Sefiores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-171728
Solicitud de patente titulada: “PIEZAS MOLDEADAS QUE CONTIENEN
UNACOMPOSICION DE ACIDO POLILACTICO”
Solicitante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.
Nuestra Re: P2014/000027

RESPUESTA AL OFICIO No. 8946 NOTIFICADO POR FUACION EN LISTA DEL 1 DE
SEPTIEMBRE 2016
(EXAMEN DE FONDO)

J. IAN RAISBECK, 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 solicitante, me permito
manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo

previsto en el articulo 45 de la Decision 486, en los siguientes términos:

1. a. El Examinador objeta la Reivindicacion 1 por incorporar la palabra “formar”,
y porgque no se presentan condiciones tales como: temperatura, tiempo, presion, flujos,

entre otras.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con el Examinador por cuanto
la palabra “formar” define claramente la etapa del proceso en la que la composicién se
conforma en una pieza moldeada. Aclaro que en el proceso reclamado, después de la
etapa de inyectar la composicién termoplastica en una cavidad de un molde, la siguiente
etapa del proceso consiste en formar una parte moldeada a partir de la composicién
inyectada en dicho molde; por lo tanto, no se entiende la razén del Examinador para
considerar que “formar la composicion termopldstica en una pieza moldeada” no

constituye una etapa valida para la definicion de un proceso.

Con respecto a las condiciones para llevar a cabo el método, es preciso

aclarar que las limitaciones, en cuanto a la composicidn termopléstica, que se definen en
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la etapa de inyeccidn, resultan suficientes para la correcta definicion del método. Al
respecto, me permito aclarar que si bien cualquier método de moldeo se ejecuta bajo
diferentes condiciones técnicas, por ejemplo de temperatura, el aspecto esencial para su
ejecucion es la composicién procesada en si, y no ninguna otra variable de operacién. Es
asi como la indicacién de temperaturas particulares en Reivindicacién 17 de la presente
invencion, Hlevaria a una limitacién injustificada del alcance del método a condiciones
particulares de realizacién, que por lo demas, estan al alcance del conocimiento general
de un técnico medio, quien podra variar las condiciones de la operacién de inyeccidn y

moldeo de la composicion termoplastica sin_la _necesidad de realizar un_esfuerzo

inventivo.

Asi entonces, respetuosamente solicito al Examinador evaluar la claridad en
la definicidén de una invencion con base en el concepto inventivo de [a misma, con el fin de

evitar limitaciones injustificadas de dicho concepto inventivo a realizaciones particulares.

2. a. El Examinador objeta la Reivindicacién 16 aduciendo que ésta no defina

adecuadamente un producto.

b. Con ¢l fin de facilitar el tramite de la presente solicitud, informo que la

Reivindicacion 16 de retira en esta oportunidad.

3. a. El Examinador manifiesta que las Reivindicaciones carecen de claridad por
incorporar términos generales. Adicionalmente, en respuesta a los argumentos
presentados en mi memorial del 30 de junic de 2016, expone que los términos objetados
llevan a una extensa gama de posibilidades que sugieren que la invencidn se extiende a
posibles variaciones, y que el versado en la materia tendria que hacer multiples ensayos
para encontrar los componentes que tengan el efecto técnico requerido para la invencién.
También expone que definir una “pieza moldeada” equivale a definir cualquier pieza, de

cualquier tamafio y forma, abarcando todas las posibles variaciones de piezas moldeadas.

b. En primer lugar, me permito manifestar que, contrario a lo afirmado por el
sefior Examinador, el nimero de ensayos que el versado en la materia pueda llegar a

ejecutar para reproducir una invencién, no implica necesariamente gue en la ejecucién

de tales ensayos deba realizar un esfuerzo inventivo para llegar a composiciones con

propiedades adecuadas para ser moldeadas. Lo anterior, por cuanto la definicién de la
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invencion, aungue el Examinador la considera general, limita adecuadamente el objeto de
la invencion y todas las posibilidades abarcadas por la definicién estan amparadas por el
concepto inventivo desarrollado por ¢l solicitante; de manera que el técnico medio podra
emplear cualgquier combinacion de variables dentro de las condiciones reclamadas
llegando siempre a composiciones que comprenden acido polildctico con propiedades de

moldeo mejoradas.

Resulta arbitrario pensar que una invencion debe definirse en funcién de la
relativa facilidad para el técnico medio para la reproduccién de la misma, y no del
concepto inventive desarrollado por el solicitante. Es precisamente con el fin de evitar
limitaciones injustificadas del derecho atribuible al proceso creador, que bajo la préctica
de patentes se permite la definicién de una invencién en términos de una generalizacién
de las formas particulares de realizacion descritas en la Memoria Descriptiva, en donde tal
generalizacidon abarca todas las posibilidades amparadas por el concepto inventivo
desarrollado por el inventor. El Examinador debe entender que cualquier limitacién del
alcance de la proteccién a, por ejemplo, compuestos especificos, corresponderia a limitar
el concepto inventivo a modalidades particulares, caso en el cual otras modalidades
también amparadas por el concepto inventivo, quedarian por fuera de la proteccién;
evidentemente, tal situacién permitiria a terceros reproducir tal concepto inventivo sin

infringir el derecho.

