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RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado como aparece al
pie de mi firma, en mi condicién de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término
legal previsto por el articulo 76 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPéSICION en contra de
la Resolucion No. 198, notificada por edicto desfijado el 13 de febrero de 2015.

1. ANTECEDENTES

1.} Lasolicitud de patente ventilada en este expediente fue presentada el 22 de diciembre de

2011, con un Capitulo Reivindicatorio original de 247 reivindicaciones.

1.2 El 12 de febrero de 2013 present¢ un Capitulo Reivindicatorto Modificado de 46

Reivindicaciones.

1.3 La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitié el poimer y Gnico examen de
fondo notificado por fijacidén en la lista No. 023 del 11 de junio de 2013, comrespondiente al

Oficio No. 9959, objetando la claridad y novedad de la presente invencion.
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1.3 En respuesta al primer examen de fondo, el 15 de octubre de 2013 presenté un Capitulo

Reivindicatorio Modificado con 22 reivindicaciones, proporcioné argumentos en favor de la

ciaridad y novedad de la materia limitada.

1.4 La SIC por medio de la Resolucion No. 198, notificada por edicto desfijado el 13 de

febrero de 2015, niega las Reivindicaciones | a 22 por supuesta falta de novedad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolucion recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de

invencién para las reivindicaciones contenidas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado

presentado junto con mi respuesta al primer v uinico examen de fonde, o en su defecto

aquellas reivindicaciones que el Despacho considere cumplen con los requisitos de

patentabilidad.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1 Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar la falta de
novedad de las Reivindicaciones 1 a 22 en la Resolucidén aqui recurrida, respetuosamente difiero
del andlisis expuesto y procedo a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las

[N

motivaciones técnicas que desvirtiian la posicion de ese Despacho.

a- El Despacho insiste que la presente invencién, a pesar de las drasticas
madtficaciones realizadas sobre ¢l Capitulo Reivindicatoric Modificado adjunto a mi respuesta

al primer y unico examen de fondo, carece de novedad a la luz de US2006/070711 (D1).
Una vez mas, la SIC argumenta que, de acuerdo con la tabla presentada a continuacién, la

presente invencion carece de novedad en vista de que todas las caracteristicas esenciales del

meétodo de la Reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en D1,
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Caracteristicas Esenciales

321

Un métodoe para preparar una fibra de kraft
que comprende:

Metodo para  converlir fiora  “lyocell”
(reivindicacidn 1), en el proceso se reduce el
grado de polimerizacion de pulpas (Parr. 0001}

blanquear una pasta celuldsica de kraft usando
un proceso de blanqueamiento de multiples
etapas:

El proceso comprende contactar una pulpa gue
comprende celulosa y hemicelulosa con un
oxidante y un catalizador (reivingdicacion 1). El
proceso comprende una secuencia de mutiples
etapas (reivindicacién 14)

y oxidar 1a pasta de kraft durante una ¢ mas
etapas del proceso de blangueamiento de
miltiples etapas con perdxido y al menos un
catalizador de hierrg o cabre, bajo condiciones
acidas

E! cafalizador para reducir e grado de
polimerizactén de la celulosa de |a pulpa se
provee en el estado £, 0 antes del estado E pero
después def estado D o antes dé ambos estados,
D y £. se agregan en el estado E, ¢l catalizacor,
que puede ser Cu o Fe peroxido de hidrdgeno y
opcicnalmente hidrGxido de sodio o un acide para
mantener €l pH entre 2 y 8 (reivindicacion 2,
Tabla 1 de ejemplo A, Pam. 0017 v 0019}

V¥ por un periodo de tiempo que varia entre los
40 a 80 minutos a una temperatura entre 60 a
80°C;

La temperatura esta dentro de un rango de 50°C
a alrededor de 100°C, 70 a 90°C, entre 60 a 80
minutos (reivindicacion 4, Parr. Q019, 0037, 0038,
0039). Los ejemplos revelan temperaturas de
88°C, 68°C, tiempos de una hora (Ejemplos C, D,
E, F).

en donde el proceso de blanqueamiento de
multiples etapas comprende a! menos una
etapa de blanqueamiento sequlda de la etapa
de oxidacion.

