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Re: P1.-RAJU, KANUMURU, RAHUL.-Solicitud de Patente de Invencién Fase
Nacional PCT para “SILICATOS DE METAL DE TRANSICION
FUNCIONALES (FTMS)”.-CLASE CO01B 33/20.-Expediente numero 06-
033.364.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijacién en lista de 26

de Marzo de 2010 y a mi memorial de solicitud de plazo de 21 de Junio del mismo afo.

2. Con el fin de responder a las objeciones presentadas por el Sefior Examinador en
su Concepto Técnico No. 1178 bajo los acapites de "De la solicitud de patente -
Reivindicaciones”, “Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso” y en
relacion con el requisito de Nivel Inventivo, me permito dirigir su atencion a las
siguientes modificaciones y argumentos por medio de los cuales se superan

completamente dichas objeciones.

3, LARIDAD EIVINDICA N

En relacidn con las objeciones presentadas por el sefior Examinador respecto de la
claridad del capitulo reivindicatorio actualmente presentado, me permito dirigir su
atencion inicialmente al hecho de gue el solicitante ha decidido modificar dicho capitulo
reivindicatorio con el fin de definir de mejor manera el objeto de proteccion reclamado
mediante la presente invencion.

En este sentido, me permito sefialar que el nuevo capitulo reivindicatorio se
encuentra dirigido a proteger un método para la preparacion de silicatos de metal de
transicion funcionales de funcionalidad variable, caracterizado por la secuencia de
etapas que permite la obtenciéon de ciertos silicatos de metal de transicién
especificos, esto es, silicatos de cobre, zinc, plata, manganeso y zirconio con unas
relaciones de silice a metal de transicion particulares para cada idn metalico. El sustento
para dicha modificacidn se encuentra en las paginas 7 a 16 de la memoria descriptiva
originalmente presentada, asi como en los diversos ejemplos de sintesis de las paginas
50 a 68 de la misma.
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De canformidad cpn lo anterior, el sefior Examinador podrd apretiar que el

solicitante ya |no pretende definir un método para controlar microbios caracterizadp por

los pasos que| conducen |a la obtenciéon de un silicato de metal de transiciéh funcional,

superando de esta forma las objeciones que al respecto fueron |presentadas en su

Concepto Tédnico en relacion con el andlisis de la reivindicacién 1
reivindicatotio| estudiado.

el capitulo

En conexidn con lo anterior, me permito manifestar que las reivindicaciones 2|a 14

se encuentrah ahora en concordancgia con

la materia reclampda en| la nueva

reivindicacién |1, toda vez que en dichas reivindicaciones dependientes lel método

revelado en |la presente invencion se caracteriza adicionalmente por| (i) las ¢condicibnes

del medio de [reaccién (extremadamente acido, acido o neutro) y
particular de

(i) porila relgcion
silice @ matal de transicidn que permite la obtencidn de u
particular pafa cada uyna de las

complejo
realizaciones preferidas cubiertas |por estas

reivindicaciones, en dondé dicho complejo se caracteriza adicionalmente por $us valpres

especificos de lespectrometria de resonancia de espin electrénico y difraccidon de rayos

X, con el fin de diferenciar ain mas el objeto de la invencién de las &
del estado de

nsefanzas previas
la técnica, toda vez qkue con esta informacion técnica adiciondl el
restringiendo el alcance de proteccion solicitado
procedimiento |que bajo

solicitante etf unicamente al un

as condiciones establecidas conduzca a la obtendidn dd un

material con \egas caracteristicas especificas y no a la obtencion de ¢
metal de transigion.

balquier silicato de

Ahora hien, en reladién con las objeciones presentadas por el sefior Examinador
en contra de |la| reivindicacidn 15 y sus dependientes, asi como también en cantra de
reivindicacion 20 y sus dependientes del capitulo actualmente presefitado

manifestar que| tales obsarvaciones han sido plenamente superadas| por el

mediante la cancelacion de las mismas del capitulo reivindicatorio| que se| presenta

ahora para sy nuevo estudio.

En conse¢uencia, el| sefior Examinador podra apreciar que por medjo de |las

modificaciones y cancelacipnes realizadas sobre el capitulo reivindicatorio actualmepte

estudiado, el| splicitante ha dado respuesta oportuna y suficiente |a las
establecidas en| su Concepto Técnico en relacidn con el requisito d
reivindicaciones| superandp asi dichas objeciones y definiendo en farma mds clara

precisa la materja objeto que desea proteger mediante el privilegio de patente 'solicitado
para la presente invencion.

ACIONES RELATIVAS A UN USO O SEGUNDO USQO:

De otra pafte, el sefigr Examinador ha establecido en su Conceptp Técnic que los

métodos reclampdos por el solicitante corresponden realmente al usp de silicatos de
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metales de transicion previamente conocidos en el estado de la técnica, razédn por la
cual dicha materia no puede ser considerada patentable de acuerdo con el Articulo 21
de la Decisiéon Andina 486.

Sobre este particular, me permito dirigir la atencion del sefior Examinador al
hecho de que el solicitante no ha pretendido la proteccidn de un uso de materia ya
conocida, tal como se desprende claramente de la lectura del capitulo reivindicatorio
actualmente presentado, el cual estd compuesto unicamente por reivindicaciones de
método que involucran los silicatos obtenidos en la invencion, mas no la utilizacién per

se de tales silicatos.

