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

REF: EXPEDIENTE No. G7.136.142
SOLICITANTE: OMYA DEVELOPMENT AG

ASUNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILICAD

DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en Bogotd, en la Carrera 11 No. 86-53, pise 6, obrando como apoderada
de Ja sociedad solicitante, pido a usted que se proceda a examinar si la invencion,
cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 09-95.103 de 27 de julio de 2002 por la
surna de $452.000.00, con lo cual gueda cubierta Ja tasa oficial correspondiente a
dicho estudio.

Sefior Superintendente,
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Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-136142

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SQLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 603 DE
FECHA. 30 DE ABRIL DE 2008 EL TERMINO HARIL SENALADO PORLALEY

EXPIRA EL 31 DE JULIQ DE 2009

NOTA: Dentro del plazo de los seis {6) masas siguientes a partir de la facha de publicacion
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de gue |a solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
astablacida en el Aticulo 44 da (g Decisidén 48612000,

SE PRESENTARON CPOSICIONES POR FARTE DE TERCEROS.
Sl NO X




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogotd, D.C.
Abogado
DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN
ASUNTO Radicacion 07-1356142
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 518 B
Oficio £0055 7
Folips 8
Patente de Invencion Patente de Modelo de Ultitidad D
Via Nacional D

Via PCT (fase nacional) Cap.| [ ] Cap. Il

Ng. Sol. internacicnal: PCT/IB2008/001945
Fecha de Presentacion Internacional; 2006-07-11

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo
48 de la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, s& comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 48-84 y 89 2007-12-26
Reivindicaciones: Fuolios 85-88 2007-12-28
Prioridad; EPQSO7ETQR.2 Fotia 1 2005-07-25

2. Analigis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién de prioridad porque ésta solicitud fue presentada
denfro del plazo establecide (Art. @ D 486) y su contenido técnico corresponde
con £l de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

Tituto de fa solicifud. Proceso para dispersar y/o moler y/o concentrar carbonato
de calcio en un medio acuoso usando una solucidn acuosa con compuestos de
circania, Folio 1,

Objeto de fa invencidn: E| objeto de la presente sclicitud de patente de invencion
se tefiare a un procase para fabricar una suspensidn acuosa con carbonato de
calcio y uno o mas compuestos de circonio ¥ uno o mds aditivos sin fosfato como
agentes potenciadores de la dispersién y/o molienda.

—
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El problema técnico plateado en la prasente solicitud de patente radica en que
existe la necesidad de disefiar una suspensién acuosa de carbonato de calcic que
no solo mantenga un alto contenido de sdlidos, una viscosidad dptima y unas
buenas propiedades dpticas en los productos finales, sing que tengan cantidades
disminuidas de COD (carbong organico disuelto) y COT {(carbana organico total}
¥ no involucren la adicién de compuestos de fosfato.

Para solucionar ese probiema técnico, la presente solicitud plantea un proceso
nara fabricar una suspensidn acuosa oon carhonaio de caleio ¥y ung © mas
compugstos de circonio ¥ une o mas aditivos sin fosfato comoe agentes
potenciadores de la dispersion y/o molienda.

E! ohjete de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): COBK 3/26.

4. Reivindicaclones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 [ 486)

El uso de las reivindicacidn 15 ne es patentable de acuerdo con el articuio 14 de
la Decisién 486.

5. De la solicltud de Patente
Descripeion (articulo 28 O 486)

La descripcion resulfa confusa en cuanto a que en el gjemplo 3, prueba 11 se
hace referencia a la marca “Zirmel 11007 que no sabe si coincide con 1a marca
“Zirmel 1000" y es un error tipografico o si se esta incluyendo otros compuestos.
Slrvase corregir.

Ahora bien, la frase “gl resultade anterior demuestra la accion dispersante del
AZC" presentada en la prueba 1 y en la prueba 10, no es clara y no se entiende, a
partir de la prueba correspondiente, porgué esa conclusidon. Sirvase corregir y
aclarar.

Por ultimo, esta oficina encuentra que el capitule descripcian no divulga de
manera suficientementes clara y completa fa invencidn debido & que las marcas a
las que se hace referencia constituyen soluciones acugsas de compusstos de
circonie, sin embargo la invencion también puede ejecutar, al parecer, con
emulsionges acugsas © suspensiones acuosas, de modo gque la persona
capacitada en la materia téocnica necesita informacion adicional de coémo gjetutar
el procedimiento de interés cuando se trata de una emulsion o una suspension.