La secuencia de blanqueo puede estar provista
de una segunda etapa £ que se uliliza para el
control def indice de cobire. Sila segunda etapa E
esta precedida por una etapa D, es ventajoso
afiadir e! catalizador, hidroxido de sodio, y
perdxido de hidrdgeno para reducir el grado de
polimerizacion de 1z celulosa entre las etapas E v
D, yva que el efluente de una etapa D
normalmente tiene un pH de aproximadamernte 2
a aprorimadamente & {Reivindicaciones 14 v 15,
Parr. 0020, Fig. 1), ademas, se presenta una
segunda etapa D2 (Parr. 0029), Fig. 1).

i) El Despacho agrega que las Reivindicaciones 16 a 20 reclaman resultados

a alcanzar pero que al verse afectados por novedad por la Reivindicacion 1, tampoco cumplen

con los requisitos de patentabilidad.

En respuesta a mis argumentos contenidos en mi respuesta al primer y

unico examen de fondo, el Despacho sefiala, respecto a 1a novedad del proceso reclamado que:

las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas esenciales de la
invencion las cuales definen la invencién y la hacen diferente del estado de la
técnica, y, por tanto, constituyen la solucidén al problema técnico que intenta
resolver la invencion y la descripcion incluye esos detalles que son realmente
necesarios para definir y comprender la invencién y sus diversas modalidades.
Por tal razdn las reivindicaciones no deben estar redactadas de manera general
es aun susceptible a ser afectadas por ¢l arte previo; <

en cuanto al catalizador utilizado, D1 revela hierro y cobre en sus procesos y
que éste divulga el uso de hidréxido de sodio o un dcido para mantener el pH

enfre 2 y 8§ de manera opcional, por lo que no existe una diferencia

fundamental entre D1 v la invencion,
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- en cuanto al nimero de cobre, D1 explica que el control del indice de cobre es
un proceso alternativo y que la Tabla 13 de la presente invencién muestra
datos sobre dicho indice, por lo que se muestra un control del indice de cobre
en la presente;

- en cuanto al peréxido de hidrégeno, D1 divulga que esta sustancia se agrega
en el estado E pero después de un estado D, por lo que DI presenta un proceso
de blanqueamiento y oxidacién en una o mas etapas, tal como la presente
invencion;

- rtespecto al “papricycle”, D1 muestra que ésta ¢s una etapa adicional que no es

necesariamente un proceso separado de blanqueamiento y oxidacién.

b- En primer lugar, con el d4nimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud,
me permito adjuntar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al
Capitulo Reivindicatorio Modificado presentado el 15 de octubre de 2014 en respuesta al primer

y unico examen de fondo, donde se incluyé como caracteristica esencial que el proceso de

blanqueamiento de multiples etapas no tiene ninguna ctapa alcalina posterior a la etapa de

oxidacidn, que encuentra soporte en el parrafo [046] del Capitulo Descriptivo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna manera implican
una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud

inicial. Por el contrario, dichas modificaciones corresponden a una limitacion de la materia

reclamada.

c- i} Ahora bien, en cuanto a la novedad de la presente invencién, me permito
resaltar nuevamente que las ensefianzas de D1 son completamente contrarias a la materia
reclamada. Mas especificamente llamo la atencion del Despacho sobre el hecho que D1 divulga
como el tratamiento alcalino es necesario que la etapa de oxidacion de se lleva a cabo en medio

acido y es esencial que la etapa de oxidacién sea anterior a una etapa de blanqueamiento alcalina

para reducir el indice de cobre, particularmente en;

- el parrafo [0003] en donde se menciona que pard que sea util en la
manufactura de lyocell, la pulpa debe tener cierto rango de indice de cobre;
- ¢l parrafo [0006] que establece que el proceso llevado a cabo a bajo pH

requiere un tratamiento posterior con alcali para reducir el indice de cobre a

menos de 2;
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- el pamrafo [0015] cuando se menciona que la reduccion del grado de

polimerizacion se lleva a cabo a pH bajo, con un tratamiento posterior con

alcali, tal como hidréxido de potasio, se realiza para reducir el indice de cobre

a menos que o aproximadamente 2;

- e parrafo [0019] también menciona que la redu\cci_c'm del grado de

pelimerizacién a pH bajo requiere de un tratamiento posterior con hidréxido

de sodio para disminuir el indice de cobre a menos de 2;

- el parrafo [0065] es claro cuando menciona que la adicién de aleali es

necesaria para controlar ¢l indice de cobre a menos de 2;
- los Ejemplos E, F, H y J (¢jemplos en donde el proceso se lleva a cabo a pH
bajo) son muy claros al mencionar que hay un tratamiento alcalino posterior

(sugerido en el parrafo [0054] del Ejemplo E) necesario.

