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Nuestra Ref.: P2011/000213

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogot4, identificado tal como aparece al pie
de mi firma, en mi cardcter de apoderado de la sociedad solicitante, y actuando dentro del
término legal previsto por el articulo 51 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), me dirijo a su Despacho con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICION en contra
de la Resolucion No. 56736, notificada por edicto desfijado el 01 de noviembre de 2013.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de patente ventilada en este expediente fue presentada el 22 de diciembre de
2011. Una vez efectuado el examen de forma, se ordend publicar el extracto sin que hubiese

oposiciones por parte de terceros.

2. De conformidad con el articulo 45 de la Decision 486, se realizd el examen de fondo,
mediante Oficio No. 9959, en el cual se solicitd a mi representada que se pronunciara sobre las
objeciones efectuadas a la solicitud, referentes a la supuesta falta de claridad de claridad de las
reivindicaciones, carencia de novedad y nivel inventivo. Dicho oficio fue notificado el 11 de
junio de 2013, y se otorgo un plazo de 60 dias habiles para que se diera respuesta al mismo, el

cual vencia el 05 de septiembre de 2013, teniendo en cuenta que no se contabilizaron los dias

festivos de dicho periodo ( 1 de julio; y 7 y 19 de agosto).
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3. El 02 de septiembre de 2013, dentro del término legal, mi representada presentd solicitud
de prérroga, la cual le otorgaba un término adicional de 30 dias para contestar el examen de

fondo, el cual vencia el pasado 18 de octubre de 2013, contados a partir del 6 de septiembre y

sin contabilizar los dias festivos de dicho periodo (14 de octubre de 2013). Adjunté una copia de

la solicitud de prérroga para su referencia inmediata.

4. El 15 de octubre de 2013, dentro del término legal, procedi a presentar la respuesta al
examen de fondo, resolviendo las objeciones realizadas por la SIC y aportando un nuevo
Capitulo Reivindicatorio Modificado, con el animo de brindar mayor claridad a la materia

reivindicada. Adjunté una copia de dicha respuesta para su referencia inmediata.

5. Sorprendentemente, el pasado 01 de noviembre de 2013, se notificd la Resolucién No.

56736, cual se negaba la patente de invencidn puesto que supuestamente no se_habia dado

respuesta al examen de fondo dentro del plazo establecido.

II. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolucion por la cual se denegd la patente, vy en su lugar se evalten los
argumentos dados por mi representada por medio de la respuesta al examen de fondo emitido

para la solicitud de la referencia, el cual fue radicado en el pasado 15 de octubre de 2013.

III. FUNDAMENTO DEL RECURSO

1. Tal y como se manifestod en el acapite de antecedentes, el 02 de septiembre de 2013 mi
representada presentd solicitud de prorroga para dar contestacion al oficio No. 9959, notificado
por fijacidn en lista de fecha 11 de junio de 2013, por lo que dicho término vencia el pasado 18

de octubre de 2013.

2. Teniendo en cuenta que mi representada presentd la respuesta al examen de fondo el 15
de octubre de 2013, dentro del término legal establecido, consideramos que la SIC cometié un
error involuntario al calcular el plazo para dar respuesta al examen de fondo, por lo que mi
representada no debe ser sancionada con una negacién de la patente. Por ello, para sanear esta

situacion, la SIC debe revocar la Resoluciéon 56736, evaluando los argumentos presentados
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oportunamente por mi representada, y continuar con el trdmite bien sea por medio de un segundo

examen de fondo, o decidiendo con fundamentos sobre la patentabilidad de la invencién.
IV. PETICION
Por las razones expuestas, atentamente solicito a su Despacho que revoque la determinacion de

negar la proteccion a la solicitud de patente de la referencia, para que en su lugar se continie con

el tramite, evaluando los argumentos presentados por mi representada como respuesta al examen

de fondo.
V.  NOTIFICACION

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogota.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74295

Adjunto: lo mencionado
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Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamenta en el Articulo 45 de la
Decision 486 de la Comisign de fa Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios 60 a 151 reverso 22/diciembre/2011
Reivindicaciones: Rad. N° 11-177198-00004-0000 12/febrero/2013
Dibujos: Folios 148y 148 reverso 22/diciembre/2011
Prioridad: US 61/182,000 28/mayo/2009

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién 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 salicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
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adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) 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 46.

Titulo de la solicitud: “Celulosa modificada a partir de fibra quimica kraft y métodos para
fabricar y utilizar la misma” (Fl. 1),

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar una fibra
versatil, con buenas caracteristicas de absorbencia y/o capacidades para el control de
olares manteniendo al mismo tiempo buenas caracteristicas de brillo, y métodos sencillos
para madificar la fibra de celulosa que puedan mejorar las funcionalidades del &cido
carboxilico y el aldehido y que no degraden extensivamente la fibra de celulosa.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una fibra kraft de
madera blanda madificada y un método para fabricar una fibra kraft modificada.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): D 21 C 9/10, 9/16.