Se reguiere al Solicitanie bacer 1as aclaraciones necesarias.

En consecuencia, el capitulo descriptive no cumplié con el requisito de claridad
yio divulgacion completa de acuerdo al art. 30 de la Decision 486 v &l art.22 del
Tratado PCT.

Reivindicaciones (artictlo 30 D 486}

E! capitulo reivindicatorio es presentado en un lenguaje muy amplio que permite
mialiples interpretaciones, Asi por ejemplo las expresiones "pasiblemente, una o
mas, superior al, yfo, al menos, menos del, mas del, mezclas de estos” son
imprecisas y no permiten definir el objeto ni el alcance de la invencién, sirvase
suprimirtas y definir especifiicamente el proceso de interes.
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Ahora bien, en cuanto a la frase especifica “posiblemente uno o mas aditivos sin
fosfato mas como agentes pofenciadores de la dispersién y/o molienda” utilizada
a lo large del capitulo reivindicatorio, esta oficina encuentra que:

- Primerg, la palabra “posiblemante” indica que pedria incluirse un aditivo
que contenga fosfato. Sirvase suprimir dicha palabra.

- Segundo, la frase “como agentes potenciadores de ia dispersion v/o
molienda” debe ser eliminada, puesto gque hace referencia a la funcion
desempefiada por ese componente, pere No hace referencia a ninguna
caracteristica técnica que lo defina.

- Tercero, la frase "sin fosfato” no se considera una caracteristica técnica del
proceso de interés, ni tampoco define al aditivo. Se le aclara al solicitante
gue una reivindicacién debe estar escrita en forma positiva, es decir,
indicando 1as caracteristicas técnicas gue si tiene v ne las que no tiene,
girvase corregir.

D& otra parte, respecto a las reivindicaciones 2-12 y 16, esta oficiha encuentra
que l[as mismas presentan materfa que no es concisa y que ademas no se
encuentra enteramente soportada en iz descripoidn. Se Ylama la atencion en
cuanto a que los productos comerciales de circonio que fueron utilizados en (os
ejemplos de la descripcion constituyen soluciones acuosas de compuestos de
circonio, migntras que la materia reclamada incluye compuestos de circonic an
seco y/o en forma de suspensién y/o en forma de emulsian, lo cual constituye una
amplia extrapolacion que no sin sustento.

Mas aun, esta oficina no encuentra ninguna razéon téchica para aceptar la
extrapolacién en cuanto a lg distincién de ios procesds como: procesos de
malienda, de dispersion, de concentracion o elestroconcentracién. Asimismo, las
reivindicaciones 13, 14 y 18 también se consideran amplias extrapoiaciones que
no fiene ningin soponte en ta descripcidn, ademas de hacen referencia
procedimientos ¥ tecnologias diferentes.

Se e golara al solicitante gue un proceso de fabricacidn debe sef caracierizado
por sus etapas especliicas y por las condiciones de ejecucion de ellas. El
solicitante debe presentar especificamente el proceso de fabricacién de interés
sin amplias extrapolaciones, por el contrario, definiendo |as etapas especificas y
las condiciones de ejecucion de ellas que ademas deben estar enteramente
soportadas en [a divulgacion inicial.

En consecuencia, el caplivlo relvindicatario no cumple con el requisito de claridad,
concisién y sustento en la descripeién de acuerdo al art. 30 de la Decision 486 y ei
art.22 del Tratado PCT.

6. Determinacién del Estado de la Técnica
Considerando qus la fecha de la solitud prigritaria 2005-07-25 sa realizé a
busgueda en el estado de (a téchica y se encontraron |os documentos

refacionados a continuacion que pueden afectar ia patentabilidad del objeto de la
presente solicitud:
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N° | Documente | Titwta

Facha de
publicacién

D1 | UE8T76V97T3 suspansions of calcium carbenate aqusous suspensions obtained and | 2004-07-27

