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Sefnores
9449710 CANADA INC.

TITULO DE LA SOLICITUD: “FORMACION DE ESTERES DE ACIDO TEREFTALICO”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2019/000816

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 24 de junio de 2019.

PRIORIDAD: 25/06/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/689,597

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decisidén 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccidon ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisién, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Objeto delainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de disefiar un nuevo proceso para la
despolimerizacion de tereftalato de polietileno (PET) para formar un tereftalato.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un proceso para la
despolimerizacion de tereftalato de polietileno (PET) para formar un tereftalato; donde el
proceso comprende mezclar el tereftalato de polietileno (PET) con una mezcla que
comprende un glucéxido.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 22 de enero de
2021.

3. De la solicitud de patente
3.1.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisioén de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

El capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concision porque presenta tres
reivindicaciones independientes [1, 33, y 73], para una misma categoria, que finalmente,
repiten materia. Se le recomienda al solicitante que defina una reivindicacion
independiente por categoria, esto es, una proceso y otra de producto, de ser necesario,
y las demas modalidades sean reclamadas en reivindicaciones dependientes.

El capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad porque el método es
caracterizado por el rendimiento del proceso, lo cual no es aceptable, se aclara que un
método debe ser caracterizado por medio de sus etapas de ejecucion y las condiciones
de ejecucioén de ellas, no por los resultados obtenidos. En ese sentido sirvase retirar las
reivindicaciones 27, 28, 29, 31, 32, 67, 68, 69, 71y 72.
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El capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad porque el método es
caracterizado por el producto obtenido, lo cual no es aceptable, se aclara que un método
debe ser caracterizado por medio de sus etapas de ejecucion y las condiciones de
ejecucion de ellas, no por su producto. En ese sentido sirvase retirar las reivindicaciones
10y 34. Lo mismo sucede con la reivindicacion 3 porque la frase “formando de este modo
el tereftalato” hace referencia al producto obtenido, sirvase ajustar.

El capitulo reivindicatorio no es claro porque incluye términos y expresiones imprecisas y
genéricas que no permiten definir especificamente el alcance de la materia reclamada.
en ese sentido sirvase retirar las expresiones “alrededor, al menos alrededor, un solvente,
primer solvente, primera mezcla, segundo solvente, segunda mezcla” y definir
especificamente el método de interés.

Finalmente, esta Oficina considera que la traduccidén “glicoxido” no es comunmente
utilizada en espafiol y puede confundirse con términos cercanos como glioxido, glucésido
o glicosido que representan compuestos diferentes. Se le recomienda al solicitante que
revise la traduccién y considere otros equivalentes como etilenglicolato monosadico o sal
monosaddica de etilenglicol.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.
4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de junio de 2018, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Frraiie
publicacién

Journal of the Korean Home The Characteristics of PET Micro Fiber

D1 Economics Association Fabrics Decomposed by Sodium Ethylene 1998

1998;36(8):95-104. glycol Solution

Journal of the Korean Society Study on Decomposition Reactions of

D2 of Dyers and Finishers Poly(ethylene terephthalate) Films 1990
Volume 2 Issue 3 Pages.26- Treated with Mono-sodium Ethylene

35, 1990 Glycolate

Journal of the korean fiber

society, (19860101), vol. 23, Hydrophilic treatment of PET

D3 no. 2, ISSN 0253-6420, pages [poly(ethylen; terepkrlltrl\alate)l] fal:l)rlc with 1986
80 — 87 monosodium ethylene glycolate
Method for separating and recovering

. 16 de marzo

D4 uUS6706843 dimethyl terephthalate and ethylene glycol
de 2004
from polyester waste

D5 CN104327254 Preparation method of recycled polyester 29 de junio de

2016

D1! divulga reacciones de disociacion de los tejidos de microfibra de PET mediante
etilenglicol (EG) catalizadas por los correspondientes aniones de EG para proporcionar
una base empirica para la mejora de los tejidos de microfibra de PET. Los iones alcoxido,
etilenglicolato monosaddico en solucién de etilenglicol (MSEG-EG), se preparan mediante
la reaccion entre NaH y EG, respectivamente (resumen).

thttps://koreascience.kr/article/JAKO199815875824329.pdf
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D22 divulga un proceso donde se prepard una solucién de etilenglicolato monosédico en
etilenglicol (MSEG-EG) y se trataron peliculas de PET con ella (resumen).

