Superintehdencia de
Industria y Comercio
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 15824

Ref. Expediente N° NC2021/0002787

Por la cual se deniega una Patente de Invencion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de marzo de 2021 con el No.
NC2021/0002787, por PMC ORGANOMETALLIX, INC., entro a fase nacional la solicitud
de patente de invencion titulada “ESTER LIBRE O CON BAJO CONTENIDO DE 2-
MERCAPTOETANOL Y USOS DEL MISMO”, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2019/048612 del 28 de agosto de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 928 el 31 de
mayo de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 17969 de 03 de octubre de 2024,
se requirio al solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de caracter
técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos
por esta Decision para la concesion de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el No. NC2021/0002787 de 27 de
diciembre de 2024 respondié oportunamente el requerimiento formulado. Adicionalmente
bajo el No. NC2024/0018172 de 27 de diciembre de 2024 presento las reivindicaciones 1
a 14 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este Ultimo capitulo
reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en
el articulo 34 de la Decision 486.”

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comision
de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial."

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 14 incluidas en el radicado bajo el No.
NC2024/0018172 de 27 de diciembre de 2024, no cumplen los requisitos indicados. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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Objeto de lainvencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar ésteres
con menor contenido residual de 2-mercaptoetanol para mejorar los estabilizadores
térmicos para polimeros que contienen halégenos, por ejemplo, cloruro de polivinilo o
PVC.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un éster de 2-
mercaptoetanol libre de o con un bajo contenido de 2-mercaptoetanol (LFMEE) para
estabilizacién de polimeros caracterizado porque tiene un contenido de 2-mercaptoetanol
residual por debajo del 1,0% en peso, composicion que lo comprende y su método de
elaboracion.

Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

En virtud de lo dispuesto en el articulo 30, de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina que sefala:

“Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion. Las
reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion sera
independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra
reivindicaciéon anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la materia
gue se desea proteger refiriendose a una reivindicacion anterior. Una reivindicacion
gue se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara una
reivindicacion dependiente multiple”.

Las reivindicaciones presentan las siguientes observaciones:

El capitulo reivindicatorio no es conciso puesto que presenta tres reivindicaciones
independientes de proceso (3, 9y 12).

La reivindicacién 1 no es clara ya que utiliza el contenido residual de 2-mercaptoetanol
como Unica caracteristica técnica esencial del producto reclamado. Sin embargo, se
recuerda al solicitante que los productos deben definirse por sus componentes
especificos, que constituyen las caracteristicas esenciales de la invencion, asi como por
las proporciones en las que estos componentes intervienen.

La reivindicacion 4 se refiere a un método, pero no esta definido mediante una secuencia
I6gica de etapas ni especifica las condiciones técnicas esenciales. En lugar de ello, se
presenta una estructura que no permite identificar con claridad el objeto a proteger ni las
caracteristicas que lo definen.

Las reivindicaciones 9 y 12 emplean la palabra “usando” la cual se puede entender como
el uso del estabilizador. Sin embargo, se recuerda que los usos no son patentables.

La reivindicacidon 12 no esté sustentada en la descripcidén ya que se refiere a: “una mezcla
de tricloruro de mono octil estafio (2% en peso) y dicloruro de dioctil estaifio (98% en
peso)”. Sin embargo, dichas concentraciones no estan enteramente sustentadas en la
descripcion.
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La estructura del capitulo reivindicatorio no permite identificar con claridad el objeto a
proteger, ya que las reivindicaciones de producto y método no estan organizadas de
manera ordenada.

Descripcion (Art. 28 Decision 486)

De conformidad con lo establecido por el articulo 28 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina y con ocasion a la solicitud en estudio se encuentra
gue, los componentes de la invencidbn no pueden estar referenciados Unicamente
mediante sus marcas comerciales como ocurre con la marca THERMOLITE® 890F,
porque su composicion puede cambiar con el paso del tiempo, aunque conserve el mismo
nombre.

Determinacién del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de agosto de 2018, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

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

) , Fechade
Item Documento Titulo publicacién
“PROCESS FOR PREPARING 22 de agosto de
D5 US520130217912 MERCAPTOALKYL CARBOXYLATES” 2013
“ALIPHATIC ACID MERCAPTOETHANOL ESTER 28 de noviembre
D6 CN102796282 METHYL TIN HEAT STABILIZER AND

PREPARATION METHOD THEREOF” de 2012

“ODORLESS SULFUR-CONTAINING ORGANIC

TIN COMPOUND FOR CHLORINE-CONTAINING 04 de junio de
RESIN STABILIZER AND DEODORIZATION 1996

METHOD USING THE COMPOUND”

D7 JPH08143582

D5 divulga un procedimiento para preparar carboxilatos de mercaptoalquilo mediante
reaccion auto catalitica de acidos carboxilicos con alcoholes de mercaptoalquilo (pag. 1,
[0002]).

D62 divulga un estabilizador térmico de tipo éster de mercaptoetanol de acido graso y metil
estafo que tiene un rango muy amplio de selectividad de materia prima, es una fuente de
energia renovable, tiene un precio bajo y es rico en recursos. Puede producir productos
de PVC adecuados para diferentes requisitos de estabilidad en las etapas temprana y
tardia y tiene una amplia gama de aplicaciones (resumen).

D73 divulga un compuesto de estafio organico que contiene azufre libre de componentes
olorosos y que tiene un excelente rendimiento estabilizador e inodoro y una baja pérdida
de volatiles y, en consecuencia, proporciona un articulo moldeado sin espacios de una
resina que contiene cloro (resumen.

