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1.  La presente solicitud, presentada el 16 de marzo de 2013 o después, está siendo 

examinanda bajo el primer inventor para presentar las disposiciones de la AIA. 

ACCIÓN DETALLADA 

Reivindicaciones Rechazadas – Título 35 del Código de los Estados Unidos (United States 

Code; USC) § 112 

2.  La siguiente es una cita del primer párrafo del Título 35 del Código de los Estados Unidos 

sección 112 (a): 

 

(a) EN GENERAL.- La especificación deberá contener una descripción escrita de la invención, y de 

la manera y proceso de hacerla y usarla, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que 

permitan a cualquier persona experta en la materia a la que pertenece, o con la cual esté conectada más 

de cerca, el hacer y usar la misma, y deberá establecer el mejor modo contemplado por el inventor o el 

inventor conjunto de llevar a cabo la invención. 

 

La siguiente es una cita del primer párrafo del Título 35 del Código de los Estados Unidos 

sección 112 antes de la ley de Inventos de América (America Invents Act; AIA): 

La especificación deberá contener una descripción escrita de la invención, y de la manera y 

proceso de hacerla y usarla, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a 

cualquier persona experta en la técnica a la cual pertenece, o con la cual  conectada más de cerca, el 

hacer y usar la misma, y deberá establecer el mejor modo contemplado por el inventor para llevar a cabo 

su invención. 

 

 

3.  Las reivindicaciones 1-3 son rechazadas bajo el Título 35 del Código de los Estados 

Unidos sección 112 (a) o el Título 35 del Código de los Estados Unidos sección 112 (antes de la 

Ley de Inventos de América), primer párrafo, por no cumplir con el requisito de la descripción 

escrita. La (s) reivindicaciones contiene (n) materia que no fue descrita en la especificación en 

una forma que exprese razonablemente a un experto en la técnica relevante que el inventor o 

un inventor conjunto, o para los inventor (es) anteriores a la Ley de Inventos de América, en el 

momento en que la solicitud fue presentada, tenían posesión de la invención reivindicada. El 

examinador no encuentra la base en la descripción para las limitaciones recientemente 

agregadas de 1 - 4.99% de R-125; 91 - 95% de R-134a; o 2 - 4,99% de R-32. 
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Reivindicaciones Rechazadas – Título 35 del Código de los Estados Unidos § 103 

4.  El texto de las secciones del Título 35 del Código de los Estados Unidos no incluido en 

esta acción puede encontrarse en un Acción Oficial previa. 

5.  Las reivindicaciones 1 - 3 siguen siendo rechazadas bajo el Título 35 del Codigo de los 

Estados Unidos sección 103 como no patentables con base en el documento US 6.526.764 de  

Singh y otros por las razones ya registradas. El documento en referencia divulga hasta 10% de 

un agente solubilizante, que puede ser isobutano. El solicitante ha reclamado 0.5 - 5%. El 

documento en referencia divulga 5 - 45% de R-125, mientras que el solicitante ha reivindicado  

1 - 4.99%. El documento en referencia divulga 10 - 90% de R-134a, mientras que el solicitante 

ha reivindicado 91 - 95%. El documento en referencia divulga 5 - 45% de difluorometano, 

mientras que el solicitante ha reivindicado 2 - 4,99% de R-32. Las diferencias entre 4,99% y 5%, 

así como las diferencias entre 90% y 91% son minúsculas, y se presume que son insignificantes 

a falta de evidencia en contrario. Existe un caso prima facie de obviedad en donde los intervalos 

reivindicados y los intervalos del arte previo no se solapan, pero están lo suficientemente cerca 

como para que un experto en la técnica hubiese esperado que tengan las mismas propiedades. 

Tanium Metals Corp. of America contra Banner, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985). 

El solicitante puede refutar esta conclusión a través de pruebas presentadas 

oportunamente, siempre que el solicitante pueda demostrar que tiene las bases para las 

modificaciones. 

 

Respuesta a los argumentos 

6.  Los argumentos del solicitante presentados el 26 de mayo de 2016 han sido 

considerados en su totalidad, pero no son persuasivos por las razones indicadas anteriormente. 

Si bien las limitaciones del solicitante, estrictamente hablando no se superponen a las del 

estado de la técnica, las diferencias son minúsculas y se consideran insignificantes a falta de 

prueba en contrario.  
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7.  ESTA ACCIÓN ES HECHO FINAL. Al solicitante se le recuerda la política de extensión de 

tiempo según lo establecido en titulo 37 del Codigo de Regulaciones Federales (Code of Federal 

Regulations; CFR) sección 1.136 (a). 

Un período estatutario acortado para responder a esta acción final caducará TRES 

MESES a partir de la fecha de envío por correo de esta acción. En caso de que se presente una 

primera respuesta dentro de DOS MESES de la fecha de envío por correo de esta acción final y 

la acción consultiva no se envíe por correo hasta después del final del período estatutario 

acortado de TRES MESES, entonces el período estatutario acortado expirará en la fecha en que 

la acción consultiva sea enviada por correo y cualquier tarifa de extensión conforme al Título 37 

del Código de Regulaciones Federales, sección 1.136 (a) se calculará a partir de la fecha de 

envío por correo de la acción consultiva. En ningún caso, sin embargo, el período estatutario de 

respuesta expirará más allá de SEIS MESES a partir de la fecha de envío por correo de esta 

acción final. 

8.  Cualquier consulta relacionada con esta comunicación o comunicaciones anteriores del 

examinador deben dirigirse al examinador, el Dr. John R. Hardee, cuyo número de teléfono es 

(571) 272-1318. Normalmente se puede contactar al examinador de lunes a viernes de 8:00 a 

4:30. En caso de que el examinador no esté disponible, se puede comunicar con su supervisor, 

el Sr. Harold Pyon, en el número (571) 272-1498. 

El número de teléfono del fax de la organización a la que se asigna esta solicitud o 

procedimiento es (571) 273-8100. Tenga en cuenta que los examinadores pueden no aceptar o 

ingresar modificaciones enviadas por fax. 

La información sobre el estado de una solicitud puede obtenerse del Sistema de 

Recuperación de Información de solicitudes de Patente (Patent Application Information 

Retrieval; PAIR ). Información del estado de las solicitudes publicadas se puede obtener ya sea 

de PAIR privado o de PAIR publico.  
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La información de estado para solicitudes no publicadas está disponible solo a través de PAIR 

privado. Para obtener más información sobre el sistema PAIR, consulte el siguiente enlace 

http://pair-direct.uspto.gov. Si tiene alguna pregunta sobre el acceso al sistema PAIR privado, 

comuníquese con el Centro de Negocios Electrónico (Electronic Business Center EBC) en el 

número 866-217-9197 (línea gratuita). 

 

/ John R. Hardee /  

Examinador principal  

6 de junio de 2016 










