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REIVINDICACIONES MODIFICADAS SOLICITUD DE PATENTE NUM. 14.196.689

RESPUESTA A FONDO EN JUNIO DE 2016

1. Una composicién similar a un azedtropo; la
composicién consiste esencialmente en:
1-28 mol % de Z-HFO-1336mzz y 99-72 mol % E-HFO-1336mzz; o

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

2. Un proceso para producir refrigeracidén; el proceso
comprende condensar la composicidén similar a un azedtropo de 1la
reivindicacién 1 y, después, evaporar la composicidn similar a

un azedtropo cerca del cuerpo que se va a enfriar.

3. Una composicién formadora de espuma gque comprende:
(a) la composicidén similar a un azedbtropo de la
reivindicacién 1; vy
(b) un compuesto gque contiene hidrbégeno activo que

tiene dos o més hidrbégenos activos.

4, Un proceso para producir una espuma polimérica de
celda cerrada de poliuretano o poliisocianurato gque comprende:
hacer reaccionar una cantidad efectiva de la composicidn
formadora de espuma de la reivindicacidén 3 con un poliisocianato

adecuado.
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Solicitante: E.L Du Pont de Nemours and Company

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA NO. 12

DEL 22 DE MARZO DE 2016, oFicio No. 2707, ACTUACION No. 519
{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 caracter 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

Su Despacho establece que la reivindicacion 2 hace referencia al uso de la composicién de
interés para producir refrigeracion, no obstante, el uso no corresponde a materia patentable,

de modo que la reivindicacién 2 no es patentable.




Al respecto, mi representada considera que la apreciacién del examinador es incorrecta ya
que la reivindicacién 2 se refiere a un proceso para producir refrigeracion definido por las

etapas de condensar y evaporar y de ninguna manera se reivindica un uso.

Ademas tal como lo establece la Decision 486 en su articulo 14 que se otorgaran patentes a
las invenciones relacionadas con productos y procedimientos que sean nuevos, tengan nivel

inventivo y aplicacion industrial.

La reivindicacion 2 de proceso cumple con los anteriores requisitos por lo tanto,

respetuosamente se considera que es patentable.
1.2 Claridad de las reivindicaciones
Reivindicacién 2

Su Despacho menciona que la reivindicacién 2 ensefia un proceso para producir una espuma
polimérica, sin embargo, el proceso tal y como esta reivindicado, hace referencia a un uso
de la composicién similar a un azedtropo ademds es muy general puesto que mencionan
etapas definidas por procesos muy generales de los cuales no se indica las caracteristicas o

pardmetros para llevar a cabo el proceso.

Al respecto aclaramos al examinador que la reivindicacién 2 no se refiere a un proceso para

producir una espuma polimérica sino a un proceso para producir refrigeracion.

Por lo tanto, la observacion de su Despacho es incorrecta.

Reivindicacidon 3

Su Despacho establece que la reivindicacion 3 ensefia una composicién que no es clara
porque define un componente con la expresién: "compuesto que contiene hidrégeno activo
que tiene dos o mas hidrégenos activos" que no es concisa porque define el componente por
su funcién o actividad pero no por un compuesto especifico, lo que origina un niimero

indefinido de composiciones que no encuentran, en su totalidad, soporte en la descripcién.




Al respecto, mi representada aclara que una persona versada en la materia refiriéndose a la
descripcién de la presente solicitud entenderfa a qué compuestos se refiere con la expresién
"....que contiene hidrégeno activo que tiene dos o mds hidrégenos activos”. Tal como se
indica a continuacién (Por favor, ver paginas 17,18 y 19 de la memoria descriptiva

originalmente presentada:

"Los componenles que contienen hidrogeno activo de esta descripcién pueden
comprender compuestos que tienen dos 0 mds grupos que contienen un dtomo de hidrégeno
activo reactivo con un grupo isocianato, tal como el descrito en la patente de los EE. UU.
nim. 4.394.491. Los ejemplos de tales compuestos tienen por lo menos dos grupos hidroxilo
por molécula y, mds especificamente, comprenden polioles tales como polioles de poliéter o

de poliéster. .....(..)...."

De esta forma se da por superada esta observacién.

Retvindicacién 4

Su Despacho menciona que la reivindicaciéon 4 ensefia un proceso para producir
refrigeracidn, sin embargo, el proceso tal y como est4 reivindicado, es muy general puesto
que menciona una reaccién quimica de la cual no se indica las caracteristicas o pardmetros
para llevar a cabo el proceso.

Al respecto aclaramos al examinador que la reivindicacién 4 no se refiere a un proceso para
producir refrigeracion sino a un proceso para producir una espuma polimérica de celda
cerrada de poliuretano o poliisocianurato.

Por lo tanto, la observacién de su Despacho es incorrecta.