Por lo tanto, respetuosamente solicito al sefior Examinador partir del
concepto inventivo de la invencidn para asi determinar si la meteria reclamada cumple
con el requisito de claridad, teniendo en cuenta que el concepto de claridad no puede

estar supeditado a lo que para el Examinador resulta general.

Ahora bien, partiendo del hecho que una invencién se define en términos
de las caracteristicas técnicas que resuelven el problema identificado, que en el presente
caso, es la necesidad de piezas moldeadas formadas a partir de composiciones de acido
polilactico y que tienen un grado de expansion reducido, la solucién aportada es la
combinacién especifica de componentes en rangos bien definidos de composicién, en
donde los componentes y sus rangos de composicién pueden variar en cierto modo
siempre que se mantengan dentro de las definiciones reclamadas con el fin de obtener
buenas propiedades mecanicas que hagan las composiciones adecuadas para formar

piezas moldeadas. Por lo tanto, las caracteristicas técnicas que deben limitar el alcance
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de la proteccidn son aquellas relacionadas con los posibles componentes y rangos de

composicidon, v no de componentes particulares comprendidos por las definiciones
"acidos polilacticos" y "copolimero de propileno/a-olefina”; tal definicidn corresponderia

a limitar injustificadamente el concepto inventivo de la invencion. Debe observarse que

cualguier componente que cumpla las condiciones dadas en las Reivindicaciones en

cuanto a_la temperatura de transicion vitrea del acido polilactico (para el acido

polildctico) v los contenidos de propileno v a-olefina en el copolimero {para el

copolimero de propileno/ o-olefina), estan abarcados por el concepto inventivo de la

invencion. Por lo tanto, respetuosamente solicito al Examinador tener en consideracién
que listar en las Reivindicaciones ciertos dcidos polilacticos y copolimeros de.propileno/a-
olefina dejaria fuera de la proteccién otras formas de realizacién de [a invencién ain
abarcadas por el concepto inventivo de la invencidn, lo que es completamente

injustificado.

En cuanto a los términos "compatibilizador de poliolefina" y "componente
polar", respetuosamente manifiesto que los mismos son absolutamente claros para el
versado en la materia, quien comprenderd que el compatibilizador necesario para la
invencién es una poliolefina que contiene un componente polar (por ejemplo acido
maléico, acido mailico, etc.) De esta manera, considero que la definicidn actual de este
componente no lleva a vaguedad de la materia reclamada, y es susceptible de
comparacion con arte previo que ensefie composiciones con caracteristicas similares, en
donde se incluya una poliolefina con un grupo polar. Adicionalmente, cabe reiterar que la
definicion de los componentes de la composicion no puede limitarse arbitrariamente sin
considerar cudl es el objeto de la invencion, y cudles son los elementos técnicos que

resuelven el problema técnico identificado por los inventores.

Las anteriores consideraciones justifican también el empleo de otras
palabras objetadas, tales como “o-olefina”, “poliolefina” y “constituyente monomérico

(metil) acrilico, en las Reivindicaciones.

Con respecto a las otras expresiones citadas por el Examinador, manifiesto

gue todas son claras para el versado en la materia y estan debidamente limitadas por las

definiciones dadas en la Reivindicacién 1; por lo tanto, su empleo no puede dar lugar a

variaciones de la invencion gue no estén cubiertas por el definicidon de Ia invencién tal y

como se presenta en la Reivindicacidn 1. Por lo tanto reitero los argumentos aportados
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en mi memorial de fecha 30 de junio de 2016, en el cual se justificd por completo la
redaccién actual de las Reivindicaciones, en particular en cuanto a las expresiones

nn 1 n nn

"polimero”, "elastomérico”, "metalocenc”, "pieza moldeada” y "molde".

En respuesta a las observaciones del Examinador en cuanto a la expresidon
"pieza moldeada", respetuosamente considero que la misma evidencia que el Examinador
no ha considerado el concepto inventivo de la invencidn para evaluar la claridad de las

Reivindicaciones. Evidentemente, las formas y tamarios de la pieza moldeada no son

aspectos relevantes para conseguir el objeto de la invencidn, el cual es proporcionar una

- pieza moldeada que comprende una composicion de dcido polildctico v que tiene un
grado de expansion reducido, y que resuelve el problema técnico asociado a la necesidad
de piezas moldeadas obtenidas a partir de este tipo de composiciones. Por lo tanto, el
alcance de la proteccidon no puede limitarse con base en aspectos técnicos que no son
esenciales para lograr el objeto de la invencidon; por ejemplo a formas y tamafios

particulares de las piezas moldeadas resultantes.