1 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046650554/publication/US2013217912A1?q=US20130217912A1
2 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047195604/publication/CN102796282A?q=CN102796282
3 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018136732/publication/JPH08143582A?q=JPH08143582
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Novedad (Art. 16 Decision 486).

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486: “Una invencion se considerara
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcion escrita u oral,
utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta
gue la reivindicacién 1 esta referida a: “Un éster de 2-mercaptoetanol libre de o con un
bajo contenido de 2-mercaptoetanol (LFMEE) para estabilizacion de polimeros
caracterizado porque: (...)” (Radicado No. NC2024/0018172 de 27 de diciembre de 2024).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el
documento D5 que representa el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D5
Un éster de 2-mercaptoetanol libre de o con un Un éster de 2-mercaptoetanol
bajo contenido de 2-mercaptoetanol (LFMEE) para Propionato de mercaptoetilo

estabilizacion de polimeros caracterizado porque
Péag. 4-5, [0049] a [0051], tabla 1
Tiene un contenido de 2-mercaptoetanol residual Contenido de 2-mercaptoetanol residual
por debajo del 1,0% en peso. 0,9 % en peso de mercaptoetanol

Pag. 4-5, [0049] a [0051], tabla 1

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

D5 divulga la esterificacion de acido propionico mediante mercaptoetanol en presencia de
un catalizador acido y un agente de arrastre (tolueno). En particular, se ejemplifica la
mezcla de reaccion B que comprende 117.2 g (1 mol) de mercaptoetanol, 111.1g (1.5 mol)
de acido propiodnico, 2.9¢g (0.015 mol) de acido p-tolueno sulfénico y 342.5g de tolueno. El
analisis por cromatografia de gases de la mezcla B indicé una composicion de 1,2 % en
peso de acido propiénico (que corresponde a 6,3 g), 0,9 % en peso de mercaptoetanol
(que corresponde a 4,6 g), 32,2 % en peso de propionato de mercaptoetilo (que
corresponde a 170,1 g, 84,5 % del rendimiento tedrico) y 0,84 % en area de compuestos
de alto punto de ebullicion (pag. 4-5, [0049] a [0051], tabla 1).

Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486).

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisién 486: “Se considerard que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, el proceso reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo
en cuenta que la reivindicacion 2 esté referida a: “El LFMEE de la reivindicacion 1: (...)”
(Radicado No. NC2024/0018172 de 27 de diciembre de 2024).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 2, y las reveladas en los
documentos D6 y D7 que representan el estado de la técnica:
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CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D6

D7

Un éster de 2-mercaptoetanol libre
de o con un bajo contenido de 2-
mercaptoetanol (LFMEE)

Un éster de 2-mercaptoetanol

Ester de mercaptoetanol de
acido oleico caracterizado por

Pag. 7, [0026], Ejemplo 1

Compuesto de azufre con un
bajo contenido de 2-
mercaptoetanol

P&g. 2, [0004] — [0005]

Tiene un contenido de 2-
mercaptoetanol  residual  por
debajo del 0,7% en peso.

Un contenido de 9,03% en peso
de grupos mercapto (-SH)

P&g. 7, [0026], Ejemplo 1

Tiene un contenido de 2-
mercaptoetanol residual por
debajo del 1% en peso.

Pag. 2, [0004] — [0005]

D6 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 2, ya que divulga un éster de mercaptoetanol de acido oleico obtenido a
partir de la mezcla de 100 g de &cido oleico, 30,4 g de mercaptoetanol y 1,2 g de acido p-
tolueno sulfénico. La reaccion se llevo a cabo a 110°C y el agua producida por la reaccion
se elimino al vacio. Cuando no se extrajo agua de la reaccion, se complet6 la reaccion de
esterificaciobn y el mercaptoetanol sin reaccionar se recuper6é al vacio a temperatura
elevada. Los reactivos se neutralizaron con una base débil y se lavaron con agua para
eliminar el catalizador, el agua se eliminé al vacio para obtener un éster de mercaptoetanol
de acido oleico liquido de color amarillo-marrén. La tasa de esterificacion del producto fue
del 95% y el contenido de grupos mercapto fue del 9,03% (pag. 7, [0026], ejemplo 1).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacibn 1 y el éster de 2-
mercaptoetanol divulgado en D6, consiste en especificar un contenido de 2-
mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% en peso.

No hay evidencia de que especificar un contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo
del 0,7% en peso proporcione un éster de 2-mercaptoetanol con algun efecto técnico
diferente al que ya proporcionaba el objeto de D6, puesto que un producto que contenga
la menor cantidad posible de monomero de mercaptoetanol libre, dado que el
mercaptoetanol tiene un olor irritante, ya habia sido previsto en dicho documento (pag. 8,
[0029]).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencidon se puede
formular asi: ¢ Como modificar el éster de 2-mercaptoetanol conocido en D6 con el fin de
proporcionar otro producto alternativo?