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

Se requiere presentar todas las caracteristicas técnicas que se consideran esenciales en
las reivindicaciones independientes (1 y 24), tales como condiciones de operacién
(temperaturas, presiones, concentracion de los componentes, etc.) en la reivindicacién de
método y caracteristicas estructurales (componentes y sus proporciones) en la
reivindicacion de producto; dejando en las reivindicaciones dependientes las
caracteristicas técnicas particulares.

Se sugiere redactar las reivindicaciones independientes en dos partes, donde la primera
parte (preambulo) sitie el objeto de la invencién dentro del contexta técnico, lo que se
conoce y no se reclama ningun privilegio, y la segunda parte (parte caracteristica) donde
se define claramente lo que se considera novedoso y se desea proteger; éstas dos partes
separadas por expresiones tales como: caracterizado por, que comprende o similares.

Términos tales como: “aproximadamente”, principalmente, alrededor de, reivindicaciones
5,7a10,19a 27, 30 a 33, 35y 38 a 46, son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir
la invencién del estado de la técnica. Se sugiere sustituir el término “aproximadamente”
por términas precisos o rangos concretos.

Las reivindicaciones 4, 8, 22, 23, 30, 31, 33, 35 y 45, no limitan adecuadamente el

alcance porque hacen opcional a la caracteristica. Se sugiere incluir las caracteristicas
opcionales en otras reivindicaciones dependientes.

Expediente 11-177198- -5 ler Art 45,
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La caracteristica: “en donde el catalizador es hierro”, reivindicacion 7, ya esta tratada en
la reivindicacién 4; por lo tanto, se sugiere retirar dicha expresién y hacer la reivindicacion
7 dependiente de la reivindicacion 4.

La caracteristica: "donde el peréxido es perdxido de hidrégeno”, reivindicacion 9, ya esta
tratada en la reivindicacién 3; por lo tanto, se sugiere retirar dicha expresion

Se recuerda que una reivindicacién 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.

Las reivindicaciones 16 a 23, 28, 30 a 32, 35, 38, 39, 41, 42 y 45 que tratan del
incremento en el contenido carboxilico, el contenida de aldehido y el contenido de cetona,
la disminucion del indice de cristalinidad, la reduccion en el grado de polimerizacion, la
compresibilidad de la fibra, la viscosidad capilar CED, el brillo de la fibra, la resistencia
especifica de cero envergadura en hiimedo, el escurrimiento estandar canadiense, el
indice kappa, el indice de longitud rizo y la capacidad de absorcién de la fibra, ademas de
la expresién: “wna viscosidad capitar CED 0.5% de menos de aproximadamente 10
mPa.s, un brillo ISO de al rmmenos 88" de la reivindicacion 24, se refieren a efectos,
ventajas o resultados a alcanzar del praceso, lo cual no es aceptable como caracteristicas
técnicas. Por lo tanto, se requiere retirar dichas reivindicaciones y expresiones del pliego.
Se recuerda que una reivindicacién no debe estar caracterizada en términos de usos,
resultados a obtener, efectas o ventajas.

Se recuerda que una reivindicacidon de producto debe estar caracterizada por sus
caracteristicas técnicas estructurales, es decir su composicidn (componentes y sus
proporciones), la dispasicion de dichos componentes en el producto y/o los materiales de
dichos componentes.

Expresiones como: “al menos”, “menos de”, "por' lo menos”, “menos que”, reivindicaciones
24, 28, 29, 31, 32, 36 a 38, 40 a 43 y 46, no limitan correctamente e} alcance de dichas
reivindicaciones porque no presentan un limite maximo para las caracteristicas técnicas
tratadas. Se sugiere sustituirlas por rangos concretos.

Se requiere convertir la mediad de presién “10 psi”, reivindicacion 46, a su
correspondiente valor en la unidad del Sistema Internacional. Asi misma, emplear el
simbolo correcto para los centimetros cubicos, segin el Sistema Internacional de
Unidades.

5. Determinacidn del Estado de la Técnica
E! estado de |a técnica se determind con base en la fecha de presentacion de |a solicitud

de prioridad: mayo 28 de 2009 y se encontré el siguiente documento que anticipa el
objeto de esta solicitud:
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Item Documento Titulo Fecha de Publicacidn
"Low pH treatment of pulp in a bleach sequence to
b1 US2006070711 produce pulp having low D.P. and low copper 06/abril/2006
. number for use in jyocell manufacture”

El documento D1' divulga métodos para reducir el grado de polimerizacion de pulpas sin
reducir sustancialmente el contenido en hemicelulosa (Parr. 1).