Ve of watsr-solubis polymers a3 dispersing agents for sgueaus i

their Uses

D2 | USB254724 Inhibiton of pulp &g paper yENGWING using TIodes, 2001-07-03

hydrgsxylamines and dlhercoadditives

D3 | USE858255 | Thickeners for paper dye compasitions 2006-02-22

El snllc;ltante podra consultar los documentos citados en las siguientes URL's

i wondwide espacenst o mf ublicationDetails/arginal Decurnet?F T=Dédate=200407 27 &DB=

PCC=USSNR=62547 24815k

PQDDQ& locale=en EP&CQUS&NR BB58255828KC=B2aND=4

El documento D1 hace referencia a |a utilizacidn de homopolimeras y/o
copolimeros de &cido acrilico solubles en agua, con une o mMas MondmMeros
alificos, viniicos o acrilicos como agentes digpersantes en sUSPensiongs acuosas
de minerales provenientes de una reconcentracion mecdnica yie térmica
resultante seguida de una molienda himeda sin el uso de un agente dispersante y
en bhajas concertraciones on terminds de materia seca.

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

El documente D3 divulga una composicién de tinte espeso y método de aplicacion
misma en una banda de papel que produce papel de color ¢ estampado con
buena resistencia al chorreado. La composicidon de tinte de la invencidn incluye un
adhasivo, un colorante, un espesanie seleccionado del grupo que consiste de
homopalimercs de polivinilpirrelidona, copolimeros de polivinilpirrolidona vy sus
mezclas, y €l agua.
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7. Examen de patentabilidad (articulo 14 D486}
Novedad (articufo16 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en su reivindicacién 1 un proceso de
fabricacién de una suspension acupsa con carbonato célcico caracterizado
porgue dicha suspensidn acuosa ton carponato céicico se prepara afiadiendo uno
0 mas compuestos de c¢irconio y posiblemente uno © mas aditivos sin fosfato mas

como agehtes potenciadores de la dispersian yio molienda.

Eﬁructeristicﬂs esenciales de fa

fnvencion

Caracteristicas esencigles del ]
documente D3

" Un proceso de fabricgcidn de una suspension

acuosa con carbonate calcled caracterizado
porgue

Un praceso de fabrcachon de ung suspension \
acugsa con carbanato caleico caracterizadn
pargue \

jcolumna 2 30-42 v columna &, 44.columna 7,
15, &jemplas 1 v 2}

L

Dicha suspensidn acuasa con carbonato ciloices
52 prepars afpdiends une o mSS CHMpUesTY
de circonio v posiblemente und o mas aditivos
sin fosfato mds como agentes potenciadores
de ta dispereidn yia molienda,

Picha suspensidn acuasa con carbonate calcico
se prepara anadiendo uno o mas compuestas

de chrconio y posiblemente ung ¢ mas aditives
dispersantes que ng incluyen compysstas de \

i fosfato,

{ealwnra 2, 42-27 y columna 3 51-67)

Las caractefisticas esenciales de) procese de la rewvindicacibn 1 habian sido
divulgadas previamente en D3, el cual revela un progeso para fabricar una
suspension que contiene carbonato de calcio que comprands la adicién de uno o
mas compuestos de circonio y opclonalmente uno 0 mas aditivos dispersantes
que no incluyen compuestos con fosfato. €l documento D3 indica que el
¢carbonato de calcio puede estar seco, én forma de dispersién acuosa © en forma
de suspension acucsa o de torta filtro prensa. Asimismo &l compuesto de circonio
puede sef uha suspensidn acuosa yo una emulsion acuosa yo una solucidn
acyesa. (Columna 2, 22-27 30-42; columna 3, 51-67; columna 6, 444-columna 7,
linea 15, ejlemplos 1 y 2. Asimismo 'a composicidon resultante es dispersada
opcionaimente en presencia de aditivos que no incluyen compuestos con fosfato.
En consecuencia, la reivindicacion 1 ng es nueva @ carece de novedad, segun o
divulgado en el documento D3.

Las reivindicaciones dependientes no mencionan alguna caracteristica gque haga
nuevo el proceso de la reivindicacion 1, por lo cual 5 considera que tampaco son
NUEVas.

Mivel Inventivo (articuio18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en su réwvindicacién 1 un procéso de
fabricacién de una suspension acuosa con carbonato célcico caracferizado
porgue dicha suspensién acuosa con carbonato calcico se prepara afadiendo uno
Q MmAas compuestos de circonio y posiblemente uno o mias aditivos sin fosfalo més
como agentes potenciadores de la dispersion y/o molienda.