D23 divulga la descomposicion de una tela PET por medio de un tratamiento con una
solucion de etilenglicolato monosédico (MSEG) (resumen).

D24 divulga la separacion y recuperacion de tereftalato de dimetilo (DMT) y etilenglicol
(EG) de residuos de poliéster que contienen materiales extrafos, los residuos de poliéster
se tratan en EG que contiene un catalizador de despolimerizacién de poliéster, una
fraccion sdlida de material extrafio flota sobre la superficie de la solucion de reaccion
resultante. se elimina y la fracciébn de material extrafio sélido residual se elimina de la
fraccion de solucién restante. La fraccidn de solucién restante se destila y se concentra
y se recupera el EG destilado. Se mezclan un catalizador de reaccion de
transesterificacion y metanol en el residuo de destilacidbn. La mezcla de reaccion
resultante se recristaliza y se somete a separacién centrifuga para separar la mezcla de
reaccion en la torta de DMT y una solucién de mezcla, y luego la torta se destila con lo
gue se recupera el DMT de alta pureza (resumen).

D25 divulga un método de preparacion de un tipo de poliéster reciclado, mediante el uso
de un compuesto de coordinacion de metal alcalino alcéxido de titanio binario que es
soluble en agua etilenglicol como catalizador (resumen).

5. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el analisis de los requisitos
de patentabilidad.

5.1.Novedad

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 16 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2021/0000639
del 22 de enero de 2021) refiere a:

“Un proceso para la despolimerizacion de tereftalato de polietileno (PET) para formar un
tereftalato; donde el proceso comprende mezclar el tereftalato de polietileno (PET) con
una mezcla que comprende un glucéxido”.

A continuacién, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D1
resumen

D2
resumen

D3
resumen

Proceso para la
despolimerizacién de
tereftalato de
polietileno (PET) para
formar un tereftalato,
gque comprende

Proceso para la
despolimerizacién de
PET para formar un
tereftalato, que
comprende

Proceso para la
despolimerizacién de
PET para formar un
tereftalato, que
comprende

Proceso para la
despolimerizacién de
PET para formar un
tereftalato, que
comprende

Mezclar el tereftalato
de polietileno (PET)

Mezclar PET con una
mezcla de

Mezclar PET con una
mezcla de

Mezclar PET con una
mezcla de

2https://koreascience.kr/article/JAKO199011920177742.pdf

Shttps://lwww.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeld=NODE09731175

“https://patents.google.com/patent/US6706843B1/en?0q=US6706843

Shttps://patents.google.com/patent/CN104327254B/en?0q=CN104327254
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con una mezcla que etilenglicolato etilenglicolato etilenglicolato
comprende un monosaddico monosaodico en monosaodico
glucoxido etilenglicol

De acuerdo con la comparacién realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 1 no es nueva.

5.2.Nivel Inventivo
Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisién de la Comunidad Andina, la reivindicacién dependiente 2 (NC2021/0000639 del

22 de enero de 2021) refiere a:

“El proceso de la reivindicacion 1, donde la mezcla comprende adicionalmente un
solvente”.

A continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

Ao nens o4 jemplo 1. o1
Proceso para la Proceso para la Proceso para la
despolimerizacién de tereftalato despolimerizacion de tereftalato | despolimerizacion de PET para
de polietileno (PET) para formar | de polietileno (PET) para formar formar un tereftalato, que
un tereftalato, que comprende un tereftalato, que comprende comprende
Mezclar el tereftalato de Mezclar el tereftalato de Mezclar PET con una mezcla de
polietileno (PET) con una mezcla polietileno (PET) con una etilenglicolato monosédico
gue comprende un glucéxido mezcla que comprende
carbonato de sodio
la mezcla comprende la mezcla comprende
adicionalmente un solvente adicionalmente un solvente
Metanol

D4 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 2, ya que divulga la separacion y recuperacion de tereftalato de dimetilo
(DMT) y etilenglicol (EG) de residuos de poliéster que contienen materiales extranos, los
residuos de poliéster se tratan en EG que contiene un catalizador de despolimerizacion
de poliéster, una fraccion solida de material extrafio flota sobre la superficie de la solucion
de reaccion resultante, se elimina y la fraccibn de material extrafio solido residual se
elimina de la fraccion de solucion restante. La fraccion de solucion restante se destila y
se concentra y se recupera el EG destilado. Se mezcla un catalizador de reacciéon de
transesterificacion y metanol en el residuo de destilacion. La mezcla de reaccion
resultante se recristaliza y se somete a separacion centrifuga para separar la mezcla de
reaccion en la torta de DMT y una solucion de mezcla, y luego la torta se destila con lo
que se recupera el DMT de alta pureza (resumen y ejemplo 1).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacién 2 y el método divulgado
en D4, consiste en que el catalizador es “glucoxido”.