No obstante io anterior, resulta necesario sefialar una vez mas que el capitulo
reivindicatorio ha sido modificado de forma tal que el solicitante se encuentra
interesado ahora en solicitar proteccidon Unicamente para un método de preparacion de
silicatos de metal de transicion funcionales, el cual ha sido correctamente caracterizado
por medio de una sucesion de etapas y las condiciones de operacion para tales etapas,
de forma tal que conduce a la obtencién del material deseado, cumpliendo asi con las
disposiciones que esa Oficina ha planteado para la correcta definicion de

reivindicaciones relacionadas con procesos como el ahora reclamado.

Ahora bien, en relacion con las objeciones expuestas en el Concepto Técnico No.
1178 acerca de un supuesto uso o segundo uso, el sefior Examinador ha citado dos
documentos correspondientes a las referencias US 3,836,633 (D1) vy US 6,284,364
(D2), los cuales de acuerdo con la informacion proporcionada en el mencionado
Concepto No. 1178, resultan relevantes para demostrar que el objeto de la invencion
corresponde a un segundo uso de materia previamente conocida (ver tabla final en el
folio 147 del Concepto Técnico 1178).

En conexion con lo anterior, me permito dirigir la atencién del sefior Examinador
al hecho de que el objeto ahora reivindicado corresponde a un método para la
preparacion de silicatos de metales de transicion funcionales caracterizado por una
sucesion de etapas especificas, materia que (i) no corresponde a un uso bajo ningun
punto de vista y (ii) no corresponde a un nuevo uso de la materia previamente revelada
en los documentos D1 y D2, toda vez que en los mismos se ensefian otros
procedimientos para la obtencién de silicatos de cobre (D1) o de hojas o laminas que
contienen silicatos de diferentes metales (D2), cuyas condiciones de operacién difieren

de las descritas por el solicitante para el proceso de la presente invencién.

En este sentido, es evidente no solo que el objeto ahora reivindicado no puede ser
considerado o clasificado como un nuevo uso de materia ya conocida, toda vez que
corresponde a un proceso que no ha sido descrito con anterioridad en las referencias

citadas, sino ademas que la existencia de los documentos D1 y D2 no sustenta la
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interpretacidn |[que ha realizado el sefior Examinador acerca del objgto revelado ppr el
solicitante ¢omo un supuesto uso, razén por la cual tales referencigs resultan

completamente irrelevantes dentro del analisis de patentabilidad adelantado para el
presente caso.

De lo dnterior, es claro que ni en el capitulo reivindicatorio estiidiado por el sgfior
Examinador,| ni en el capitulo reivindicatorio ahora modificado y presentado para su
nuevo analisis/ el solicitante ha pretendido obtener proteccién para materia considerada
como no pakeptable de tonformidad con las disposiciones legales |vigentes, esto es,
Decisién Andina 486 de |2000. Por lo tanto, y dado el alcance de protectidn ahora
solicitado, es ¢laro que mediante la presente invencidn no se busca proteccidon para
materia correspondiente a un uso o segundo uso de un objeto previamentd conogido,

cumpliendo asi con las exjgencias del Articulo 21 de la mencionada Decisién 486.
5.  ANALISIS DE PATE

Finalmente, el sefigr Examinador; ha establecido que el nive

inventivo de la
presente invencidon se ve afectado por la existencia de las epsefianzas de| los
documentos (WO 99/27942 (D3), JP8283013 (D4) y 1P6121926 (DS5), argumentando
para ello quevdv]ichos documentos ya ensefan el uso de silicatos de cobre parg el control
de microbiosiy |para la eliminacién de contaminantes, resaltando que 'en el estado de la
técnica ya se hpbia sugerido el uso, en general, de los silicatos de metales de| transicién
para los mismdgs propésitQs que los buscadoes por el solicitante”. Adiclonalmente, afirma
el sefior Exam|nador que|“en el estado de la técnica los métodos (e preparacion de
dichos silicatos|son esencialmente los mismos que caracterizan el metodo de uso dL la
presente sol'ciftud en estudio y conducen inevitablemente a los| mismog silicatos
obtenidos por|el solicitante”, razones por las cuales concluye dque “una persona

medianamente|versada en la materia habria derivado de menare evidente ell objetg de

la solicitud en gstudio a partir de las ensefianzas del estado de la técnijca”.

Antes de| presentar|los argumentos técnicos que permiten demostrar el nivel
inventivo del objeto ahofa reclamado frente a las ensefanzas de¢ los dgcumentos
citados, me permito dirigir la atencion de! sefior Examinador a la siquiente explica¢ion
del fundamentd técnico spbre el cual se basa el avance que representa la)invengion
sobre los mlétodos convencionales para la obtencion de silicatos de metales| de

transicién previamente conocidos en el estado de la técnica.

En primer lugar, rdsulta importante sefalar que los silicatgs de metales| de
transicion se forman mediante la complejacion del metal de transicion con los silicatos.
En este sentidq, la principal caracteristica de la presente solicitud es que el metall de
transicion exhibe funciongs variables incluso con relaciones similares de silicato| de

metal de trané:Ticién, en donde dichos aspectos funcionales variabl}es son |obtenidos
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justamente mediante la variacién de la condiciones de reaccion, tales como el pH, la
concentracion de los reactivos y la temperatura (ver lineas 10 a 22 de la pagina 6 de la

descripcion).