Y en las relvindicaciones dependientes, por gjemple en la reivindicacidén 2 se
reclama:

Un proceso conforme con la reivindicacion 1 caractérizado por ser unt proceso de
molido en el cual:

Ekpecignte 07136142 1 ar 45
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Se afiade carbonaio calcico en seco yo en forma de dispersibn atuosa o de
suspensidn acuosa o de torta filtro prensa a und suspensidn acugsa y/o una
emulsidén acuosa yfo una solucion acuosa que contigne unc © mas compuestos de
circonio. Posteriormente, se muele el compuesto resultante, posiblemente con
uno o mas aditivos sin fosfato mas que actuan como agentes potenciadores de [a
dispersion yio de la rmolienda;

0O bien, uno o més ¢compuestos de circonio en seco y/o én forma de suspension
acuosa y/o de emulsidn acuosa yio de solucidn acuosa se afiaden a una
dispersién acuosa o a una suspaénsién acuosa o & una torta filtro de prensa de
carbonato calcico. Posteriormente, se muele el compuesto resultante,
posiclemente con unc o mas aditivos sin fosfato mas que actdan como agentes
potenciadores de fa dispersion y/o de la molienda.

r—C aracteristicas esenciales de la Cargcteristicas esencigles del Caricteristicas esenciofes del
fvencion documente Ot doctimento 02 \
|

Retvindicacian 1

un procesd de Fabricacion de una
SUSPEnsIoN  acuosa con  carbonata
galcfea caracterizade porgue

Un profest para producir Ung
suspensidn de carbonato de calcio

Mg hace refarencia especifica \

Dleha suUspension acuosa con

Tarbomatd CEACICE 5 prepara L suspeEnsidn acuosa 4e Carbonatd

de calcio puade inclufe un

carbonabo LA @ prepare

\ Picha suspensidn acunsa con

afadiends ung o mas compuestes de
¢irconin y posiblemente uno o mas
aditivos sin fosfate mas como
agentes potenciaderes de la

dispersidi y/o matignda.

afadiends uno o mas agentes de
dFSprsion que cNnprenden
pelimeros acrlicas (que no incluysen
compuestos con fosfato}

Tadg el documento

compuesto de ¢lrcondg tal comg
carbdnate de Cireonio ¥ amanic.
pcolamna 30, 50-5% v columnas 47-
48, elemplo 34)

Rendngicacion 2
f process  contorme  oon la

redvindicacidn 1 caractecizado por

Un proceso parg producic una
suspenston de casbonato de calcio

Mg hace referencia especifica

S UN prixgese de molido en €l cual;
Se afade carbonata caleico €n seco
o yloen forma de dispersidn 20005 o
de suspensidn acuosa o of Loria
fdiro prevsa & una suspensidn
I acurosa y/o una emolsidn acuosa yio

una solucldn acugsa gque contiens
N0 g mas campuestos de circonia,

Dicha suSpensign Aciosa con
carbonato calcicn $&@ prepara
afadiends uno o Mas agentes de
dispersidn gire comprenden
polimerns acrlicss (gue ne incluyen
compuestas con fosfato)

Tode el documerto

La suspensidn acunsa de carbanato
de calcio puede inclulr un
COMPARS e itnonte L come
carponata e Lirconin y amonin,

{columna 30, §0-55 v columnas 47+
48, ajemplo 34]

Pasteriormente, 2 mugle el
compuesto resultante, posiblemente
oIy une o Mas aditives sin feafato;

A la suspension resultante se afade
Urg g mas agentes de dispecsion
Todg &l decumento

tlg hate referencia eypedifica l

.