Asi las cosas, es evidente que existe una diferencia significativa entre la nueva Reivindicacion 1
(y sus dependientes) y D1. D1 explica que el método es expresamente con la intencién de una
degradacién de la fibra. Es mas, en el parrafo [0012] del arte previo dice que “l/a presente
invencion busca acelerar la degradacion de celulosa con un catalizador en una o mds etapas de
blanqueamiento o entre etapas para producir pulpas gque son adecuadas pbraJ la manufactura de
lyocell” (mi traduccién). En contraste, la presente invencién muestra como, de forma
sorprendente, posterior a una oxidacidn catalitica junto con por lo menos una etapa de
blanguearniento adicional que no es alcalina, el método de oxidacion divulgado en el Capitulo
Descriptivo puede resultar en un mejoramiento de la fibra sin degradacion fisica excesiva (ver
parrafos [0006] a [0009] y [0046]). Adicionalmente, llamo la atencién del Despacho sobre el

parrafo [0119] que dice explicitamente:

“En algunas realizaciones, la fibra de celulosa modificada tiene un indice de cobre
mayor que aproximadamente 2. En algunas realizaciones, el indice de cobre es
mayor que 2,0. En algunas realizaciones, el indice de cobre es mayor que
aproximadamente 2,5. Por ejemplo, el indice de cobre puede ser mayor que
aproximadamente 3. En algunas realizaciones, el indice de cobre oscila entre
aproximadamente 2,5 y aproximadamente 5,5, como entre aproximadamente 3 y

aproximadamente 5,5, por ejemplo entre aproximadamente 3 y aproximadamente
5' 2.“

Como se puede evidenciar, ¢l objetivo de la presente invencién es obtener fibras de celulosa

modificada con indices de cobre mayor a 2, ensefianza completamente contraria a las de D1.
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Con base en lo anterior, es evidente que existen diferencias significativas entre el arte previo
citado por el Despacho y la presente invencién, tal y como se encuentra en la Reivindicacién 1.
En este orden de ideas, también me permito agregar que D1 divulga que la oxidacion de la
celulosa resulta en un indice de cobre aumentado (una medida del conteni“do de carbonilos en la
celulosa), es conocimiento comun para la persona medianamente versada en la materia que la
celulosa oxidada torna muy sensible a un ataque alcalino posterior, Es decir, es bien sabido que
la celulosa que ha sido oxidada para aumentar su indice de cobre se degrada si es tratada con una
solucion alcalina, tal y como se presenta en D1. Por este motivo, adjunto la pagina 74 del libro
“Biopolymers from renewable resources™ (Anexo 1) en donde se explican los efectos de la
oxidacion de celulosa tanto en medios acidos, neutros y bdasicos (ver ultimos dos parrafos del
anexo). En contraste con las divulgaciones de D1, la presente invencion es clara al especificar

que cualquier etapa de blanqueamiento posterior a la_oxidacién no puede hacerse en medio

alcalina, de tal forma que se evita la degradacion sustancial que acarrean dichas etapas.

En este punto es importante resaltar que para fundamentar una afectacién valida contra la

novedad de una invencidn, el arte previo debe divulgar explicitamente todas y cada una de las

caracteristicas de la invencién’. Es més, el Tribunal Andino de Justicia H(TAJ) ha determinado

que para establecer una objecion valida contra la novedad, la divulgacion del arte previo debe ser

lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha

informacién_para reproducir y explotar la_invencién®. En el presente caso, D1 no divuiga

explicitamente un proceso de multiples etapas con la caracteristica esencial de evitar un

tratamiento alcalino posterior a la etapa de oxidacién como el reclamado en el Capitulo

Reivindicatorio Modificado adjunto, por tanto la materia de la presente invencién es novedosa
frente a D1.

11) Respecto a las conclusiones de la SIC sobre las Reivindicaciones 16 a 20
reclamando resultados a alcanzar, me permito aclarar que dicha afirmacion es incorrecta, ya que
solo las Reivindicaciones 18 a 20 reclaman resultados a alcanzar, mientras que las
Reivindicaciones 16 y 17 corresponden a modalidades preferidas del proceso de miltiples etapas
de la Reivindicacion 1. En este sentido, con respecto a los resultados a aléan_zar, y como bien lo
dice ¢l Despacho en su resolucion, son patentables en tanto pueden estar en un Capitulo
Reivindicatorio siempre y cuando las caracteristicas técnicas esenciales cumplan con los

requisitos de patentabilidad, que como demostré anteriormente, se cumplen.

' David Kaplan, ed., Biopolymers from Renewable Resources, Macromolecular Systems, Materials Approach
(Berlin; New York: Springer, 1998).

