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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 12-131.155
Solicitud de patente a nombre de TITAN WOOD LIMITED

Yo, SILVANA MARIA LQPEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la ca_r:r\era 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
sustituta, cuya notificacién; se realizé el 25 de marzo de 2014, de la sociedad
TITAN WOOD LIMITED, domiciliada en Londres, Reino Unido, solicitante
de la patente en teferencia, énterpongo recurso de reposicion contra la resoluciéon No.
35774 del dia 30 de mayo de 2014, expedida por el Superintendente de Industria

y Comertcio, por medio de larcual se niega el privilegio de patente para la solicitud
contenida en el expediente de la referencia.

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision

486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del

trimite, presento junto con este memotial un nuevo capitulo reivindicatorio, que

YT LR p .
- comprende 9 reivindicaciones y por tanto, teemplaza el capitulo anteriormente

presentado.

Las modificaciones realizadas en esta oportunidad, se describen a continuacion:
i

* Se eliminaron las reivindicaciones 1 2 4y 8.

= Se introdujo la nueva teivindicacién 1, la cual hace referencia al proceso de
manufactura de un producto de madera compuesto, el cual comprende las
etapas de acetilacién’ y preparacién del compuesto a partit de los
elementos acetilados., La etapa (a) de acetilacién, la reportaba la
reivindicacién otiginal 4. En lo que tespecta a la etapa (b), ésta comprende
implicitamente “z'ngbrqgi??r los elementos con una resina sintética como aglutinante,

endurecidos  por calor y. presionades” dado que es un procedimiento

convencional en la produccién de tablones compuestos de madera, tal y
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- como se indica en la pagina 1, lineas 9 a 11 del capitulo descriptivo de la
ptesente sohc1tud

El proéedimiento como tal, con sus etapas (a) y (b), se encuentra
soportado en la pagina 5, lineas 17 a 20.

* Las reivindicaciones dependientes restantes, se mantienen en el actual
pliego reivindicatorio.
i}
En cuanto a estas rnodlﬁcaaones me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud, y se realizaron con
el animo de superar las objeciones tanto por falta de claridad como de novedad,
planteadas por ese Despacho en la Resolucion pendiente. Para tal fin adjuntamos
copia del recibo de pago por un valor de $ 128.000, por concepto de realizar una

modificacién voluntaria.
i

i
2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

2.1  Del indebido anilisis de claridad
El articulo 30 de la Dec. 486 establece lo siguiente:

Articulo 30.: Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger
mediante la ])az‘c"!igz‘e. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la

descripcion. !

De acuerdo a lo establecido en la resolucién pendiente, se tiene que las
reivindicaciones 1 a 3 carecen de claridad y concisién, por el hecho de no definir
correctamente el producto de madera reivindicado, limitando dicha definicion
exclusivamente a sus parimetros.

Adicionalmente objeta las reivindicaciones 4 a 13, por comptrender expresiones
1mprec1sas como “pz[zm un maxzmo de 80 mmm‘of y términos generales como

“elementos de maa’emf “gas inerte” y “un vacio”, los cuales no permiten definir con
exactitud el alcance de proteccién de la presente solicitud.

2.2 Lainvencion si cumple con el requisito de claridad

. En respuesta a las observaciones hechas pot el sefior Examinadot, se han
eliminado las re1v1nd1cac1ones 1 a 3, como se habia mencionado previamente, pot
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tanto y se ha supérado dicha objecion.
g

En lo que respecta a la claridad de las reivindicaciones 4 a 13, se informa que la
expresion “para un maximo de 80 minutos” se ha reemplazado por un intervalo de
“o0_a 80 minutos’; tnicamente con el fin de satisfacer las expectativas del sefior
Examinador, dado que de la manera en la que se encontraba inicialmente la
expresién, se considera que es de absoluto entendimiento para cualquier pessona,
sin necesidad de ser versada en la materia.