Finalmente, es preciso sefialar que no se entiende la razén para considerar
las etapas de “inyectar” y “formar” imprecisas, ya que estas establecen claramente los
pasos para un proceso de moldeo; ademas, las mismas estan debidamente limitadas por
las condiciones para la formacion de la pieza moldeada, que basicamente corresponden a
los elementos de la composicién. La palabras objetas corresponden a verbos en infinitivo
(como bien requiere el Examinador cuando objeta la palabra “formar”} que describen las
acciones necesarias para desarrollar un proceso; por lo tanto, esta objecién no tiene un
fundamento técnico y esta basada en la practica de propiedad industrial para la definicién

de un procedimiento.

4. a. El Examinador considera que los términos “por lo menos”, “o menos” y
“pluralidad son imprecisos y/o relativos, y response a mis argumentos que éstos términos
hacen imprecisas a las Reivindicaciones y no permiten una comparacién sin ambigiiedad

con el arte previo.

b. Manifiesto mi desacuerdo con el Examinador ya que los términos citados
estdn justificados a la luz del concepto inventivo de la invencién. Con referencia particular
a la expresion "al menos”, el Examinador debe reconocer que el aspecto relevante en

cuanto a la composicion termopldstica es la definicidn de rangos particulares de
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composicion, que permiten mantener el equilibrio apropiado entre los componentes en la
mezcla para obtener las propiedades mecanicas deseadas para el moideo; por lo tanto, el
nimero de cada uno de los componentes en la composicidn puede variar bajo las
definiciones dadas, siempre que el porcentaje total de cada uno de ellos se mantenga bajo
los intervaios de composicidn requeridos segiin se define en las Reivindicaciones. Como
bien se ha explicado durante el tramite de esta invencidn, en vista del concepto inventivo
desarrollado por el solicitante, la limitacion de la proteccidn a un niGmero exacto de
compuestos (abarcados por la definicién de la Reivindicacién 1) corresponderia a una
limitacion injustificada del concepto inventivo; por lo tanto, solicito al sefior Examinador
reconocer que la definicion de una invencién cbedece a los elementos técnicos (concepto
inventivo) que resuelven el problema técnico, y no a elementos especificos que presente
un alcance mas limitado (menos general) pero que dejen por fuera de la proteccién otras

modalidades de la invencion.

Adicionalmente, no se entiende por qué el Examinador aun considera que
la invencidn no se puede comparar sin ambigliedad con el arte previo, toda vez que sin
lugar a dudas el técnico medio podra comparar la presente invencion con arte previo que

divulgue, por ejemplo, una composicion termoplastica que comprende por le menos uno

de los compuestos que se definen para la composicidn de ia presente invencion. En otras
palabras, si un documento del arte previo revela composiciones que comprenden uno o
dos acidos polilacticos en una proporcion por peso de la composicion total de entre 50% v
95%, podra compararse con la caracteristica correspondiente de la presente invencion,

seglin la cual la composicion comprende por lo menos un acido polilactico. Asi, Contrario

a lo expuesto en el Oficio, cualquier comparacidn de la presente invencidn con el arte
previo podra establecerse sin ambigliedad; de hecho, el Examinador pudo comparar la
presente invencién con el arte previo citado para afectar la novedad y la actividad

inventiva de [a presente invencién.

Ahora, en cuanto a la expresion “o menos”, informo a ese Despacho que,
con el fin de facilitar el tramite, la misma se ha reemplazado en las Reivindicaciones por el
rango de 0% a 0,9% para definir el grado de expansion de la pieza moldeada. Esta

enmienda implica que esta variable no sea superior al 0,9%.

Por Qltimo, la expresién "pluralidad" debe ser aceptada en las
Reivindicaciones, ya gue se utiliza para definir la presencia de dominios primarios

discretos dispersos en la fase continua, en donde el concepto inventivo de la invencidn no
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se _encuentra en una cantidad particular de estos dominios. Asi, en vista del concepto
inventivo, no resulta justificada la definicidn de un numero de dominios discretos.
Asimismo, la expresidn pluralidad permite comparar sin ambigledad la invencion con arte
previo que divulgue la presencia de tales dominios en composiciones de acido polilactico
adecuadas pada operaciones de moldeo; es decir, el Examinador no necesita partir de un
numero de dominios para determinar si esta caracteristica de la presente invencion estd o

no divulgada en un antecedente determinado.