No hay evidencia de que el incluir “glucoxido” proporcione un método con algun efecto
técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D4, puesto que alli ya se habia
obtenido tereftalato de dimetilo (DMT) a partir de la despolimerizacion de PET.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D4 con el fin de proporcionar otro
método alternativo?
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Sin embargo, incluir etilenglicolato monosodico “glucoxido” en procesos de
despolimirzacion de PET ya esta divulgado en D1 que se refiere a reacciones de
disociacion de los tejidos de microfibra de PET mediante etilenglicol (EG) catalizadas por
los correspondientes aniones de EG para proporcionar una base empirica para la mejora
de los tejidos de microfibra de PET. Los iones alcoxido, etilenglicolato monosaédico en
solucion de etilenglicol (MSEG-EG) (resumen).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir el etilenglicolato monosdédico del documento 1 en el método de D4, para asi llegar
al objeto de la reivindicacion 2. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 3 a 32 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
proceso de la reivindicacion 2, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

De manera analoga el método de las reivindicaciones 33 a 72 tampoco seria inventivo.

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisién de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 73 (NC2021/0000639
del 22 de enero de 2021) refiere a:

“Un proceso para preparar una suspension de glucéxido monosaodico; donde el proceso
comprende:

a) calentar monoetilenglicol;

b) agregar hidroxido de sodio, formando de este modo glucoxido de sodio;

c) secar el glucéxido monosadico;

d) suspender el glucéxido monosadico seco en un solvente de suspension y

e) envejecer la suspension”.

A continuacién, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 . Ll
Ejemplo 2
Proceso para preparar una Proceso para preparar glucoxido | Proceso para preparar titanato
suspension de glucoxido monosodico sadico de etilenglicol
monosédico
Calentar monoetilenglicol Reaccionar monoetilenglicol Reaccionar monoetilenglicol
Agregar hidroxido de sodio Agregar hidruro de sodio Agregar hidroxido de sodio
Secar el glucoxido monosaodico - Secar y recristalizar
formado
Suspender el glucéxido - -
monosodico seco en un solvente
de suspension
Envejecer la suspension - -

D1 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 2, ya que divulga la formacion de etilenglicolato monosédico “glucéxido”
mediante la reaccion entre monoetilenglicol e hidruro de sodio (resumen).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacién 2 y el método divulgado
en D1, consiste en que la base es hidréxido de sodio, ademas de las etapas de secado,
suspension y envejecimiento.
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No hay evidencia de que utilizar hidréxido de sodio proporcione un método con algun
efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que alli ya se
habia obtenido etilenglicolato monosédico Gtil en procesos de despolimerizaciéon de PET.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 con el fin de proporcionar otro
método alternativo?

Sin embargo, utilizar un hidroxido, particularmente, hidroxido de sodio para la obtenciéon
de especies reactivo de etilenglicol para procesos de despolimerizacion de PET ya esta
divulgado en D5 que se refiere a un para preparar titanato sédico de etilenglicol por medio
de la reaccion entre monoetilenglicol e hidréxido de sodio (ejemplo 2).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir hidréxido de sodio como en D5 en el método del documento 1, para asi llegar al
objeto de la reivindicacién 73. Por lo cual se considera obvia.

Ahora bien, frente a las etapas de secado, suspension y envejecimiento, esta Oficina
considera que las mismas hacen parte del conocimiento basico en la técnica® y estarian
al alcance del técnico medio en su labor rutinaria, al querer desarrollar un catalizador en
suspension. Téngase en cuenta que no hay evidencia que muestre que el catalizador en
suspension o el envejecimiento del mismo relacione algun efecto técnico. En ese sentido
se consideran modificaciones obvias que no hacen inventivo el método reclamado.