En referencia al terrmno “elemenitos de maderd’, se han introducido las dimensiones
geométricas que ‘éstos presentan en la nueva reivindicacién 1, con el fin de
i

brindarle mayor espec1ﬁc1dad a la invencién y de ésta manera, superar la objecion
planteada. '

Con respecto a la objecién hecha al término “gas znerte”, se considera que una
persona del oficio versada en la materia, entenderfa desde un comienzo que éste
se refiere a cualquier elemento del grupo 18 u 8A de la tabla periddica, los cuales
se caracterizan por no reaccionar ni quimica ni espontineamente y mucho
menos, bajo las .condiciones reportadas en la nueva reivindicacion 1. Sin
embargo, en la reivindicacién dependiente 8, antes la reivindicacién 12, se
especifica que el gas inerte empleado es nitrégeno. A pattir de éste argumento, se
espera haber superado la objecién hecha a éste término.

Por dltimo y con respecto al término “vacio”, éste ya no se encuentra dentro del
actual pliego reivindicatorio, dado que éste se reportaba en la reivindicacién 8, la
cual fue eliminada, como ya se habia mencionado previamente.

De esta manera, a partir de todas las modificaciones realizadas y argumentos
otorgados en estaioportunidad, se ha respondido a cada una de las objeciones
interpuestas con respecto a la falta de claridad, por tanto se considera que el
nuevo pliego reivindicatorio cumple a cabalidad con éste requisito.

2.3  Del indebido “_anélisis de la novedad

De acuerdo con los estamentos de la resolucién pendiente, se tiene que las
caracteristicas técnicas esenciales reportadas en la reivindicacién 1 de la presente

solicitud, carece dé novedad en vista de las ensefianzas del documento D1:

GB2456915.

2.4  Lainvencién si es Novedosa

El articulo 16 de la :Dec. 486 de la Comunidad Andina, sefiala:
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Articulo 16: Una invencién se considerard nueva cuando no esté comprendida en el

estado de la técnica.

“E/ estado de la técnica comprenderd todo lo que b@/a sido accesible al prblico por una

descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualguier otro medio antes de la
oy _ . - :
Secha de presentacion de la solicitud de patente, 0 en su caso, de la prioridad reconocida.
L
La novedad de una invencién se evalia a través de la comparacién uno 2 uno de
sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencién puede ser objetada
por novedad cuando sus caracteristicas esenciales son exactamente iguales 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 llegue a existir al menos una
. . . I .y . .y
diferencia en dicha comparacién, se afirma que la invencién SI cumple

con el requisito de!

énovedad.

Con base en los antecedentes ya mencionados, se le recuerda nuevamente a éste
Despacho que la presente invencién tiene como objeto, emplear elementos de
madera acetilados, de acuerdo a un procedimiento especifico de acetilacion, para
la produccién de tiblones compuestos de madera, los cuales han evidenciado
propiedades fisicas \!excepcionales, en comparacién a aquellas obtenidas con la
madera convencional, a partir de madera no acetilada.

Ejemplo de ello, se encuentra en el ensayo experimental realizado en tablones
que comprendian respectivamente, madera acetilada y no acetilada, en una
prueba humedo-seco y congelado-descongelado (DIN EN 12467/12) descrito en
la Tabla II de la pégi@a 7, del capitulo desctiptivo. De los resultados obtenidos en
dicha .tabla, se puede apreciar que después de 25 ciclos de prueba, el valor
promedio de expansién del espesor del tablén de fibra acetilada, fue apenas del
3%, mientras que para el tablén que comprende madera no acetilada, se obtuvo
una expansion del 27%, valores que demuestran la supetioridad de las
propiedades fisicas del material empleado en la invencion.

En la tabla 111 (pég.gi 9), se exhiben los resultados obtenidos después de someter 2
ambos tipos de tablones bajo el agua durante un petiodo de 24 horas. El
resultado obtenido con tespecto a la expansion del grosor de los elementos,
nuevamente evidencia la gran diferencia existente entre los elementos, ya que
mientras el tablén con madera acetilada tuvo una expansién entre el 1.2% al

2.2%, el tablén con madera no acetilada, presenté una expansion entre el 7.1-
33.1%.