Sin embargo, el especificar un contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo del
0,7% en peso ya esta divulgado en D7 se refiere a compuestos organoestafio que
contiene azufre y que estan sustancialmente libres de componentes olorosos. Estos
compuestos se utilizan como estabilizadores en resinas que contienen cloro, como el
PVC. Los componentes olorosos son compuestos o materias primas que no han
reaccionado durante la preparacion de los compuestos organoestafio que contienen
azufre. Ejemplos de estos componentes incluyen, 2-mercaptoetanol, entre otros. Un
compuesto organoestafo se considera sustancialmente libre de componentes olorosos si
la concentracion de estos componentes no supera el 1% en peso. Si el contenido de
componentes olorosos excede el 1% en peso, el compuesto puede emitir un olor durante
su manipulacién o al procesar la resina de cloruro de vinilo, lo que resulta desfavorable
para el entorno de trabajo. Ademas, la persistencia del olor en el producto final reduce su
valor y puede causar problemas durante el moldeo por inyeccion, como la formacion de
huecos en el producto (pag. 2, [0004] — [0005])
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En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a un
contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% sugerido en D7 en el éster
de 2-mercaptoetanol de D6, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 2. Por lo cual se
considera obvia.

Adicionalmente, D6 menciona que el éster de mercaptoetanol de acido graso se prepara
a partir de acidos grasos y mercaptoetanol en un catalizador, a 50-120 °C, y al vacio, sin
disolventes. Se prepara mediante reaccion de esterificacion bajo ciertas condiciones; el
acido graso se selecciona de acido oleico, acido linoleico, acido oleico de coco, acido
palmitoleico, acido estearico, acido epoxi linoleico, acido laurico, acido céprico y acido
nafténico; el catalizador de esterificacion es dicloruro de dimetilestafio o acido p-
toluenosulfonico; la relacion molar de acido graso a mercaptoetanol es: 1:1,0-1,3,
preferiblemente 1:1,01-1,18, mas preferiblemente 1:1,05-1,1; la temperatura de la
reaccion de esterificacion es preferiblemente 60°C; -100°C, mas preferiblemente 80-95°C
(pag. 5, [0010]).

La reivindicacion dependiente 3 no menciona alguna caracteristica que, junto con las
caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al producto de la
reivindicacion 2, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

De igual manera, la reivindicacion independiente 7 (Radicado No. NC2024/0018172 de
27 de diciembre de 2024) refiere a: “Una composicion que comprende: (...). A
continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS

ESENCIALES

D6

D7

Una composicién que comprende:

Una composicién

Una composiciéon

(@) un estabilizador de éster
inverso de alquil estafio; y

Un estabilizador de éster de metil
estafio

P&g. 8, [0032], ejemplo 16

Un estabilizador de éster de
estafo

Pag. 2, [0007], pag. 3, [0013]

(b) un LFMEE
reivindicaciones 1-3

de las

Reivindicacion 1-2

Un éster de 2-mercaptoetanol libre
de o con un bajo contenido de 2-
mercaptoetanol (LFMEE)

un contenido de
mercaptoetanol  residual
debajo del 0,7% en peso.

por

Un éster de 2-mercaptoetanol

Ester de mercaptoetanol de

acido oleico caracterizado por

Un contenido de 9,03% en peso
de grupos mercapto (-SH)

Pag. 7, [0026], Ejemplo 1

Compuesto de azufre
Pag. 2, [0004] - [0005]

Compuesto de azufre con un
bajo contenido de 2-
mercaptoetanol

_Pag. 2, [0004] - [0005]

Tiene un contenido de 2-
mercaptoetanol residual por
debajo del 1% en peso.

Pag. 2, [0004] — [0005]

La relacion de estabilizador de
éster inverso de alquil estafio:
LFMEE, varia desde

95%:5% a 25%:75% (en peso).

La relacion de estabilizador de
éster metil estafio (65q): éster
de 2-mercaptoetanol (100)
39,4% : 60,6%

P&g. 8, [0032], ejemplo 16

un estabilizador de estafio a
partir de 93,6 g oxido de di-n-
octil estafio y 102,6 g de éster
isooctilo de acido tioglicélico
47,7% : 52,3%

Pag. 4, [0018]

D6 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 7, ya que divulga la preparacion de un estabilizador de metil-estafio de
éster de mercaptoetanol de acido graso a partir de la mezcla de 100 g de laurato de
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mercaptoetanol con un contenido de tiol del 12,06% y 65,5 g de solucién acuosa de cloruro
de metil estafio con un contenido de cloro del 18,5% (pag. 8, [0032], ejemplo 16). D6
describe que utilizar un estabilizador (composicion) mejora la estabilidad y coloracion de
los productos de PVC y que en términos de procesamiento, presenten un bajo momento
de torsidon y una temperatura de plastificacion baja con una mejor procesabilidad (pag. 10,
[0038] y [0043]).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacion 7 y la composicion
divulgada en D6, consiste en especificar que el éster de 2-mercaptoetanol tiene un
contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% en peso.

No hay evidencia de que especificar que el éster de 2-mercaptoetanol tenga un contenido
de 2-mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% en peso proporcione una composicion
con algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D6, puesto que
utilizar un estabilizador (composicion) que mejore la estabilidad y coloracién de los
productos de PVC y que en términos de procesamiento, presenten un bajo momento de
torsion y una temperatura de plastificacion baja con una mejor procesabilidad, ya habia
sido previsto en dicho documento (pag. 10, [0038] y [0043]).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢ CoOmo modificar la composicién conocida en D6 con el fin de proporcionar
otra composicién alternativa?

Sin embargo, el incluir un contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% en
peso en estabilizadores de PVC ya esta divulgado en D7 que se refiere a compuestos
organoestafo (estabilizador) como caprilato de 2-mercaptoetilo de dimetilestafio, éster de
acido octil monotioglicolato de dimetilestafio, estearato de 2-mercaptoetilo de mercapturo,
entre otros (pag. 2, [0007]), sulfuro de dipropilestafio, sulfuro de dibutilestafio, entre otros
(pag. 3, [0013]). D7 ejemplifica la obtencion de un estabilizador de estafio a partir de 93,6
g oxido de di-n-octil estafio y 102,6 g de éster isooctilo de &cido tioglicélico. El compuesto
organoestafio tenia muy poco olor y correspondia a 188 g de bis (tioglicolato de isoctilo)
de di-n-octil-estafio (pag. 4, [0018])

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a un
incluir un contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% sugerido en D7 en
la composicion de D6, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 7. Por lo cual se
considera obvia.

