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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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 32 a 53 28/Marzo/2008

Reivindicaciones: "~ Folics 54 a 59 28/Marzo/2008
Folics 103 a 109 14/Diciembre/2011

Respuesta del solicitante:  Folios 100 a 102 14/Diciembre/2011

Prioridad: EP 05077112.0 16/Septiembre/2005

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad
reivindicada.
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3. Objeto de la invencion |

Titulo de la solicitud: "Proceso de preparacién de material mineral con perlas de molienda
de 4xido de circonio y 6xido de cerio, productos y sus usos”

E! problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de aumentar la resistencia
al desgaste de los medios de molienda en condmlones alcalinas y/o temperaturas elevadas
(superiores a 60 °C).

Para resolver este problema técnico la solicitid en estudio proporciona un proceso para
producir un material mineral molido, el materlial mineral molido en suspensidn acuosa y
Seco.

El objeto de ta presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de Patentes
(CiP): C 01 F 11/18.

4. De la Solicitud de Patente
Titulo

La frase “Proceso de preparacion de material mineral con perlas de molienda de 6xido de
circonio y Oxido de cerio, productos y sus usos”|no corresponde con el objeto de la solicitud
porque los usos no son objeto de patente y lajsolicitante no los esta reivindicando por lo
cual se sugiere dejarlo como “Proceso de preparaciéon de material mineral con perlas de
molienda de éxido de circonio y Oxido de cerio y productos obtenidos”,

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante Ia evaluacion de claridad y concision de las reivindicaciones, esta Oficina encontrd
que:

Las frases “al menos”, "opcionalmente”, "aproximadamente”, “preferiblemente” y “mas
preferiblemente” en ias reivindicaciones 1, 3, 4 5,7,8,10,11,13, 14, 21,22, 24, 25, 31,
32,36, 37, 39, 40,42, 43, 44, 51, 52, 54, 55, 57.58,59,61,62,64,85y 66 utillzadas para
definir el rango de varias caracteristicas de la per!as de mol:enda con oxido de circonio y
éxido de cerio y del proceso de preparacién de un mineral molido deben eliminarse. Estos
terminos no son limitativos y no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de
las caracteristicas técnicas no siendo estas precusa y por lo tanto no claras.

n 1] 1t 11} ” [}

La reivindicacion 1 hace referencia a un resultado a obtener como es el valor de pH al que
ocurre la etapa b), incluyendo la rewlndlcamén no soélo la solucidn propuesta por la
solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado; lo
anterior se fundamenta en lo reveladoen la descrcpmon donde afirma “Este aumento de pH
puede ser el resultado de, por ejemplo, fa hberac:én de hidréxido, como Ca(OH),, durante la
molienda de un mineral, como por efemplo durante fa molienda conjunta de PCC y GCC”
(F1. 39, lineas 33 y 34).

La reivindicacion 29 hace referencia a un producto se caracteriza por su método de
obtencién lo cual no es posible, dado que unh producto se debe definir por la forma o
constitucion del mismo, las partes que lo componen. Un producto se puede definir por su
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proceso de fabricacién sélo si es nuevo e inventivo y no se puede definir por sus
caracteristicas estructurales. Se sugiere definir el material mineral molido por sus
caracteristicas esenciales estructurales.

La reivindicacién 30 no es clara, ya que hace referencia a una suspensién acuosa sin
definir cudles son todos sus componentes y proporciones, se sugiere incluir, por ejemplo,
las caracteristicas de la reivindicacion 34.

La reivindicacion 53 no es clara, ya que hace referencia a un material mineral en forma de
producto seco sin definir cuales son todos componentes y proporciones, se sugiere incluir
por ejemplo, las caracteristicas de la reivindicacion 56.

En conclusion, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad de acuerdo
con el artlculo 30 de la Decision 486.

5. Unidad de invencion

La Solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencién, se refiere a tres grupos
inventivos asi:

1° Un proceso de preparacion de un material mineral molido. Reivindicaciones 1 a 28.
2° Un material mineral molido en forma de suspension acuosa. Reivindicaciones 30 a 52,
3° Un material mineral moiido en forma de producto seco. Reivindicacicnes 53 a 71.

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto comun
inventivo especificando el avance tecnolégico sobre el estado de la técnica. Esto se logra
entre otras formas definiendo las caracteristicas esenciales de la invencién y mostrando
las otras caracteristicas particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concision
de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes,

El solicitante también puede realizar una o mas de las divisionales de acuerdo a los grupos
de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el
objeto inicial de la invencion.