I
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Otra caracteristica a tesaltar de las muestras que comprenden madera acetilada, es
su poca superficie de 'adhesion, la cual se comprobé cuando una longitud de cinta
adhesiva de aluminio se aplicé a la supetficie de la muestra de la invencion,
después de 25 ciclos de tensién seco-himedo, de la cual no se encontraron fibras
adheridas a2 la cinta en su retirada, mientras que al realizar el mismo
procedimiento con las muestras de los elementos que comprenden madera no-
acetilada, al removet' la cinta de la superficie de la muestra, casi 100% de la
superficie de adhesivo se cubri6 por la fibra de madera no acetilada (ver pags. 13,
ultimo parrafo, pag. ”114, primer parrafo).

Por dltimo, otra de las ventajas a resaltar de los elementos de madera compuestos
reivindicados, es laj poca degradacién biolgica que éstos presentan. En un
ensayo realizado de ‘ataque de hongos, se evidencié que las muestras de la
invencién no presenitaron ataque alguno después de 72 meses, mientras aquellas
muestras que comprenden madera no-acetilada, después de inicamente 6 meses,
ya se encontraban completamente invadidas y destruidas por hongos (ver tablas

IX y X).

i
o

De este modo y analizando nuevamente el contenido de D1, se tiene que éste no
menciona en ningiin momento el procedimiento aca reivindicado. D1 por lo
contrario, hace énfasis en la acetilacién de madera sélida y en como evadir un
tratamiento envolvente, que es tipico de procesos de acetilacion en tablones
largos y gruesos de riruladera.

D1 sélo divulga acetilacién de tablones que presentan dimensiones entre 3.9
metros de largo, 55 o 40 mm de grosor, por 130 a 140 mm de ancho (ver
ejemplo 1y 2, pags., 9y 11, D1), en donde las condiciones de acetilacion estan
optimizadas para evadir el efecto de tratamiento envolvente. Sin embargo, las
dimensiones con las_que trabaja la referencia, estin fuera del rango de las
* dimensiones de los elementos de madera empleados en la invencién, tal y como
lo reclama la nueva reivindicacion 1.
Lo anterior conlleva 2 que D1, no menciona ni sugiere, la forma de preparacion
del producto de madera compuesto a partir de madera acetilada. En éste punto se
le informa a este Déspacho, que la forma de preparacién de tablones de madera
s6lidos comerciales, son completamente diferentes a aquellos producidos a partir
de fibras de madera que son impregnadas con resina, factor que las hace
completamente difetentes tanto en apariencia como en la aplicacién que se les dé
posteriormente. ' Es asi, como en los tablones de madera solidos
convencionales, la piezas de madera que lo conforman deben ser de la
mayor longitud posible, de tal manera que el usuario final, esté en capacidad de
escoger los tablones en el tamafio deseado. Por lo contratio, en los tablones de
madera compuestos, las piezas de madera que lo componen, deben ser lo
mas pequefias posible, con el fin de que puedan ser mezcladas con una

resina ligante o aglutinante, para asi preparat el compuesto, que de por si
i '
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~ puede presentar infinidad de tamafios.

En conclusién y para infotmacion del presente Despacho, se tiene que para
producir un producto de madera compuesto, como el reclamado en la presente
solicitud, los elementos ide madera que lo componen deben ser lo
suficientemente pequefios, factor que jamas es mencionado, ni sugerido en D1,
razén por la cual se considera que la matetia a proteger por la presente
solicitud si es novedosa frente a la materia divulgada por D1.

