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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2019/0001885
Solicitud de patente a nombre de W.R. GRACE & CO. - CONN.

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad W.R.
GRACE & CO. - CONN., domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la
patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 2367 notificado electronicamente el
01 de marzo de 2021, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y
para el cual solicité prérroga de manera oportuna, atentamente me permito presentar
la siguiente informacidn:

1. Modificacion a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
veinticuatro (24) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado
anteriormente. Especificamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 No se incluyen las antiguas reivindicaciones 12 a 16, 18 y 19.

1.2 Se reemplazd el término “compuestos agentes” por “compuestos agentes
limitadores de actividad”.

1.3 Se modificd la antigua reivindicacion 10 a fin de relacionar la composicién
catalizadora con el concepto inventivo comun relacionado con la combinacion del
| A\Y

“agente de control de selectividad” y e
actividad”.

compuesto agente limitador de
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1.4 Las reivindicaciones y sus dependencias han sido reenumeradas, en vista de las
modificaciones mencionadas.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las
reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificacién a las
reivindicaciones, segun lo establecido en la Resolucion 59669 de 2020.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el solicitante podra pedir maximo en dos
oportunidades la realizacién de un nuevo estudio de patentabilidad (Articulo 10,
numeral 1.2.2.5.1 item d) de la Resolucion 59669 de 2020), se adjunta recibo por
concepto de pago de nuevo examen de patentabilidad.

En relacién con el niumero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene un menor niumero de reivindicaciones que el anteriormente
presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Claridad y concision de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentacion del nuevo capitulo reivindicatorio
quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas
reivindicaciones proporcionan claridad y concisién a la invencidon descrita, siguiendo las
recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

3.1 El examinador ha sefialado que “[e]l capitulo reivindicatorio definitivamente no
cumple con el requisito de concision porque presenta cinco reivindicaciones
independientes de producto”. En respuesta a ello y tal como se indicé
previamente, se modificd la antigua reivindicacién 10 a fin de relacionar la
composicién catalizadora con el concepto inventivo comun relacionado con la

| “compuesto agente

limitador de actividad”, disminuyendo de esta manera el numero de
reivindicaciones independientes.

I A\Y

combinacién del “agente de control de selectividad” y e
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Adicionalmente, es de resaltar que si bien existen varias reivindicaciones
independientes de producto, todas mantienen un concepto inventivo
comun. La legislacion de Colombia es clara al indicar que la materia debe tener
un concepto inventivo comin, el cual se cumple en la presente solicitud. Sin
embargo, la legislacién en Colombia no establece un numero limitado de
reivindicaciones independientes. Por tanto, se solicita respetuosamente el retiro
de la objecién en cuestién.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capitulo reivindicatorio, que
incluye veinticuatro (24) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del articulo 30
de la Decision 486/00.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las
reivindicaciones 1 a 31 a la luz de las ensefianzas técnicas descritas en el documento
US2009203863 (D1) y CN103382234 (D5).

En este sentido, me permito sefialar que el articulo 18 de la Decisidon 486 establece que
“Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, 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”.

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacién de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El anadlisis de nivel inventivo debe
demostrar la obviedad de la invencidn y establecer cdmo ésta no contiene un salto
cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace
necesario demostrar que la invencidn analizada carece de nivel inventivo y hubiese

sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definicion, es deseo del solicitante manifestar que la invencion
reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio es inventiva en relacién con el estado de
la técnica citado, por las siguientes razones:

El examinador ha adoptado la posicion de que la diferencia entre la presente invencién
tal como se define en la reivindicacion 1 y el compuesto divulgado en D1 reside en que
se ha identificado especificamente el agente limitador de actividad de la presente
solicitud como un grupo de ésteres carboxilicos de cadena corta de acidos carboxilicos

clarkemodet.com



Carrera 11 No. 86-53, Piso 3

Edificio Segovia
Clarke + 110221 Bogotd, Colombia

T (+57) 1618 10 88
Modet F (+57) 1 635 08 24

de cadena corta. Ademas, el examinador ha indicado que el efecto de dicha diferencia
es crear un menor nivel de compuestos organicos volatiles (VOC) en el polimero final.
También, el examinador ha alegado que D5 identifica ésteres especificos del grupo D1
de acidos carboxilicos (de parrafos [0062] en D1).