Adicionalmente, pongo de presente que ese Despacho acepta la palabra
“pluralidad” para definir un patrdén o entidad que se repite varias veces en una invencién,
y en donde el concepto inventivo de la invencidén no reside en un nimero especifico de
patrén o entidad repétida. Es asi como ese mismo Despacho emplea la palabra
"pluralidad” para explicar el analisis realizado sobre una invencién en el drea de ingenieria
mecanica (ver Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invencién Vi
Modelos de Utilidad) en las invenciones pertenecientes al campo de la ingenieria
mecanica. Por lo tanto, respetuosamente solicito al Examinador aceptar la palabra

“pluralidad” tal y como se emplea en la presente invencién.

5. a. El Examinador manifiesta que las Reivindicaciones incorporan resultados a

alcanzar y sugiere su reemplazo por caracteristicas técnicas estructurales.

b. En respuesta a esta afirmacién, pongo de presente que el grado de
expansion es una caracteristica técnica de la invencién y respetuosamente solicito se

acepta como tal en vista de las siguientes justificaciones.

En primer lugar, el grado de expansién es un pardmetro de la -parte
moldeada, siendo la definicion de pardmetros aceptada bajo la practica de ese
Despacho. Como bien se define en el Instructivo para el Examen de Solicitudes de
Patente, un pardmetro es un valor caracteristico dé propiedades mesurables, tales como
el punto de fusién; por lo tanto, considerando que el grado de expansién también
cumple con esta definicidn, es decir, es una propiedad mesurable de la composicion, el

Examinador debe aceptar la inclusion de esta propiedad fisica de la pieza moldeada

como elemento caracterizante de la misma.
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La anterior peticién esta plenamente justificada toda vez que ese Despacho
permite incorporar pardmetros de una invencion, cuando ésta no se define Unicamente
por sus parametros, y los parametros pueden ser determinados por métodos estandar o
por métodos descritos en la descripcién. Es de anotar que la presente invencion cumple
con estos dos criterios ya que i} no se caracteriza solamente por el pardmetro mencionado
(grado de expansidn), sino también por los componentes esenciales de la composicién
que forman la parte moldeada y sus rangos de composicion, ii} el grado de expansién
puede ser determinado por métodos estandar. Por lo tanto, considero que la mencionada
propiedad fisica de la pieza moldeada puede permanecer en las Reivindicaciones como un

elemento técnico caracterizador de la invencién.

Cabe anotar que la incorporacion de parametros como elementos
esenciales de una invencidén es de hecho aceptada por ese Despacho, a través de los
lineamientos del Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente. Especificamente, la
definicidn de parametros en las reivindicaciones se acepta como una forma de determinar
la .novedad de una invencién cuando la invencidn es idéntica a la técnica anterior. Asi
entonces, no existe una razén para no permitir la definicién del grado de expansion de la

composicion como un elemento caracteristico de la presente invencion.

Ahora, en el caso del médulo de traccion, llamo la atencidn de ese
Despacho sobre el hecho que, aungue los resultados obtenidos no caracterizan una
invencién, pueden aparecer en las Reivindicaciones siempre y cuando la invencion se haya
definido en términos de sus caracteristicas técnicas esenciales. Por lo tanto, en el caso que
el Examinador considere todavia que el mddulo de traccidn es un resultado alcanzado,
debera permitir su incorporacién en las Reivindicaciones en vista de la definicién

estructural dada en la Reivindicacion 1.

6. a. El Examinador también considera que el empleo de las expresiones
relativas a la temperatura de transicion vitrea del acido polilactico, densidad del
copolimero e indice de fluidez, corresponde a caracterizar el producto Unicamente por sus

parametros.

Adicionalmente, en respuesta los argumentos aportados durante el primer
examen de patentabilidad, el Examinador expone que la objecidon por pardmetros no

aplica Unicamente al objeto de la invencion sino también a los componentes de la misma,
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los cuales son caracteristicas técnicas esenciales que definen la invencidn. Resalta el
Examinador que un compuesto quimico no puede definirse solo por sus parametros si éste
se puede definir en términos estructurales, por lo que rechaza la definicién del acido

polilactico en términos de la temperatura de transicidn vitrea.

Al respeto, el Examinador también menciona que la definicidon del acido
polilactico por su temperatura de transicion vitrea obliga al técnico medio a medir dicha

temperatura para llegar al objeto de la invencién.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con esta observacién vy reitero
que el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelos de
Utilidad, claramente indica que una invencién podra caracterizarse excepcionalmente por
sus parametros; es decir, el aspecto a revisar por parte del Examinador es si la invencién
se define en términos de los pardmetros de la misma. Especificamente, el Instructivo

establece:

“Una reivindicacion de producto, por ejemplo un compuesto gquimico, se
puede caracterizar por su estructura y elementos, por su formula quimica, como un

producto de un proceso, o excepcionalmente por sus pardmetros.”