La reivindicacion dependiente 8 no menciona alguna caracteristica que, junto con las
caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo a la composicién
de la reivindicacion 7, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

De igual manera, la reivindicacion independiente 9 (Radicado No. NC2024/0018172 de
27 de diciembre de 2024) refiere a: “Un método de preparacion de un estabilizador de
PVC, comprendiendo el método: (...). A continuacion, se presenta la tabla comparativa
entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:
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CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D6

D7

Un método de preparacion de un
estabilizador de PVC comprende

Un método de preparacion de un
estabilizador de PVC comprende

Un método de preparacién de un
estabilizador de PVC comprende

(a) hacer reaccionar el LFMEE de
la reivindicacion 1 con;

Hacer reaccionar un éster de

Un estabilizador de éster de
estafo

mercaptoetanol con

Reivindicacion 1 Laurato de mercaptoetanol Compuesto de azufre con un
Un éster de 2-mercaptoetanol libre | 100g bajo contenido de 2-
de o con un bajo contenido de 2- mercaptoetanol

Tiene un contenido de 2- | Un contenido de 12,06% en Tiene un contenido de 2-
mercaptoetanol  residual por | peso de grupos mercapto (-SH) | mercaptoetanol residual por
debajo del 0,7% en peso. debajo del 1% en peso.
Péag. 8, [0032], Ej. 16 P&g. 2, [0004] — [0005]
Sulfuro de di sodio - Disulfuro de dioctilestafio
Solucién acuosa de cloruro de
Tricloruro de monooctilestafio | metil estafio (65.59) Mezclas equivalentes de

(95% en peso) y dicloruro de dioctil
estafio (5% en peso)

(Tricloruro de monometilestafio
y dicloruro de dimetilestafio
relacién 10-90:90-10)

cloruros de alquilestafio, como
metilestafios y octilestafios

Solucién acuosa de NaOH Solucién acuosa de NH; 0 NaOH | -
Pag. 8, [0032], Ej. 16 - [0033].
Rev. 4 Pag. 4, [0018]
La solucién se transfiri6 a un | -

embudo de decantacion para
separar las fase acuosay oleosa

(b) dejar que la mezcla se
decante, resultando en una capa
acuosa y una fase organica
restante;

Pég. 8, [0032], Ej. 16
Se separa la fase oleosa -

(c) eliminar la capa acuosa del
fondo

Pag. 8, [0032], Ej. 16
La fase oleosa se deshidrato | -
(secar) al vacio a 120 °C

(d) secar la fase orgénica restante;

Pag. 8, [0032], Ej. 16
Obtencion del producto final

(e) filtrar la fase organica seca. Obtencion del producto final

Pag. 8, [0032], ejemplo 16 Pag. 4, [0018]

D6 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 9, ya que divulga la preparacion de un estabilizador de metil-estafio de
éster de mercaptoetanol de &cido graso a partir de la mezcla de 100 g de laurato de
mercaptoetanol con un contenido de tiol del 12,06% y 65,5 g de solucién acuosa de cloruro
de metil estafio con un contenido de cloro del 18,5%. Mantener la temperatura ambiente,
dejando caer amoniaco; agitacion, control del tiempo de reaccion 2 horas, la temperatura
de reaccion no es superior a 40 °C y el valor de pH de la reaccion se controla a 5-6. La
solucion de reaccion se transfirié a un embudo de decantacion para separacion de ambas
fases. La fase superior corresponde a una solucién acuosa de cloruro de amonio y la fase
inferior a una solucién oleosa, la cual se separa y se lava con 100 ml de agua destilada.
La fase oleosa lavada se deshidraté al vacio a 120 °C bajo presién reducida, y el agua se
elimind para obtener 122 g de ésteres de mercaptoetanol de acidos grasos de metil estafio
con un rendimiento del 99% y un contenido de estafio del 15,2% (pag. 8, [0032], ejemplo
16).

La diferencia entre la invencién definida entre la reivindicacion 9 y el método divulgado en
D6, consiste en especificar que el éster de 2-mercaptoetanol tiene un contenido de 2-
mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% en peso e incluir en la mezcla de reaccion
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sulfuro de di sodio, donde, los equivalentes de sulfuro de di sodio estan entre 0.1 - 0.6,
con una mezcla de tricloruro de mono octil estafio (95% en peso) y dicloruro de dioctil
estafo (5% en peso).

No hay evidencia de que especificar que el éster de 2-mercaptoetanol tenga un contenido
de 2-mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% en peso e incluir en la mezcla de
reaccion sulfuro de di sodio, donde, los equivalentes de sulfuro de di sodio estan entre 0.1
- 0.6, con una mezcla de tricloruro de mono octil estafio (95% en peso) y dicloruro de
dioctil estafio (5% en peso), proporcione un metodo de preparacion de un estabilizador de
PVC, con algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D6, puesto
gue un método para obtener un estabilizador que mejore la estabilidad y coloracion de los
productos de PVC y que en términos de procesamiento, presenten un bajo momento de
torsion y una temperatura de plastificacion baja con una mejor procesabilidad, ya habia
sido previsto en dicho documento (pag. 10, [0038] y [0043]).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D6 con el fin de proporcionar otro
método alternativo?

