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Actuacion 519
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Patente de Invencién (v Patente de Modelo de Utilidad [ |
Via Nacionat D
Via PCT (Fase Nacional) i v | Capituio | Capituio |1 '
Na. Solicitud nternacional PCT/US2007/087952
Fecha de Presentaclén internacional 18/Juniof2007

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios 35a 53 29/Julio/2009
Reivindicaciones: Folios 54 a 59 29/Julio/2009
Folios 122 a 126 (Nuevas) 29/Julio/2009
Dibujos: Folios 60a63 29/Julio/2009
Prioridad: US 60/882376 28/Diciembre/2006

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
de! plazo establecido (Art. 8 D 488) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

Titulo de la solicitud: “Método y Aparato para Recuperar un Metal y Separar el

Arsénico de una Solucién que Contiene Arsénico”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
meétodo y técnicas alternativas Utiles para la remocion de arsénico de materiales
portadores de arsénico y a la fijacién de arsénico de soluciones formadas a partir de
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dichos materiales.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método
que comprende poner en contacto una solucién que contiene arsénico con un agente
fijador, separar el agente fijador y separar un material recuperable de la solucidn que
contiene arsénico. Ademas, se proporciona un aparato que comprende medios de
fijacion de arsénico, medios de separacion y medios de recuperacién de metales.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): B 1J 39/0; C 2 F 1/42.

4. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluacion de claridad y congcisién de las reivindicaciones, esta Oficina
encontré que:

+ Lareivindicaciones 1 a 8y 9 a 15, no son claras, dado que en el predmbulo
que es el elemento que introduce al objeto a ser protegido refiere como sigue:
“metodo que comprende’ y “aparato que comprende”, sin embargo no indica a
que corresponde el método o el aparato, no siendo clarc establecer cual es el
objeto que se busca proteger. Cabe decir, que cada reivindicacién consta de
un preambulo y una parte caracterizadora, el preambulo normalmente
coincide con el titulo de la invencidn y sirve de introduccion informativa sobre
el objeto que va a ser protegido, contiene la informacién técnica conocida en
el estado de la técnica del objeto que se pretende proteger; la parte
caracterizadora, que suele seguir al preambulo precedida por la frase
“caracterizado por”, recoge las caracteristicas técnicas que van a ser
protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido del estado
de |a técnica.

» Las reivindicaciones 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14 y 15, no son claras porque
presentan resultados a obtener “obtener una solucién empobrecida en
arsénico y un agente fijador enriquecida en arsénico’, “para formar la solucion
que contiene arsénico y sélidos empobrecidos en arsénico”, “contacto del
material portador de arsénico con el agente lixiviador produce sélidos
empobrecidos en arsénico®, “para formar un producto insoluble”, " producir un
filtrado”, “solucion empobrecida en arsénico comprende menos de alrededor
de 20 ppm de arsénico”, “para reciclar el filtrado hacia los medios de fijacién
de arsénico”, “obtener una solucién empobrecida en arsénico”; lo cual no es
permitido, puesto que las citadas reivindicaciones incluirian no sélo la solucién
propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras

que lleguen a ese resultado.

» Las reivindicaciones 6, 12 y 13, no son claras porque presentan efectos
‘compuesto insoluble que no reacciona con el material recuperable”,
“compuesto que contiene tierras raras es insoluble”, “el metal recuperable
permanece en los sélidos empobrecidos en arsénico”, lo cual no es permitido.
Las reivindicaciones deben caracterizar el método por una secuencia de
etapas técnicas con sus condiciones (materias primas, equipos, temperaturas,
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flujos, presiones, etc), por medio de las cuales se transforme una materia en
un producto o se obtenga un resultado, por otro lado, las reivindicaciones
deben caracterizar un producto por la forma o constitucién del mismo y las
partes que lo componen. No se aceptan reivindicaciones que caractericen
resultados, usos, ventajas o efectos.

¢ Las reivindicaciones 7 y 13, no son claras porque presentan t&rminos
generales “hidroxido”, “sulfato”, que sugieren de forma imprecisa que la
proteccion se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

» Las reivindicaciones 1, 7, 10 y 15 no son claras porque presentan términos
indefinidos “por fo menos”, “condiciones”, utilizados para definir el rango de
varias caracteristicas del método y del aparato deben eliminarse. Estos
términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las
caracteristicas técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya

que no permiten una comparacion con el estado de la técnica.

