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ResoLuciON No: 40624
Por la cual se deniega una patente de invencion

PCT/07-136142

El SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de diciembre
de 2007, con el N° 07-136142-00000-0000, por la sociedad Omya Development AG, a
través de apoderado, entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada
"PROCESO PARA DISPERSAR Y/O MOLER Y/O CONCENTRAR CARBONATO
CALCICO EN UN MEDIO ACUOSC USANDO UNA SOLUCION ACUOSA CON
COMPUESTOS DE CIRCONIO", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/IB2006/001245 del 11 de julio de 2006

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 603 del 30 de abril de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 00562 y notificado por
fijacion en lista el 19 de enero de 2012 se requirié a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 132 a 139 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-136142-00006-0000
del 23 de mayo de 2012, respondi¢ oportunamente el requerimiento formulado, y presenté
nuevas reivindicaciones 1 a 12 (FIs. 184 a 186) que reemplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a
las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros oforgaran patentes para fas
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 12 contenidas en los folios 184 a 186, no cumplen
con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

6.1. Objeto de la invencidn
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El objeto de la presente solicitud de patente de invencidn se refiere a un proceso para
fabricar una suspension acuosa con carbonato de calcio y uno 0 mas compuestos de
circonio y uno o mas aditivos sin fosfato como agentes potenciadores de la dispersion y/o
molienda.

6.2. Determinacioén del estado de la técnica

El estado de la téecnica se determiné con base en la fecha de presentacion de la solicitud
de prioridad invocada, es decir, el 25 de julio de 2005.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron 10s siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

) Fecha de
ltem | Documento Titulo Publicacién
Use of water-soluble polymers as dispersing agents 2004-07-27

D1 US6767973 for aqueous suspensions of calcium carbonate
aqueous suspensions obtained and their uses
Inhibition of pulp and paper yellowing using nitroxides, | 2001-07-03
|_hydroxylamines and other coadditives

D2 US6254724

El documento D1 hace referencia a la utilizacién de homopolimeros y/o copolimeros de
acido acrilico solubles en agua, con uno o mas monodmeros alilicos, vinilicos o acrilicos
como agentes dispersantes en suspensiones acucsas de minerales provenientes de una
reconcentracion mecanica y/o térmica resultante seguida de una molienda humeda sin el
uso de un agente dispersante y en bajas concentraciones en términos de materia seca.

El documento D2? se relaciona con pulpas o papeles, especiaimente pulpas o papeles
quimicomecanicos o0 termomecanicos, que todavia contienen lignina y que tienen una
mayor resistencia al amarillamiento cuando contienen una cantidad efectiva estabilizante
que es un compuesto de amina impedida.

6.3. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486: “Se considerard que una

1http:/fworldwide espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
ET=D&date=200407278DB=EPODOC&local EP&CC=US&NR=6767973B2&KC=B2&ND=4

2htm /fworldwide espacenet, ggmzgubI|cgtlonDe;allslorlgmaIDocument
4B1RKC=B1&FT=D&ND=4&date=2
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invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de fa técnica”.

La solicitud de patente en estudio presenta en su reivindicacion 1.

“Un proceso de fabricacién de una suspensién acuosa con carbonato calcico
caracterizado porque dicha suspensién acuosa con carbonato calcico se prepara
mediante la adicion de uno o mds compuestos de circonio y uno o mas aditivos libres
de fosfatos mas como agentes potenciadores de la dispersién y molienda, en donde

a) Cuando el proceso de molienda

Se afiade carbonato célcico en seco 0 en forma de dispersion acuosa 0 de
suspension acuosa 0 de torta filtro prensa a una suspension acuosa o emulsion o
solucion acuosa que contiene uno o0 mas compuestos de circonio; o,

Se afiade uno o mas compuestos de circonio en seco o en forma de suspension o
ernuision o solucién acuosa a una dispersion o suspension acuosa o torta de filtro de
prensa de carbonato calcico y se muele la composicion resultante.