6. Determinacién del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud

de prioridad: 16 de marzo de 2005 y se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Facha de Publicacién*
D1 WO 0170643 Wear resistant ceramic 27/Septiembre/2001

: Method of praducing ultrafine ground .
D3 LIS4793985 calcium carbonate 27/Diciembre/1998

D1:http:/fworldwide espacenet.com/publicationDetails/biblio7D8=EPODQC&!I=0&ND=38adj
acent=true&locale=en EP&FT=D&date=200109278CC=WOENR=0170643A2&8KC=A2
divulga un material cerdmico basado en ZrQO; que contiene granos de CeQ, como un
estabilizador y un método de formacion de.los mismos. En |os términos generales, el
material ceramico se compone de éxido de circonio (ZrQy), cerio (CeO;) y Oxido de
Expediente 08 30890 2do Art 45




L

. 164
manganeso (MnO). Mas especificamente, el materlal ceramico se compone de 70% en
peso a 85% en peso de 6xido de zirconio, el 15% en peso a 30% en peso de 6xido de cerio
y 0,10% en peso a 0,40% en peso de oxido de manganeso (Pag. 3, renglones 1a 7).
D3:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio? DB= EPODOC&II 0&ND=3&adj
acent=true&locale=en EP&FT=D&date=198812278CC=US&NR=4793985A&KC=A divulga
un proceso eficiente para reducir et tamafio de particula de carbonato de calcio con un
consumo de energia relativamente bajo (Col. 2, lineas 26 a 33).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realiz6 teniendo en cuenta las objeciones
sefialadas en los numerales 4 y 5 de la presepte comunicacion.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacién 1 consiste en un proceso de preparacién de un material mineral molido
que consta de los siguientes pasos:
a) Proporcionar al menos un material mmeral opcionalmente en forma de suspensién
acuosa. !
b} Moler el material mineral. l
c) Opcionalmente, filtrar y/o reconcentrar el material mineral molido obtenido tras el
paso (b).
d) Opcionalmente, secar el material minera‘ftl molido tras los pasos (b) o {(c).

Caracterizado porque dicha molienda durante el paso (b) se lleva a cabo en presencia de
perlas de molienda con 6xido de circonio y éxndo de cerio que presentan:

» Un contenido de oxido de cerio del 14-20% por peso total de dicha perla,
preferiblemente del 15-18% por peso total de dicha perla, y mas preferiblemente de
aproximadamente el 16% por peso total de dicha peria; y

¢ Un tamafio medio del grano tras la smterlzamén de los granos que forman dichas
perlas con un didmetro medio menor de 1 um, preferiblemente menor de 0,5 umy
mas preferiblemente menor de 0,3 um. -

¢ Y enelque el paso b) ocurre a un pH sdperlor a’7.

Comparacion de las caracter(sticas técnicas asénclales, con las de! Estado de ia Tecnica:
!
Caracteristicas esenciales D3| D1
US4793085 WO200170643

Un método de produccién de

carbonato célgico molido

| ultrafino que es adecuado No mencicnado

s para revestlmlento de papel
. (Col. 1, lineas 14 a 17).

a) Proporcionar al menos un i El proceso comprende las
material mineral, opcionalmente | etapas de:

en forma de suspension acuosa, ] a) Proporcionar un

b} Moler el material mineral. carbonato de calcio en

¢) Opcionalmente, filtrar yfo |  suspension.
reconcentrar el material mineral |d Moler dicha|suspension
molido obtenido tras el paso (b). | en un_ moling que
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d) OQOpcionalmente, secar el contiene

material mineral moiido tras los aproximadamente 40 a

pasos (b) o (¢). 60% en volumen de
perlas.

g) Deshidratar los productos
resultantes del tratamiento
con ozono para producir un
carbonato de calcio que tiene
un contenido de sélidos de
58 a 68% en peso (Col2,

lIneas 42 a 66).
Caracterizado  porgue  dicha
molienda durante el paso (b) se
parlss de mollenda con 6xid0 de Un _componente _cersmico
girconio oxido de cetio que sinterizade compuesto de una
presenta:' 4 mezcla de aproximadamente
' ) a i
Un contenido de dxido de cerio No mencionado 70% a 85% en peso de oxido de

zirconio, alrededor de 15% a
aproximadamente 30% en peso
de &xido de cerio (Pag. 1, lineas
16 a 19).

del 14-20% por peso total de
dicha perla, preferiblemente del
15-18% por peso totai de dicha
perla, y mas preferiblemente de
aproximadamente e! 16% por
peso total de dicha perla;

Se proporciona un material con
base ceramica de ZrO,,
compuesta de granos que
contienen ZrO, y Ce0, como un
estabilizador y que tiene un
tamafio de grano promedio de
aproximadamente 1 um o
menos (Pag. 1, lineas 20 a 22).

Un tamafo medio del grano tras
la sinterizacién de los granos que
forman dichas perlas con un
didmetro medio menor de 1 um, No mencionado
preferiblemente menor de 0,5 um
y mas preferiblermente menor de
0,3 um.

Los documentos D3 vy D1 se consideran ¢l estado de la técnica cercano a la invencidn
definida en la reivindicacion 1 porque divulgan materiales ceramicos que pueden ser
usados a nivel industnal y comercial.

l.a diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1 y el método del documento
D3, es que este ultimo no hace menciona perlas que tengan éxido de zirconio y 6xido de
cerio.

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 1 y el documento D3, es que
este ultimo no hace referencia a un proceso para la preparacion de un material mineral
molido.