Lo anterior, con base princ?!i[i)almente en lo estipulado en el articulo 16, arriba
citado, en donde se deja claro, que para que un documento del estado de la
técnica, afecte la novedad de toda nueva creacién, este debe divulgar TODAS Y
CADA UNA de las caracteristicas reclamadas por la nueva solicitud, sin embargo
y como ya fue demostrado én el presente caso, D1 NO ENSENA el empleo de
elementos de madera mintsculos con el fin de producit un compuesto.
Iy

No obstante a lo anterior, también se demostrd la superioridad en las
propiedades fisicoquimicas que presentan €stos NUEVOs productos, con respecto a
la materia conocida hasta el momento, lo cual no sélo a hace novedosa, sino
también inventiva sobre el estado previo de la técnica.

a) Que de conformidaﬂd con lo previsto pot los articulos 3 (inciso 3); 35
(inciso 2) y 59 (inciso 2) del Cédigo Contencioso Administrativo se consideren y
se tesuelyan TODOS los! argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi
como las que aparezcan con motivo de este recurso.
E

b)  Que se revoque la resolucién No. 35774 del dia 30 de mayo de 2014
expedida por el Superin'gendehte de Industria y Cometcio, y se proceda a
conceder el privilegio de patente de invencion a la solicitud de mi mandante

Sefior Superintendente,

SIEVA ARIA LOPEZ DIAZ

C.C. 22.468.787 de Barranqui

T.P. 147463 del CS]
notificaciones@clarkemodet.com.co

Ly
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ANEXOS

5

* Nuevo capitulo reivindicatotio compuesto por 9 reivindicaciones

* Copia del comprohante de pago por un valor de $ 128.000 por concepto
de una modificacion voluntaria.
i

(BN
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|,
REIVINDICACIONES
I

1. Un proceso de manufactura de un producto de madera compuesto, en
donde dicho proceso comprende la acetilacion de elementos de madera y la
preparaciéon del producto de madera compuesto a partir de los elementos de
madera acetilados, en donde la.acetilacién comprende las etapas de:
(a). tratar los eleme|:1%cos de madera con anhidrido acético a una
temperatura de 30 °C a5’190 °C, de una presion atmosférica a una presion
‘manométrica de 1.5 MPa por un periodo de 0 a 80 minutos y de ahi en
adelante;
(b) . calentar con un gas inerte a una temperatura de 150 °C a 190 °C, a
una présién manométric}_‘:a de 0.1 a 0.5 MPa por un periodo de 5 a 300
minutos;. l! ‘

En donde los elementos de madera tienen una longitud de 1.0-756 mm, un

ancho de 0.05-75 mm y un grosor de 0.05-15 mm.

2, Un proceso de acuerdo .a la reivindicacién 1, caracterizado porque dicho

| i
gas inerte de la etapa (b) es!mezclado con anhidrido acético o una mezcla de

anhidrido acético y acido acético.



| u

3. Un proceso como el reclamado en las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado

porque los elementos de madéré comprenden abeto o pino.

W

4. Un proceso como el reclamado en las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado

porque antes de la acetilaciéﬁ‘ de los elementos de madera, éstos son secados

I] ]

hasta presentar un contenido d:‘le‘ humedad de 2% a 10% en peso de agua.

Iy e e . .
5. Un proceso como el reclamado en las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado

b

porque la temperatura en la etapa (a) es de 60 °C a 130 °C, a una presion

manométrica de 0.8 a 1.2 MPa 'y un tiempo de 5 a 20 minutos.
[

6. Un proceso como el récl:'almado}en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque la temper"ai‘tura en la etapa (b) es de 130 °C a 145 °C, a una
presién manométrica de0.1a 03 MPay un tiempo de 2 a 4 horas.

.,
7. Un proceso como el reclamado en la reivindicacion 6, caracterizado porque

"
la presion manomeétrica es de 0.1 a 0.2 MPa.

| . . . . .
8. Un proceso como el reclamado en cualquiera de las reivindicaciones 1a7,

| &

caracterizado porque el gas inel‘l‘ltg es nitrégeno.

' } 1 T .. .
9. Un proceso como el reclamado en la reivindicacion 8, caracterizado porque

el nitrégeno esta completamente saturado con anhidrido acético y acido acético.

\