b) Cuando es un proceso de dispersion

Se aflade carbonato céicico en seco o en forma de dispersion acuosa o de
suspensién acuosa o de torta filtro prensa a una suspension acuosa o emulsion o
solucién acuosa que contiene uno © mas compuestos de circonio y se dispersa fa
composicion resultante; o,

Se affade uno o mas compuestos de circonio en seco o0 en forma de suspensién o
emulsién o solucién acuosa a una dispersion o suspensién acuosa o torta de filtro de
prensa de carbonato calcico y se dispersa la composicion resultante, o

¢} Cuando es un proceso de concentracion

Se afiade carbonato calcico en seco o en forma de dispersion acuosa o de
suspensién acuosa o de torta filtro prensa a una suspension acuosa o emulsion o
solucién acuosa que contiene uno © mas compuestos de circonio y se concentra fa
composicion resultante; o,

Se aflade uno 0 mas compuesios de circonio en seco o en forma de suspension o
emufsion o solucién acuosa a una dispersién o suspension acuosa o torta de filtro de
prensa de carbonato calcico y se concentra la composicion resultante, 0

d) Cuando es un proceso de dispersién

Se afiade carbonato céfcico en forma de torta de pigmento seleccionada a partir de
una torta de filtro de prensa, una torta centrifugada o una torta obtenida medsante un
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proceso de electroconcentracion, fendiendo dicha torta preferiblemente un contenido
de agua por peso en seco de sustancias minerales superior al 20% a una suspension
acuosa 0 a una emulsion acuosa que contenga uno o mas compuestos de circonio; o

Se mezcla uno o mas compuestos de circonio en seco o en forma de suspension
acuosa o de emulsion acuosa con una tora de pigmento seleccionada a partir de una
forta de filtro de prensa, una torta centrifugada o una torta obtenida mediante un
proceso de electroconcentracion, tendiendo dicha torta preferiblemente un contenido
de agua por peso en seco de sustancias minerafes superior af 20%”

La tabla siguiente presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el
documento D1, que representa el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales de fa

Caracteristicas esenciates del

Caracteristicas esenciates del

invencién documento D1 documente D2

un proceso de {abricacion de uma

suspensidn acuosa con carbonato calcico : :

caracterizado porque Un proceso para praducir una suspensian No hace referencia especifica

de carbonato de calcio

dicha suspension acuosa con carbonato
céicico e prepara mediante la_adicién de
uno o MAs compuesios de circenio y uno o
mas aditivos libres de fosfatos mas como
agentes potenciadores de la dispersion y
mofienda, en donde

a) Cuando el procese de molienda

forma de dispersibn acuosa o de
suspension acuosa o de forta filtro prensa
a una suspensiin acucsa o emulsién o
solucidn acuosa que contiene uno o Mas
compuesios de circonio; 0,

Se aflade uno ¢ mas compuestos de
crcono en seco o en forma de suspensidn
o emulstin o solucién acuosa a una
dispersidn o suspensidn acucsa o tona de
firo de prensa de carbonalo cdlcico y se
muete la compaosicién resultante, 6 (...)

| Dichasuspension acuosa con carbonato

cilcico se prepara afladiendo uno o mas

| agentes de dispersién que ¢omprenden
Se aftade carbonato caleico en seco o en

polirneros acrlicos (libres de fosfate)

Ala suspensidn resuttanie se aflade uno o
mas agentes de dispersidn

Todo el documeno

Suspensidn acuosa de carbonato de cafcio
fue comprende un compuesio de circonio
tal como carbonato de circomo y amonic.
(columna 30, 50-55 y columnas 47-48,
ejernplo 34)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1 porgue:

El documento D1 divulga un proceso para producir una suspension de carbonato de
calcio, en donde dicha suspension se prepara afiadiendo a carbonato de calcio seco, en
forma de suspension, en forma de dispersion o de torta uno o mas agentes de dispersion
gue comprenden polimeros acrilicos hidrosolubles. Asimismo, se indica la molienda,
dispersién o concentracion de la suspension asi obtenida en presencia de uno 0 mas
agentes de dispersion, en ninglin caso se incluyen compuestos que contienen fosfato
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(todo el documento).