Reivindicacién 5

Su Despacho menciona que la reivindicacién 5 define una espuma de polimero

caracterizada por su método de preparacion lo cual no es la forma adecuada de caracterizar

una composicion.




Con el objeto de atender a la anterior observacién, se ha cancelado la reivindicacion 5.

De esta forma se da por superada la anterior observacion.

1.3 Unidad de Invencion

Su Despacho establece que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencion
porque se refiere a 4 grupos inventivos. Se establece que los grupos inventivos estan

definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

Grupo inventivo 1: Una composicidn similar a un azedtropo. Reivindicacion 1

Grupo inventivo 2: Un proceso para producir refrigeracion. Reivindicacién 2

Grupo inventivo 3: Una composicion formadora de espuma. Reivindicacién 3

Grupo inventivo 4: Un proceso para producir una espuma polimérica de celda cerrada de
poliuretano o poliisocianurato. Reivindicacion 4.

Grupo inventivo 5: Una espuma polimérica de celda cerrada de poliuretano o

poliisocianurato. Reivindicacion 5.

1.3.1  Argumentos en favor del requisito de unidad de invencion

El articulo 25 de la Decisiéon 486 establece que la solicitud de patente sélo podra

comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que

conformen un tinico concepto inventivo. El subrayado es mio.

De lo establecido por el articulo 25 se tiene que la unidad de invencién se da cuando hay un

grupo de invenciones relacionadas entre si y que conformen un Gnico concepto inventivo.

Al respecto, mi representada argumenta que el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta
cumple con el articulo 25 ya que al ser la reivindicacién 1 novedosa y las reivindicaciones
2-4 se relacionan también con la composicion de la reivindicacion 1, existe unidad de

invencioén con base en la composicién similar a un azeétropo de la reivindicacion 1.

Adicionalmente, el examinador podrd notar que es la primera vez que se nombra que la

solicitud en estudio no tiene unidad de invencién. En el primer oficio de fondo no fue
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emitido ninguna objecién de unidad de invencién ni tampoco en la opinién escrita de la

blsqueda Internacional para la solicitud PCT/US2013/026133.

Por lo anteriormente expuesto considero que la presente invencién cumple con el requisito

de unidad de invencidn.

1.4  Novedad

Su Despacho reconoce la novedad de la presente solicitud de patente. Por lo tanto, el

requisito a sustentar es el nivel inventivo.

1.5 Nivel Inventivo

1.5.1 Reivindicacién 1:

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que la reivindicacién 1 se

considera obvia ya que habria sido evidente para la persona medianamente versada en la

materia conociendo el problema técnico objetivo modificar las proporciones de los isdmeros

de la composicién de D1 y/o D2.

El examinador hace la siguiente comparacion:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Una composicién similar a
un

azeotropo; la composicion
consiste esencialmente en :
1-28 mol % de Z-HFO-
1336mzzy
99-72  mol
1336mzz; o
85-28 mol
1336mzz
y 15-1
1336mzz.

% E-HFO-

% de Z-HFO-

mol % E-HFO-

Composicién

comprende Z-
1,1,1,4,4,4-hexafluoro-
2-buteno y E-1,1,1,4,4,4-
hexafluoro-

2-buteno :
(pagina 3, lineas 18-26)

que

Composicion

comprende Z-
1,1,1,4,4,4-hexafluoro-
2-buteno y E-1,1,1,4,4,4-
hexafluoro-

2-buteno

(pagina 7, lineas 1 -9)

que




El examinador establece que la diferencia entre la composicién descrita en la reivindicacién

1 actualmente presentada y la conocida en el documento D1y D2 consiste en que D1 y D2

no menciona las proporciones de los isémeros.

1.5.2 Reivindicacién 3:

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que la reivindicacién 3 se

considera obvia ya que habria sido evidente para la persona medianamente versada en la

materia conociendo el problema técnico objetivo modificar las proporciones de los isémeros

de la composicién de D1 y/o D2. La razén para hacerlo seria la motivacion proporcionada

por las ensefianzas de D2 que de hacerlo seria previsiblemente proporcionar una

composicién con las proporciones como la del objeto de la reivindicacién 3.

El examinador hace la siguiente comparacién:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Una composiciéon formadora
de

espuma que comprende:

(a) la composicién similar a
un

azedtropo de la
reivindicacién 1;

Yy

(b) un compuesto que
contiene

hidrégenos activos que
Tiene dos o mas hidrégenos
activos.

una composicion de
formacién

de espuma que comprende
trans-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-
2-

buteno, cis-1,1,1,4,4,4-
hexafluoro

2-buteno y un

compuesto que contiene
hidrdgeno activo que tiene
dos o

mas hidrégenos activos, en
forma de grupos hidroxilo
(pagina

3, lineas 18-26)

Composicién que
comprende Z-
1,1,1,4,4,4-hexafluoro-
2-buteno y E-1,1,1,4,4,4-
hexafluoro-

2-buteno

(pagina 7, lineas 1 -9)

Establece el examinador que la diferencia entre la composicion descrita en la reivindicacién

3 actualmente presentada y la conocida en el documento D1 consiste en que DI no

menciona las proporciones de los isémeros.