En respuesta a ello, se observa respetuosamente que los ésteres carboxilicos especificos
identificados en D5 (traduccién automatica, pagina 4, mitad de la pagina) se utilizan en
relacion con el procesamiento del haluro de magnesio y titanio halogenado utilizados
para crear el catalizador de polimerizacién. Por tanto, estos ésteres carboxilicos que se
describen en D5 realmente funcionan como donantes de electrones internos. Esto es
distinto del uso que hace el solicitante de ésteres como donantes de electrones
externos, como se divulga en la descripcidén de la presente solicitud (véase al menos
el parrafo [0019] de la descripcion inicialmente presentada).

En relacién con el documento D1 tomado individualmente, dicho documento describe
de manera mas amplia el ALA como parte de un donante de electrones externo mixto
(M-EED) (véase parrafo [0042] de D1). El ALA se describe alli como un éster o derivado
aromatico, un éster o derivado alifatico, un diéter, un éster de poli(alquilenglicol) y
combinaciones (véase parrafo [0061] de D1). Pero, sobre el tema importante de definir
especificamente materiales para realizar la funcién ALA, D1 en realidad identifica sélo
tres composiciones. Por lo tanto, D1 identifica miristato de isopropilo (al menos en
parrafo [0063]), P-EEB (p-etoxibenzoato de etilo) (parrafo [0152]) y S-191, un éster
de acidos grasos de coco POE (15).

D1 no aprecia la ventaja conferida por la utilizacién del rango de composicion de ALA
descrito y reivindicado por el solicitante. Los ejemplos de trabajo de D1 son pocos y
estan fuera de los limites estructurales de composicidon establecidos por la presente
solicitud. El examinador afirmé que D5 abordaba una deficiencia en D1: la falta de
composiciones especificas que operan como ALA donantes de electrones externos. Sin
embargo, D5 describe Unicamente donantes de electrones internos y, por lo tanto, no
se puede combinar correctamente con D1.

Dado lo anterior, el solicitante respetuosamente sostiene que la base del examinador
para la falta de actividad inventiva falla debido a la incapacidad de combinar D1 con
D5. Ademas, D1 no ensefa ni sugiere la ventaja descrita por el solicitante para este
ALA reivindicado en particular. Adicionalmente, D1 no reconoce la ventaja descrita por
el solicitante del uso de los ALA reivindicados para servir como agentes que mejoran la
vida util del catalizador (véase parrafo [0067]).
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Asi, en vista de las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio y las aclaraciones
aqui presentadas, es posible afirmar que la invencién reclamada en la presente solicitud
implica avance inventivo sobre el campo técnico de la invencion, que no habria resultado
de ninguna manera obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia,
por lo que cumple con el requisito de nivel inventivo, segun el articulo 18 de la Decision
486.

5. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:

i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la
descripcion, cumpliendo con los requerimientos del Articulo 30 de la Decisién
486; y

i) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D5, cumpliendo asi
con los requerimientos de los Articulos 16 y 18 de la Decisién 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencion a la solicitud
en estudio o si el sefior examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencion, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y
razones que sustenten su objecion con el fin de que nuestro mandante tenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacion de los articulos 45
de la Decisién 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los examenes
de fondo- y 42 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la
decisiéon, que serd motivada. La decision resolvera todas las peticiones que hayan sido
oportunamente planteadas dentro de la actuacion por el peticionario y por los terceros
reconocidos”, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacidon con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional.
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6. Anexos

- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por veinticuatro (24) reivindicaciones.
- Comprobante de pago correspondiente a tasa por modificacidon a las reivindicaciones.
- Comprobante de pago correspondiente a nuevo examen de patentabilidad.