La diferencia de D1 con la presente solicitud de patente radica en que el documento D1
no incluye compuestos con circonio.

El efecto que logra el incluir un compuesto de circonio en el proceso conocido desde D1
consiste en la disminucién del contenido de COT y COD en la suspensién de carbonato
de calcio obtenida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢cémo modificar el procedimiento conocido desde D1 para plantear un
procedimiento donde se minimice el contenido de COT y COD en la suspension de
carbonato de calcio?

No obstante, la disminucion en los contenidos de COT y COD o en otras palabras la
disminucidn de polimeros hidrosolubles que aportan carbono organico a la suspensién ya
se habia planteado desde el documento D2, donde se divulga un sistema dispersante
combinando una parte de polimeros hidrosolubles y otra parte de compuestos de circonio,
entre otros, columna 30, 50-55 y columnas 47-48, ejemplo 34.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia dispone de
todas las ensefianzas necesarias en el estado del arte citado para plantear un
procedimiento como el conocido desde D1 pero esta vez utilizando un sistema
dispersante combinado que incluya uno o mas compuestos de circonio logrando asi una
disminucion en el contenido de carbono organico, ademés de ser libres de fosfatos. Por lo
que esta Oficina considera que el procedimiento de esta invencién se deriva de manera
obvia del estado del arte, no provoca ningin efecto técnico sorprendente o inesperado y
definitivamente carece de nivel inventivo. Ahora, dado que el proceso no es inventivo, las
suspensiones acuosas asi obtenidas, el pigmento mineral y los papeles y pinturas gue las
contienen tampoco son inventivos.

Se le aclara al solicitante que los estudios presentados en el capitulo descriptivo no
reflejan ningun efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda interpretarse como
un salto cualitativo en la técnica, dado que: Primero, en el estado de la técnica ya se
conocian agentes dispersantes libres de fosfatos (documento D1). Segundo, los
resultados encontrados no reflejan ninguna mejora en cuanto a viscosidad y porcentaje de
sélidos. Tercero, la disminucion de los porcentajes de COD era claramente un resultado a
esperar debido a la disminucién en el porcentaje de polimeros acrilicos, responsables del
aporte de carbono organico y cuarto, la inclusion de compuestos de circonio era evidente
y una practica comun para un técnico medio en la materia no so6lo a partir del documento
D2, sino a partir de multiples referencias, tal como indica el solicitante en el capitulo
descriptivo (Fls. 58-60).

Asimismo se le aclara al solicitante que si bien el documento D2 puede utilizar el
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compuesto de circonio como agente reticulante (o de entrecruzamiento), su ensefianza
fundamental para el tecnico medio en la materia, radica en la posibilidad de formular
compuestos de circonio en suspensiones de carbonato de calcio, y su efecto en las
propiedades Opticas y de viscosidad del producto final. Asi entonces se pueden
reemplazar los polimeros acrilicos por compuestos de circonio, manteniendo parametros
dpticos y de de viscosidad deseados y logrando implicitamente una formulacién con un
aporte de carbono organico menor. Mas ain el mismo el mismo producto de D2 ya tenia
un menor aporte de carbono organico.

En conclusidn, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirttan de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
“PROCESO PARA DISPERSAR Y/O MOLER Y/O CONCENTRAR CARBONATO
CALCICO EN UN MEDIO ACUOSO USANDO UNA SOLUCION ACUOSA CON
COMPUESTOS DE CIRCONIO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion a la
doctora Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Omya
Development AG, 0 a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole
gue contra ella procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y
Comercio, ei cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los
cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 28 Jun 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,
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{

JOSE MIGUEL DE LAJCALLE RESTREPO

Doctora

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Cr 11 N° 86-53 Piso 6,

Bogota D.C.

Elabord: Sandra Isabel Calderon Rodriguez ¥
Revis4: Ana Delia Pinzon Gargia™

Revist: Andres Casas Santofimio ¥

Revist: Jose Luis Salazar Lopez ¥

Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez ™
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