1.5.3

Reivindicacion 4:

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que la reivindicacién 4 se
considera obvia ya que habria sido evidente para la persona medianamente versada en la
materia conociendo el problema técnico objetivo modificar las proporciones de los isémeros

de la composicién de isémeros de la composicién formadora de espuma de D1.

La razén para hacerlo seria la motivacién proporcionada por las ensefianzas de D2 que de
hacerlo seria previsiblemente proporcionar un proceso para obtener una espuma polimpérica
que preparada a partir de una composicion azeotropica con las proporciones como la del

objeto de la reivindicacion 4, por lo que se considera obvia.

El examinador hace la siguiente comparacion:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Un proceso para producir una
espuma polimérica de

Celda cerrada de poliuretano o
poliisocianurato que
comprende:

hacer reaccionar una cantidad
efectiva de la composicion
formadora de espuma de la
reivindicacion 3 con un
poliisocianato adecuado

Un proceso para producir una
espuma polimérica de

Celda cerrada de poliuretano o
poliisocianurato que
comprende:

hacer reaccionar una cantidad
efectiva de la composicion
formadora de espuma de D1
con

un poliisocianato adecuado
[Reiv. 4]

Composicion que
comprende Z-
1,1,1,4,4,4-hexafluoro-
2-buteno y E-1,1,1,4,4,4-
hexafluoro-

2-buteno

(pégina 7, lineas 1 -9)

El examinador menciona que el efecto que logra realizar la seleccion de las proporciones
ahora reivindicadas no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que
indique que dicha seleccién de proporciones da lugar a un proceso que obtenga una espuma
polimérica de celda cerrada de la presente solicitud tenga alguna ventaja técnica como
proceso para la obtencién de espumas que contengan una mezcla de isémeros como
reemplazo de los clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos en diferentes aplicaciones
por compuestos que no destruyan la capa de ozono y que al mismo tiempo tengan un
potencial de calentamiento global bajo sobre la composicién ya conocida en la anterioridad

DI.




1.5.4 Reivindicacién 5:

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que la reivindicacién 5 se
considera obvia ya que habria sido evidente para la persona medianamente versada en la
materia conociendo el problema técnico objetivo modificar las proporciones de los isémeros

de la composicién de isémeros de la composicién formadora de espuma de D1.

La razén para hacerlo seria la motivacién proporcionada por las ensefianzas de D2 que de
hacerlo seria previsiblemente proporcionar una espuma polimérica que preparada a partir de
una composicién formadora de espuma que contenga una mezcla de isémeros con las

proporciones como la del objeto de la reivindicacién 5, por lo que se considera obvia.

El examinador hace la siguiente comparacion:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Una espuma de polimero de
poliuretano o
poliisocianurato de

celda cerrada preparada a
partir

de la reaccion de una
cantidad

efectiva de una composicion
formadora de espuma de la
reivindicacioén 3 con un
poliisocianato adecuado

Una espuma de polimero de
poliuretano o
poliisocianurato de

celda cerrada preparada a
partir

de la reaccion de una
cantidad

efectiva de una composicion
formadora de espuma de D1
con

un poliisocianato adecuado
[Reivindicacién 3]

Composicion que
comprende Z-
1,1,1,4,4,4-hexafluoro-
2-buteno y E-1,1,1,4,4,4-
hexafluoro-

2-buteno

(pagina 7, lineas 1 -9)

El examinador menciona que la diferencia entre la composicién descrita en la reivindicacion
5 actualmente presentada y la conocida en el documento D1 consiste en que D1 menciona
una composicién formadora de espuma pero no menciona las proporciones de los isdémeros

que lo componen.

El examinador menciona que el efecto que logra realizar la seleccion de las proporciones
ahora reivindicadas no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que
indique que dicha seleccion de proporciones da lugar a una espuma polimérica de celda

cerrada de la presente solicitud tenga alguna ventaja técnica como reemplazo de los




clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos en diferentes aplicaciones por compuestos
que no destruyan la capa de ozono y que al mismo tiempo tengan un potencial de

calentamiento global bajo sobre la espuma ya conocida en la anterioridad D1.
2. Argumentos en favor del Nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Articulo 18 de la Decisién
486 y se establece cuando “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 la técnica”.