El efecto que logra el incluir el emplear perlas de dxido de circonio y dxido de cerio es que
se alcanza mayor resistencia al desgaste que con otro medio de molido.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi como modificar el método para preparar un material minerat molido conocido
en D3 para aumentar la resistencia al desgaste del medio de molido.

Sin embargo, la mayor resistencia al desgaste de materiales ceramicos que contienen
oxido de zirconio y oxido de cerio, ya se encuentra divulgada en D1, el cual menciona que:
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‘Los materiales cerdmicos encuentran un [uso ventajeso en muchas aplicaciones
industriales y comerciales. En algunas aplicdciones, es altamente deseable utilizar un
material ceramico muy duro y resistente alj desgaste. Esta bien establecido que la
resistencia al desgaste de materfales re atrvamente blandos (metales) es directamente
proporcional a sus durezas. Sin embargo, la resretenc;e al desgaste de un fragil cerdmica
se relaciona principalmente con su tenacidad a la fractura y la dureza juega un papel
mucho mas pequefio” (Pag. 1, linea 7).

Adicionaimente a lo mencionado, es conocado en el estado de la técnica que cuando se
disuelve un material mineral como el carbonaao de calcio la solucion resultante tiene un pH
superior & 7. es decir  bésico. Ver por ejemplo,
hitp:/Awww esigie. mx/semc:os/ts/CARMONATO%ZODE%ZOCALCIO pdf, ficha de datos de
seguridad Merck, donde el valor de pH de una solucién de carbonato de calcio (100 g/L de
H20)a 20°C se encuentra entre 9,5 y 10,5

En consecuencia, la persona del oficio normalh'\ente versada en la materia, prepararia el
material mineral molido de D3 con las perlas de oxido de zirconio y 6xido de cerio de D1,
para llegar asi al objeto de la reivindicacién 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

En conclusién, la reivindicacién 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Las reivindicaciones 9, 10, 11, 12, 15, 17 y|28 no revelan caracteristicas que hagan
inventiva la solicitud, ya que D1 menciona:
“El carbonato de calcio molido después se pone en suspension con agua, ya sea agua
fresca y/o liquidos de recirculacién, para obtener una suspension con aproximadamente
30% de s6lidos en suspensién” (Col.4, lineas 11 a 14) y “El agua se afade en una cantidad
para producir una suspension con un cor*temdo en solidos de 15a 60%"(Col. 7, lineas 28 a
30), afectando las reivindicaciones 9, 10y 1.

"Esta suspension se transfiere a un tanque de alimentacién donde el dispersante se afiade
a la suspension. Este material se aftade en ung cantidad de aproximadamente 0,16% en
peso con respecto a fos solidos presenfe” (Col 4, lineas 16 a 25), afectando las
reivindicacion 12.

"En el procedimiento de la presente mvencfén el material de partida es un carbonato de
calcio, comunmente llamado caliza” (Col. 3, hneas 53 a 55), afectando la reivindicacion 15.
"Para producir un pigmento mixto que comprende arcilla y carbonato calcico” (Col.2, linea
4), afectando la reivindicacion 17.

‘La suspension de carbonato célcico se deshldrata entonces para producir un producto con
65 a 69% de sélidos adecuada para producir una suspensién alta en sélidos o secada por
pulverizacién” (Col. 3, lineas 10 a 13), afectando la reivindicacion 28.

8. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

| Item Documento | Relvindicacionds afectadas |, Requisito que afecta |
D1 W0200170643 1-28 ! Nivel inventivo
D3 1 US4793855 1-28 | Nivel inventivo
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9. Respuesta a los argumentos del sefior solicitante

El sefior solicitante argumenta que “/a anterioridad D1 incorpora entre 0,1 y 0,4% en peso
de oxido de manganeso para mejorar la resistencia al desgaste, cosa que no se menciona
en la presente soficitud” (FI. 102, Parr. 6). Al respecto se aclara que si bien el documento
D1 menciona que las perlas para moler contienen oxido de manganeso, también muestra,
en los ejemplos, perlas que no lo contienen como en el caso de la presente solicitud.

El sefior solicitante afirma que: “la informacién de resistencia al desgaste de la tabla 2 de
D2 corresponde a la evaluacion del desgaste de material cerémico después que ha sido
sometido a condiciones de simulfacién de empacado hidraulico por una hora en un molino
de laboraforio. Esta prueba de resistencia al desgaste no es un indicador de la resistencia
del material bajo condiciones alcalinas en presencia de un material mineral como carbonato
de calcio y mientras se muele en mojado dicho material” (Fl. 102, Parr. 6). Se aclaraque la
reivindicacién 1, no hace referencia al desgaste del material sino a la composicion de las
perlas de molido, que como lo menciona la solicitante no se encuentran reveladas en D2,
pero si en D1,

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacién de ia presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesidn, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asf lo considera, su renuncia al término faltante
para sesenta (60} dias y presentarla por escrito.

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 No. 10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

21560, 2g1p

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

Elaborado por. Zulema Rosado Bayona %kmq

Revisado por: Rosa Patricia Téllez ;@\
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