Sin embargo, el especificar un contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo del
0,7% en peso incluir en la mezcla de reaccion sulfuro de di sodio en estabilizadores de
PVC ya esta divulgado en D7 que ejemplifica la obtencién de un estabilizador de estafio
a partir de 93,6 g 6xido de di-n-octil estafio y 102,6 g de éster isooctilo de acido tioglicolico.
El compuesto organoestario tenia un olor Unico y correspondia a 188 g de bis (tioglicolato
de isoctilo) de di-n-octil-estafio (pag. 4, [0018]). Adicionalmente, D7 ensefa
estabilizadores como disulfuro de dioctilestafo, polisulfuro de dioctilestaio, sesquisulfuro
de n-octilestafio (pag. 3, [0013]).

Es importante aclarar que, si bien D6 y D7 no mencionan especificamente una mezcla de
tricloruro de monooctilestaiio (95% en peso) y dicloruro de dioctilestafio, esto es
meramente una cuestion de variacion de disefio por parte de un experto en la técnica,
teniendo en cuenta que D6 divulga una mezcla de tricloruro de monometilestafio y
dicloruro de dimetilestafio en una relacion 10-90:90-10, mientras que D7 ensefia que se
pueden emplear mezclas equivalentes de cloruros de alquilestafio, como metilestafios y
octilestafios. Por lo tanto, la eleccion especifica de la mezcla mencionada no representa
un avance cualitativo en la técnica. Ademas, seleccionarla no implica un efecto
inesperado, ya que no hay una relacion causal entre esta diferencia y el efecto observado.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
especificar un contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% en peso e
incluir en la mezcla de reaccion sulfuro de di sodio sugerido en D7 en el método de D6,
junto con variaciones rutinarias en la técnica para asi llegar al objeto de la reivindicacion
9. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D7 ensefia diferentes compuestos de estafio organico: polisulfuro de
dioctilestano, disulfuro de dipropilestaiio, disulfuro de dibutilestaiio, disulfuro de
dibencilestafio, disulfuro de dihexilestafio, disulfuro de dioctilestafio, disulfuro de
diisobutilestafio, disulfuro de diisopropilestafio, disulfuro de diisohexilestafio, disulfuro de
2-etilbutilestafio, sesquisulfuro de butilestafio, sesquisulfuro de hexilestafio, sesquisulfuro
de isooctilestafio, sesquisulfuro de heptilestafio, sesquisulfuro de n-octilestafio,
sesquisulfuro de S-butilestafio, sesquisulfuro de propilestafio, sesquisulfuro de
isopropilestafio y sesquisulfuro de 2-etilhexilestafio (pag. 3, [0013]). Los resultados indican
gue los compuesto de estafio no presentaron olores y tiene una menor reduccién de
volatilidad, eliminando asi los vacios en los productos moldeados (pag. 5, [0025]).
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Por lo tanto, las reivindicaciones dependientes 10 y 11 no mencionan alguna caracteristica
gue, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo
al método de la reivindicacion 9, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

De igual manera, se aclara que el método reclamado en la reivindicacion 4, no tiene nivel
inventivo porque un método para mejorar el rendimiento térmico de los estabilizadores de
éster inverso de alquil estafio, mercapturos de alquil estafio que comprende combinarlos
con el LFMEE de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la cantidad de LFMEE
puede oscilar entre el 5% en peso y el 75% en peso, se puede derivar de manera obvia
bajo las ensefianzas de D6 y D7 (D6: pag. 8, [0032], ejemplo 16, pag. 10, [0038] y [0043]
— D7: pag. 3, [0013], pag. 4, [0018], pag. 5, [0025]), y porgue no hay evidencia del efecto
logrado por el método reivindicado.

En consecuencia, las reivindicaciones dependientes 5 y 6 no mencionan alguna
caracteristica que, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte
nivel inventivo al método de la reivindicacion 4, por lo cual se considera que carece de
nivel inventivo.

Finalmente, se aclara que el método reclamado en la reivindicacion 12 no tiene nivel
inventivo porque, un método de preparacion de un estabilizador de PVC, comprendiendo
el método: (a) hacer reaccionar el LFMEE de la reivindicacion 1 y sulfuro de disodio (el
total de equivalentes de LFMEE y sulfuro de disodio es igual a 1.02, donde los
equivalentes de sulfuro de disodio pueden estar entre 0.1 - 0.6), con una mezcla de
tricloruro de mono octil estafio (2% en peso) y dicloruro de dioctil estafio (98% en peso)
gue representa 1,0 equivalentes de cloruro usando una solucién acuosa de hidroxido de
sodio; (b) dejar que la mezcla se decante, resultando en una capa acuosa y una fase
organica restante; (c) eliminar la capa acuosa del fondo; (d) secar la fase orgénica
restante; (e) filtrar la fase organica seca, esta sugerido en el estado de la técnica y se
puede derivar de manera evidente bajo la pareje documental D6 y D7 (D6: pag. 8, [0032],
ejemplo 16, pag. 10, [0038] y [0043] — D7: pag. 3, [0013], pag. 4, [0018], pag. 5, [0025]),
y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por el método reivindicado.

Las reivindicaciones dependientes 13 y 14 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacién independiente, aporte nivel inventivo al método
de la reivindicacion 12, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante
Argumentos respecto a claridad.