Las reivindicaciones dependientes 74 a 81 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
proceso de la reivindicacion 73, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

6. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones Requisito que afecta
afectadas
Journal of the Korean Home 1 Novedad
D1 Economics Association 1998;36(8):95- L .
104 2-81 Nivel inventivo
Journal of the Korean Society of Dyers
D2 and Finishers 1 Novedad
Volume 2 Issue 3 Pages.26-35, 1990
Journal of the korean fiber society,
D3 (19860101), vol. 23, no. 2, ISSN 0253- 1 Novedad
6420, pages 80 — 87
D4 US6706843 2-72 Nivel inventivo
D5 CN104327254 73-81 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

6 Visconti, C. G. (2012). Alumina: A Key-Component of Structured Catalysts for Process Intensification. Transactions of the Indian

Ceramic Society, 71(3), 123—-136. doi:10.1080/0371750x.2012.738481

Herney-Ramirez, J., Vicente, M. A., & Madeira, L. M. (2010). Heterogeneous photo-Fenton oxidation with pillared clay-based

catalysts for wastewater treatment: A review. Applied Catalysis B: Environmental, 98(1-2), 10-26. doi:10.1016/j.apcatb.2010.05.004
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Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
debera observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.
W

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2021/0000639 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional:
PCT/IB2019/000816 24 de junio de 2019
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
25 jun. 2018 X
Solicitante
9449710 CANADA INC.
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - |atas - |at20 - [Art 25 (Falta de unidad de .
invencién)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de blsqueda 1-81

DIMETHYL TEREPHTHALATE DMT
DEPOLYMERIZATION

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE PET

Palabras clave utilizadas GLYCOXIDE ALKOXIDE

SUSPENSION

AGING

SODIUM HYDROXIDE

cip: |CO07C 67/03, CO7C 31/30, C08J 11/24, CO7C 69/82

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catélogos, etc.)

Informes de | N° de solicitud de Fecha de S .
. NN Reivindicaciones Categoria del
blsqueda / patente / Publicacion - . o
o > /Secuencias Citas relevantes del estado de la técnica documento
Bases de datos| N° de patente/ | /Presentacion afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)
SIPI NC2020/0015225 | 03-12-2020 1-81 Todo el documento T
EPO CN104327254 | 29-06-2016 1-81 Todo el documento Y
US6136869 24-10-2000 1-81 Todo el documento Y
Patbase US6720448 11-10-2000 Y
US6706843 16-03-2004 Y
Us8541477 24-09-2013 1-81 Todo el documento Y
Orbit US9073886 07-07-2015 Y
W02006114893 02-11-2006 Y
STNext US4163860 07-08-1979 1-81 Todo el documento Y

Journal of the korean fiber society, (19860101), vol. 23, no. 2, ISSN 0253-6420,
pages 80 — 87. Hydrophilic treatment of PET [poly(ethylene terephthalate)] fabric
with monosodium ethylene glycolate [X,Y]

Kurokawa, H., Ohshima, M., Sugiyama, K., & Miura, H. (2003). Methanolysis of
polyethylene terephthalate (PET) in the presence of aluminium tiisopropoxide

(*) Cita completa literatura no patente catalyst to form dimethyl terephthalate and ethylene glycol. Polymer Degradation and

(LNP) Stability, 79(3), 529-533. di:10.1016/s0141-3910(02)00370-1 [Y]

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del|Journal of the Korean Home Economics Association 1998;36(8):95-104.

articulo. Nombre de la| The Characteristics of PET Microfiber Fabrics Decomposed by Sodium Ethylene
revista. Volumen(Numero), pp-pp. glycol Solution [X,Y]

o Journal of the Korean Society of Dyers and Finishers

) ) Volume 2 Issue 3 Pages.26-35, 1990

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo dellst,dy on Decomposition Reactions of Poly(ethylene terephthalate) Films Treated
articulo. Nombre de la revista.| . .

Recuperado de htp:/xooocx. with Mono-sodium Ethylene Glycolate [X,Y] _

Oku, A., Hu, L.-C., & Yamada, E. (1997). Alkali decomposition of poly(ethylene
terephthalate) with sodium hydroxide in nonaqueous ethylene glycol: A study on
recycling of terephthalic acid and ethylene glycol. Journal of Applied Polymer
Science, 63(5), 595-601. doi:10.1002/(sici)1097-4628(19970131)63:5<595::aid-
app7>3.0.co;2-p [Y]
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(°) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la de
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

de presentacion internacional o en fecha posterior. solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento

“L"” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, o los hechos en los que se basa dicha invencién son incorrectos.

dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la

fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una “X" Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no

explicacion, por la cual se citan. puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

referencia al documento aisladamente considerado.
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de
documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion cuya combinacién resulta evidente para un experto en la materia.
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (12-10-2023)
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