En-este sentido, en la pégina 7 de la memoria descriptiva el solicitante ha
sefalado que el silicato de metal de transicidon se prepara mediante un método que

comprende:

(a) adicionar una solucién del metal de transicion a una solucion de silicato de
metal de aicali soluble para forma una mezcla;

(b) ajustar el pH y/o temperatura de 1a mezcla;

(c) formar un precipitado que comprende el silicato de metal de transicion;

(d) lavar y secar el precipitado para obtener el silicato de metal de transicion.

Ahora bien, las reivindicaciones ahora presentadas se encuentran dirigidas a
proteger un método de obtencion de silicatos de metal de transicion, en donde al seguir
dicho proceso se imparte actividad microbicida al silicato de metal de transicion asi
obtenido. Sobre este particular, resulta entonces necesario sefialar que el inventor ha
observado que impartir un tipo de actividad particular y, mas particularmente, que
impartir una actividad microbicida a un silicato de metal de transicion al ser producido
de la manera anteriormente sefalada nunca habia sido intentado en el estado de la
técnica, ya que en todas las ensefianzas del arte previo, la actividad microbicida de un
tipo particular de silicato de metal de transicién ha sido atribuida a la naturaleza del

metal de transicion presente en el silicato.

En este sentido, el inventor ha observado que la actividad microbicida exhibida
por un silicato de metal de transicion particular no se debe simplemente a la naturaleza
del metal de transicién presente, sino que al seguir el procedimiento reivindicado se
puede impartir actividad microbicida al silicato de metal de transicion producido,
observacion que permite explicar el hecho de que la actividad microbicida se presenta
para el silicato de metal de transicion que tenga como metal de transiciéon cualquiera
entre cobre, zinc, manganeso, plata y zirconio, es decir, a través del mismo y Unico
proceso el inventor ha logrado impartir en forma exitosa actividad microbicida a
silicatos de metal de transicion que contienen diversos tipos de metales de
transicion y en diferentes proporciones de silice a metal de transicion, lo cual

no habia sido posible con anterioridad en el estado de la técnica.

Con el fin de ilustrar las implicaciones que el método revelado tiene, me permito
dirigir la atencion del sefior Examinador a los ejemplos presentados en relacién con los
silicatos cupricos. En efecto, el inventor ha observado que es posible impartir actividad
microbicida selectivamente a los silicatos clpricos mediante el control de la relacion

entre silicato y cobre en el producto final, demostrando que ahora es posible impartir
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selectivamente

proporcion de
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producto final
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Si bien
anteriorment
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similar, cuando se comparan los ejemplos 2 y 4, es evidente que materiales de partida
de tipo diferente (en donde las cantidades de silicato y metal son diferentes) pueden

producir productos finales que tengan la misma relacién, o una muy similar, de
silicato y cobre dependiendo de la forma como se controle el proceso.

En este punto resulta importante sefialar que tal como se ha mencionado al
comienzo de esta discusidon, las reivindicaciones ahora presentadas se encuentran
dirigidas a proteger un proceso para la produccion de silicatos de metal de transicién en
donde al seguir dicho proceso, se imparte actividad microbicida al silicato de metal de

transicion obtenido a través de dicho proceso.

Ahora bien, en todos los documentos del estado de la técnica, el enfoque
ensefiado ha sido el de llegar a un proceso que produzca silicatos de cobre que tengan
una relacion particular de silicato y cobre, atribuyendo las propiedades observadas por
dicho material como inherentes a esa relacion particular de silicato y cobre. La presente
invencion se aleja completamente de la teoria expuesta de una relacidn fija que tiene
una propiedad predeterminada. Por el contrario, en la presente invencién se ha
conceptualizado vy reivindicado que la propiedad microbicida no es necesariamente
inherente a una relacién particular del complejo de silicato de metal de transicién, de
forma tal que ahora es posible impartir actividad microbicida a silicatos de cobre
que tienen relaciones de silicato a cobre que previamente no habrian sido

consideradas como activas, mediante el control de los parametros del proceso.

De manera particular, el inventor quisiera mencionar que los documentos del arte
previo en este campo siempre han ensefado que los silicatos clpricos que tiene
relaciones de silicato y cobre iguales o similares, tendrian propiedades idénticas. Por el
contrario, la presente invencion difiere completamente de los anteriores hallazgos del
estado de la técnica en el sentido de que silicatos clpricos que tienen relaciones de
silicato y cobre iguales o similares pueden exhibir propiedades diferentes en conjunto y
mas particularmente, grados diferentes de actividad microbicida.

La anterior observacidn se puede demostrar a partir de los ejemplos 2 y 4 de la
descripcidn, en los que la relacidén de silicato a cobre es de 1:0.78 y 1:0.83 (muy
similar) pero los silicatos de cobre obtenidos difieren ampliamente en sus propiedades.
El silicato de cobre del ejemplo 2 (1:0.78) descontamind hasta un 55.8% de arsénico y
desinfectd completamente 2.72*10° bacterias coliformes del agua potable. Por otro
lado, el silicato de cobre del ejemplo 4 (1:0.83) descontamino Unicamente hasta un 8%
de arsénico y desinfecté Gnicamente un 21.69% de 2.72*10° bacterias coniformes del
agua potable. De manera similar, otros ejemplos incluidos en la descripcion permiten

sustentar la observacion en mencién,
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De ¢ nl}ormidad con lo anterior, el inventor ha observado y estd reivindicando

mediante e| método ahora reclamado que es posible, a través de dicho praceso, (nfluir

directamente|sobre la capacidad de los silicatos de metales para|presentar actividad

microbicidalal controlar {i) las cantidades (relacion) de silicato y metal presentes |en el
producto final y (ii) los pardmetros del proceso por medio del cual|se forma el silicato
de interés,

Ahora bi%n, y sin pLerjuicio de la aclaracién anteriormente proporcionada respecto

del objeto |y | caracteristicas técnicas de la presente invencion,|a contjnuacidn el

solicitante prgcede a presentar los argumentos que permiten demostrar |la falta de

relevancia de |os documentos citados para afectar la altura inventivalde la salicitud |bajo
estudio.