6 . Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Es importante mencionar que el siguiente examen de patentabilidad se realizé teniendo
en cuenta las objeciones del numeral 4 del presente requerimiento.

Novedad (Art. 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Un método para fabricar una fibra kraft modificada que
comprende: el blanqueamientc de una pasta kraft de celulosa con un proceso de
blanqueamiento de miltiples etapas, y oxidar la pasta kraft durante una o mas etapas del
proceso de blanqueamiento de multiples etapas con peroxido y un catalizador, en
condiciones - dcidas; en donde el proceso de blanqueamiento de miultiples etapas
comprende al menos una etapa de blanqueamiento después de la etapa de oxidacion.”
(Fl. 6, Rad. N° 11-177198-00004-0000).

Comparacidn de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Proceso kraft a través de una secuencia de
blanqueo de pulpa (Péarr. 12); la secuencia de
blanqueo puede comprender:

Método para fabricar una fibra kraft
modificada que comprende:

una o mas etapas de blanqueo que se designan por
las letras C, E, H, D, P y O. Cada etapa se refiere a
la quimica especifica usada en el blanqueo de la
pasta (Parr, 12);

el blanqueamiento de una pasta kraft de
celulosa con un proceso de
blanqueamiento de mUltiples etapas, y

De acuerdo con una realizacion de la presente
invencion, en un procesg de bajo pH de pH 2 a 8,
un catalizador, peréxido de hidrégenc e hidréxido
de sodio opcionalmente o un 4cido se afiaden a un
recipiente por delante de una etapa E (Parr. 19);

oxidar la pasta kraft durante una o0 mas
etapas del proceso de blanqueamiento de
mdltiples etapas con perxido y un
catalizador, en condiciones acidas;

“en donde el proceso de blanqueamiento de
multiples etapas comprende al menos una
etapa de blanqueamiento después de la
etapa de oxidacién.

La secuencia de blanqueo puede estar provista de
una segunda etapa E que se utiliza para el control
de indice de cabre.

Si la segunda etapa E esté precedida por una etapa
D, es ventajoso anadir el catalizador, hidréxido de
sodio, y peréxido de hidrégeno para reducir el grado
de polimerizacion de la celulosa entre las etapas E

1 hitpAvwwe.treepatentsonling.caom/20060070712.pdt
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Caracteristicas esenciales D1

y D, ya que el efluente de una etapa D normalmente
tene un pH de aproximadamente 2 a
aproximadamente 8 (Parr. 20, Fig. 1);

Ademas, se presenta una segunda etapa D2 (Parr.
28, Fig. 1).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de la
reivindicacion 1 habfan sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la
materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 15 no mencionan alguna caracteristica
que haga nueva la solicitud, por ende, tampoco cumplen con lo establecido en el
mencionado articulo 16 de la Decision 486, ya que el documento D1 las anticipa de la
siguiente forma: Reivs, 2 y 4: los catalizadores preferidos son cationes de hierro y cobre:
Fe (i), Fe (I}, Cu (Il) {Parr. 17); Reiv. 3: perdxido de hidrdgeno (Parr. 19); Reiv. 5 un
proceso de bajo pH de pH 2 a 8 (Parr. 19); Reiv. 6: tratamiento de la pulpa con una
combinacion de sulfato ferroso y peréxido de hidrégeno (Parr. 3} ¢ cloruro de hierro (Tabla
1); Reiv. 7. En cualquiera de las etapas E utilizados para reducir el grado de
polimerizacién, una cantidad eficaz de catalizador estd en el intervalo de
aproximadamente 0,1 ppm a aproximadamente 30 ppm basado en el peso de la pulpa
(Parr. 18); Reiv. 8: Una cantidad eficaz de perdxido de hidrogeno es de aproximadamente
1% a aproximadamente 3% basado en el peso de la pulpa (Parr. 18); Reiv. 9: un proceso
de bajo pH de pH 2 a 8 (Parr. 19), una cantidad eficaz de catalizador esta en el intervalo
de aproximadamente 0,1 ppm a aproximadamente 30 ppm basado en el peso de la pulpa,
una cantidad eficaz de per6xido de hidrégeno es de aproximadamente 1% a
aproximadamente 3% basado en el peso de la pulpa (Péarr, 18), en la primera etapa E, la
consistencia de la pasta se mantiene a alrededor de 10% con adicién de agua (Pé4rr. 26);
Reiv. 10: en la primera etapa E, la temperatura es de aproximadamente 75 °C a alrededor
de 90 °C. La duracion de esta etapa es de aproximadamente 50 a aproximadamente 90
minutos (Parr. 26); Reiv. 11: En la segunda etapa D1, La temperatura es de
aproximadamente 70 °C a alrededor de 85 °C (Parr. 27); Reivs, 12 y 14: En la segunda
etapa D2, bloque 110, se adiciona diéxido de cloro (Parr. 29, Fig. 1); y Reivs, 13 y 15:
Haciendo referencia a la figura. 1, se proporciona una secuencia de blanqueo
representante que incluye una etapa Do (bloque 102), Es 1 etapa (bloque 104), la etapa D,
(blogue 106), la etapa Ep, (blogue 108), y una etapa D. (bloque 110) (Parr. 21);

