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

Re:  Expediente No. 06.111.905
Solicitud de patente a nombre de Huntsman Advanced Materials
GmbH

Yo, DILIA RODRIGUEZ ID’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como obtrando
como apoderada sustituta de la sociedad Huntsman Advanced Materials
GmbH, domiciliada en Basilea, Suiza, segin lo actedita el documento de
sustitucion de poder adjunto, solicitante de la patente de la referencia, en
respuesta al oficio No. 5560 notificado por fijacion en lista el 30 de abtil de 2010,
relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1582 me permito manifestar:

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
tramite, presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el
cual consta de 10 reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo
presentado antetiormente.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decit que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se tealizaron con el
animo de superar las objeciones de patentabilidad, planteadas por el examinador
en su concepto técnico.

2. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta las reivindicaciones 13 a 15 por tratarse de reivindicaciones
de uso, con el fin de subsanar dicha objecién el solicitante elimina las
reivindicaciones en comento.

3. Novedad

El examinador objeta la novedad de la solicitud a la luz de lo divulgado por la
anterioridad D1, argumentando que la misma ya ensefiaba una composicién que
comprendia un 4dcido carboxilico de C1-C2 de un compuesto polihidroxi y un
compuesto N-heterociclico con un valor de pka de 6 a 8. Con el fin de subsanar
esta objecidén, se ha corregido el capitulo rewvindicatorio para incluir ciertas
caracteristicas en las reivindicaciones 1y 10 que aclaran las diferencias existentes
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entre la presente solicitud y la anterioridad D1.

Asi mismo, el solicitante quisiera anotat que las reivindicaciones presentadas
originalmente son novedosas pot sobre la anterioridad D1 ya que dicho
documento no ensefia el compuesto (A) de la presente solicitud. D1 se relaciona
con la fabricacién de éstetes dicarboxilicos de compuestos de polimeros mayotes
y menciona que la reaccién del compuesto de polihidroxilo con el anhidro
carboxilico puede llevatse a cabo en presencia de piridina. Sin embargo, los
compuestos polihidroxilo de D1 son la celulosa o derivados de celulosa como
acetato de celulosa, en otras palabras polisacaridos que consiste de varios cientos
hasta 10.000 moléculas de glucosa, cada una de las cuales contiene tres grupos
hidroxilo libres. De acuerdo con lo anteriot, los compuestos polihidroxilo de D1
son claramente diferentes de los compuestos polihidroxilo de la presente
solicitud, los cuales contienen de 2 a 20 grupos hidroxilo y que son empleados en
la preparacién del compuesto (A) de la presente solicitud. Puesto que la
anterioridad D1 busca resolver un problema completamente diferente, resulta
imposible que la materia alli divulgada afecte la novedad de la presente solicitud.

En vista de lo anterior, y a la luz de la legislacién y la jutisprudencia establecida, el
nuevo capitulo reivindicatotio es novedoso por sobre la antetioridad D1.

4, Nivel Inventivo

Por otro lado, el examinador argumenta que la presente solicitud carece de nivel
inventivo por sobte la antetioridad D2. Al respecto, el solicitante quisiera anotat
que la antetioridad D2 proporciona una lista bastante larga de posibles solventes
y la Gnica forma en que un técnico con habilidad ordinaria en la matetia podria
llegar a los solventes empleados por la presente solicitud partiendo de dicha lista
es conociendo la invencién en estudio.

Ni la anterioridad D1 ni la anterioridad D2 ensefian o sugieren que los solventes
empleados en la presente solicitud sean de particular relevancia o especialmente
preferidos, por lo que el tnico indicio que tendria el técnico con habilidad
ordinaria para escoger dichos solventes serfa la solicitud en estudio, lo cual
representa una evaluacién tetrospectiva de la invencion. El examinadot no ofrece
mayotes argumentos que demuestren los motivos por los que el técnico con
habilidad ordinaria en la materia escogetia los solventes reclamados por sobre
cualquier otro de los solventes presentes en la lista y, puesto que el andlisis
retrospectivo de una solicitud no es aceptable, se le solicita respetuosamente que
retite su objecion.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el
punto 1 de este memorial y los argumentos antetiormente mencionados, la
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ptesente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad,
patentabilidad y nivel inventivo respecto a la composicidén descrita en el capitulo
reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se
sirva reconocet estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invencién a
la solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacion con todos
los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicaciéon al
ptincipio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion
Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para
objetar la presente invencién ruego expedir otro examen de fondo con los
debidos motivos y razones que sustenten su objecion con el fin de que mi
mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la
interpretacion de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al
examinadot para emitir los examenes de fondo-, 35 y 59 del Codigo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomard la decision
que serd motivada al menos en_forma sumaria si afecta a particulares”y “(..) deberd proferirse
la decision definitiva. Esta se_motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de
conveniencia si es el caso”, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Sefior Superintendente,