En primer lugar, me permito manifestar que el estado de la tecnica citado por el

sefior Examingdor Unicamente revela ciertos procesos para la sintésis de silicatos de

metales y la|actividad |resultante de: los mismos. Sin embargg, los documentos

sefialados no |sugieren g ensefian el concepto de poder influir directamente eh la

capacidad de 1ps silicatos|de metales de transicién para presentar um tipo particular de

aitos. En la
medida que ¢l conceptp anteriormente sefialado no ha sido lensefado en| los

actividad m di%\nte el comtrol del proceso por el cual se forman tajes silic

documentos [citados, el solicitante se permite sefalar que dichas referencia
podrian indicar| que con el propdsito de impartir actividad microbicid
interés, es necesario controlar el proceso de fg

tampoco

A a los dilicatos

condiciones| particulares tal como han sido definidos en la nuey
1.

Por lo tanto, la persona versada en la materia que tomar las

ensefianzas de| los documentos sefialados por el sefor Examinador, careceria |por

completo de mptivaciones| reales y técnicamente fundamentadas que la condujeran a

desarrollar un proceso como el ahora reivindicado, toda vez que el sustento qonceptual

y la observac|on experimental empleados por el solicitante para poder llevar @ cabo| su

invencion no han sido considerados de ninguna forma dentro de las ensefianzas de |las
referencias citadas.

Ahora bien, a pesar de que en el Concepto Técnico No. 1178 no es claro si los

documentos D1|y D2 afectan el nivel inventivo de la solicitud, me permito inc¢luir tales

referencias e |+ presente |discusion, con. el fin de demostrar que ninguno de|los cinco
documentos citados puede hfectar realmente diche requisito.

En este sentido, me permito sefalar inicialmente que el documento US 3,836,633

(D1) revela un|proceso para la produccidon de silicatos de cobre {inicamiente en

ciertas condiciones especificas de reaccidon; el documento US|6,284,364 (DR)
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ensefia que una hoja o lamina de silicato que contiene diversos metales de
transicion tiene efectos atenuadores de los rayos ultravioleta, propiedades
antimicrobianas y antiincrustantes; y la referencia WO 99/27942 (D3) simplemente
describe el uso del silicato de cobre como un agente bactericida, particularmente

para el control de Legionella.

De otra parte, la presente invencion se encuentra dirigida al concepto de que los
complejos de silicatos de metales de transicion que tienen una relacion de silice a metal
de transicion dentro de un rango especifico obtenidos mediante el proceso particular
ahora reclamado, presentan funciones y estructuras significativamente diferentes
cuando se preparan bajo diversas condiciones dentro del proceso, conduciendo asi a la

capacidad de influir directamente sobre las propiedades del material obtenido.

Por ejemplo, el silicato de cobre que tiene una relacion de silice a cobre de 1:0.78
posee las siguientes propiedades cuando se prepara bajo condiciones acidas:
valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 2.3480 y (b) 2.06456 y un analisis de
difracciéon de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16.20057, 32.23910 y
39.57159, con alturas de picos de 835.63, 706.74 y 502.52, respectivamente. Este
silicato cUprico derivado de un ambiente acido exhibe un 99% de propiedades

bactericidas.

En contraste, el silicato de cobre que tiene una relacion de silice a cobre de 1:0.8
posee las siguientes propiedades cuando se prepara bajo condiciones alcalinas:
valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 23.71806 y (b) 3.23001 y un analisis de
difracciéon de rayos X que tiene 1 pico significativo en 26.64983, con una altura de pico
de 152.74. Este silicato cuprico derivado de un ambiente basico no exhibe ninguna

propiedad bactericida significativa.

De acuerdo con lo anterior, es claro que si bien los documentos citados revelan
ciertos procesos que podrian resultar en la obtencion de una relacién de silicato a cobre
particular, el cual puede tener una actividad particular como bactericida, también es
claro que de ninguna forma indican que el mismo complejo, cuando se prepara bajo al
menos una condicién diferente dentro del mismo proceso, podria tener una estructura
diferente (tal como lo demuestran los datos de resonancia de espin electronico y
difraccion de rayos X) y una actividad resultante significativamente diferente (como lo

demuestran los datos de actividad bactericida).

Por consiguiente, es completamente claro que el concepto de diferencia en las
funciones (actividad bioldgica y estructura) de un silicato de metal de transicion para la

misma (o similar) relacién de silice a metal de transicion, cuando se prepara en un
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de la sal de metal de transicién y la solucidon de silicato alcalino varia tal como ha sido
mencionado en la descripcién detallada de la invencién junto ¢con una variacion de: (a)
la temperatura a la cual las soluciones de los reactivos se mezclan entre 20°C y 90°C; y

(b) el pH del medio entre 2 y 11.

Tal como lo puede apreciar el sefior Examinador, en D4 se mantiene el pH de la
reaccidn a un nivel neutro para obtener los silicatos cupricos, y ésta es una condicién
que ademas es ensefiada como obligatoria en dicha referencia, de forma que no seria
posible incorporar los niveles extremadamente bajos y altos de ion cobre en el
silicato caprico que efectivamente se pueden obtener gracias al proceso

revelado en la presente invencion.