7. Conclusién

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asf;

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

Dt US2006070711 1ai5 Novedad/ Nivel inventivo

Expediente 11-177198- -5 ler Art 45,
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 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 fa 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 cancesion, se denegara {a 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 |e recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a madificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagara fa tasa de maodificaciébn voluntaria pero si [a correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal ), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

. N
i e s N

Ry S
e
o

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Creacionss (c}

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

Elabord: Eduardo Monroy Vega
Reviso: Leonardo Rojas Vega

Expediente 11-177198- -5 ler Art 45.
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Re:  Expediente N°. 11-177.198
Solicitud de Patente de Invencién titulada: “CELULOSA MODIFICADA A
PARTIR DE FIBRA QUIMICA KRAFT Y METODOS PARA FABRICAR Y
UTILIZAR LA MISMA”
Solicitante: GP CELLULOSE GMBH
Nuestra Ref: P2011/000213

SOLICITUD DE PRORROGA
PARA AUTO DE FONDO (Art. 45 Decision 486)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado tal como aparece
al pie de mi firma, en mi condicién de apoderado de la sociedad de la referencia,
respetuosamente me permito solicitar una prorroga de 30 dias adicionales, permitida por el Art.
45 de la Decision 486 de la Comision Andina, para dar respuesta adecuada al auto notificado por
Estado No. 023 de fecha 11 de junio de 2013. Adjunto recibo por valor de $103.000 pesos para
cubrir la tasa de prérroga segun la Resolucién No. 79462 de 21de diciembre de 2012,

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
CC. No.79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Adjunto: Recibo por $103.000

Oficina Bogota: Carrera 5 N° 34-03, Bogotd 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax:+ 57 (1) 601-7799
Oficina Medellin: Carrera 43A N° { Sur-31, Of. 403, Medellin 050021, Colombia; Tel y Fax: +57 (4) 266-0392

e-mail: officef@olademoure.com - www.olarlemoure.com
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CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, identificado tal como aparcce al pic de

mi firma, en mi cardcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar Jo siguicnte

antc cl auto ecmanado por csc Despacho, dentro del plazo legal de prorroga previsto cn el articulo 45

de la Dccision 486 cn los siguicntes términos:

B En primer lugar, con cl 4nimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modifieado, que rcemplaza cn su totalidad cl

Capitulo Reivindicatorio presentado ¢l 12 de febrero de 2013.

Asi entonceces, ¢l Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguicntes cambios:

sc agregaron las limitaciones de las antiguas Reivindicaciones 2 y 10 cn la

Reivindicacion 1;

sc agregaron las nucvas Reivindicaciones 5 y 6, que encueniran soportc cn Ja antigua

Reivindicacion 5;

sc agregaron las nucvas Reivindicaciones 10 a 12, que encucntran soporte cn la antigua

Reivindicacion §;
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- dc la nucva Reivindicacion 18 (antigua Relvindicacion 16) sc climina cl contenido de
aldchido;

- la nucva Reivindicacién 20 (antigua Reivindicacion 18) incluye cl método de medicion
del grado dc polimerizacion dc la fibra de kraft, que encuentra soporte cn la pagina 74
del Capitulo Descriptivo;

- sc climinaron las Reivindicaciones 14 y 21 a 46;

- sc climinaron complctamente los términos “aproximadamentc”, “alredcdor de” vy

“principalmentc”.

Valga anotar quc las modificaciones cfectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con
lo cstipulado cn ¢} Articulo 34 de la Decision 486, ya que dstas de ninguna mancra implican una
ampliacion dc la proteceion correspondicnte a la divulgacion contenida cn la solicitud inicial. Por cl

contrario, éstas corrcsponden a una dréstica limitacion de la matcria reivindicada.