+ La reivindicaciones 11 y 13, no son claras porque las caracteristicas se
refieren a un metodo para utilizar el aparato en lugar de definir claramente el
aparato en términos de sus caracteristicas técnicas esenciales. Es importante
mengionar que las reivindicaciones deben caracterizar un producto o aparato
por la forma o constitucién del mismo, {as partes que lo componen y todo to
que permita establecer como se llegd a tales resultados.

Por lo anterior, el capitulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el
requisito de claridad de acuerdo con el articulo 30 de la Decisidn 486.

Descripcidn (Art 28 D 486)

Durante la evaluacion de claridad y suficiencia de la descripcidn, esta Oficina
encontré que: . ,

Los numeros de referencia 203A, 210A, 214A de fa figura 2A, los ndmeros de
referencia 2038, 210B y 233B de la figura 2B y numeros de referencia 414 y 441 de
la figura 4 (Fis. 61 y 83) no estén definidos en la descripcion.

Los nimeros de referencia 300 y 220 (Fls. 52 y 53) no estan referenciados en las
figuras. ' '

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la
solicitud de prioridad: diciembre 28 de 2006 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién*

Método y Aparato para Remover Arsénico .
D1 CO 09-78878 de una Material Portador de Arsénico 29/Julio/2009

D1 (Fis. 58 a 63 y reivindicaciones 1 a 9, 15 a 18, 21 a 24), divulga un método y
aparato para la eliminacion de arsénico de un material que contiene arsénico. El
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metodo incluye las etapas de contraer un material que contiene arsénico con un
agente de lixiviacion de arsénico para formar una solucidén que contiene arsénico y
solidos empobrecido arsénico. Ei agente de lixiviacién puede ser una sal inorganica,
un acido inorganico, un acido orgénico, y/o un agente alcalino. Los s6lidos
empobrecido arsénico se separan de la solucion que contienen arsénico, que se
pone en contacto con un agente de fijacion para producir una solucion de arsénico
empobrecido y un agente de fijacion de arsénico cargado. El agente de fijacion
comprende una tierra rara que contiene compuesto que puede incluir cerio, lantano,
prasecdimio. El agente de fijacidén se separa entonces de la solucién de arsénico
empobrecido. Un metal recuperable en los sdlidos empobrecido de arsénico, que
contienen arsénico solucidn o solucidén empobrecida de arsénico se puede separary
recuperar. Metales recuperables pueden incluir metal del Grupo A, Grupo lIA, Grupo
VIl y los metales de transicion.

* El articulo 16 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Una invencién se consideraré nueva cuando no esta comprendida en el
estado de fa técnica.

El estado de fa técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al

publico por una descripcién escrita u oral, utiizacion, comercializacion o

cualquier ofro medio antes de la fecha de presentacién de fa solicitud de
- patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacién de la novedad también se
considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de
patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentacion o de prioridad fuese anterior a fa fecha de presentacién o de
pricridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre
que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella
se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40",

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad, ha
sefialado lo siguiente:

‘El requisito de novedad exige que la invencion no esté comprendida
en el estado de fa técnica, el cual comprende el conjunto de
conocimientos tecnolégicos accesibles al piblico antes de la fecha de
presentacion de fa solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida. '

Para la aplicacion de este concepto, es importante que el estudio del
estado de la técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones
innovadoras del invento.

En este sentido, el estado de la técnica esté constituido por todo lo
que antes de la fecha de presentacién de la solicitud se ha hecho
accesible al publico por una descripcion escrita u oral, por una
utilizacion o por cualquier otro medio, en cualquier fugar del mundo'.
Todo ello, desde liego, considerando las excepciones previstas en el
articuto 3 de la Decision 344.

En otras palabras, para que una invencion sea novedosa se requiere
que no esteé comprendida en el estado de la técnica, es decir, que
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antes de la fecha de presentaciéon de la solicitud de patente o de la
prioridad reconocida, ni la innovacién ni los conocimientos técnicos
que de efla se desprenden hayan sido accesibles al putblico,
entendiendo que la difusion de la informacién que se menciona debe
ser detalfada y suficiente para que una persona versada en la materia
pueda utilizar esa informacién a fin de explotar la invencién'{1].

Cabe sefialar que la Superintendencia de Industria y Comercio acepta la prioridad
reivindicada en la presente solicitud en virtud del articulo 9 de ta Decision 486, sin
desconocer el articulo 16, que establece o delimita lo que comprende el estado de la
técnica.

Este articulo sefiala que “sélo para el efecto de la determinacién de la novedad,
también se considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud
de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad
de la soficitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho
contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando elfa se publique o
hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40",

Asilas cosas, el documento CO 09-78878, al ser una solicitud que fue presentada en
fecha anterior a la presentacion de la actual solicitud, en virtud del articulo 16
sefialado, hace parte del estado de la técnica y, por ende, se constituye en una
anterioridad que destruye la novedad de la invencidn.