Contrario a lo que plantea el Examinador, los documentos del arte previo citado no afectan
el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente

invencion a partir de las ensefianzas presentadas en los documentos D1 y D2:

La reivindicacién 1 se dirige a una composicion similar a un azedtropo; la composicion

consiste esencialmente en:

1-28 mol % de Z-HFO-1336mzz y 99-72 mol % E-HFO-1336mzz; o 85-99 mol % de Z-
HFO-1336mzz y 15-1 mol % de E-HFO-1336mzz.

Las referencias, D1 y D2, separadas o combinadas no revelan una composicién similar a un
azeotropo de Z-HFO-1336mzz y E-HFO-1336mzz; por lo tanto, los porcentajes molares de
cada isémero que formarian una composicion similar a un azedtropo no se ensefian ni se

sugieren de las referencias.

El solicitante esta de acuerdo con el examinador en cuanto la reivindicacién 1 es nueva y

también afirma que la reivindicacion 1 es inventiva.

Las composiciones similares a un azedtropo, tal como Z-HFO-1336mzz y E-HFO-
1336mzz son definidas como una composicién que se comporta como una composicion
azeotrdpica (es decir, tiene caracteristicas de ebullicion constante o una tendencia a no

fraccionarse en ebullicidén o evaporacion).




Por lo tanto, si durante la ebullicién o evaporacion, las composiciones del vapor y del
liquido llegan a cambiar, éstas cambian Gnicamente en un grado minimo o despreciable.
Esto es para contrastar con las composiciones distintas a aze6tropos en las que durante la
ebullicién o evaporacion las composiciones del vapor y del liquido cambian en un grado
sustancial, lo cual seria indeseable en ciertas aplicaciones tales como refrigerantes y

agentes de expansién de espuma tal como se describe en la descripcion de la solicitud.

Las composiciones similares a azeétropos de la presente invencion son deseables para un
intervalo amplio de aplicaciones, que incluyen su uso como propelentes de aerosol,
refrigerantes, solventes, agentes de limpieza, agentes de soplado (agentes de expansién de
espuma) para espumas termopldasticas y termoestables, medios de transferencia de calor,
dieléctricos gaseosos, agentes extinguidores y supresores de fuego, fluidos de trabajo
mecanico, medios de polimerizacién, fluidos particulados de eliminacidn, fluidos
portadores, agentes abrasivos de esmerilado, y agentes de secado por desplazamiento.
(Por favor, ver pagina 15 de la descripcion). Por ejemplo, cuando una composicion de
agentes de soplado (también conocidos como agentes de expansién de espuma o
composiciones de expansion de espuma) no es un componente Unico puro o una mezcla
similar a un azedtropo o a un azeotrdpico, la composicién puede cambiar durante su
aplicacién en e] proceso para producir espuma. Tal cambio en la composicién podria
afectar de manera nociva el proceso o causar un desempefio pobre en la aplicacién.
También, en las aplicaciones de refrigeracion, un refrigerante a menudo se pierde durante
la operacién a través de fugas en los sellos del eje, en las conexiones de las mangueras,
en las soldaduras y en las lineas discontinuas. Adicionalmente, el refrigerante se puede
liberar en la atmosfera durante los procedimientos de mantenimiento del equipo de
refrigeracién. Si el refrigerante no es un componente sencillo puro o una composicién
azeotrdpica o similar a un azedtropo, la composicién del refrigerante puede cambiar

cuando se filtra o se descarga en la atmdsfera desde el equipo de refrigeracién. El cambio
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en la composicion del refrigerante puede causar que éste se torne inflamable o que tenga
un rendimiento deficiente de refrigeracion. Consecuentemente, existe la necesidad de usar
mezclas azeotropicas o similares a un azedtropo en estas y otras aplicaciones, por
ejemplo, mezclas azeotrépicas o similares a aze6tropos que contienen Z-1,1,1,4,4.4-
hexafluoro-2-buteno (Z-HFO-1336mzz) y E-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno (E-HFO-

1336mzz). (Por favor, ver paginas 4 y 5 de la memoria descriptiva).

Por ultimo de acuerdo a lo mencionado por su Despacho en el requerimiento del articulo
45, Oficio No. 2707, presento tasa de examen de patentabilidad para que se estudie el

nuevo pliego reivindicatorio.

En este orden de ideas, tenemos que la invencidn propuesta por el solicitante si cumple con
los requisitos de patentabilidad y de esta manera es susceptible de ostentar el titulo de

patente de invencidn.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente
documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invencidn para el

invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,

ALVARO CORREA ORDONEZ
C.C/No0.79.143.366 de Usaquén
T.PY20.281

Anexos: - Capitulo reivindicatorio modificado conformado por 4 reivindicaciones.
- Pago de tasa de examen de patentabilidad para que se estudie el nuevo
pliego reivindicatorio.
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