion de polimero”. Debido a que el documento D1,
especificamente excluye el uso de las emulsiones de polimero, dicho documento no 1es
considerado valido para afectar la patentabilidad de la presente invencion.
Adicionaimente, el sefior Examinador sefiala que el documento D1 divulga “emulsiones
poliméricias” en el parrafo [0008]. Aungue esto es técnicamente cierto, esta declaracié‘m
se encuentra en la seccion del arte previo, y D1, en el parrafo [0012] renuncia
especificamente a la utilizacién de emulsiones de polimeros. Por lo tanto, el documento
D1 no puede ser usado para ensefar emulsiones de polimeros en este contexto.

Por otra parte, el nuevo pliego reivindicatorio contiene hidréxido de potasio \p
!
ni

metilsiliconato, componentes que no se encuentran divulgados ni en el documento D1
en el documento D2.

|
|
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Asi entonces, es claro que la materia de invenciéon revelada en la pre

sente

solicitud de patente se debe tener como novedosa e inventiva frente a las ensefianzas de

los documentos D1-D2 citados toda vez que los mismos no ensefian ni sugieren como un

todo las caracteristicas técnicas esenciales de la presente invencién (i.e. hidréxido de

potasio o metilsiliconato, utilizacién de emulsiones) y por lo tanto, una persona vers

da en

la materia no se veria motivada a predecir el efecto obtenido con la inclusién de hidi’éxido

de potasio o metilsiliconato y/o empleando emulsiones para obtener composic

iones

mejoradas que proporcionen aumentos en la capacidad de soporte de carga, capacidades

retardantes de polvo, propiedades repelentes de agua superiores y que puedan

administrarse en una fase de aplicacion unica.

Adicionalmente, en vista de las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio,

sefialamos amablemente que a partir de los documentos D1 y D2 del arte previo una

persona del oficio normalmente versada en la materia no estaria motivado derivar

obviamente la presente invencién.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no esta
condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en g
reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la
inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

ba en
ue se
altura

En consecuencia de lo anterior, la invencién de la presente solicitud de patente

tiene nivel inventivo y es nueva en vista de los documentos D1 y D2 del estado
técnica citados por el Examinador.

Del incorrecto analisis del nivel inventivo

de la

Dentro de los errores que ha cometido su Despacho en la aplicacion del método

estan:

- EIl Estado de la Técnica cercano a la invencion debe ser un documento

. . . .. |
que se encuentra en el mismo campo técnico que la invencion o trata de

solucionar el mismo problema o uno semejante. En caso de que haya

varios

documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento




gque menciona una funcién, propdsito, problema/ a resolver 6 actividad
[i
semejante al de la invencién. El Sefior Examinador ha citado dos documentos

I ,
como los mas cercanos; en consecuencia no ha uti!‘lzado el método de forma
’ .
correcta pues debe escoger un documento de acuerdo a las reglas que dicta

- el método. |

- Dado que se tomaron dos documentos simulté&eamente para realizar el
examen de nivel inventivo, no es posible que el Slc"eﬁor Examinador determine
la diferencia entre la invencién y estado de la técn'if"ca cercano pues se trata de
dos diferencias disimiles procedentes de las an;t'erioridades lo que conlleva
incongruencias en el analisis. . /

- Como se observa, la pregunta desarrollada por eHlExaminador es una pregunta
inapropiada de acuerdo con el método problem‘a-solucién pues la misma no
esta basada en la comparacién de la invencién', como un todo, frente a las
ensefianzas del documento mas cercado del<“estado del arte, sino en la
solucion propuesta al problema técnico frente ? los documentos donde dicha
solucion puede ser encontrada o sugerida, lo ,"que constituye un analisis en
retrospectiva (hindsight), el cual esta prohibido én nuestro ordenamiento.

- Dado que no se ha determinado el (singular) estado del arte mas cercano, no
es posible evaluar si la invencion reivindicada, partiendo del estado de la
técnica cercano y del problema técnico objetivo, habria sido obvia para la
persona medianamente versada en la materia.

- El Tribunal es claro en establecer que “El éxaminador no debe basarse en
apreciaciones personales; toda objecion respgecto a la falta de nivel inventivo
de una invencién debe probarse a partir del elestado de la técnica” (proceso 36-
IP-2010). Como ya se ha demostrado, el Sefior Examinador no ha probado la
falta de nivel inventivo toda vez que siguid una metodologia ajena a lo que
dicta la practica; en consecuencia las conclulsiones a las que llega se basan en
apreciaciones personales que son totalmente contrarias a lo que deberia hacer
el Sefior Examinador

En consecuencia, consideramos que el analisis hecho por el sefior Examinador
carece de validez.