2. a- El Examinador scfiala que ¢l Capitulo Reivindicatorio no cs claro ni conciso, por las

siguicntcs razoncs:

- las Reivindicaciones 1 y 24 no contienen todas las caracteristicas téenicas csenciales
quc definen apropiadamente la invencion, tales como condicioncs de operacidn y
caracfcristicas cstructurales;

- las Reivindicaciones 5, 7 a 10, 19 a 27, 30 a 33, 35 y 38 a 46 conticnen términos
como “aproximadamente”, “principalmente”, “alrcdedor de”, “al menos”, “por lo
mcnos” y “menos que” que no permiten precisar cl alcance de la materia reclamada;

- las Rcivindicaciones 4, 8, 22, 23, 30, 31, 33, 35 y 45 no limitan adccuadamente Ja
malcria a reclamar, pucs mencionan caracteristicas opcionales;

- la Reivindicacion 7 reclama la caracteristica “‘donde cl catalizador cs hicrro”, quc ya
sc cncuentra reclamada cn la Reivindicacion 4;

- la Reivindicacion 9 rcclama la caracteristica “donde ¢l perdxido es peroxido de
hidrégeno”, que ya sc cncuentra reclamada en la Reivindicacion 3;

- las Reivindicaciones 16 a 23, 28, 30 a 32, 35, 38, 39, 41, 42, 45 rcclaman o conlicnen
frascs quc hacen rcferencia a efcctos, ventajas o resultados a alcanzar, lo cual no cs
aceptable como caracteristica técnica,

- ¢l lixaminador sugicre cambiar la medida “10 psi” de la Reivindicacion 46 al sistema

intcrnacional de unidades.
12l Iixaminador sugicre realizar las correcciones y limitacioncs nccesarias.
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b- Iin primer lugar, llamo respetuosamente la atencidn del Examinador sobre ¢l Capitulo
Reivindicatorio Modificado adjunto, el cual rcclama espeeificamente un método para preparar fibra
de kraft, quc comprende (a) blanquear de una pasta cctulésica de kraft usando un proccso de
blanqueo de maltiples ctapas, y (b) oxidar la pasta de kraft durantc una o més etapas del proceso,
con al menos un catalizador dc hierro o cobre y peroxido bajo condiciones acidas y rangos
especificos de tempceratura (60 a 80°C) y ticmpo de reaccion (40 a 80 minutos), por lo que dicho
método sc cncucntra adecuadamentc descrito por sus caracteristicas téenicas a través de una

sccucncia logica de pasos (pasos (a) y (b)).

Al respecto, vale la pena considerar que un inventor csté cn su derecho de reclamar proteccién para

la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar 1a amplitud de éste, sicmpre y

cuando sc conserve cl principio de unidad dc invencion y no haya artc previo que afecte su
patentabilidad. 1is decir, una reivindicaciéon puede ser tan amplia como sc requicra para asi poder
cnmarcar la totalidad dcl concepto inventivo desarrollado y no solamente las modalidades preferidas
o cspecificamente ejemplificadas en la solicitud. Asi, no existe requerimiento alguno que implique
nceesariamente definir todas y cada una de las caracteristicas de la preseate invencion con basc a las
modalidades del Capitule Descriptivo, como condiciones especificas de operacién, ya que lo
fundamcntal cs que cl Capitulo Descriptivo proporcione la informacién neccsaria para que la
persona medianamentc versada cn la materia pueda reproducir fa invencién, sin tener que acudir a

experimentacion adicional cxcesiva.

Adicionalmente, me permito resaltar que ¢l Manual Andino de Patentes (MAP) cstablece claramente
quc “l.a scpunda clasc basica dc reivindicacién [de procedimicnto] sc aplica a todo tipo de
aclividades quc supongan la utilizacién de cualquier producto material para cfectuar cl
procedimicnto.  Dichas actividades se pucden ¢jercer sobre productos materiales, encrgia, otros
procesos (por cjemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la lcgislacién lo

ol
permite™ .

Por lo tanto, la materia reclamada cn la presente invencidn pertencee especificamente a
una reivindicacion de procedimicnto, a todas luces contemplada y permitida por la legislacion

vigenic.

A su vez, la nueva Reivindicacion 8 (antigua Reivindicacion 7) ya no incluye ¢l término “dondc cl
catalizador ¢s hicrro y sc agrega (...)", sino que ahora rccita “dondc ¢l catalizador de hicrro se
agrega (...)7, lo cual implica que csta reivindicacién ya no reclama maferia que s¢ encontraba

antcriormente reclamada por la nueva Reivindicacion 3 (antigua Reivindicacion 4). 1De mancra

' Manual Andino de Patentes. (2004). Seccién 4.2 (disponible en http://www.comunidadandina.org/public/pateates.pdf).
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similar, la nucva Reivindicacion 13 (antigua Reivindicacion 9) reclama “donde el perdxido de
hidrégeno sc agrega (...)” evitando asi reclamar matcria ya reclamada por la nucva Reivindicacion 2

(antigua Reivindicacion 3).