El solicitante menciona referente a claridad lo siguiente:

“El examinador objeta las reivindicaciones argumentando que las mismas carecen de
sustento en la descripcion, con el &nimo de subsanar las objeciones del examinador, el
solicitante presenta un nuevo capitulo reivindicatorio, sin embargo, adicionalmente, el
solicitante presenta las siguientes observaciones y aclaraciones:

i Respecto a la objecion que sefala “La reivindicacion 1 no es clara ya que utiliza el
contenido residual de 2-mercaptoetanol como Unica caracteristica técnica esencial del
producto reclamado.” Se considera que tal afirmacién carece de ldgica, pues se debe
tener en consideracion que la reivindicacion 1 reclama un simple compuesto quimico y no
es claro pretender que el solicitante lo defina por sus componentes especificos.”
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Esta Oficina resalta que, en la practica de patentes, las reivindicaciones pueden
clasificarse en dos categorias principales: aquellas dirigidas a productos y aquellas
dirigidas a procedimientos. Asimismo, existen reivindicaciones de productos que pueden
estar definidas en funcién de un proceso de fabricacién. En el presente caso, las
reivindicaciones 1 a 3 se enmarcan en la categoria de producto. Se resalta que dichas
reivindicaciones se caracterizan por sus componentes y proporciones de los mismos.

En este sentido, el producto reclamado en las reivindicaciones 1 a 3 no es claro, ya que
la Unica caracteristica técnica mencionada, es decir, el contenido residual de 2-
mercaptoetanol, no es suficiente para caracterizar adecuadamente el producto. En una
reivindicacion de producto, es esencial que éste se defina por una combinacién de
elementos que permitan distinguirlo de otros productos del estado de la técnica. Sin
embargo, en la presente solicitud, no se establece una combinacion especifica de
elementos A + B que conduzca a la obtencién de un producto con una estructura o
composicion definida. Asimismo, el argumento del solicitante en el que se afirma que la
reivindicacion describe un compuesto quimico resulta igualmente impreciso. La
denominacion “un éster de 2-mercaptoetanol” no constituye una definicion clara, ya que
existen multiples ésteres que pueden derivarse de 2-mercaptoetanol dependiendo del
acido carboxilico con el que se haya esterificado. Por lo tanto, dado que la Unica
caracteristica reivindicada es un nivel de impureza y no una combinacion de componentes
gue permita definir un producto concreto, las reivindicaciones 1 a 3 no cumplen con los
requisitos de claridad.

Continua el solicitante y manifiesta que:

i “Respecto a la objecion a la expresion “por debajo del” contenida en las
reivindicaciones 1 a 3, no puede considerarse como un término relativo, ya que define un
limite superior y el limite inferior esta fijado en cero.

il En cuanto a la falta de sustento de las reivindicaciones 4, 7 a 9 y 11 a 13, el
solicitante respetuosamente le recuerda al examinador que nada en la Decision 486 indica
gue “(...) no basta con la simple mencion de la materia, sino que se hace necesaria una
descripcion técnica completa de la misma” La decision 486 establece en el articulo 28
que:

“La descripcion debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara y completa
para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. La descripcion de la invencion indicara el nombre de la
invencidn e incluira la siguiente informacion:

[...] La descripcién debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara y
completa para su comprensién y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. La descripcion de la invencion indicara el nombre de la
invencion e incluira la siguiente informacion:”

Ni siquiera la Circular Unica en su titulo X establece la condicion sefialada por el
examinador, por lo que la misma claramente no tiene ningun fundamento y constituye una
violacion del derecho al debido proceso del solicitante para proteger su invencién de la
mejor manera.”

Esta Oficina acepta la expresién “por debajo del”, entendiéndose, conforme a los
argumentos del solicitante, que dicha expresion establece un limite superior definido como
1, mientras que el limite inferior corresponde a valores menores a este. Por lo tanto, esta
objecién se considera superada. Asimismo, dado que se eliminaron las reivindicaciones
4, 7 a 9, 13, 17-18 y 22-23, las cuales no estaban enteramente sustentadas en la
descripcion, las objeciones relacionadas con la falta de sustento de dichas
reivindicaciones también se consideran superadas. No obstante, se mantiene la objecion
respecto a la nueva reivindicacion 12, ya que las concentraciones indicadas no cuentan
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con un sustento completo en la descripcion. Se aclara que no basta con la simple mencién
de la materia, sino que se hace necesaria una descripcion técnica completa de la misma;
por lo tanto, la objecién sobre la reivindicacién 12 se mantiene.

El solicitante prosigue y menciona que: “iv. Respecto a las reivindicaciones 4 a 6, de
meétodo, el solicitante solicita al despacho tener en consideracion el hecho de que las
reivindicaciones objetadas claramente presentan una serie de etapas conformadas por
cinco pasos, por lo que no es claro lo que pretende el examinador con su objecion.

V. Respecto a la objecion a la expresiéon “usando” de las reivindicaciones 16 y 21, se
pone de presente que la materia reclamada no debe ser objeto de interpretaciones, pues
las palabras solo deben analizarse en el contexto en el que estan escritas, sin pretender
conferirles significados adicionales. Sin embargo, y con el fin de acelerar el tramite de la
solicitud, se eliminan algunas de las reivindicaciones objetadas.

Vi. Finalmente, el solicitante considera que nada en la Decision 486 lo obliga a
presentar ejemplos funcionales para todas y cada una de las posibles modalidades de la
invencion, por lo que basta con que las cantidades reclamadas se indiquen en la
descripcion para que las mismas cumplan con el requisito del articulo 28.”

