FAX: (571) 742 22 00
TEL: (571) 744 22 00 www.bc.com.co
PROPIEDAD INTELECTUAL 0

Calle 70 ANo. 4 - 41 Calle 70 ANo. 4 - 41
B R I GA R D BOGOTA - COLOMBIA BOGOTA — COLOMBIA
C ! STRO TEL: (571) 744 22 00

Seinor

DIRECTOR DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No.NC2017/0004933, solicitud de patente de invencidn a favor
de STOLLER ENTERPRISES INC. Titulo: METODO PARA MEJORAR LA
PROPORCION DE FORMACION DEL PRODUCTO DE REACCION DE UN
ACIDO CARBOXILICO Y UNA UREA ViA ADICION ACIDA

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA-ART 39

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del
C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al
Oficio No. 7221 notificado el 19 de mayo de 2017.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de forma, es
pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y
razonablemente general la invencion, razon por la que respetuosamente disiento de los
comentarios del sefior Examinador a este respecto. A continuacion, sin embargo, se
incluyen los argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a
cada uno de los requerimientos del Sefior Examinador:

De manera respetuosa, me permito disentir de la objecién del examinador respecto a la
falta de claridad de las reivindicaciones 1, 3, 4, 8 y 12, teniendo en cuenta que los
términos objetados son ampliamente conocidos en el drea y pueden ser entendidos por
una persona versada en la materia, quien, basada en su conocimiento y en la divulgacion
de la presente solicitud, estaria en la capacidad de entender el alcance de estos
términos, pues la descripcion indica:

e La definicion de acido:

“"Acido” puede hacer referencia a un solo dcido o una combinacién de dcidos que
incluyen tanto dcidos inorgadnicos como orgdnicos. Los "dcidos inorgdnicos”
pueden consistir de, pero no estar limitados a, dcidos de Bronsted y Lewis tales
como dcido sulftirico, dcido sulfdmico, dcido clorhidrico, dcido bromhidrico, dcido
fluorhidrico, dcido nitrico, dcido fosfdrico, dcido polifosforico y haluros de metal
(es decir TiCls, BF3, MgBrz, SnCls, FeCls, AlCI3, LiCOs, etc.). Los "dcidos orgdnicos”
pueden consistir de, pero no estar limitados a, dcidos sulfénicos de alquilo y arilo,
aminodcidos, dcidos trihaloalquilo y organotitanatos.”

(Descripcion, de la pagina 2, lineas 23y 24 a
la pagina 3, lineas 1 - 7)
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La definicion de acido carboxilico:

“Un dcido carboxilico que tiene la formula RCOOH donde R se selecciona del grupo
que consiste en hidrégeno, grupos alquilo, alilo, vinilo y alcoxilo sustituidos y no
sustituidos que tienen de 1 a 6 dtomos de carbono, grupos fenilo sustituidos y no
sustituidos y los haluros. Preferentemente, R se selecciona del grupo que consiste
en hidrégeno y grupos alquilo insustituidos que tienen 1 a 3 dtomos de carbono.
Los dcidos ejemplares incluyen dcido férmico, dcido acético, dcido propidnico,
dcido butirico, dcido valérico, dcido cdprico, dcido heptanoico y dcido citrico”.
(Descripcion, pagina 6, lineas 1 - 8)

Definicién que ademas incluye la restriccién a los grupos alcoxilo sustituidos y
no sustituidos, indicando que éstos pueden tener de 1 a 6 &tomos de carbono.

La definicion del producto de reaccion:

“Los productos de reaccion de la presente invencién tienen la férmula general:
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donde R1, R2, R3 y R4 son iguales o diferentes y se seleccionan del grupo que
consiste en hidrégeno, grupos alquilo, alilo, vinilo y alcoxilo sustituidos y no
sustituidos que tiene desde 1 a 6 dtomos de carbono, grupos fenilo sustituidos y no
sustituidos y los haluros.”