Lo anterior, claramente indica que un producto puede caracterizarse por su
estructura o excepcionalmente por sus pardmetros; esto es, parametros del producto
reclamado y no de sus componentes estructurales. Tal es el caso de la presente
Reivindicacion 1, en donde se define un parametro de la pieza moldeada (grado de
expansién), que es el producto objeto de la invencién. Por lo tanto, al objetar los
parametros definidos en las Reivindicaciones para limitar los componentes de la
composicién formadora de la pieza moldeada, el Examinador no estd aplicando

correctamente las directrices para el examen dadas por ese mismo Despacho.

Ahora, con respecto a la afirmacion del Examinador sobre la forma de
caracterizar un compuesto quimico, el mencionado Instructivo también indica con
absoluta claridad que un compuesto quimico, entendido como el objeto de una invencién,
no podra caracterizarse solamente por sus parametros, a menos que la invencién no se

pueda definir de otra manera. Lo anterior indica que si el objeto de una invencién es un
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compuesto quimico, este debera caracterizarse por su estructura quimica; por lo tanto, la

interpretacion dada a esta directriz por parte del Examinador desvia el objeto de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que el Examinador insista en su
posicién, es preciso aclarar que los componentes de fa composicidén formadora de la pieza
moldeada, que estad cuestionando su Despacho, ya se definen en la Reivindicacién 1 de
manera adecuada pues se identifican correctamente como i) acido polildctico vy ii)
copolimero de propileno/a-olefina, el cual ademas se especifica mediante los contenidos
de propileno y o-olefina (Cualquier limitacion a componentes particulares no estid
justificada a la luz del concepto inventivo, como ya se explico en detalle en este
memorial}. Asi, teniendo en cuenta que la pieza moldeada ya estd definida en términos de
las caracteristicas técnicas esenciales, es decir por los componentes y sus rangos de
composicion, la definicién de los pardmetros relativos a la temperatura de transicion
vitrea del acido polilactico y densidad del copolimero, que son variables mesurables

determinadas por métodos estandar, debera aceptarse en las Reivindicaciones.

El Examinador debe reconocer que la definicidn de los parametros de los
componentes mencionados limita adecuadamente el alcance de la proteccién, pues
especifica los componentes de la composicién formadora de la pieza moldeada; no
obstante, el solicitante bien podria retirar de la Reivindicacidon 1 las referencias a la
temperatura de transicidn vitrea y a la densidad, y no se afectaria la definicién de la
invencion pues se mantendrian tanto los componentes especificos y sus rangos de

composicién.

Por otra parte, en respuesta al argumento del Examinador para rechazar la
incorporacion de la Tg del acido polilactico, basado en la medicién de dicha temperatura

por parte del técnico medio, respetuosamente manifiesto que el ndmero de pruebas que

el técnico debe realizar para seleccionar componentes particulares de la invenciéon no es

un argumento razonable para rechazar la redaccidon de una Reivindicacidn. El aspecto

que el Examinador debe considerar es si, a partir de la definicién de la invencién, el

técnico debe hacer un esfuerzo inventivo para pader reproducirla; por lo tanto, cualquier

ensayo experimental que se base en el cambio de variables de la invencién bajo las

limitaciones dadas en las Reivindicaciones, estara comprendido por el concepto inventivo

de la invencidn, de modo que el técnico no tendria que hacer ningun esfuerzo inventivo

para su reproduccidn. Por lo tanto, solicito se retire la objecién al respecto.

Pagina 10 de 15

Calle 90 No. 18 — 41, Oficina 404, Bogotd, D.C., Colombia
Tel.: + 57 17043275 - Fax: + 57 1 7043276 - www.roclaw.co



7. a. El Examinador objeta la Reivindicacién 16 por presentar una falsa

dependencia.

b. Si bien las falsas dependencias no se prohiben bajo la practica, con el fin de
facilitar el tramite, la Reivindicacién 16 se retira del nuevo pliego Reivindicatorio. Esta

modificacién también justifica el retro de la objecion por falta de novedad.

3. a. El Examinador considera que la Reivindicacién 1 carece de nivel inventivo a
la luz de los documentos D1 y D2, argumentado que la presente invencidn difiere de D1 en
que este dltimo no identifica la temperatura de transicién vitrea del 4cido polilactico, y
que el documento D2 sugiere el empleo de un dcido polilactico con una temperatura de
transicién vitrea entre 45°C y 85°C. Con base en esta informacién, se concluye que el
versado en la materia incluiria el dcido polilactico de D2 en la composicién de D1 para

llegar al objeto reclamado en la presente invencion.

b. Respetuosamente discrepo de esta conclusion toda vez que el analisis del
nivel inventivo no identificd correctamente las diferencias técnicas de la presente

invencion frente a la divulgacién de D1.

