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Referencia: Expediente No. 14.196.689
Solicitud de Patente de Invencion titulada: “Composiciones similares a
azeotropos de z-1,1, 144 4-hexalTuoro-2-buteno y e-1.1.1.4.4.4-hexalluoro-

2-buteno v usos de estos™

Solicitante: E. . Du Pont de Nemours and Company

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA
DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015, OFICIO NO. 12254 (EXAMEN DE FONDO)

ALVARO CORREA ORDONEZ, mayor de edad y vecino de Bogota D.C_, identificado tal como
aparece al pie de mi firma, en mi caricter de apoderado de la sociedad en referencia, doy

respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal;

1. Respuesta a las observaciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

Despacho esteblece que las reivindicaciones 2 a 8 hacen referencia al uso de la
composicion de interés en sus diferentes aplicaciones, No obstante, el uso no corresponde a
X

materia patentable, de modo que las reivindicaciones 2 a 8 no son patentables, de acuerdo

con el articulo 14 de la Decision 486.
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Con el proposito de atender a la anterior observacion y de conformidad con ¢l articulo 34 de
la Decision 486, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio como sustituto del

anteriormente presentado, el cual estd conformado por 5 reivindicaciones.

Ll nueve pliego reivindicatorio se encuentra totalmente  sustentado en la memoria

descriptiva originalmente presentada.

[:l examinador podra notar que las reivindicaciones de "uso" fueron canceladas

(reivindicaciones 2 y 4-8).

Con relacion a la reivindicacion 3, aclaramos a su Despacho que dicha reivindicacion es de
proceso claramente definida mediante etapas. v por lo tanto, dicha reivindicacion aparece en

¢l nuevo pliego reivindicatorio que con la nueva numeracion corresponde con la numero 2.
De esta forma se da por superada la anterior observacion.

1.2 Desceripeion
Su Despacho establece que la deseripeion resulta ser insuficiente para el amplio alcance que
tiene el capitulo reivindicatorio. Se menciona que la solicitante debe limitar el alcance del

capitulo reivindicatorio y definir especificamente ¢l producto y proceso de interés.

Al respecto, aclaramos a su Despacho que cl nuevo plicgo reivindicatorio se limitd en su
alcance de manera tal que se encuentra totalmente sustentado en la memoria deseriptiva

ariginalmente presentada,

1.3 Reivindicaciones

LI Examinador establece que el capitulo reivindicatorio no cumple con el articulo 30 de la
Decision 486, menciona que es muy amplio v que las siguientes expresiones son imprecisas:

"similar, en i cantidad efectiva, hidragenos activos, adecuado."

Con el objeto de atender a las anteriores observiciones v de conformidad con el articulo 34

de la Decision 486, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio,
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[.a reivindicacion | se modificod de tal forma que incorpora el rango de las composiciones
que han sido identificadas como similares a un azedtropo. listos rangos se encuentran
totalmente sustentados en la memoria descriptiva originalmente presentada, en particular en

la pagina 13.

Con relacion a la expresion "hidrogeno activo™ se informa que contienen compuestos
claramente definidos en las pagias 17 v 18 de la memoria descriptiva originalmente

presentada.

Adicionalmente, con relacion a la cantidad clectiva de la composicion formadora de

espuma, er las rervindicaciones 10y 1. que con la nueva numeracion corresponden a las

reivindicaciones < y 3, informamos a su Despacho que dicha expresion claramente se

define en las paginas 19 y 20 de la memoria descriptiva como sigue:

“Ab preparar espumas a base de poliisocianato, el poliisocianato reactante
normalmente se selecciona en cierta proporcion relativa a la del compuesto que contiene
hidrégeno activo de tal manera que la relacion entre los equivalentes de los grupos
isocianato v los equivalentes de los grupos de hidrogeno activo, es decir, el indice de la
esprma, es de aproximadamente 0,9 a aproximadamente 10y en la mayoria de casos, de

aproximadamente I a aproximadamente 4.

Por otro lado, respetuosamente mi representante menciona que dichos términos son

perfectamente entendidos por personas expertas en ¢l arte,

De esta forma se da por superada las anteriores observaciones, y se tiene que el nuevo
pliego reivindicatorio cumple a cabalidad con el articulo 30 de la Decision 486, es decir es
claro y conciso v estd enteramente sustentado en la memoria descriptiva originalmente
[H'L‘S't’ﬂl{idll.

l.4 Novedad

Sobre el tequisito de novedad, el Examinador establece que los documentos DI

' Compositions and use of trans-1,1.1.4 4 d4-hexatluoro-2-butene foam-forming composition in the
preparation of polyisocyanate-based foams.

]
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(WO2009014966) v D2 (WO2010141669) alectan la novedad de las reivindicaciones 1-11,

v en forna resumida argumenta lo siguiente:

“(..)Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicacion 1 habian sido
divilgadas previamente en cualquiera de los documentos DI o D20 El documento D1
divilga una composicion de formacion de espuma que comprende trans-1,1,1,4,4,4,-
hexafluoro-2-buteno, cis-1,1.1 44 4-hexafluoro 2 huteno v un compuesto que contiene
hidrégeno activo que tiene dos o mds hidrogenos activos (...)el documento D2 divulga
refrigerantes para su uso en enfriadores que contienen cis-1,1, 1,44, 4-hexafluoro-2-buteno.
D2 asegura que en nuestras de cualquier isomero "puro” existiria un cierto nivel del otro
isomerc (pagina 7, lineas 1-9) (...)