De mancra similar, las nucvas Reivindicacioncs 4 y 9 (antiguas Rcivindicacioncs 5 y 8,
respectivamente) ya no reclaman varias opciones, sino un rango especifico de pll, cn las nucvas

Reivindicaciones 4 a 6, y de cantidad de perdxido de hidrogeno, en las Reivindicaciones 9 a 12.

Por otra parfe, me permito resaltar que cl MAP?, y la Guia para Examecn de Solicitudes de Patente y
Modelo de utilidad de la SIC? establecen que “el resultado a alcanzar no cs una caracleristica técnica
de la invencion. Pucde aparceer en la reivindicacion, pero sicmpre acompaiiando las caracteristicas
téenicas que definen la invencion”. De csta mancra, las nucvas Reivindicacionces 18 a 22 (antiguas
Reivindicaciones 16 a 20, respectivamente) deben ser reconocidas como reivindicaciones
accptables, pucs reclaman resultados a alcanzar por el método de de la Reivindicacidn 1. Es decir,
gstas rcivindicacioncs rcclaman resultados a alcanzar, que sc cncuentran acompafiados dc las

caracicristicas t¢enicas csenciales mencionadas en la reivindicacion de la cual dependen.

Finalmente, me permito resaltar que sc climinaron las Reivindicaciones 21 a 46 del Capitulo
Reivindicatorio, por lo cual considero superadas las objecioncs elcvadas respecto a dichas
rceivindicaciones.  Asimismo, los términos “aproximadamentc”, “alrededor de” y “principalmente™
fucron climinados completamente del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto. No obstante,
respecto a la presencia del término “al menos™ en las reivindicaciones, me permito resaltar que un

inventor csta en su derecho de reclamar proteccidn para la totalidad de un concepto inventivo

dcsarrollado, sin importar la amplitud de éste, sicmpre y cuando sc conscrve el principio dc

unidad dc invencién. En cste sentido, dicho término no cs de ninguna manera impreciso para los

propositos de la presente invencion, dado que éste determina sin lugar a dudas los requerimientos

cscneialcs minimos que deben cstar presentes en el proceso agui reclamado. 1.a climinacion de ¢ste

término solamente restringiria ¢l derecho dei solicitante a reclamar la totalidad de dicho concepte
inventivo desarrollado, cn ¢l cual resultaria 1a carencia de las caracteristicas minimas csenciales que

describen apropiadamente la presente invencidn.

" Manual Andino de Patentes.  (2004). Scccidn 4.6.6 (disponible en  htip//www.comunidadandina.org/public/
patentes.pdf).

¥ Giufa para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de Utilidad. Supcrintendencia de Industria y
Comercio (2012). Seccion 2.6.5.8 (disponible cn htip://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).
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kin conclusidn, atendiendo las sugerencias del Examinador y siguicndo los requerimicntos vigentes
de patentabilidad, cl Capitulo Reivindicatorio Modificado cumple con los requisitos de claridad y

concision cstablecidos por la Decisidon 486, ¢l MAP y la Guia dc la SIC.

3. a- El Examinador afirma que la patente US2006070711 (1D1) afccta [a novedad de las

Reivindicaciones 1 a 15 de la presente invencion.

El Hxaminador afirma que D1 divulga métodos para reducir ¢} grado de polimcerizaciéon de pulpas
sin reducir sustancialmente cl contenido cn hemicelulosa. 1] Examinador agrega que cl proceso sc
da a través de una sccucncia de blanqueo de pulpa de kraft que comprende una o mds ctapas de
blanquco, a un pll dc 2 a 8, un catalizador, peréxido de hidrégeno ¢ hidréxido de sodio un 4cido,
pucdc estar provista de una scgunda ctapa de oxidacidn posterior a una de blanqueco. Por lo tanto, cl
lixaminador concluyc que todas las caractcristicas del método de la Reivindicacion 1 dc la presente

invencion sc encuentran anticipadas por D1, al igual que sus reivindicaciones dependicntes.

b- En primer lugar, me permito resaltar que DI divulga un proceso para la reduccion del
grado dc polimerizacion de pulpas de fibras ccluldsicas a pH alto (superior a 8) y un proceso a ptl
bajo (dc 2 a 8) sin alterar significativamente el contenido de hemiceiulosa en la pulpa y manteniendo

un indice de cobre por debajo de 2.

Sin embargo, D1 divulga que dichos proccsos consisten en etapas multiples de blanqueamiento y
oxidacion con un catalizador scleccionado cntre varios metales, peréxido de hidrogeno e hidréxido
de sodio. Dc mancra contraria, la presente invencidn no incluye cl uso de hidrdxido de sodio cn
ninguna dc las ctapas dcl proceso de blanqueamiento y oxidacién. De hecho, 1a Reivindicacidn |

mgenciona cspeeificamente que ¢l blanqueamicnto y la oxidacién ocurren bajo condiciones Acidas.