En primer lugar debe tenerse en cuenta que el documento D1 se refiere a
un modificador de resina novedoso que se obtiene por reaccién de una poliolefina que
tiene un grupo que reacciona con un grupo carbodiimida (Abstract). La composicion
contiene el modificador de resina, un polimero que contiene un grupo polar, y un
polimero de olefina (Abstract). De conformidad con el Oficio y el documento D1, el
polimero que contiene un grupo polar incluye cido poliléctico (Abstract, parrafo [0069]).
DI ensena adicionalmente que estas composiciones pueden ser moldeadas por inyeccion.

(Parrafo [0119]).

No obstante, el documento D1 no ensena ni sugiere el compatibilizador de

poliolefina funcionalizado con un grupo polar. Segln la comparacién realizada por el

Examinador entre las caracteristicas técnicas de D1 y la presente invencion, el polimero
que contiene un grupo polar en D1 corresponde al acido polilictico de la presente
invencion, y el polimero de olefina de D1 corresponde al copolimero de propileno/a-
olefina de la presente invencién; sin embargo, contrario a lo afirmado por el Examinador,

el modificador de resina de D1 no_corresponde al compatibilizador de voliolefina
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funcionalizado gue se reclama como una caracteristica técnica esencial de Ia presente

invencidn.

La anterior afirmacién estd sustentada por el hecho que en D1 dicho
modificador de resina se sintetiza por la reaccién de una poliolefina que comprende un
grupo polar que reacciona con un grupo carbodiimida, y un compuesto que comprende un

grupo carbodiimida (Abstract). De esta manera, tal grupo polar de la poliolefina

reacciona con el grupo carbodiimida vy no estara presente en el modificador de resina

finalmente obtenido ni en la composicidon de polimero resultante. Por lo tanto, el

modificador de resina incorporado en la composicion de D1 no corresponde al

compatibilizador de poliolefina funcionalizade con _un componente polar como se

reclama en la presente invencion.

Respetuosamente solicito al Examinador revisar nuevamente la divulgacion
de D1 en cuanto a la descripcién del proceso llevado a cabo para preparar el modificar de
resina que finalmente se incorpora a la composicién con los demas componentes. De la
lectura fiel de D1 es claro que tal modificador de resina se obtiene por la reaccién de una
poliolefina que comprende un grupo polar que reacciona con un grupo carbodiimida,
como bien reporta el Examinador en su comparacién; por lo tanto, no se puede afirmar

que el modificador de D1 anticipa el compatibilizador de resina de la presente invencién.

El documento D2 no ensefia ni sugiere un compatibilizador de poliolefina
como el reclamado en la presente invencién, por [o que no presenta ninguna informacion
motivara al técnico medio a modificar D1 para llegar al objeto de la presente invencidn.
Es de notar que D2 simplemente se dirige a una pelicula que comprende un &cido
polilactico y polipropileno (Abstract), sin embargo no hace ninguna referencia a las
caracteristicas técnicas de la presente invencién en cuanto a los componentes de la
composicién formadora de [a pieza moldeada y su grado de expansidn. Asi, la sola
indicacién de temperaturas de transicién vitrea del dcido polilactico no resulta suficiente

para concluir que la presente invencién se deriva de manera evidente del arte previo.

Si bien las anteriores consideraciones justifican el retiro de la objecidn, es
preciso resaltar que en el andlisis del nivel inventivo se debe considerar, ademads de los
elementos técnicos de la invencidn que se reclama, el problema técnico identificado por el

solicitante y que se resuelve mediante la pieza moldeada reclamada. Por lo tanto, me
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permito reiterar que la presente invencion se dirige a una pieza moldeada que estd
formada a partir de una composicién termoplastica que contiene un acido polilactico, un
copolimero de propileno/a-olefina, y un compatibilizador de poliolefina. La naturaleza
especifica y concentracion de los componentes que conforman la pieza moldeada pueden
ser controladas de manera selectiva en |a presente invencion para que la composicidn que
tenga caracteristicas morfoldgicas deseables. El Solicitante informa que sin pretender
estar limitado por la teoria, se cree que el copolimero de propileno/a-olefina puede
ayudar a resistir la expansion de la composicién durante una operacién de moldeo, lo que
minimiza el grado de expansién experimentada por la composicion durante el moldeo, en
comparacién con composiciones de acido polildctico convencionales. Mas
particularmente, cuando se moldea en una pieza moldeada, los inventores de la presente
invencidon descubrieron que la composicién termopléstica puede exhibir un grado de
expansion en la direccidn de la anchura de alrededor de 0,9% o menos, determinado de
acuerdo con ASTM D955-08. Entre otras cosas, este pequefio grado de expansidon a lo
ancho minimiza la necesidad de reconfigurar y/o obtener un nuevo aparato de moldeo
cuando se desea utilizar acido polilactico para formar piezas moldeadas, lo que puede
resuftar muy costoso y por lo tanto representa un problema técnico en la industria. Es
preciso .anotaf que, ademas, el reducido grado de expansion logrado en las piezas
moldeadas de {a presente invencidon también puede minimizar la necesidad de material
adicional a inyectar en la cavidad de moldeo, lo que influye en reducir alin mas los costes