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

El documento D1 divulga un proceso para producir una suspension de carbonato
de calcio, en donde dicha suspension se prepara afadiendo a carbonato de calcio
seco, en forma de suspension, en forma de dispersién o de forta uno o mas
agentes de dispersion que comprenden polimeros acrilices hidrosolubles.,
Asimisme e inthca ta molienda, dispersibn o concentracion de 1& suspensién asi
obtenida en presencia de uno o mas agentes de dispersidn, en ningln caso se
incluyen compuestos que contienen fosfato (tode el documenta),

La diferencia de D1 con la presente solicitiud de patente radica en que ei
documento D1 no incluye compuestos con circonio,

Ahora bien, el documenfo D2 ensgfia papeles gue son resistentes al

amarillamiento. Pero ademas el docuwments B2 ensefia que una suspension,
emulsion 0 solucién acuosa gque contiene compuestos de circonio puede ser
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afiadida a suspensiones dé carbonato de calcio, ademas de incluir otros agentes
de disparsidn (sin compuestos de fosfaio) (columna 30, 50-55 y columnas 47-48,
gjemplo 34). El documento de D2 es de especial importancia porque sugiere al
téchico medio en la materia, combinar compuestos de circonio con palimeros
hidrosolubles conformando asf un mismo sistema dispersante, con menor aporte
de carbong organico,

La diferencta de D2 con la presents solicitud de patente radica en que el
documento D1 no hace referencia especifica, pasc a paso, del procgso de
abtencian de ka susgpension de casbonalo de calcio.

Asi entonces, el efecto que logra el incluir un compuesto de circanio an &l pracesc
conocido desde D1 consiste en |a disminucidn del contenide de COTy COD en |a
suspansion de carbonato de calcio obtenida.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que prétende resolver esta invencion
ge puede formular asi: "cdme moedificar & procedimiento conocide desde D para
plantear un procedimiento donde se minimice &l contenide de COT ¥ COD en [a
suspensidn de carbonato de calcio.”

No cbstante, la disminucion en los contenidos de COT y COD o &n otras palabras
la disminucton de polimeros hidrosclubles que aportan carbone organico a |a
suspension ya se habia planteado desde el documento D2, donde se plantea un
sistems, dispersante combinando una parie de polimercs hidrosolubles vy otra
parte de compuestos de cirgonio, éntre otros.

En consecuencia, ia persona del oficio normaimente versada en la materia,
plantearia un procedimignto come el conocido desde D1 pero utiizande una
sistema dispersante combinado que incluyera une o0 mas compuestos de circonio,
ademas de po incluir ningln compuestos que aportada fosfafos. Por lo esta
oficina considera gue el procedimienio de esla invencion se deriva de manera
obvia del estado del arte, no provoca ninglin efecto técnice sorprendente o
inesperado y carece de nival inveptiva.

Esta oficina aclara respecto a los estudios presentados en el capitulo descriptivo,
que los mismos no refiejan ningdn efecto técnico inesperado o sorprendente que
pueda interpretarse como un salto cualitativo en |a técnica. Se llama la atencién
&n cuanio a gue. Primero, en et estado de la t&cnica ya se conoglan agentes
dispersantes no que reguerian la adicién de compuestos con fosfato (documento
D1}. Segundo, los resultadas encantrados no reflejat ninguna mejora en cuanto a
viscosidad y porcentaje de sélidos. Tercero, la disminucién de |os porcentajes de
COD era claramente un resultadc a esperar debide a la disminucion en el
porcentaje de polimeros acrilicos, responsables del aporte de carbono organico.
Y cuarto, 1a inclusidn de compuestos de circonio era evidente y una practica
comman para un téenico medio en ta materia no solo a partir del documento D2,
sino a panir de multiples referencias, tal come indica el solicitante en el capitulo
descriptiva (falio 58-60).
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8. Conclusion

Los reguisitos de patentabilidad de la presente salicitud se encuentran afectades
asi:

N*® Documento N° Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 USB767973 D 114y 18 Nivel Inventivo

02 LEE354724 1-14 y 16 Nivel Inventive

D3 USEE58255 114y 16 Novedad

En cumplimiente del arficule 45 de 1a Decisibn 486 de la Comisidbn de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar réspuesta dentre del termine de
sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de notificacién de la presente
comunigacidn. En caso de no dar respuesta al presente requermiente, o si a
pesar de |a respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se
denegara la patente,

Notifiguese el presente oficio conforme a lo dispuesto en & numeral 5.2, literal e),
del capitule guinto del titulo primere de Ia Circular Unica N° 10 de 2001,

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Muevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificade por fifacion en lista, de fecha

1.8 AL 202

Elaborado por: Sandra sabel Calderdn.
Revisado por: Jacqueline Alfonso 3 b .
Aprabado por: José Luis Salazar.
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