? Manual Andino de Patentes. (2004). Seccién 9.4, (disponible en htip://www.comunidadandina.org/public/
Eatcntes.pdl}

" Proceso 06-1P-89 (http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc); y Proceso 36-IP-
2004 {(hitp:/"www.notinet.com.cofserverfiles/servicios/archivos/30jul 04/ca36-04.htm)
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4, Finalmente, y s6lo a titulo ilustrativo no vinculante, deseo destacar que esta solicitud se
encuentra concedida en la Oficina de Patentes de Estados Unidos 8,778,136, en la que se ha

reconocido la novedad y nivel inventivo del proceso reivindicado.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros paises no son vinculantes en
el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decision en €l mismo sentido, si considero que
dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia
revindicada, ya que los criterios de evaluacidn y estudio aplicados para concluir la aceptacién de

dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

5. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el articulo 80 del Codigo de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que

todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera

individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que

lleven a esa Superintendencia a adoptar la decisién que estime frente a la solicitud aqui

formulada.
6. 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. 74.295

Anexos:
- Capitulo Reivindicatorio Modificado;
- Anexo 1: Pagina 74 de David Kaplan, ed., Biopolymers from Renewable
Resources, Macromolecular Systems, Materials Approach (Berlin ; New York:
Springer, 1998).

- Recibo de pago por 12 reivindicaciones adicionales
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Recurso de Reposicion)

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

blanquear una pasta celuldsica de kraft usando un proceso de blanqueamiento de
multiples etapas; y oxidar la pasta de kraft durante una o mads etapas del proceso de
blanqueamiento de multiples etapas con perdxido y al menos un catz;lizador de hierro o
cobre, bajo condiciones dcidas y por un periodo de tiempo que varia entre los 40 a 80
minutos a una temperatura entre 60 a 80°C;

en donde el proceso de blanqueamiento de miultiples etapas comprende al menos
una etapa de blanqueamiento seguida de la etapa de oxidacién, y en donde el proceso de
blanqueamiento de multiples etapas no tiene ninguna etapa alcalina posterior a la etapa de

oxidacion.

2. El método de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde el peréxido es peréxido de

hidrégeno.
3. El método de acuerdo con la Reivindicacidén 2, donde el catalizador es hierro.

4, El método de acuerdo con la Reivindicacidon 3, en donde el"pH de la etapa de

oxidacion varia entre 2 y 6.

5. El método de acuerdo con las Reivindicaciones 3 y 4, en donde el pH de la etapa de

oxidacidén varia entre 2 y 5.

6. El método de acuerdo con las Reivindicaciones 3 y 4, en donde ¢l pH de la etapa de

oxidacién varia entre 2 y 4.

7. £l método de acuerdo con la Reivindicacton 4, en donde el catalizador de hierro se
selecciona 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 acuerdo con la Reivindicacion 7, en donde el catelizador de hierro se

agrega en una cantidad entre 25 a 200 ppm de hierro con base en el peso seco de la pasta de
kraft.
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9. El método de acuerdo con la Reivindicacién 2, en donde el perdxido de hidrégeno

se agrega en una cantidad de 0.1% a 4%, con base en ¢l peso seco de la pasta de kraft.

10.  El método de acuerdo con las Reivindicaciones 2 y 9, en donde el peroxido de

hidrégeno se agrega en una cantidad de 1% a 3%, con base en el peso seco de la pasta de
kraft.

11.  El método de acuerdo con las Reivindicaciones 2 y 9, en donde el perdxido de

hidrégeno se agrega en una cantidad de 1% a 2%, con base en el peso seco de la pasta de
kraft.

12.  El método de acuerdo con las Reivindicaciones 2 ¥y 9, en donde el peroxido de

hidrogeno se agrega en una cantidad de 2% a 3%, con base en el peso seco de la pasta de
kraft.

13.  El método de acuerdo con la Reivindicacion 7, en donde el pH de la etapa de
oxtdacion varia entre 2 y 5, en donde el catalizador de hierro se agrega en una cantidad
entre 25 y 250ppm con base en el peso seco de la pasta de kraft a una consistencia de 1% a
15%, y en donde el peréxido de hidrégeno se agrega como una solucidn con una
concentracién de 1 a 50% y en una cantidad entre 0.1% y 1.5% con base en el peso seco de
la pasta de kraft.

14.  El método de acuerdo con la Reivindicacién 2, que ademds comprende la adicion de

vapor, ya sea antes o después de la adicién del perdxido.

15.  El método de acuerdo con la Reivindicacién 1, en donde al menos una etapa de
blanqueamiento seguida de la etapa de oxidacién no es una etapa de blanqueamiento

alcalina.