(037 705

DILIA MARIA RODRIGUEZ P~ ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bugota.
T.P. 20824 CS]J
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SENORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF:

EXPEDIENTE NR. : 06.11.905
SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE DE HUNTSMAN
ADVANCED MATERIALS GMBH

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a
usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora DILIA RODRIGUEZ
D ALEMAN, domiciliada en Bogota, D.C.,, portadora de la tarjeta
profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron

conferidas para este caso.

JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C. 39.779.452 de Usaquén
T.P. 68.228

Acepto sustitucion

DILIA RODRIGUEZ D "ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogota
T.P. 20.824
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REIVINDICACIONES

1. Una composicién adyuvante que comprende (A) un éster de acido C1-C2
carboxilico de un compuesto polihidroxilo que contiene de 2 a 20 grupos
hidroxilo y (B) un compuesto N-heterociclico que tiene un valor pKa de entre 6 y
8 seleccionado del grupo que consiste de un compuesto de morfolino, imidazol,
piridina, quinolina o isoquinolina, y (C) un glicol o éster de glicol de férmula (1)

R—(OCHR,CH,)—OCHR,CH,—OR, ),

en donde R1 y R2 son hidrégeno o C1-C12 alquilo, con la condicién que al
menos uno de los radicales R1 y R2 sea hidrégeno, R3 es hidrégeno o metiulo, y
n es un numero de 0 a 8.

2. Una composicion de acuerdo con la reivindicacién 1, la cual comprende
como componente (A) un éster de de etilenglicol o propilenglicol, de un
polietilenglicol o polipropilenglicol, de glicerol, de un producto de una adicién de
glicerol/6xido de etileno o una adicién de glicerol/éxido de propileno, de
glucosa, de un producto de una adicién de glucosa/éxido de etileno o una
adicio 'n de glucosa/6xido de propileno, de acido C1-C2 carboxilico.

3. Una composicién de acuerdo con la reivindicacién 1, la cual comprende
como componente A, el producto de la teaccion de un 4cido C1-C2 carboxilico
con etilenglicol, polietilenglicol que contiene de 2 a 4 grupos etileno,
propilenglicol, polipropilenglicol que contiene de 2 a 4 grupos propileno, glicerol,
el producto de la adicién de glicerol(6xido de etileno que contiene de 2 a 6
grupos etileno, o el producto de la adicién de glicerol/éxido de propileno que
contiene de 2 a 6 grupos propileno.

4. Una composicién de acuerdo con la reivindicacion 1, la cual comprende,
como componente A, un éster de acido férmico, éster de acido cloroacético,
éster de 4cido hidroxiacético o éster de dcido oxalico de un compouesto de
polihidroxilo que contiene de 2 a 20 grupos hidroxilo.

5. Una composicién de acuerdo con la reivindicacién 1, la cual comprende
como componente A monoformato de etilenglicol, diformato de etilenglicol,
monoformato de dietilenglicol, diformato de dietilenglicol, etilenglicolo
mono(cloroacetato), glicol di(cloroacetato), etilenglicolo mono(hidroxiacetato),
etilenglicol  di(hidroxiacetato), glicol mono(hidroxiacetato), dietilenglicol
di(hidroxiacetato), etilenglicol mono(oxalato), glicol di(oxalato), dietilenglicol
mono(oxalato), dietilenglicol di(oxalato).

6. Una composicién de acuerdo con la reivindicacién 1, la cual comprende,
como componente B, imidazol o 2,4-lutidina.



7

7. una composicién de acuerdo con la teivindicacion 1, la cual comprende los
componentes A y B en una proporcién de desde 500:1 hasta 4:1.