Adicionalmente D1 divulga, para cl caso del proceso a pll bajo, una ctapa de control de indice de

cobre posterior a la ctapa de oxidacion que consiste en un tratamicento alcalino para reducir la

funcionalidad (cs decir, ¢l indice de cobre) que dura hasta unos 45 minutos. Asimismo, en los

proccsos de D1 la pulpa se somete a oxidacion dcida en una etapa A scparada, cntre las ctapas

dc blanqucamicnto D y I, que cs llamada papriciclo. Por el contrario, la presente invencién no

incluye un proceso de reducecion de indice de cobre en ninguna ctapa del proceso (tratamicnto

alealing), y ademds permite gue cl proceso de oxidacién de la pulpa ocurra simultdineamente con cl

blanqucamicento.
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A modo dc rcsumen, me permito presentar en la siguiente tabla las caracteristicas técnicas
mcncionadas previamente que diferencian al proceso de la presente invencién con cl procedimiento
divulgado cn D1, cn la cual sc hace cvidente que las caracteristicas escnciales de la presente

invencion no sc cncucntran explicitamente divulgadas cn cl arte previo:

¢ Caracteristica Fscneial Prescnte mvé_ni:)@_____ :—:__::_ o __“l)—l_____’______“
Reactivos d : Catalizador scleccionado entre varios
! bfdc IV(‘)S ' ) Catalizador de cobre o mctalcs (parrafo [0017])
‘EZ?[‘JFf‘lmlcn 0y hierro y perdxido Perdxido de hidrogeno (parrafo [0013])
e R Ilidréxido de sodio (pérrafo [0013])
+ Iitapas dc blanqucamicnto | . Lo Y s ST
! y oxidacién Simulténcas Por separado (papriciclo, parrafo |0022])
| pl1 del proceso de . T T [ Acido B-Bééié'o,naonac cl proccsb acido
| blanqucamicnto y Acido termina con una ctapa de tratamicnto
{ oxidacién oo alcalino (parrafo [00061) .

Por su partc, me permito agregar que los procesos divulgados en D1 presentan propositos totalmenic
diferenics y opucstos a los plantcados en la presente invencion, Micntras que la presente invencion

consiste cn un métedo de tratamicnto de pulpa de fibra dc kraft para aumentar su funcionalidad

(indice de cobre alto) debido al proceso deido de blanqueamicento y oxidacién, los métodos de DI

s¢ cnfocan cn la produccién de pulpa con baja funcionalidad (indice de cobre bajo), a través de

un proceso alealino de blanqucamicnto y oxidacién, o bicn un proceso acido con una ctapa

alcalina final, para su uso cn Lyoccll.

}in cste punto cs importante resaltar que para fundamentar una afcctacion valida contra la novedad

de una invencion, ct arte previo debe divulgar cxplicitamente todas y cada una de las caracteristicas

dc la invencion”. 1is mas, ¢l Tribunal Andino de Justicia (IAJ) ha determinade que para cstablocer

una objecion viélida contra la novedad, la divulgacion del arte previo debe ser lo suficieniemente

detallada para que una persona versada cn la materia pueda usar dicha informacion para reproducir y

explotar la invencién®. Ein ¢l presente caso, D1 no divulga explicitamente un proceso de miltiples

ctapas como ¢l reclamado en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, por tanto la materia dc

la presente invencion ¢s novedosa frente a DI

4. Por todo lo antcrior, considcro que las objeciones presentadas por El Examinador cn su
cxamen de fondo han sido resucltas y por consiguicnte solicito respetuosamente que el Despacho

ienga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y se proceda con la concesién de la patente.

Manual Andino de Patentes. (2004). Scccidén 9.4, (disponible en  http://www.comunidadandina.org/public/

patentes. pdf).
* Proceso 06-1P-89 (hitp://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-20035.doc); y Proceso 36-1P-2004

(http://www notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04. .htm)
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Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 dec Bogota
T.P. 74285

Ancxos: Capitulo Reivindicatorio Modificado.
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Un método para preparar una fibra de kraft que comprende:

blanquecar una pasta ccluldsica de kraft usando un proceso de blanqueamicnto de
multiples clapas; y oxidar la pasta dc kraft durantc una o mas ctapas del proceso de
blanqucamiento de multiples ctapas con peréxido y al menos un catalizador de bicrro o
cobre, bajo condiciones acidas y por un periodo de ticmpe quc varfa cntre los 40 a 80
minulos a una temperatura entre 60 a 80°C;

cn dondc cf proccso de blanqueamicnto de multiples clapas comprende al menos

una ctapa de blanqucamiento scguida de la ctapa de oxidacion.