CAVELIER |

ABOGADDOS

|

En el evento que su Despacho no esté de ac+erdo con los anteriores
planteamientos, respetuosamente solicitamos que se indique por qué los documentos
citados hubieran sido relevantes para prever la solucién al prolfiﬂema técnico aca sugerida,
cual es el documento mas cercano del estado del arte y 'f:uél era, a la fecha de la
prioridad, las ensefianzas globales del estado del arte frente a las cuales se debe evaluar
la presente invencion, para efecto de evitar un analisis en retllrospectiva (“hindsight” 6 “ex
post facto”) como el que se ha hecho en el presente caso. ll
, |

La respuesta a cada una de las anteriores preguntas,l es fundamental para efecto
de poder controvertir las objeciones de manera mas adecuada a la practica de patentes y
para controvertir la decision que se adopte ante la autoridad jurisdiccional, llegado el caso.

3.3 Conclusién ’l

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades validas
capaces de afectar la novedad de la invenciéon de la pre"sente solicitud. De la misma
manera, el documento D1, el documento D2, o su combinacion, no resultan anterioridades
validas capaces de afectar el nivel inventivo de la invencién (fie la presente solicitud.

_ (

Por lo tanto, consideramos que el Examinador esta pasando por alto que una
sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto
reivindicado es nuevo. Ademas, estd excluyendo el hecho de que el inventor en el
momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad
inventiva, pues la presente invencién no resulta de la mera extrapolacién de las
ensefianzas del arte previo, como se afirma. Se e%té desconociendo el mérito
investigativo empleado y que esta aportando una ventaja al arte previo.

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. 10668,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decisién 486 como el Lierecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
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solicitamos al Examinador expedir una nueva accién oficial que permita a mi represektada

contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

5. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 29 reivindicaciones

Sefor Director,

iz Bbrsia,
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REIVINDICACIONES

1. Una composicion para supresion de polvo, la composicion
caracterizada por:
un polimero acrilico;
un polimero de acetato de polivinilo;
un repelente de agua que comprende:
agua;
hidréxido de potasio; y
un metilsiliconato; vy,
glicerina, en donde los polimeros, la glicerina, y el agua forman una emulsion

acuosa de polimero acrilico de acetato de polivinilo.

2. La composicidén de la reivindicaciéon 1, en donde el polimero acrilico
esta entre 0% en peso y 40% en peso, el polimero de acetato de polivinilo esta
entre 0% en peso y 40% en peso, y la glicerina esta entre 0% en peso y 40% en
peso, el hidréxido de potasio esta entre 0.25% en peso y 3.75% en peso, el

metilsiliconato esta entre 2.5% en peso y 22.5% en peso, y el agua esta entre 50%

en peso y 95% en peso.

3. La composicidon de la reivindicaciéon 2, en donde el polimero acrilico
esta entre 0% en peso y 20% en peso, el polimero de acetato de polivinilo esta
entre 0% en peso y 20% en peso, la glicerina esta entre 40% en peso y 95% en
peso, el hidroxido de potasio esta entre 0.25% en peso y 3.75% en peso, el
metilsiliconato esta entre 2.5% en peso y 22.5% en peso, y el agua esta entre 0%

en peso y 40% en peso.

4. La composicidén de la reivindicacién 2, en donde el polimero acrilico y

el polimero de acetato de polivinilo incluyen una mezcla de homopolimeros.

5. La composicién de la reivindicacién 4, en donde los homopolimeros

polimero acrilico y polimero de acetato de polivinilo estan presentes en relaciones




desde 1:1 a 1:10.000 en masa de polimero acrilico a polimero de acetato de

polivinilo.

6. La composicién de la reivindicacién 4, en donde los homopolimeros
polimero acrilico y polimero de acetato de polivinilo estan presentes en relaciones

desde 1:1 a 1:10.000 en masa de polimero de acetato de polivinilo a polimero

acrilico.

7. La composicion de la reivindicacién 2, en donde el polimero acrilico y

el polimero de acetato de polivinilo incluyen una mezcla de copolimeros.

8. La composicion de la reivindicaciéon 1, en donde la composicion se
caracteriza por 0% a 25% en peso de polimero acrilico, 0% a 25% en peso de
polimero de acetato de polivinilo, 0% a 25% en peso de glicerina, 0.25% a 3.75%
en peso de hidroxido de potasio, 2.5% a 22.5% en peso de metilsiliconato de

potasio, y 50% a 95% en peso de agua.

9. La composicién de la reivindicacion 1, en donde el metilsiliconato es o

metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio.

10. La composicion de la reivindicacion 1, en donde la composicion se
caracteriza por 0.1% a 20.0% en peso de polimero acrilico y polimero de acetato
de polivinilo, 40.0% a 99.8% en peso de glicerina, 0.25% en peso a 3.75% en peso
de hidréxido de potasio, 2.5% en peso a 22.5% en peso de metilsiliconato y 0.1%

a 40.0% en peso de agua.