Es necesario recordar, que dicho articulo da la posibilidad de que pertenezca al
estado de la técnica una solicitud en tramite cuya fecha de presentacion fuese
anterior a la fecha de presentacién de la patente que se esta examinando, razén por
la cual el documento CO 08-78878 si corresponde a una anterioridad que afecta la
presente solicitud. Lo anterior, en atencion a que la norma pretende evitar la doble
patentabilidad.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realizd teniendo en cuenta las objeciones
senaladas en el numeral 4 de la presente comunicacién,

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacién 1 consiste en un método que comprende:

poner en contacto una solucidn que contiene arsénico con un agente fijador en
condiciones en las cuales por lo menos una porcidn del arsénico es fijada por el
agente fijador para obtener una solucién empobrecida en arsénico y un agente
fijador enriquecido en arsénico, donde el agente fijador comprende un compuesto
que contiene tierras raras; ' _

separar el agente fijador enriquecido en arsénico de la solucién empobrecida en
arsénico; y, o ' ,

separar un metal recuperable de la solucién que contiene arsénico o de la solucién
empobrecida en arsénico o0 de ambas

[1] Proceso 158 IP 2006
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Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Metodo que comprende:

Metodo para remover arsénico de un material
portador de arsénico, comprendiendo el método
los pasos de (reivindicacion 1).

Poner en contacto una solugién gue contiene
arsenico con un agente fijador en condiciones en
las cuales por lo menos una porcidn del arsénico
es fijada por el agente fijador para obtener una
solucion empobrecida en arsénico y un agente
fijador enriquecido en arsénico, donde el agente
fijador comprende un compuesto que contiene

Poner en contacto una solucién que contiene
arsénico con un agente fijader en condiciones en
las cuales por lo menos una porcién del arsénico
es fijada por et agente fijador para obtener una
solucién empobrecida en arsénico y un agente
fijador enriquecido en arsénico, donde el agente
fijlador comprende un compuesto que contiene

tierras raras: tierras raras (reivindicacién 1).

Separar el agente fijador enriquecido en | Separar el agente fijador enriquecido en
arsénico de la solucion empobrecida en | arsénico de la solucién empobrecida en
arsénico; vy, arsénico; y (reivindicacién 1).

Precipitar el metal recuperable de la solucién
que contiene arsénico ¢ de la solucion
empobrecida en arsénico ¢ de ambas

Separar un metal recuperable de la solucién que
contiene arsénico o de la solucién empobrecida
en arseénico o de ambas.

(reivindicacion 3).

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las caracteristicas técnicas de
la reivindicacion 1 con la anterioridad D1, se concluye que el método ya era conocido
en el estado de la técnica como se evidencia en la anterioridad encontrada. Por lo
anterior la reivindicacién 1 no es nueva.

Respecto a las reivindicaciones dependientes del documento D1 se determina,
reivindicacién 2, poner en contacto un material portador de arsénico con un agente
lixiviador de arsénico para formar una solucién que contiene arsénico y solidos
empobrecidos en arsénico, separar los sélidos empobrecidos en arsénico de la
solucidon que contiene arsénico (reivindicacion 1); reivindicacion 4, el metal
recuperable comprende un metal del Grupo IA, Grupo l1A y Grupo VIl y los metales
de transicion y en el que el material recuperable se recupera mediante electrélisis o
precipitacién o ambas (reivindicaciones 3, 4 y 8); reivindicacién 5, el agente lixiviador
de arsénico comprende uno o mas de una sal inorganica, un acido inorganico , un
acido organico y un agente alcalino, en el que el paso de poner en contacto el
material portador de arsénico con el agente lixiviador produce sélidos empobrecidos
en arsénico que comprenden un metal recuperable y que ademas comprende
recuperar el metal recuperable de los solidos empobrecidos en arsénico
(reivindicaciones 1, 2, 5 y 6); reivindicacion 6, el metal recuperable se encuentra en
solucion y el agente fijador comprende un compuesto insoluble que no reacciona con
el metal recuperable para formar un producto insoluble, y en el que el compuesto
gue contiene tierras raras comprende unc o mas de cerio, lantano o preseodimio
(reivindicaciones 16 y 17); reivindicacién 7, el algente lixiviador comprende hidréxido
de sodio, en el que la solucidn que contiene arsénico tiene un pH der méas de 7
cuando la solucién que contiene arsénico se pone en contacto con el agente fijador,
y en alrededor de 1000 ppm de sulfato cuando la solucién que contiene arsénico se
pone en contacto con el agente fijador (reivindicaciones 7, 9y 15); reivindicacién 8, el
compuesto que contiene tierras raras comprende un compuesto que contiene cerio
obtenido de ia descomposicion térmica de un carbonato de cerio (reivindicacién 18).