Adicionalmente, el documento D4 citado por el sefior Examinador tampoco
contiene ensefianza alguna en relacién con la posibilidad de obtener otros silicatos de
metal de transicion con actividad microbicida mediante el proceso alli revelado, a
diferencia del procedimiento ahora reivindicado en la reivindicacidon 1, mediante el cual

es posible obtener:

(a) Silicatos de zinc que tienen relacion de silice a zinc en el rango de 1:2 hasta
1:12;

(b) Silicatos de plata que tienen relacién de silice a plata en el rango de 1:15
hasta 1:19.5;

(c) Silicatos de manganeso que tienen relacion de silice a manganeso en el
rango de 1:1 hasta 1:1.9; vy

(d) Silicatos de zirconio gque tienen relacion de silice a zirconio en el rango de 1
a0.77 hasta 1 a 2.9,

Por todo lo anterior, de manera atenta me permito manifestar que las ensefianzas
de la referencia D4 tampoco podrian conducir a una persona versada en la materia al
desarrollo de un proceso como el ahora reivindicado en la presente invencion, toda vez
que dicha referencia es completamente silenciosa acerca del control de las condiciones
de pH y temperatura, ademas de la relacion de i6n metdlico a silice, para asi influir
directamente en la obtencion de silicatos con actividad microbicida, de forma que tales
caracteristicas técnicas no podrian resultar evidentes para el versado en la materia que
tomara como base las revelaciones de D4, la cual ademdas se encuentra dirigida a
obtener Unicamente silicatos de cobre, con lo cual la posibilidad que ofrece el método
ahora reclamado de obtener silicatos de zing, plata, manganeso y zirconio corresponde
a una clara ventaja técnica que tampoco podria ser anticipada a partir de tal
documento.

11
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De otra parte, mediante la argumentacién anteriormente presentada, se ha
demostrado en forma clara y contundente que los cinco documentos citados (D1 a D5)
como estado de la técnica mas cercano a la presente invencién, no pueden ser
considerados como referencias capaces de desvirtuar el Nivel Inventivo del objeto ahora
reivindicado, toda vez que si bien el estado de la técnica citado por el sefior Examinador
revela ciertos procesos para la sintesis de silicatos de metales y la actividad resultante
de los mismos, tales documentos no sugieren o ensefian el concepto de poder influir
directamente en la capacidad de los silicatos de metales de transicion para presentar un
tipo particular de actividad mediante el control del proceso por el cual se forman tales
silicatos. En la medida que el concepto anteriormente sefialado no ha sido ensefiado en
los documentos citados, el solicitante ha demostrado que dichas referencias no podrian
indicar que con el proposito de impartir actividad microbicida a los silicatos de interés,
es necesario controlar el proceso para su obtencion de forma tal que se presenten

los paso condiciones particulares tal como han _sido definidos en la nueva

reivindicacién 1.

En este sentido, el inventor ha observado que la actividad microbicida exhibida
por un silicato de metal de transicion particular no se debe simplemente a la naturaleza
del metal de transicién presente, sino que al seguir el procedimiento reivindicado se
puede impartir actividad microbicida al silicato de metal de transicion producido,
observacién que permite explicar el hecho de que la actividad microbicida se pueda
presentar para un silicato de metal de transicidn que tenga como metal de transicion
cualquiera entre cobre, zinc, manganeso, plata y zirconio, es decir, a través del
mismo y Gnico proceso el inventor ha logrado impartir en forma exitosa actividad
microbicida a silicatos de metal de transicibn que contienen diversos tipos de
metales de transicion y en diferentes proporciones de silice a metal de

transicion, lo cual no habia sido posible con anterioridad en el estado de la técnica.

Por todo lo anterior, de manera respetuosa me permito sefialar que gracias al
andlisis previo, el solicitante no solamente ha demostrado a falta de relevancia de las
referencias citadas, sino que ademaés ha ilustrado claramente las ventajas técnicas que
el objeto de la presente invencion tiene frente a los métodos convencionales para la
obtenciéon de silicatos de metal de transicion y, por ende, el importante aporte que ha

proporcionado a este campo de la tecnologia a través del metodo ahora reivindicado.
7. Anexo me permito presentar copia de las nuevas paginas 129 a 132

correspondientes al nuevo capitulo reivindicatorio, que reemplaza al actualmente

presentado, en las cuales se han realizado las modificaciones expuestas anteriormente.
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8. En vista de lo anterigr, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a
la luz de lasimodificaciongs y argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de
patente solicitadlo.

Sefior Superintendente,
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REIVINDICACIONES

1. Un método para la preparacién de silicatos de metal de transicién
funcionales de funciones variables en donde el silicato de metal de transicion
funcional se selecciona del grupo que comprende:
(i) Silicatos cupricos que tienen relacidén de silice a cobre en el rango de 1 a
0.34 hasta 1 a 5.15;
(i) Silicatos de zinc que tienen relacion de silice a zinc en el rango de 1 a 2
hasta 1 a 12;
(iii) Silicatos de plata que tienen relacion de silice a plata en el rango de 1 a
15 hasta 1 a 19.5;
(iv) Silicatos de manganeso que tienen relacidn de silice a manganeso en el

. rangode 1alhastal1a19;y

(v) Silicatos de zirconio que tienen relacién de silice a zirconio en el rango

de 1a0.77 hasta 1a 2.9

en donde el silicato de metal de transicion que tiene funciones variables es

preparado mediante un proceso que comprende los pasos de:

(a) adicionar una solucién de sal del metal de transicién a una solucion de
silicato de 4dlcali soluble para formar una mezcla, en donde la
temperatura y el pH de la solucion de sal o la solucion de alcali o de la
mezcla resultante varian entre 20°C y 90°C, y 2 a 11, respectivamente;

(b) formar un precipitado de un silicato de metal de transicion; y

(c) lavar y secar el precipitado asi obtenido para obtener el silicato de metal

. de transicion.