Sefora Directora,

g%)LINA DAZA ALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co
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REIVINDICACIONES

1. Una composicion combinable con un catalizador para polimerizacion de

mezclas que comprende una olefina, dicha composicion comprende:

un agente de control de selectividad que comprende un compuesto 0
compuestos que contiene silicio que contiene al menos un grupo alcoxi C1-C10
unido a un atomo de silicio; y

una cantidad de un compuesto o compuestos agentes limitadores de
actividad, dicho compuesto o compuestos agentes limitadores de actividad
comprende ésteres mono o policarboxilicos C2-C13 de acidos carboxilicos C2-
C7 alifaticos y derivados inertemente sustituidos de los mismos.

2. La composicion de la reivindicacion 1, en donde:
la cantidad de dicho compuesto 0 compuestos agentes limitadores de
actividad suministra una actividad de polimerizacion normalizada a una primera
temperatura de 100°C que es menor a una de:
una actividad de polimerizacion normalizada a una segunda
temperatura, dicha segunda temperatura es 72°C; o
una actividad de polimerizacion normalizada a la primera
temperatura en la presencia del agente de control de selectividad, pero no
el compuesto o compuestos agentes limitadores de actividad, en la misma
cantidad molar total del agente de control de selectividad; o
una actividad de polimerizacion normalizada a la primera
temperatura en la presencia del agente de control de selectividad, pero no
el compuesto o compuestos agentes limitadores de actividad, a una
cantidad molar del agente de control de selectividad requerida para
producir xilenos similares solubles a la segunda temperatura como dicha

composicién a la segunda temperatura.

3. La composicién de la reivindicacion 1, en donde el compuesto o
compuestos agentes limitadores de actividad aumenta una vida util del
catalizador durante la polimerizacion de mezclas que comprenden una

olefina.

4. La composicién de la reivindicacion 1, en donde el compuesto o
compuestos agentes limitadores de actividad comprende un acetato o
éster de valerato.
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10.

11.

La composicion de la reivindicacion 1, en donde el compuesto o
compuestos agentes limitadores de actividad comprende un éster de
hexanoato.

La composicion de la reivindicacion 1, en donde el agente de control de
selectividad comprende n-propiltrimetoxisilano.

La composicién de la reivindicacion 1, en donde el compuesto o
compuestos agentes limitadores de actividad comprende un compuesto
seleccionado del grupo que consiste de valerato de butilo, butirato de
isobutilo, butirato de propilo, valerato de pentilo, butirato de isopropilo,
acetato de octilo, acetato de pentilo, acetato de propilo, y combinaciones

de los mismos.

La composicion de la reivindicacion 1, en donde la cantidad total del agente
de control de selectividad esta limitada para suministrar una relacién molar,
con base en las moles de un metal de transicion en un catalizador de

polimerizacién, de 0,1 a 500.

La composicion de la reivindicacién 1, en donde la relacién molar del
agente de control de selectividad al compuesto o compuestos agentes
limitadores de actividad es de 99:1 a 0,1 a 99,9.

Una composicién catalizadora para polimerizacibn de mezclas que
comprenden una olefina, dicha composicidn catalizadora que comprende:
configurar un catalizador o catalizadores de polimerizacion;

la composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9.

La composicion catalizadora de la reivindicacion 10, en donde:
la cantidad de dichos compuestos agentes suministra una actividad de

polimerizacién normalizada a una primera temperatura de 100°C que es menor a

uno de:

una actividad de polimerizacion normalizada a una segunda
temperatura, dicha segunda temperatura es 72°C; o

una actividad de polimerizaciébn normalizada a la primera
temperatura en la presencia del agente de control de selectividad, pero no
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12.

13.

el compuesto o compuestos agentes limitadores de actividad, en la misma
cantidad molar total del agente de control de selectividad; o

una actividad de polimerizacion normalizada a la primera
temperatura en la presencia del agente de control de selectividad, pero no
el compuesto o compuestos agentes limitadores de actividad, a una
cantidad molar del agente de control de selectividad requerida para
producir xilenos similares solubles a la segunda temperatura como dicha

composicidn catalizadora a la segunda temperatura.