Los demas términos como “solvente”, “polifosfatos orgdnicos”, “siloxanos” y “alcohol
etoxilatos” pueden ser claramente entendidos por una persona versada en la materia,
entendiendo que estas son sustancias de normal uso en las actividades rutinarias.

Adicionalmente, resaltamos que en las reivindicaciones 8 y 12, donde se encuentran
estos términos, se refieren a una formulacién, en la que, de acuerdo al concepto
inventivo de la presente invencién, la caracteristica esencial es la presencia del
producto de reacciéon obtenido por el método reclamado con anterioridad; teniendo en
cuenta esto, es claro que las demas caracteristicas (entre ellas los compuestos incluidos
en los términos objetados) son opcionales y por lo tanto, no requieren la especificacion
que sugiere el examinador.
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De acuerdo a lo anterior, es claro que el alcance de los términos objetados puede ser
completamente entendido con base en la divulgacién de la descripcién, de manera que
en ningun caso puede considerarse que éstos sugieren la proteccion a otras variaciones
o modificaciones que no se encuentren dentro de su alcance.

Ademas, es relevante destacar que el método que se reivindica en la presente solicitud
corresponde al concepto inventivo de manera general y no se considera necesaria la
restriccion a modalidades especificas, puesto que esto restringiria el alcance de la
proteccion por patente solicitada en la presente permitiendo que se pudieran realizar
variaciones minimas que hacen parte del concepto inventivo de la presente invencién
y eventualmente evitar una infraccion.

Ahora bien, respetuosamente me permito expresar nuestro desacuerdo en cuanto a la
objecién por el uso del término “al menos” en las reivindicaciones 1 y 8, teniendo en
cuenta que (i) éste es un término que se usa de manera comun en el ambito de las
patentes y (ii) como es bien sabido para una persona versada en la materia, se pueden
afiadir uno o mas acidos a una solucién o uno o mas solventes pueden ser utilizados en
una formulacidn, sin que ello implique una restriccién a la cantidad de éstos que pueden
ser adicionados. Por tanto, es evidente que este término no sugiere imprecision de la
manera en que se usa en las reivindicaciones de la presente solicitud.

Respecto a la objeciéon por falsa dependencia de la reivindicacién 8, de manera
respetuosa me permito disentir de la afirmacion del examinador quien indica que las
reivindicaciones dependientes son particularidades de la reivindicacion independiente,
pues como bien se menciona en la Decision 486, articulo 30: “Una reivindicacion sera
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una
reivindicacién anterior” y en la GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE
INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de su despacho “La relacién que existe entre
reivindicaciones no es siempre de dependencia”, 1o que en ningun caso sugiere que
las falsas dependencias no sean permitidas, sino que por el contrario, pueden existir
reivindicaciones de producto que utilicen la dependencia a un método reivindicado
anteriormente, como es el presente caso. Teniendo en cuenta esto, la reivindicacion 8
se encuentra correctamente redactada segin el alcance de la proteccién que es
solicitada.

En este mismo sentido, como se indicé previamente, las reivindicaciones 8 y 12 se
refieren a una formulacién cuya caracteristica esencial es el producto de reaccién
obtenido por el método reclamado, el cual se encuentra debidamente definido en las
reivindicaciones precedentes (1 - 7) y por lo tanto no se requiere la caracterizacién de
éste de nuevo en estas reivindicaciones. De esta manera, es evidente que las
reivindicaciones objetadas son completamente claras y se encuentran correctamente
definidas respecto a su caracteristica técnica esencial: el producto definido en las
reivindicaciones 1 - 7.
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Como resultado de las consideraciones aqui abordadas, se concluye que la totalidad de
la materia que conforma la presente divulgacién cumple a cabalidad con lo establecido
por la legislacion vigente, razén por la que solicito sean retiradas las respectivas
objeciones y, consecuentemente, se proceda a continuar con el tramite de la presente
solicitud.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
T.P. No. 57.492 del C.S.].

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 ANo. 4 - 41