Por tanto, llas reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna

caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacién 1, por lo cual se
considera que no son nuevas,
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La reivindicacion 9 consiste en un aparato que comprende:

Medios de fijacién de arsénico para recibir una solucién que contiene arsénico,
donde los medios de fijacién de arsénico comprenden una zona de contacto que
tiene un agente fijador que comprende un compuesto que contiene tierras raras para
ponerse en contacto con la solucidon que contiene arsénico y fijar por lo menos una
porcidn del arsénico y un agente fijador enriquecido de arsénico;

Medios de separacién para separar el agente fijador enriquecido en arsénico de la
solucién empobrecida en arsénico; v,

Medios de recuperacion de metales, conectados de forma operable a los medios de
fijacion de arsénico, para separar un metal recuperable de la solucion que contiene
arsénico o de la solucién empobrecida en arsénico o de ambas.

Comparacién de las caracteristicas técnicas esenclales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Aparato para remover arsénicc de un material
portador de arsénico, comprendiendo el aparato
{reivindicacion 21}

Una unidad fijadora de arsénico conectada de

Aparato que comprende;

Medios de fijacidn de arsénico para recibir una
solucién que contrene arsénico, donde los
medios de fijacion de arsénico comprenden una
zona de contacto que tiene un agente fijador que
comprende un compuesto que contiene tierras
raras para ponerse en contacto con la solucién
que contiene arsénico y fijar por 1o menos una
porcion del arsénico y un agente fijador
enriguecido de arsénico;

forma operable a la unidad lixiviadora para
recibir la solucién que contiene arsénico, donde
la unidad fijadora de arsénico comprende una
zona de contacto que tiene un agente fijador que
comprende un compuesto que contiene tierras
raras para ponerse en contacto con la solucion
que contiene arsenico y fijar por 1o menos una
porcion del arsénico para obtener una solucién
empobrecida en arsénico y un agente fijador
enriquecido en arsénico (reivindicaciéon 21).

Medios de separacién para separar el agente
fijador enriquecido en arsénico de la solucidn
empobrecida en arsénico; y,

Un separador para separar el agente fijador
enriquecido en arsenico de la solucidn
empobrecida en arsénico (reivindicacion 21).

Medios de recuperacion de metales, conectados
de forma operable a los medios de fijacidn de
arsénico, para separar un metal recuperable de
la solucion que contiene arsénico o de Ia
solucion empobrecida en arsénico o de ambas.

Unidad de recuperacién de metales conectados
en forma operable a la unidad lixiviadora o a la
unidad fijadora de arsénico o a ambas para
separar un metal recuperable de uno{a) o mas
de los solidos empobrecidos en arsénica, la
solucion que contiene arsénice y la solucion
empobrecida en arsénico (reivindicacién 22).

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las caracteristicas técnicas de
la reivindicacion 9 con la anterioridad D1, se concluye que el aparato ya era conocido
en el estado de la técnica como se evidencia en la anterioridad encontrada. Por lo
anterior la reivindicacion 9 no es nueva.

Respecto a las reivindicaciones dependientes del documento D1 se determina,
reivindicacion 10, una unidad lixiviadora para poner en contacto el material portador
de arsenico con un agente lixiviador de arsénico en condiciones en las que por lo
menos una porcion de arsénico es extraida para formar una solucion que contiene
arsenico y sélidos empobrecidos en arsénico; y un separador para separar la
solucion que contiene arsénico de los solidos empobrecidos en arsénico
(reivindicacion 21); reivindicaciéon 12, la unidad de recuperacién de metales
comprende u electrolizador o un recipiente de precipitacién (reivindicaciones 23 y
24). Por tanto, las reivindicaciones dependientes 10 a 15 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el aparato de la reivindicacién 9, por lo cual se
considera que no son nuevas.
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7. Conclusidn

Los requisitos de Patentabilidad de {a presente Solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 CO 09-78878 1-15 Novedad

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 la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi 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 €), del
capitulo quinto del titulo primero de ta Circular Unica No. 10 de 2001.
—_—
N
JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

12 1 A60. 2012

Elaborado por: Yenny Marcela Campos Borda ;e-ﬂfe
Revisado por: Rosa Patricia Téllez ™ :
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