2. El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde el silicato
cuprico se prepara bajo condiciones acidas, tiene una relaciéon de silice a cobre
de 1:5.15 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 4.3; (b) 2.5; (¢) 2.3; (d) 2.0 y (e) 2.0;
y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16.2, 32.2 y
39.7, con alturas de picos de 2128, 1593 y 1470 respectivamente.

3. El método como se reivindica en la reivindicaciéon 1, en donde el silicato
clprico se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacion silice a cobre de

1.1 y exhibe las siguientes caracteristicas:
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Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrémetro de
resonancia de espin electronico que son (a) 3.1; (b) 2.3; (c) 2.0; (d) 1.2y (e) 0.9;
y

Analisis de difraccidn de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16.1, 32.2 y
39.7, con alturas de picos de 940, 764 y 694 respectivamente.

4, El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
cuprico se prepara bajo condiciones acidas, tiene una relacion silice a cobre de
1:0.78 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 2.2y (b) 2.0; y

Andlisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16, 32 y 39,
con alturas de picos de 835, 706 y 502 respectivamente.

5. El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde el silicato
cuprico se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacion silice a
cobre de 1:0.53 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrémetro de
resonancia de espin electronico que son (a) 2.1; (b) 2.0y (c) 2.1; y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16.1, 32.2 y
39.71, con alturas de picos de 400, 394 y 330 respectivamente.

6. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
cuprico se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacion silice a
cobre de 1:0.34 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectréometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 2.1, y (b) 2.0; y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 16.2, 32.3 y
39.8, con alturas de picos de 541, 414 y 365 respectivamente.

7. El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde el silicato
de zinc se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacion silice a zinc de
1:12.13 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 5.4; (b) 4.5; (c) 2.5; (d) 2.1y (e) 2.0;
y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 32.7, 59.5 y
26.2, con alturas de picos de 444, 307 y 263 respectivamente.
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8. El método como se reivindica en la reivindicaciéon 1, en donde el silicato
de zinc se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacion silice a
zinc de 1:2.46 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrémetro de
resonancia de espin electronico que son (a) 4.3; (b) 4.0; (c) 2.5; (d) 1.8 y (e) 2.0;
Yy

Andlisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 11.0, 33.5y
32.8, con alturas de picos de 2079, 835 y 664 respectivamente.

9, El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde el silicato
de plata se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacion silice a plata de
1:19.57 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electrénico que son (a) 4.3; (b) 2.3; (¢) 3.9y (d) 2.0y
Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 32.2, 46.2 y
27.8, con alturas de picos de 3945, 2421 y 1835 respectivamente.

10. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
de plata se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacion silice
a plata de 1:1.04 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 4.3; (b) 4.0y (c) 1.9;y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 3 picos significativos en 29.3, 476 y
42 .3, con alturas de picos de 2217, 684 y 674 respectivamente.

11.  El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
de manganeso se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacion silice a
manganeso de 1:1.94 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 1.93 y (b) 2.06; y

Analisis de difracciéon de rayos X que tiene 1 pico significativo en 30.6, con
altura de pico de 148.0. '

12. El método como se reivindica en la reivindicacién 1, en donde el silicato
de manganeso se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacién
silice a manganeso de 1:1.09 y exhibe las siguientes caracteristicas:
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Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 4.3; (b) 4.1; (¢) 2.1, (d) 2.1; () 2.0y
19y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 1 pico significativo en 24.6, con
altura de pico de 32.8.

13.  El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
de zirconio se prepara bajo condiciones neutras, tiene una relacion silice a
zirconio de 1:2.9 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 4.42; (b) 1.82; (¢) 2.24; (d) 2.3; (e)
2,18y (f) 1.23.

14. El método como se reivindica en la reivindicacion 1, en donde el silicato
de zirconio se prepara bajo condiciones acidas extremas, tiene una relacién
silice a zirconio de 1:0.77 y exhibe las siguientes caracteristicas:

Valores g caracteristicos de los picos como se obtuvieron del espectrometro de
resonancia de espin electronico que son (a) 4.3; (b) 2.8; (¢) 1.9; (d) 1.2, (e) 1.0y
H 09y

Analisis de difraccion de rayos X que tiene 1 pico significativo en 10.8, con
altura de pico de 84.80.
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CLAIMS:

A functional transition metal silicate (FTMS) effective as a decontaminant, a
disinfectant, a detoxificant, a protectant, a microbicide or combination thereof,
comprising a ratio of transition metal to silica in the transition metal silicate in a
predetermined range and a structural composition for said effectiveness, said FTMS
being capable of being immobilized on a suitable materials or incorporating into
resins and / or coating along with resins on suitable materials.

A transition metal silicate of claim 1 wherein a transition metal, wherein said ratio
of transition metal to silica in the transition metal silicate is in a range of about 0.34
to about 19.57.