La composicién de la reivindicaciéon 10, en donde el catalizador de

polimerizacién comprende un compuesto que contiene aluminio.

Un proceso de polimerizacién que comprende:

poner en contacto una olefina 0 una mezcla de la olefina y uno o mas

comonémeros copolimerizables bajo condiciones de polimerizacién con la

composicidn catalizadora de la reivindicacién 10.

14.

15.

16.

17.

Una composicién que comprende un homopolimero de propileno y un
éster mono o policarboxilico C2-C13 de acidos carboxilicos C2-C7

alifaticos y derivados inertemente sustituidos de los mismos.

La composicion de la reivindicacién 14, en donde la composicién tiene un
flujo de fundicién mayor a 100 g/10 min, como se mide de acuerdo con
ASTM D-1238-01 a 230°C con un peso de 2,16 kg de polimeros a base de

propileno.

La composicion de la reivindicacién 14, en donde la composicién tiene un
contenido de VOC menor a 80 ppm, como se mide de acuerdo con el
estandar de VW PV 3341.

La composicion de la reivindicacién 14, en donde la composicién tiene un
contenido de VOC menor a 25 ppm, como se mide de acuerdo con el
estandar de VW PV 3341, y un flujo de fundicién menor a 10 g/10 min,
como se mide de acuerdo con ASTM D-1238-01 a 230°C con un peso de
2,16 kg de polimeros a base de propileno.
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18. Un proceso de polimerizacion para producir un polimero a base de

propileno que comprende:

poner en contacto, bajo condiciones de polimerizacién y en la presencia
de hidrogeno, propileno y opcionalmente un comonémero o comonémeros con
una composicion catalizadora de la reivindicacion 10,

mantener una relacién molar de H2/propileno de 0,0005 a 0,17 durante el
contacto; y

formar un polimero a base de propileno que tiene una tasa de flujo de
fundicion de 0,2 g/10 min a 400 g/10 min, como se mide de acuerdo con ASTM
D-1238-01 a 230°C con un peso de 2,16 kg de polimeros a base de propileno.

19.  Una composicion de copolimero de impacto de propileno que comprende:

un polimero a base de propileno;

un copolimero de propileno/etileno disperso dentro del polimero a base de
propileno; y

un éster mono o policarboxilico C2-C13 de &acidos carboxilicos C2-C7
alifaticos y derivados inertemente sustituidos de los mismos.

20. La composicién de la reivindicacion 19, en donde la composicion tiene un
flujo de fundicibn mayor a 50g/10 min, como se mide de acuerdo con
ASTM D-1238-01 a 230°C con un peso de 2,16 kg de polimeros a base de

propileno.

21.  La composicién de la reivindicacion 19, en donde la composicion tiene un
contenido de VOC menor a 30 ppm, como se mide de acuerdo con el
estandar de VW PV 3341.

22.  Un proceso de polimerizacion que comprende:

poner en contacto, bajo condiciones de polimerizacién, propileno con una
composicion catalizadora que comprende un éster mono o policarboxilico C2-
C13 de acidos carboxilicos C2-C7 alifaticos y derivados inertemente sustituidos
de los mismos en un primer reactor de polimerizacion;

formar un polimero a base de propileno activo;

poner en contacto, bajo condiciones de polimerizacién, el polimero a base
de propileno activo con al menos una olefina en un segundo reactor de
polimerizacién; y

formar la composicion de la reivindicacion 19.
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23.

24.

Un articulo que comprende un homopolimero de polipropileno que
comprende ésteres mono o policarboxilicos C2-C13 de acidos carboxilicos

C2-C7 alifaticos y derivados inertemente sustituidos de los mismos.

Un articulo que comprende un copolimero de impacto de polipropileno que
comprende uno 0 mas ésteres mono o policarboxilicos C2-C13 de acidos
carboxilicos C2-C7 alifaticos y derivados inertemente sustituidos de los

mismos.
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