de produccion.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe reconocer que D1 ni D2 anticipan o
sugieren el compatibilizador de poliolefina requerido en la presente invencion, ni tampoco
ensefian o sugieren las caracteristicas mencionadas en el parrafo anterior, por lo que
sugieren que las composiciones alli descritas pudiesen presentar un grado de expansién
como el reclamado en la presente invencidn. Reitero que el material que constituye las
piezas modeladas de la presente es una composicion termoplastica que contiene un dcido
polilactico, un copolimero de propileno/a-olefina, y un compatibilizador de poliolefina,
mientras que D1 requiere un modificador de poliolefina/carbodiimida, un polimero que
contie‘ne un grupo polar (por ejemple, dcido polilactico}, y un polimero de olefina (por

gjemplo, un copolimero de propileno).

En vista de las anteriores consideraciones, respetuosamente solicito al

senor Examinador el retiro de las objeciones planteadas por falta de altura inventiva. .
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9. a. Sobre la base de un anélisis similar al expuesto para la Reivindicacién 1, el
Examinador manifiesta que la Reivindicacion 17 no cumple con el requisito de nivel

inventivo,

b. En respuesta a esta observacion, respetuosamente reitero los argumentos
proporcionados en el numeral 8.b de este memorial, los cuales justifican que la invencion
recilamada en la Reivindicacién 17 no solo difiere de D1 en la especificacién de la
temperatura de transicién vitrea del acido polilactico, sino en el compatibilizador de
poliolefina funcionalizado con un grupo polar que no es equivalente al modificador de
resina ensefiado por D1. Reitero que dicho modificador de resina es el producto de la
reaccion de una policlefina que comprende un grupo polar que reacciona con un grupo
carbodiimida, y un compuesto que comprende un grupo carbodiimida (Abstract). De esta

manera, tal grupo polar de la poliolefina reacciona con el grupo carbodiimida y no estara

presente en el modificador de resina finalmente obtenido ni en la composicion de

polimero resultante. Por lo tanto, el modificador de resina incorporado en la composicion

de D1 no corresponde al compatibilizador de polioclefina funcionalizado con un

componente polar como se reclama en la presente invencién.

También con referencia al numeral 8.b anteriores, expongo que D2 no
ensefia ni sugiere la mencionada diferencia técnica ni tampoco el grado de expansién de
una pieza moldeada, que pudiese motivar al técnico medio a cambiar el modificador de

resina de la composicidn de D1 con el fin de liegar a la presente invencion.

Por lo tanto, los documentos citados solos 0 en combinacion afectan el

nivel inventivo de ia invencién reclamada en la Reivindicacion 17.

10. a. El Examinador reporta que las Reivindicaciones dependientes tanto de la
Reivindicacién 1 como de la Reivindicacidon 17, no presentan elementos caracteristicos
que pudiesen restaurar el nivel inventivo de las invenciones definidas en cada una de

estas Reivindicaciones.

b. Solicito respetuosamente al Examinador evaluar los elementos definidos en
fas Reivindicaciones dependientes con base en los argumentos expuestos en favor del
nivel inventivo de las Reivindicaciones independientes, los cuales demuestran su

patentabilidad.
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11. a. En respuesta a los hechos expuestos por mi en la respuesta al primer
examen de patentabilidad, con respecto a la relevancia de D1 dentro del analisis realizado
a solicitudes de patente de invencidn correspondientes a la presente invencién, me
permito aclarar el sefior Examinador que mis argumentos en este sentido en ningun
momento pretenden cuestionar la independencia del Despacho para la evaluacién de las
solicitudes de patente; por el contrario, dichos argumentos partieron del reconocimiento

de tal independencia.

Sobre la misma base, aclaro que no causa extrafieza que su Despacho cite
documentos diferentes a los considerados en otras jurisdicciones. Lo que se pretende con
esta aclaracion es mencionar que posiblemente el documento D1 no fue citado dentro de
las solicitudes correspondientes por las razones expuestas en el presente tramite en
cuanto al compatibilizador de poliolefina funcionalizado con un grupo polar, requerido en
la presente invencidn. Por lo tanto, referir los resultados del examen en otras
jurisdicciones resulta importante para proporcionar al Examinador con mayores
elementos de juicio que lo lleven a centrarse en la notoria diferencia técnica mencionada
y ya explicada en detalle en este memorial, y que claramente permite cuestionar la

relevancia del documento citado.

12. Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, solicito se proceda a conceder la
patente de invencidn. En caso de subsistir cualquier objecidn, solicito se emita un nuevo

examen con el animo de corregiria.

Atentaments,

'\a .