A transition metal silicate of claim 1, wherein a transition metal, comprising
variable functions even with similar transition metal silicate ratio based on
structural composition having specific ESR(g) values and specific XRD pattern
obtained by varied reaction conditions.

A transitional metal silicate of claim 1, wherein the varied reaction conditions as
claimed are varied pll conditions during a process for preparing the transitional metal
silicates including extreme acidic to 12 pH, reactant concentrations: silicate content in
soluble alkaline silicate solution and ratio of transition metal salt solution to soluble
alkaline silicate solution, varied terperature maintained between 20 to 95 degrees
centigrade, and combinations thereof.

A transition metal silicate of claim 1, wherein the transition metal silicate is
selected from the group consisting of cupric silicate, silver silicate, manganese
silicate, zinc silicate, zirconium silicate and combination thereof.

A transition metal silicate of claim 1, wherein the transition metal silicate is
effective as a decontiminant of metals, chemicals, pesticides, microbes or
combination thereof,

A transition metal silicate of claim 1, wherein the transition metal silicate is
effcctive as a disinfectant of a bacteria, a fungus, a virus, a microbicide of a
pathogen or combinations thereof.

A transition metal silicate of claim 1, wherein the transition metal silicate is
effective as a detoxificant of carbon monoxide, sulphur dioxide, an oxide of
nitrogen, a hydrocarbon, tobacco tar, nicotine or toxic gases or chemical conversion
of toxic gases and / or toxic chemical containing gases into non-toxic form, or

combinations thereof.
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Como resuitado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:;

1. Documentos estudiados

Descripcidn: folios 19 a 146 (como se radico inicialmente)
Reivindicaciones:

1 a 54 folios 147 a 161, tal como entré en fase nacional el 2004-04-05

1 a 14: folios 273 a 276 (como se modificé mediante oficio de 2010-08-04)
Prioridad: no se reivindico

2. Modificaciones no aceptadas (arficulo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT)

En las reivindicaciones allegadas a esta Superintendencia se caracteriza el objeto de la solicitud
de una manera que no coincide con la presentacion de la solicitud internacional con nimero de
publicacidn WQ2004/101435. En el capitulo reivindicatorio allegado mas recientemente,
mediante oficio de 2010-08-04, el silicato cuprico tiene relacion de silice a metal de fransicion
en elrango de 1 a 0,34 hasta 1 a 19,5. En la publicacion internacional, por lo contrario, se indica
una relacién de metal de transicion a silice en el rango de 0,34 a 19,57, Es decir, originalmente
fa relacién caracteristica es invertida. Esta modificacion no puede aceptarse porque no
corresponde a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

3. Objeto de la invencién
Titulo de la solicitud: Silicatos de metal de transicion funcionales (FTMS)

El objeto de la presente solicitud de patente de invencidén consiste en: un método para la
preparacion de silicatos de metal de transicién de funciones variabies en donde el silicato de
metal de transicién funcional se selecciona del grupo que comprende: (i) silicatos cupricos que
tienen relacién de silice a cobre en el rango de 1 a 0,34 hasta 1 a 5,15; (ii) silicatos de cinc que
tienen relacion de silice a cinc en el rango de 1 a 2 hasta 1 a 12; (iii) silicatos de plata que tienen
relacion de silice a plata en el rango de 1 a 15 hasta 1 a 19,5; (v) silicatos de manganeso que
tienen relacién de silice a manganeso en el rango de 1 a 1 hasta 1 a 1,9, y (v) silicatos de
circonio que tienen relacion de silice a circonio en elrango de 1 a 0,77 hasta 1 a 2,9; el silicato se
prepara mediante el proceso que comprende los pasos de: (a) adicionar una solucidn de sal del
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metal de transicidn a una solucion de silicato de alcali soluble para formar una mezcla, en donde
latemperaturay el pH de la solucion de sal o la solucion de alcali o de la mezcla resultante varian
entre 20°Cy 90°Cy 2 a 11, respectivamente; (b) formar un precipitado de un silicato de metal de
transicion; y (c) lavar y secar el precipitado asi obtenido para obtener el silicato de metal de
transicion.

El problema planteado en esta solicitud es el uso de silicatos de metal de transicién para
purificaciéon de aguas de microorganismos.

La invencion se catalogd como C01B33/20, segun la Clasificacion Internacional de Patentes
(IPC).

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2003-05-15, la cual
corresponde a la fecha de presentacion internacional.

Tomando en cuenta la fecha para determinar el estado de |a técnica se realizoé una bdsqueda en
las bases de datos disponibles para esta Superintendencia de acuerdo con el objeto de la
solicitud y se encontraron los siguientes documentos:

' ' . Fecha de
Q
N Documento Titulo publicacién
D1 US 3,836,633 Process for the‘productnon of copper 1974-09-17
silicates
Use of copper silicate for the control of
D_z__ =__\iVO 99/?7942 Legionella 1999-06-10

En D1 se habia divulgado la produccidn de silicatos de cobre en donde la relacion de silice a
cobre es de 3,08, véase la columna 3, renglones 22 a 26. El procedimiento de preparacion
consiste en precipitar el silicato de cobre a partir de una solucién acuosa de silica alcalino y sal
de cobre, y la precipitacion se realiza a temperaturas entre 50 °C y 95 °C (columna 2, renglones
25 a 31) y pH de 6 (columna 3, renglon 34).