8. Una composiciéon de acuerdo con la reivindicacién 7, la cual comprende,
como componente C, un glicol de férmula (1) en donde R1 y 12 son hidrégeno y
n es un numero de 0 a 2.

9. Una composicién de acuetdo co la reivindicacion 7, la cual comprende,
como componente C, dipropilenglicol.

10.  Una composicién de acuetdo con la reivindicacién 1, la cual comprende
(A) de 20% a 95% en peso de un éster de icido C1-C2 catboxilico de un
compuesto polihidroxilo que contiene de 2 a 20 grupos hidroxilo; (B) de 0,2% a
10% en peso de un compuesto N-heterociclico que tiene un valor pKa de 6 a 8
seleccionado del grupo que consiste de un compuesto de morfolino, imidazol,
piridina, quinolina o isoquinolina, y (C) de 0 a 70% en peso de un glicol o éster
de glicol de férmula (1)

Ri—(OCHR,CH,)—0OCHR,CH,—OR, (1),

en donde R1 y R2 son hidrégeno o C1-C12 alquilo, con la condiciéon que al
menos uno de los radicales R1 y R2 sea hidrogeno, R3 es hidrégeno o metiulo, y
n es un nimero de 0 a 8, la suma de los componentes (A)+(B)+(C) siendo, en
cada caso, 100% en peso.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C., 2011-01-19

Abogada
JIMENA ESCOBAR URIBE o
Solicitante: HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS GmbH

ASUNTO Radicacion’ ~ 06-111905

Tramite. -~ 011

Evento. ' . /378 .

Actuacion 43(%

Oficio S '

Folios .. - -004
Patente de Invencion .,!..j Patente de M_odelo de. Utllldad D
Via Nacional [ ] _ T
Via PCT (fase nacional) ™ Cap.l ,..E,é 7 Cap. |l L]
No. de solicitud internacional S F’CT/EP2005/051828

Fecha de presentacién internacional - 2005 04- 2,5

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién; folios 6 a 31 (como se radicd |n|C|almente)

Reivindicaciones (1 a 10). folios 70 a 71 (comoe se modificé mediante oficio de 2010-07-27)
Prioridad: Oficina Europea de Patentes, 041,01888'.8 de 2004-05-03.

2. Objeto de la invencion = . ... ;

Titulo de la solicitud: Donadores de amdo para;la tincién de poliamida

El objeto de la presente solicitud de patente de mvencuon consiste en: una composicion
adyuvante que comprende (A) un éster de acido carboxmco de C1-C2 de un compuesto
polihidroxilo que contiene de 2 a 20 grupos | hlerX||D y: B) un compuesto N-heterociclico que
tiene un valor de pKa de 6 a 8, seleemqnado del grypo un consnste de un compuesto de
morfolino, imidazol, piridina, quinolina o |soqu|nol|na y (C) un glicol o éster de glicol de
formula (1): R1-(OCHR3CH2),-OCHR3CH2-OR3. (1), donde R1y R2 son hidrégeno o C1-C2
alquilo, con la condicion que al menos uno de Ios radlcales R1y R2 sea hidrogeno, R3 es
hidrégeno o metilo y n es un namero de 0 a 8

La invencidén se catalogd como DO6NI13/224 segun la Clasificacién Internacional de
Patentes (IPC). L ‘

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

En la primera reivindicacion independiente se, afirma que Ia composicion reivindicada tiene
un componente B seleccionado de morfolino, lmldazol piridina, quinolina o isoquinolina,
pero en la reivindicacién 6, dependlente de la primera, se afirma que dicho componente B
puede ser 2 4 — lutidina, lo cual no tlene sentldo |

En el capitulo reivindicatorio se cometleroh érlrbrésdq;a)tranﬁcnpcnén como “metiulo” y r2 (con
minuscula) R




La fecha tomada en cuenta para determinar el estéao de la técnica es 2004-05-03, la cual
corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.

Consultadas las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad y las otras fuentes
utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontré documento alguno que
afectara su patentabilidad.

5. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)
Novedad y nivel inventivo (articulo18 D486)

Gracias a las modificaciones hechas por la solicitanite al capitulo reivindicatorio y tomando
en consideracion los argumentos presentados por la misma, se considera que la solicitud
cumple con los requisitos de novedad Y. mvel mventwo j

6. Notificacion

En cumplimiento del articulo 45 de la-Decisiéon 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 notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subS|st|eran los impedimentos para la concesién,
se denegara la patente.

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

\@ &
JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Director Nuevas Creaciones (E)

.g » - " S

El anterior requerimiento fue. notlflcado por fuacnon en Ilsta de fecha

S \'"‘;\

CONCEPTOTECNICO | EXAMINADOR TEGNICO

No. 220 ... Codigo No. 202043




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C., 2011-03-15
Abogada
DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN
Solicitante: HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS GmbH
ASUNTO Radicacién 06-111905

Tramite 011

Evento 378

Actuacion 430 .

Oficio BT oy

. Folios 004

Patente de Invencion W] Patente de Modelo de Utilidad [ |
Via Nacional ] .
Via PCT (fase nacional) M| Cap. W Cap. Il []
No. de solicitud internacional PCT/EP2005/051828

Fecha de presentacion internacional 2005-04-25

Como resultado 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:

- Juridicos:

Mediante el oficio N° 00958 notificado por fijacién en lista de fecha 21 de enero de 2011, este
Despacho requirié a la abogada Jimena Escobar Uribe, quien ya no era la apoderada del
solicitante, en los términos del articulo 45 de la Decisidon 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, para que dentro del plazo de sesenta dias presentara respuesta a las observaciones
de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisién, para la concesion de la patente.

Teniendo en cuenta que la apoderada del solicitante es la abogada Dilia Rodriguez D'aleman,
y no la abogada Jimena Escobar Uribe, es procedente revocar en su totalidad el oficio N°
00958 de fecha 21 de enero de 2011 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento en los
siguientes términos:

1. Documentos estudiados

Descripcion: folios 8 a 31 (como se radico inicialmente)

Reivindicaciones (1 a 10): folios 70 a 71 (como se modificé mediante oficio de 2010-07-27)
Prioridad: Oficina Europea de Patentes, 04101888.8 de 2004-05-03.

2. Objeto de la invencién

Titulo de la solicitud: Donadores de acido para la tinciéon de poliamida

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en: una composicién
adyuvante que comprende (A) un éster de acido carboxilico de C1-C2 de un compuesto
polihidroxilo que contiene de 2 a 20 grupos hidroxilo y (B) un compuesto N-heterociclico que
tiene un valor de pKa de 6 a 8, seleccionado del grupo que consiste de un compuesto de
morfolino, imidazol, piridina, quinolina o isoquinolina y (C) un glicol o éster de glicol de
formula (1): R-(OCHR3CHy),-OCHR3CH2-OR; (1), donde R1y R2 son hidrogeno o C1-C2
alquilo, con la condicién gque al menos uno de los radicales R1 y R2 sea hidrogeno, R3 es
hidrégeno o metilo y n €s un numero de 0 a 8.



La invencién se catalogd como D0O6M13/224, segun la Clasificacion Internacional de
Patentes (IPC).

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

En la primera reivindicacion independiente se afirma que la composicién reivindicada tiene
un componente B seleccionado de morfolino, imidazol, piridina, quinolina o isoquinolina,
pero en la reivindicacion 6, dependiente de la primera, se afirma que dicho componente B
puede ser 2,4 — lutidina, lo cual no tiene sentido.

En el capitulo reivindicatorio se cometieron errores de transcripcion como “metiulo™y r2 (con
mindscula)

4. Determinacion del Estado de la Técnica
La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2004-05-03, la cual
corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.

Consultadas las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad y las otras fuentes
utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontré6 documento alguno que
afectara su patentabilidad.

5. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)
Novedad y nivel inventivo (articulo18 D486)

Gracias a las modificaciones hechas por la solicitante al capitulo reivindicatorio y tomando
en consideracion los argumentos presentados por la misma, se considera que la solicitud
cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

6. 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 notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion,
se denegara la patente.

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

~

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director Nuevas Creaciones (C) .

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

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 220 Codigo No. 202043
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