Esta Oficina reitera que la reivindicacion 4 no esta definida mediante una secuencia
estructurada de etapas y condiciones técnicas concretas, sino que se presenta de manera
imprecisa, sin establecer claramente el objeto a proteger ni los pasos especificos del
método. En su redaccion actual, la reivindicacion se limita a indicar la etapa de
“combinarlos”, sin especificar como debe realizarse dicha combinacién, en qué
condiciones ni deja en claro con qué elementos se combina. Un meétodo debe estar
definido por una secuencia logica de etapas que incluyan los parametros técnicos
esenciales para su ejecucion, lo cual no se cumple en este caso. Adicionalmente, se
sefiala que la parte caracterizante de una reivindicacion debe ir después del enlace
gramatical correspondiente, detallando de manera clara las caracteristicas técnicas
distintivas del método. Sin embargo, en la reivindicacion 4 solo se menciona la
combinacién con LFMEE, sin detallar de manera precisa la naturaleza del procedimiento.
Por su parte, la reivindicacion 5 introduce referencias a los estabilizadores y sus
proporciones, pero la informacién proporcionada sigue siendo ambigua y no establece de
manera clara los pasos concretos del método. La simple mencion de las proporciones de
los componentes no define una etapa metodoldgica especifica ni permite comprender
cémo se lleva a cabo el procedimiento. Por todo lo anterior, esta Oficina mantiene la
objecion, dado que el método reclamado no esta definido de manera clara y precisa
conforme a los requisitos establecidos para reivindicaciones de procedimiento.

Asimismo, esta Oficina mantiene la objecién relacionada con el término “usando”, ya que
dicho término continda presente en el nuevo capitulo reivindicatorio. Se pone de
manifiesto que esta expresion puede interpretarse como un uso, por lo tanto, dado que el
solicitante no realizé el cambio solicitado, la objecion se mantiene.

Argumentos respecto a descripcion.

El solicitante argumenta respecto a la descripcién lo siguiente:

“El examinador objeta la suficiencia de la descripcién, argumentando que

“(...) se aclara que en el capitulo descriptivo se menciona el procedimiento de sintesis del
estabilizador Ay B (pag. 10 de la descripcién). Sin embargo, a lo largo del documento no
se detalla el desarrollo ni la composicion del estabilizador B. De esta manera, una persona
versada en la materia no podria llevar a la practica la invencion sin recurrir a una cantidad
excesiva e injustificada de ensayos de pruebay error.”

Al respecto, el solicitante aclara que la descripcion establece que:
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“(...) se preparo un estabilizador basado en LFMEE a partir de un material de partida al
25% mono/75% di (...)"

Lo cual corresponde al estabilizador B, lo cual, para el técnico medio con habilidad en la
materia, significa que el proceso de fabricacion es el mismo que para el estabilizador Ay
lo nico que cambia es la composicion del LFMEE de partida, el cual ahora tiene un mayor
contenido de monooctilo de estafio y un menor contenido de dioctilo de estafo.

A la luz de lo anterior, no es cierto que sea necesario recurrir a una cantidad excesiva e
injustificada de ensayos de prueba y error, como parece interpretarlo el examinador.

En cuanto a la objecion del examinador relacionada con que

“(...) no se presenta evidencia técnica que demuestre el desarrollo de un método para
mejorar el rendimiento térmico de los estabilizadores, de acuerdo con las reivindicaciones
4,7a9y11a13”

Al respecto, el solicitante llama la atencion del examinador a la pagina 14 de la
descripcion, la cual establece que

“Estas caracteristicas de rendimiento son de importancia critica para la pelicula producida
por calandrado, que es un proceso que requiere la liberacién de la masa fundida de
plastico caliente de los rodillos de procesamiento en caliente para producir una hoja o
pelicula. Se crea una gran superficie caliente durante el proceso de calandrado, por lo que
una mejora en el olor también puede proporcionar beneficios para el entorno de
produccion.” De donde se desprende que los valores medidos de color en las tablas 8 y
10 claramente denotan las caracteristicas de rendimiento térmico de los estabilizadores
ya que, como se presenta a lo largo de toda la descripcidn, el rendimiento térmico de los
estabilizadores se determina mediante su capacidad para evitar, precisamente, que el
PVC se degrade térmicamente y genere colores indeseables durante el procesamiento,
particularmente para la fabricacion de laminas y peliculas. El solicitante no entiende
exactamente qué tipo de lectura esta haciendo el examinador del documento de patente
0 que tipo de resultados espera que se presenten.

En cuanto a la objecion relacionada con que la descripcion no ensefia

“(...) una etapa de secado bajo vacio o calor individualmente, como se reclaman en las
reivindicaciones 17y 18 — 22y 23.”,

El solicitante corrige el capitulo reivindicatorio para eliminar las reivindicaciones
objetadas.”

Esta Superintendencia aclara que, conforme a la explicacion proporcionada por el
solicitante respecto al estabilizador B, en la que se indica que dicho estabilizador se
preparé a partir de un material de partida con una proporcion de 25% mono/75% di y que
el método empleado es esencialmente el mismo que para el estabilizador A,
diferenciandose Unicamente en la composicion del LFMEE de partida, se considera
superada la objecion planteada en el Oficio No. 17969 de 3 de octubre de 2024. Asimismo,
dado que se han eliminado las reivindicaciones 4, 7 a 9, 13, 17-18 y 22-23, se considera
superada la objecion relativa a que la invencién no se describe de la mejor manera
conocida.