En D2 se habia divulgado el uso de silicato de cobre como bactericida.
5. Andlisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

Novedad (articulo 16 D 486)

Como ya se indico en el numeral anterior del presente oficio, en D1 se divulgd antes un método

gue coincide completamente con el metodo reivindicado en la solicitud estudiada: coincide no
solo en la proporcién de metal de transicion a silice, sino también en las condiciones de pH y
temperatura que caracterizan el objeto de la solicitud en estudio. Los resultados de los analisis de
espectrometria y de difraccion de rayos X se consideran inherentes a un producto que se prepara
exactamente de la misma manera que la reivindicada. Es decir, no hay ninguna razén para
pensar que dos productos que se preparan de la misma manera, a partir de los mismos
reactantes, puedan tener caracteristicas fisicas, quimicas o fisico-quimicas diferentes.

Por lo tanto, se considera que el objeto reivindicado no tiene novedad frente a las ensefianzas de
D1.

Nivel inventivo (articulo18 D486)

Mientras que en D1 se divulga la preparacion de silicato de cobre idéntica a como se preparan
los silicatos de metales de transicion de la solicitud, un tecnico medianamente versado en la
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metal de transiciéon a una soluciéon de silicato de alcali soluble para formar una mezcla, en donde
la temperaturay el pH de la solucién de sal o la solucion de alcali o de la mezcla resultante varian
entre 20°C y90°Cy 2 a 11, respectivamente; (b) formar un precipitado de un silicato de metal de
transicion; y (c) lavar y secar el precipitado asi obtenido para obtener el silicato de metal de
transicion.

El problema planteado en esta solicitud es el uso de silicatos de metal de transicion para
purificacion de aguas de microorganismos.

La invencion se catalogd como C01B33/20, segun la Clasificacion Internacional de Patentes
(IPC).

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2003-05-15, la cual
corresponde a la fecha de presentacion internacional.

Tomando en cuenta la fecha para determinar el estado de la técnica se realizd una busqueda en
las bases de datos disponibles para esta Superintendencia de acuerdo con el objeto de la
solicitud y se encontraron los siguientes documentos:

N° Documento Titulo Feqha C!?
publicacién
D1 US 3,836,633 Process for the.produc’uon of copper 1974-09-17
silicates
Use of copper silicate for the control of
D2 ) __VY3_99/27942 Legionella 1999-06-_1(? |

En D1 se habia divulgado la produccion de silicatos de cobre en donde la relacion de silice a
cobre es de 3,08, véase la columna 3, renglones 22 a 26. El procedimiento de preparacion
consiste en precipitar el silicato de cobre a partir de una solucion acuosa de silica alcalino y sal
de cobre, y la precipitacion se realiza a temperaturas entre 50 °C y 95 °C (columna 2, renglones
25 a 31) y pH de 6 (columna 3, rengldn 34).

En D2 se habia divulgado el uso de silicato de cobre como bactericida.
5. Andlisis de patentabilidad (articulo 14 D486)
Novedad (articulo 16 D 486)

Como ya se indicd en el numeral anterior del presente oficio, en D1 se divulgo antes un método
gue coincide completamente con el método reivindicado en la solicitud estudiada: coincide no
solo en la proporcidén de metal de transicion a silice, sino también en las condiciones de pH y
temperatura que caracterizan el objeto de la solicitud en estudio. Los resultados de los analisis de
espectrometria y de difraccion de rayos X se consideran inherentes a un producto que se prepara
exactamente de la misma manera que la reivindicada. Es decir, no hay ninguna razén para
pensar que dos productos que se preparan de la misma manera, a partir de los mismos
reactantes, puedan tener caracteristicas fisicas, quimicas o fisico-quimicas diferentes.

Por lo tanto, se considera que el objeto reivindicado no tiene novedad frente a las ensefanzas de
D1.

Nivel inventivo (articulo18 D486)

Mientras que en D1 se divulga la preparacion de silicato de cobre idéntica a como se preparan
los silicatos de metales de transicion de [a solicitud, un técnico medianamente versado en la



materia habria derivado de manera evidente el método de preparacion de silicatos no solo de
cobre sino, en general de los metales que se mencionan en la solicitud estudiada.

En D2 se divulga el uso de silicatos de ¢cobre para el control de microbios y para eliminacion de
contaminantes. Es decir que en el estado de la técnica ya se habia sugerido el uso, en general,
de los silicatos de metales de transicidon para 10s mismos propositos que los buscados por el
solicitante. Por otra parte, el método de preparacién de dichos silicatos divulgado en D1 es el
mismo que el método de la presente solicitud en estudio y conduce inevitablemente a los mismos
silicatos obtenidos por el solicitante, Luego, no se requiere encontrar en el estado de la técnica
los resultados de pruebas espectrofotomeétricas y de rayos X para saber que los productos
obtenidos por un mismo método tendran las mismas caracteristicas. Por lo tanto, se considera
gue una persona medianamente versada en la materia habria derivado de manera evidente el
objeto de la solicitud en estudio a partir de las ensefianzas del estado de la técnica.

6. Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

N° Documento N° Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
D1 US 3,836,633 1az24 Novedad y nivel inventivo
D2 WO 99/27942 1a24 Novedad y nivel inventivo

7. Notificacion

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le
indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 dias contados a partir de la fecha de
notificacidn de la presente comunicacion. En ¢aso de no dar respuesta al presente requerimiento,
0 si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la
patente.

Notifiquese el presente oficio conformg a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal &), del capitulo
quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

i

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director Nuevas Creaciones (C)

El ahterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
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