@\N\ @UM
J. 1AN RAISBECK

C.C. 79°376.996 de Bogota D.C.
T.P.135.799del C.S.dela .

Anexos:

-  Pliego Reivindicatorio
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A AUTO 8946

1. Una pieza moldeada la cual es formada a partir de una composicién termoplastica,
en donde la composicion termoplastica comprende:

50% en peso a 95% en peso de por lo menos un acido polilactico que tiene una
temperatura de transicion vitrea de 40°C a 80°C;

5% en peso a 30% en peso de por lo menos un copolimero de propileno/a-olefina
el cual tiene un contenido de propileno desde 60% molar a 90% molar y un contenido de
a-olefina desde 10% molar a 40% molar, en donde el copolimero ademds tiene una
densidad de 0,82 a 0,90 gramos por centimetro cibico; y

0,5% a 20% en peso de por lo menos un compatibilizador de poliolefina
funcionalizado con un componente polar;

en donde la pieza presenta un grado de expansién de 0,9% o menos en una

direccién del ancho, segin se determina de conformidad con ASTM D955-08.

2. La pieza moldeada de la reivindicacion 1, en donde la pieza presenta un grado de

expansion desde 0,3% a 0,7% en la direccién del ancho.

3. La pieza moldeada de la reivindicacién 1 o 2, en donde la composicion moldeada
tiene una morfologia en la cual una pluralidad de dominios primarios discretos se
encuentran dispersos dentro de una fase continua, los dominios contienen el copolimero

de propileno/ a-olefina y la fase continua contiene el dcido polildctico.

4. La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el

acido polilactico tiene una temperatura de transicién vitrea desde 50°C a 65°C.

5. La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la a-
olefina del copolimero es etileno, 1-octeno, 1-hexeno, 1-buteno, o una combinacidon de los

mismos.

6. La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el
contenido de propileno del copolimero es desde 70% molar a 80% molar y el contenido de

a-olefina del copolimero es desde 20% moles a 30% moles.



7. La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el

copolimero tiene una densidad desde 0,86 a 0,88 gramos por centimetro cubico.

8. La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el
copolimero tiene un indice de fluidez desde 1 a 50 gramos por 10 minutos, determinado a
una carga de 2.160 gramos y una temperatura de 230°C de conformidad con ASTM D1238-
E.

9, La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el

copolimero es catalizado con metaloceno.

10. La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el

copolimero es elastomérico.

11. La pieza moldeada de cualguiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el
copolimero presenta un modulo de flexion desde 1 a 100 Megapascales, determinado de

conformidad con ASTM D790 a 23°C.

12. La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el

componente polar es injertado en la estructura principal de la poliolefina.

13. La pieza moldeada de la reivindicacién 12, en donde el componente polar incluye

anhidrido maleico.

14. La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el
componente polar es un constituyente monomeérico del compatibilizador de policlefing,

tal como un constituyente monomeérico (meti} acrilico.

15. La pieza moldeada de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la
pieza moldeada presenta un moédulo de traccion desde 2,0 a 3,0 Gigapascales medido a
23°C de conformidad con ASTM D638-10.

16. Un método para formar una pieza moldeada por inyeccidn, el método comprende:

Inyectar una composicion termoplastica en una cavidad de un molde, en donde la

composicidn termoplastica comprende de 50% en peso a 95% en peso de por lo menos un



acido polilactico que tiene una temperatura de transicién vitrea de 40°C a 80°C, 5% en
peso a 30% en peso de por lo menos un copolimero de propileno/a-olefina el cual tiene
un contenido de propileno desde 60% molar a 90% molar y un contenido de a-olefina
desde 10% molar a 40% molar, en donde el copolimero ademas tiene una densidad de
0,82 a 0,90 gramos por centimetro cubico, y de 0,5% en peso 20% en peso de por lo

menos un compatibilizador de poliolefina funcionalizado con un componente polar; y

formar la composicion termoplastica en una pieza moldeada dentro de la cavidad

del molde;

en donde la pieza moldeada presenta un grado de expansion de 0,9% o menos en

una direccion del ancho, segln se determina de conformidad con ASTM D955-08.

17. El método de la reivindicacion 16, en donde la pieza presenta tiene un grado de
expansion desde 0,3% a 0,7% en una direccion del ancho, segun se determina de

conformidad con ASTM D955-08.

18. Ef método de la reivindicacién 16, en donde la a-olefina del copolimero es etileno,
1l-octeno, 1-hexeno, 1-buteno, o una combinacion de los mismos, v en donde el

copolimero tiene una densidad desde 0,86 a 0,88 gramos por centimetro cubico.

19. El método de la reivindicacion 16, en donde el componente polar es injertado en la
estructura principal de la poliolefina o es un constituyente monomérico del

compatibilizador de poliolefina, tal como anhidrido maléico.



