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Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Sefiores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. 12 - 142.185

TiTULO: . “ELECTRODO PARA PROCESOS ELECTROQUIMICOS Y
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL MISMO”

INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

TRAMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 21.209 del 19 de noviembre de 2013.

SOLICITANTE:

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condicién de apoderado de la
sociedad INDUSTRIE DE NORA S.P.A., dentro del término legal, presento respuesta a
Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 21.209 del 19 de noviembre de 2013.

DE LA SOLICITUD DE PATENTE.
REIVINDICACIONES (Art. 30 D 486 y Art. 22 PCT)

El Examinador Técnico manifiesta:
‘Las reivindicaciones 4 y 5 no son claras porque la expresién “al menos” es
imprecisas, por lo cual no permiten distinguir la invencién del estado de Ia técnica.

Se sugiere sustituirla por términos precisos o un rango concreto”.
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“Las reivindicaciones 4 a 6 no son claras porque no se indica si los nitratos
mencionados en cada reivindicacién son los unicos nitratos presentes o son
adicionales a los nitratos mencionados en las reivindicaciones anteriores”.

“Las reivindicaciones 7, 8 y 10 no son claras porque el procedimiento de
preparacion de los precursores con nitrato estan referidas a las reivindicaciones 4 a
6 y estas ultimas no indican si los nitratos mencionados en cada reivindicacion son
los unicos nitratos presentes o son adicionales a los nitratos mencionados
anteriormente”.

“La reivindicacion 12 no es clara porque presenta una falsa dependencia a la
reivindicacion 9 pues dicha reivindicaciéon 9 no menciona la preparacion de un
electrodo. Se sugiere realizar la correccién necesaria”.

R/: Nuestro poderdante procedié a modificar el capitulo reivindicatorio, como sigue:

No compartimos la opinién del Examinador con respecto a la falta de claridad por

los siguientes motivos:

Consideramos que las reivindicaciones 4 a 6 son claras, en el sentido de que
se estan refiriendo a nitratos diferentes del nitrato de rutenio mencionado en la

reivindicacion 1 o 3.

Esto es debido a que el rutenio es un elemento metal de transiciéon, mientras que
la reivindicacion 4 define que dicha solucién acuosa comprende al menos un
nitrato de una tierra rara. Las tierras raras son el grupo de elementos,

lantanidos, escandio e ytrio, y por tanto diferentes de Rutenio.

Con respecto a la reivindicacion 5, la tierra rara es en concreto Praseodimio,
y es diferente de Rutenio, y por tanto es evidente que se refiere a otro nitrato

diferente del nitrato de rutenio.
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Y por ultimo la reivindicacion 6 define en concreto el nitrato de paladio, distinto

también del nitrato de rutenio.

En cualquier caso y con la finalidad de evitar cualquier duda se aporta un nuevo
juego de reivindicaciones donde en las correspondientes reivindicaciones 4 y
6 objetadas se ha incluido el término “ademas” para dejar claro que se refieren

a otros nitratos diferentes del nitrato de rutenio.

El término “al menos” no consideramos que sea impreciso y que no permita una
comparacion con el estado de la técnica. Es un término amplio que significa lo
mismo que la expresién “‘uno o mas” pero aunque sea amplio permite la
comparacion con el estado de la técnica por lo siguiente: un documento que
divulgase cero, seria diferente de esta reivindicacién que define al menos uno,
(uno o mas), pero un documento que divulgase uno, tres, diez o cien seria igual
que esta reivindicacion que define “uno o mas”. Que una definicion sea amplia,
no significa que no sea clara, y que no pueda ser comparada con documentos del

estado de la técnica. Por ello, rogamos al Examinador reconsidere la objecion.

Con respecto a las objeciones de las reivindicaciones 7 y 8 dirigidas a un
procedimiento para la preparacién del precursor (por favor noten que la
reivindicacion 10 también a priori objetada se dirige a un procedimiento para
fabricar un electrodo [ ], y no de preparaciéon de un precursor) al estar ahora
referidas a las reivindicaciones 4 a 6 que ahora consideramos son claras,

quedan automaticamente resueltas.
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Por ultimo, discrepamos de la opinién del Examinador con respecto a la

objecion de la reivindicacion 12 de falsa dependencia por lo siguiente:

La reivindicacion 12 esta dirigida a un electrodo, y no a un procedimiento, y no
depende del procedimiento, sino que el electrodo de la invencién se define por
comprender un sustrato metalico recubierto con una capa catalitica que contiene
4 a 40 g/m2 de rutenio, el cual se define ademas por poder ser obtenido
mediante el procedimiento de las reivindicaciones 9 a 11, es decir, que puede

obtenerse como resultado de poner en practica dicho procedimiento.