11. Un meétodo para mejorar suelo o materiales base de la via,

caracterizado por los pasos de:
(A)  proveer una composiciéon que comprende:
una emulsiéon de polimero acrilico, polimero de acetato de polivinilo,

|
|
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glicerina y agua; v,

un repelente de agua que comprende hidréxido de potasio, metilsiliconato

de potasio o siliconato de sodio, y agua;

(B)  aplicar la composicion al suelo 0 materiales base de la via; y

(C) dejar que la composicidén penetre el suelo o los materiales base de la
via.
12.

El método de la reivindicacion 11, en donde la composicién se
caracteriza por dos o mas de:

polimero acrilico en una cantidad desde 0% a 50.0% en peso;

polimero de acetato de polivinilo en una cantidad desde 0% a 50.0% en peso;
glicerina en una cantidad desde 0% a 50.0% en peso;

hidroxido de potasio en una cantidad de 0.25% en peso a 3.75% en peso;

metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio en una cantidad de 10%
en peso a 30% en peso; v,

agua en una cantidad de 65% en peso a 89% en peso; y

agua en una cantidad desde 50.0% en peso a 95.0% en peso.

13. El método de la reivindicacién 11, en donde el paso (B) se

caracteriza ademas por escarificar el suelo o los materiales base de la via antes de
aplicar la composicién al suelo o los materiales base de la via.

14. El método de la reivindicacion 13, caracterizado ademas por los
pasos de:
(D) explanar y compactar el suelo o materiales base de la via tratados; vy,
(E) aplicar una capa superior de la composicion.
15.

El método de la reivindicacion 11, en donde el paso (B) se caracteriza

ademas por mezclar mecanicamente la composicién con el suelo o materiales
base de la via.



16. Una composicion para supresion de polvo,

la composicion
caracterizada por:

un polimero super absorbente; en donde el polimero superabsorbente es

seleccionado del grupo que comprende amida acrilica polimerizada (PAM),

poliacrilato, PAM/copolimero de poliacrilato lineal, y PAM/copolimero de poliacrilato
entrecruzado;

hidréxido de potasio;

metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio; y,
agua.

17. La composicion de la reivindicacién 16, en donde la composicion se
caracteriza ademas por:

glicerina.

18. La composicion de la reivindicacién 17, en donde la composicién se
caracteriza ademas por:

una emulsion de polimero acrilico/polimero de acetato de polivinilo.

19. La composicion de la reivindicacion 16, en donde la composicién se
caracteriza ademas por:

una emulsién de polimero acrilico/polimero de acetato de polivinilo.

20. La composiciéon de la reivindicacion 19, en donde el polimero super

absorbente se selecciona del grupo conformado por amida acrilica polimerizada

(PAM), poliacrilato, PAM/copolimero de poliacrilato lineal, y PAM/copolimero de
poliacrilato entrecruzado.

21. La composiciéon de la reivindicacidén 16, en donde el polimero es

0.1% en peso a 25% en peso y el agua es 75% en peso a 99.9% en peso.

l
\
\
l
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22. La composicién de la reivindicacion 17, en donde el polimero es

0.1% en peso a 25% en peso, la glicerina es 0% a 60%, y el agua es 0% en peso\\a
99.9% en peso.

\
\

l

\

\

\
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23.

La composicién de la reivindicacion 18, en donde el polimero es
0.1% en peso a 15% en peso, la glicerina es 0% a 60%, la emulsién de polimero

acrilico/polimero de acetato de polivinilo es 0% a 40% en peso, y el agua es 0% en
peso a 40% en peso. |

\

|

|
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La composicion de la reivindicacion 19, en donde el polimero es
0.1% en peso a 15% en peso, la emulsién de polimero acrilico/polimero de acetato

de polivinilo es 0% a 40% en peso, y el agua es 0% en peso a 60% en peso.

25. La composicion de la reivindicaciéon 17, en donde el polimero es

PAM/copolimero de poliacrilato lineal, en donde el polimero es 3% a 7% en peso,

el agua es 37% a 39% en peso, y la glicerina es 56% a 58% en peso.

|
|

La composicion de la reivindicacién 16, en donde la composicion se \
. . |
caracteriza ademas por:

26.

hidroxido de potasio; y,

metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio.

27.

La composicion de la reivindicacion 19, en donde la composicion se
caracteriza ademas por:

hidréxido de potasio; vy,

metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio.

28. La composicion de la reivindicacién 18, en donde la composicién se

caracteriza ademas por:
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hidréxido de potasio; v, s
metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio. \

|

29. La composicion de la reivindicaciéon 18, en donde la composicic’m' se
caracteriza ademas por:
hidroxido de potasio; vy,

metilsiliconato de potasio o metilsiliconato de sodio.
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