16,  El método de acuerdo con la Reivindicacién 1, en donde el proceso de
blanqueamiento de muiltiples etapas es un proceso de blanqueamiento de 5 etapas y en

donde la etapa de oxidacion se lleva a cabo en la cuarta etapa.
17. El método de acuerdo con la Reivindicacion 16, en donde el proceso de

blanqueamiento de mitiples etapas comprende una secuencia de DgEIDIE2D2, vy en.

donde la oxidacion ocurre en la etapa E2.
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18.  El método de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde la etapa de oxidacion

incrementa el contenido carboxilico y de aldehido de la fibra celulosica.

19.  El método de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde 1a etapa de oxidacion causa
una reduccidn en el indice de cristalinidad de 1a fibra celuldsica hasta un 20% respecto al
indice de cristalinidad inicial, medido antes de la etapa de oxidacién.

20.  El método de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde la etafJa de oxidacién
reduce el grado de polimerizacion de la fibra celulosica, en donde el grado de
polimerizacion se calcula a partir del 0.5% de viscosidad capilar CED medida de acuerdo a
TAPPI T230-om99.

21.  El método de acuerdo con la Reivindicacion 20, en donde ¢l grado de

polimerizacion se reduce a un rango de 350 a 1160.

22.  El método de acuerdo con la Reivindicacién 20, en donde el grado de

polimerizacion se reduce a un rango de 1160 a 1860.

33K o 3 ok ok 3 ke o o o ok o o e o ok ok ek ok ok
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74 Chap. 3 Polysaccharides - Cellulose

This limits the accessibility of the hydroxyl groups to reactants, There is no dif-
ference between the intrinsic reactivities of cellulose hydroxyl groups and the
hydroxyl groups of small molecules but in the case of cellulose the crystallinity
and solubility hinders the access of the hydroxyl groups to reagents. v

Krassig [166] gives a detailed discussion of the effect of the morphology and -

structure of cellulose on its reactivity and on cellulose substitution reactions,

As noted above, prior to the development of the LiCl-DMAC cellulose solvent,
permitting a homogeneous cellulose reaction medium, all cellulose reactions
were heterogeneous in nature, at least initially, due to the two-phase nature of cel-
lulose. That js, it is composed of crystalline and disordered regions. The hydroxyl
groups in the disordered regions react readily with various reactants; but the
crystalline regions, due to their close packing and extensive interchain hydrogen
bonding, are not readily accessible and initially reaction occurs mainly on the
surface of the crystallites,

Oxidative, acidic, and alkaline degradation of cellulose must be included in any
description of the modification of cellulose and indeed some commercially im-
portant products {e.g., microcrystalline cellulose) are prepared by these reactions.

The degradative reactions of cellulose occur at the glycosidic linkages that
connect the anhydroglucopyranose structural units. The above comments on
accessibility apply equally to the reactions resulting in celiulose degradation, That
is, the reactions occur first in the accessible, disordered regions.

The reaction of cellulose with various oxidizing agents under acidic, neutral, or
alkaline conditions not only leads to chemical modification, but invariable to
decreases in molecular weight (or degree of polymerization (D.P)), which in turn
leads to losses in strength properties. Indeed, this is one of the principal problems
encountered in the bleaching, an oxidative reaction, of cotton and wood fibers to
improve their brightness, v

The susceptibility of cellulose to oxidizing media is due to its polyhydric .

alcohol structure. The term oxycellulose has often been used to describe the
products of the oxidation of cellulose, but as it implies, to a specific structure, the
term oxidized cellulose is considered more desirable,

The oxidation of cellulose occurs by attack at the C2, C* and C* hydroxyl groups
producing carbony! groups. The aldehyde group at the C* position may be further
oxidized to & carboxylic group. Ketones may be formed at the C? or C’ positions
or both. The hemiacetal group (at C') of the terminal reducing end group may
also be oxidized to a carboxy! group (gluconic acid lactone).

Oxidation in neutral or acidic solutions gives oxidized celluloses of the
reducing type, that is, they have high copper numbers. In alkaline solutions, the
products have high contents of acid groups (as shown by absorption of the basic
dye, Methylene Blue) but have low copper numbers,

Oxidized celluloses exhibit an alkali sensitivity, that is, after oxidation treat-
ment with alkali results in a reduction in molecular weight. The work of Clibbens
and Ridge [167] and Davidson {168] showed that chain degradation during
oxidation is not due to scission of the cellulose molecule but results from the
formation of a chemical labile group sensitive to alkaline attack. This accounts for
the fact that some oxidized celluloses (high copper number, low number of acidic
groups} do not suffer chain degradation until treated with alkali.

3
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