Dicho de otro modo, el electrodo se define en el presente caso por una
combinacién de caracteristicas técnicas que en este caso son de tipo estructural
(un sustrato metalico recubierto con una capa catalitica que contiene 4 a 40 g/m2
de rutenio) y de tipo “producto-obtenido-por-procedimiento” (obtenido mediante el
procedimiento de las reivindicaciones 9 a 11) que es un tipo de caracteristica
utilizable en aquellos casos en que de otro modo no es posible definir un producto
sin limitarlo innecesariamente. Es un tipo de caracteristica técnica muy utilizada
por ejemplo en el campo de los polimeros. Asi para definir un polimero que
resulta de hacer reaccionar por ejemplo un monémero A con un monémero B en
presencia de un catalizador C, no es posible describir dicho producto polimérico
obtenido, describiendo cada una de todas las cadenas poliméricas resultantes, de
forma estructural, indicando la secuencia de sus mondémeros, su longitud, peso
molecular, etc., porque es imposible. Se recurre en estos casos a “producto-
obtenido-mediante-procedimiento”, es decir a definir el producto a través de su

procedimiento de obtencién.
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Pues en este caso se ha recurrido a este tipo de caracteristica técnica
combinada con la caracteristica estructural: un sustrato metalico recubierto

con una capa catalitica que contiene 4 a 40 g/m2 de rutenio.

Por lo anterior, el solicitante pone a consideracién del Examinador Técnico de
Patentes un NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO, el cual consta de quince
(15) nuevas reivindicaciones en dos folios, gue cumplen con los requisitos de
claridad exigidos por el art. 30 y de NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO Y
APLICACION INDUSTRIAL de la Decisién 486 del Acuerdo de la Comision de la
Comunidad Andina; ademas, estamos dando respuesta al Concepto Técnico
notificado mediante Oficio No. 21.209 del 19 de noviembre de 2013.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, solicito respetuosamente se proceda a
CONCEDER la Patente de Invencion titulada: “ELECTRODO PARA PROCESOS
ELECTROQUIMICOS Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL MISMO” a nombre
de la sociedad INDUSTRIE DE NORA S.P.A., para las Reivindicaciones 1 a 15

inclusive.

Finalmente, el solicitante manifiesta que renuncia al término faltante

de sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento.
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Atentamente,

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.
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NUEVAS REIVINDICACIONES

Precursor adecuado para la produccién de un electrodo para la evolucion de gas
en procesos electroliticos que comprende un nitrato de rutenio disuelto en una
solucion acuosa exenta de cloruros que contiene acido acético a una

concentracién superior al 30 % en peso.

El precursor segun la reivindicacion 1, en el que la concentraciéon de dicho acido

acético es del 35 al 50 % en peso.

El precursor segln la reivindicacion 1 6 2, en el que dicho nitrato de rutenio es

nitrosilnitrato de rutenio a una concentraciéon de 60 a 200 g/l.

El precursor segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que dicha

solucién acuosa comprende ademas al menos un nitrato de una tierra rara.

El precursor segun la reivindicacion 4, en el que dicho al menos un nitrato de una

tierra rara es Pr(NO3)2 a una concentracion de 15 a 50 g/l.

El precursor segun la reivindicacion 4 6 5, en el que dicha solucién acuosa

comprende ademas nitrato de paladio a una concentracién de 5 a 30 g/l.

Procedimiento para la preparacién del precursor segun una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, que comprende la preparacién de una solucion de rutenio
mediante la disolucién de dicho rutenio en acido acético glacial con agitacién, con
la adicién opcional de acido nitrico, seguido por una dilucién con una solucion

acuosa de acido acético a una concentracién dei 5 al 20 % en peso.

Procedimiento para la preparacién del precursor segun la reivindicacion 4 6 5, que

comprende las siguientes etapas simultaneas o secuenciales:

- preparaciéon de una solucion de rutenio mediante la disolucién de dicho nitrato
de rutenio en acido acético glacial con agitacién, con la adicién opcional de
acido nitrico;

- preparacion de una solucion de tierras raras mediante la disolucion de dicho al
menos un nitrato de una tierra rara en acido acético glacial con agitacion, con la

adicién opcional de acido nitrico;
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- mezclado con agitacién opcional de dicha solucién de rutenio con dicha
solucién de tierras raras;
- dilucién opcional subsiguiente con una solucién acuosa de acido acético a una

concentracién del 5 al 20 % en peso.

El procedimiento segin la reivindicacion 8 que comprende una etapa de dilucién
de dicha solucién de rutenio y/o dicha solucion de tierras raras con una solucion
acuosa de acido acético a una concentracién del 5 al 20 % en peso antes de

dicha etapa de mezclado.

Procedimiento para fabricar un electrodo para la evoluciéon de gas en procesos
electroliticos que comprende la aplicacion del precursor segin una de las
reivindicaciones 1 a 6 a un sustrato metdlico en capas multiples, con
descomposicion térmica a 400-600 °C durante un periodo no inferior a 2 minutos

después de aplicar cada capa.

El procedimiento segln la reivindicacién 10, en el que dicho sustrato metalico es

una malla o una lamina de niquel perforada o expandida.

Electrodo para la evolucién de hidrégeno catédica en procesos electroliticos que
comprende un sustrato metalico recubierto con una capa catalitica que contiene
de 4 a 40 g/m? de rutenio en forma de metal u 6xido que puede obtenerse usando

el procedimiento segln una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11.

El electrodo segln la reivindicacién 12 en el que dicha capa catalitica contiene
también de 1 a 10 g/m? de tierras raras en forma de 6xidos y opcionalmente de

0,4}é 4 g/m? de paladio en forma de 6xido o metal.

El electrodo segun la reivindicacion 13 en el que dichas tierras raras comprenden

6xido de praseodimio.

El electrodo segun una de las reivindicaciones 12 a 14 en el que dicho sustrato

metalico esta hecho de niquel o una aleacién de niquel.