2. ] método de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde ¢l peroxido ¢s perdxido de
hidrogeno.

3. Y] método de acucrdo con la Reivindicacion 2, dondc ¢l catalizador cs hicrro.

4. IJl método de acucrdo con Ja Reivindicacién 3, cn donde cl pl dc la clapa dc

oxidacidn varia entre 2 y 6.

5. Ll método de acuerdo con las Reivindicaciones 3 y 4, en donde ¢ pH de la clapa de

oxidacién variaentre 2 y 5.

6. El método de acucrdo con fas Reivindicaciones 3 y 4, en donde ¢l pll de la ctapa de

oxidacion varia cntrc 2 y 4.

7. il método de acucrdo con la Reivindicacion 4, en donde cl catalizador de hicrro sc
sclecciona de al menos uno entre sulfato ferroso, cloruro ferroso, sulfato de amonio ferroso,

cloruro férrico, sulfato de amonio férrico, o citrato de amonio férrico.
8. El método de acucrdo con la Reivindicacion 7, en donde ¢l catalizador de hicrro sc
agrega en una cantidad cntre 25 a 200 ppm de hicrro con base en ef peso sceo de la pasta de

krafi.

9. I:} método dc acucrdo con la Reivindicacién 2, en dondc ¢l perdxido de hidrogeno

sc agrega cn una cantidad dc 0.1% a 4%, con basc cn ¢l peso scco de la pasta de krafl.
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10. Ll método de acucrdo con las Reivindicacioncs 2 y 9, cn donde el perdxido de
hidrogeno sc agrega en una cantidad de 1% a 3%, con basc cn ¢l peso seco de la pasta de

kraft.

1. El método de acucrdo con las Reivindicaciones 2 y 9, en donde ¢l peroxido de
hidrégeno sc agrega cn una cantidad de 1% a 2%, con basc cn ¢l peso scco de la pasta de

kraft,

t2. Il método de acucrdo con las Reivindicaciones 2 y 9, en donde ¢l peréxido de
hidrégeno sc agrega en una cantidad de 2% a 3%, con basc cn ¢l peso scco de la pasta de

krafi,

13, il método de acucrdo con la Reivindicacion 7, en donde cl pll de la ctapa dc
oxidacion varfa cntre 2 y 5, cn donde el catalizador de hierro sc agrega cn una cantidad
cntre 25 y 250ppm con base cn cl peso seco de la pasta de kraft a una consistencia de 1% a
15%, y cn donde ¢l peréxido de hidrogeno sc agrcga como una solucién con una
concentracion de 1 a 50% y en una cantidad entre 0.1% y 1.5% con basc en cl peso seco de

la pasta de krafi.

14, il método de acucrdo con la Reivindicacion 2, que ademas comprendc la adicién de

vapor, ya sca antes o despuds de Ja adicién del perdxido.

15, Ll método de acuerdo con la Reivindicacion 1, cn donde al menos una ctapa de
blanqucamicnto scguida de la ctapa de oxidacién no cs una ctapa de blanqueamiento

alcalina.

16.  El método de acucrdo con la Reivindicacién 1, cn donde ¢l proceso dc
blanqueamicnto de multiples ctapas ¢s un proceso de blanqucamicnto dc 5 ctapas y en

dondc la ctapa dc oxidacion se lleva a cabo en la cuarta etapa.
17. El método de acuerdo con la Reivindicacion 16, en donde ¢l proceso de
blanqucamicnto de multiples etapas comprende una sccuencia de DoE1D1E2D2, y cn

dondc la oxidacidn ocurre en la ctapa 132.

8. El método de acucrdo con la Reivindicacién 1, en donde la ctapa de oxidacién

incrementa cl contenido carboxilico y de aldchido dc la fibra celulosica.
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19.  El método dc acucrdo con la Reivindicacion 1, en donde la ctapa de oxidacion causa
una rcduccidn en cl indice de cristalinidad de la fibra ccluldsica hasta un 20% rcspecto al

indice de cristalinidad inicial, medido antes de Ja ctapa de oxidacidn.

20. Il método dc acuerdo con la Reivindicacion 1, cn donde la ctapa de oxidacion
reducc ¢l grado de polimerizacion de la fibra celuldsica, cn donde ¢l grado dc
polimerizacidn sc calcula a partir del 0.5% de viscosidad capilar C1iD medida de acuerdo a

TAPPI1230-0m99.

21, 21 método de acuerdo con la Reivindicacién 20, cn donde cl grado dc

polimcrivacion sc reduce a un rango de 350 a 1160,

22, El método de acucrdo con la Reivindicacion 20, cn donde ¢l grado dc

polimerizacion sc reduce a un rango de 1160 a 1860.
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