Las cacacteristicas esenciales de la composicion  de la reivindicacion 9 habian sido
divulgadas previamente en cualquicra de los documentos D1 o D2,

(...) D! da a conocer wuna composicion de formacion de espuma que comprende una
foroolefina como agente de soplado v un compuesio que contiene hidrogeno activo, | ...)
miis especificamente en el ejemplo 2 de DI se deseribe la preparacion de una espuma de
polivretano  con cis-1,1.1,4,4.4,-hexafluoro-2-buteno v trans-1,1, 1,444 -hexafluoro-2-

buteno coma wn agente de co-soplado.

D2 divalea refrigeramtes para su uso en ol aire acondicionado o equipo de refrigeracion
(..} D2 proporciona ademdas métodos para producir refrigeracion en tales sistemas de
refrigeracion  que  utilizan - cis-1,1. 14,4 4-hexafluoro-2-buteno - como  refrigerante  de
sustitucion (...) La reivindicacion 9 no es nueva, segin lo dividgado en Do D2
Andlogamente, tampoco es nuevo el proceso de la veivindicacion 10, ni la espuma de la
reivindicacion 11"

L4.1 Argumentos en favor de la novedad

La novedad de una solicitud esta legalmente definida en el Articulo 16 de la Decision 486
asi: “uaa invencion se considerarda mueva, cuando no esta comprendida en el estado de la
téenica. Ll estado de la téenica comprenderd todo lo que hava sido accesible al piblico
por e deseripeion escrita u oral, wtilizacion, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad
reconocida...”

En virtud de la anterior definicion, consideramos que los documentos D1y D2 no

constituyen documentos del arte previo que afecten la novedad de la presente solicitud.

= Chiler apparatus containing cis=1, 1,144 d-hexafluoro-2-butene and methods of producing cooling
therein
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Como mencioné anteriormente s¢ presenta un nuevo plicgo reivindicatorio como sustituto

del anteriormente presentado, el cual se limitd considerablemente.

I:1 nuevo pliego reivindicatorio no solamente es novedoso frente a los documentos DIy D2

citados por su Despacho sino que tambien es inventivo.

La tnica composicion especifica que mcluye ambos isomeros de HFO-1336mzz que se
revela en alguna de estas publicaciones es la mezela S0/50 en el ejemplo 2 de DI (por favor.,
ver ¢l final de la pagina 9 v tabla 3 del documento D1). El ¢jemplo de la presente solicitud
demuestra que solamente un porcentaje muy pequeno de un isomero en el otro puede
producir propiedades ventajosas en la espuma producida. Iin particular, las espumas
producidas con el agente de soplado mezcelado produce espumas mas estables (reduccion de
solamente el 153% despucs de 28 dias en comparacion con 66% de reduccion cuando se

utiliza solo el isdémero cis como agente de soplado, ver ejemplo | comparativo).

n este orden de ideas, tenemos que la invencion propuesta por el solicitante si cumple con
los requisitos de patentabilidad v de esta mancera es susceptible de ostentar el titulo de

patente de invencion.
En virtud de lo anterior. solicito que se acepten las razones expuestas en el presente
documento v en consecuencia, se otorgue ¢l privilegio de patente de invencion para el

invelo que se tramita en este expediente,

Alentamente,

RREA ORDONEZ
C.C. No. 79.143.366 de Usaquén
R 20280

ALVAROQ

Anexes: Capitulo reivindicatorio modificado conformado por 5 reivindicaciones

A28O260-v 1IBOGDMS

'\S-\



REIVINDICACIONES MODIFICADAS SOLICITUD DE PATENTE NOM. 14.196.689

RESPUESTA A FONDO ENERO 2016

1. Una composliclon similar a 1 azedtropo; la
composicién consiste esencialmente en:
1-28 meol % de Z-HFO-1336mzz y 9%9-72 mol % E-HFOC-1336mzz; ©

85-99 mol % de Z-HF0O-1336mzz y 15-1 mol % de E-HFO-1336mzz.

. Un proceso para producir refrigeracion; el proceso
comprende condensar la composicidon similar a un azedtrope de la
reivindicacién 1 y, después, evaporar la composiclon similar a

un azedtropo cerca del cuerpc que se va a enfriar.

Fa Una composicién faormadora de espuma que comprende:
(a) la composicidon similar a un azedtropo de la
reivindicacidn 1p v
(b) un compuesto que contiene hidrdégeno activo que
tigne dos © mas hidrdgenos activos.
q. Un proceso para producir una espuma polimérica de

celda cerrada de poliuretano o poliisocianurato gue comprende:
hacer reacciocnar una cantidad efectiva de la «composicién
formadora de espumna de la reivindicacién 3 cen un poliisccianato
adecuadca.

s Una espuma de polimero de peliuretano o
poliisocianurato «de celda cerrada preparada a partir de la
reaccion de una cantidad efectiva de una composicién formadora

de espuma de la reivindicacidn 3 con un poliisocianato adecuado.
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