Por otro lado, se reitera que los componentes de la invencién no pueden estar referenciados
Unicamente mediante sus marcas comerciales, como ocurre con la marca THERMOLITE®
890F, ya que su composicion puede variar con el tiempo, aun cuando conserve el mismo
nombre. Por lo tanto, es necesario aclarar las caracteristicas del producto en cuestién. Dado
gue no se realizd la modificacion o aclaracién correspondiente, la objecién sobre este
aspecto se mantiene.

Argumentos respecto a novedad.

Referente a la novedad de la solicitud el solicitante manifiesta:
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“El examinador objeta la novedad de la reivindicacion 1 a la luz de las ensefianzas del
documento US20130217912 (en adelante D5), argumentando que
“D5 divulga la esterificacion de acido propionico mediante mercaptoetanol en
presencia de un catalizador acido y un agente de arrastre (tolueno). En particular,
se ejemplifica la mezcla de reaccion B que comprende 117.2 g (1 mol) de
mercaptoetanol, 111.1g (1.5 mol) de acido propidnico, 2.9g (0.015 mol) de &cido p-
tolueno sulfénico y 342.5g de tolueno. El analisis por cromatografia de gases de la
mezcla B indic6 una composicién de 1,2 % en peso de acido propionico (que
corresponde a 6,3 g), 0,9 % en peso de mercaptoetanol (que corresponde a 4,6 g),
32,2 % en peso de propionato de mercaptoetilo (que corresponde a 170,1 g, 84,5 %
del rendimiento teorico) y 0,84 % en area de compuestos de alto punto de ebullicién
(pag. 4-5, [0049] a [0051], tabla 1).”
Sin embargo, D5 no ensefa ni sugiere que el éster alli preparado sea para estabilizacion
de polimeros. Tal como se establece en el parrafo [0007] de D5
“Los ésteres de los acidos carboxilicos y los alcoholes mercaptoalquilados, a saber,
los carboxilatos de mercaptoalquilo, en particular el propionato de mercaptoetilo,
son adecuados para su uso como reguladores de la masa molar en las reacciones
de polimerizacion en lugar de los mercapitanes de cadena larga habituales, pero
poco respetuosos con el medio ambiente (WO 2010/094641).”
Se le indica al examinador que el hecho de que se ensefie un éster de 2-mercaptoetanol
no implica que sea igual al éster reclamado en la presente invencion, ya que no cualquier
éster de 2-mercaptoetanol puede emplearse como estabilizador térmico de polimeros y
las caracteristicas funcionales del objeto de la invencion son determinantes para evaluar
la novedad de la misma.
El solicitante llama la atencion del examinador a lo establecido en el articulo 51 de la
Decision 486, el cual establece que:
“Articulo 51.- El alcance de la proteccion conferida por la patente estara determinado
por el tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los dibujos, o en su caso, el
material biolégico depositado, servirdn para interpretarlas.”

Esta Oficina aclara que la reivindicacion 1 esta dirigida a un éster de 2-mercaptoetanol
libre de o con un bajo contenido de 2-mercaptoetanol (LFMEE) para estabilizacion de
polimeros caracterizado porque tiene un contenido de 2-mercaptoetanol residual por
debajo del 1,0% en peso, es decir, que las caracteristicas técnicas del éster de 2-
mercaptoetanol consiste en un contenido residual de 2-mercaptoetanol residual
inferior al 1% en peso. Bajo este contexto, D5 divulga claramente un propionato de
mercaptoetilo con un contenido residual de 2-mercaptoetanol de 0,9 % en peso (pag. 4-5,
[0049] a [0051], tabla 1). Es decir, D5 describe explicitamente un producto
estructuralmente idéntico, con el mismo contenido residual de la sustancia reivindicada.
Por lo tanto, D5 anticipa todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion, lo
cual afecta la novedad de la reivindicacion 1.

A diferencia de la opinién del solicitante, si bien D5 no menciona el uso del éster como
estabilizador térmico de polimeros, se aclara que la novedad se evalta en funcién de las
caracteristicas técnicas del producto y no de su aplicacion especifica. La aplicabilidad de
la invencién o una funcionalidad adicional no son criterios determinantes para establecer
la novedad, ya que el estado de la técnica ya divulga la misma sustancia con las mismas
caracteristicas técnicas esenciales. En consecuencia, se mantiene la objecion de falta de
novedad de la reivindicacion 1.

Argumentos respecto a nivel inventivo.

El solicitante manifiesta respecto a nivel inventivo:
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“El examinador objeta el nivel inventivo de la presente invencion a la luz de las
ensefanzas de los documentos CN102796282 (en adelante D6) y JPH02143582 (en
adelante D7) argumentando que

“No hay evidencia de que especificar un contenido de 2-mercaptoetanol residual por
debajo del 0,7% en peso proporcione un éster de 2-mercaptoetanol con algun efecto
técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D6, puesto que un producto que
contenga la menor cantidad posible de monémero de mercaptoetanol libre, dado que el
mercaptoetanol tiene un olor irritante, ya habia sido previsto en dicho documento (pag. 8,
[0029]).” El examinador concluye que “(...) la persona normalmente versada en la materia
estaria motivada a un incluir un contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo del
0,7% sugerido en D7 en la composicion de D6".

En relaciébn con los argumentos del examinador, el solicitante hace las siguientes
observaciones y aclaraciones:

En primer lugar, el documento D6 se relaciona con “Un estabilizador térmico de métilo
estafio de éster de mercaptoetanol de &cido alifatico y un método de preparacion del
mismo pertenecen al campo técnico de los nuevos estabilizadores térmicos de polimeros
gue contienen haldgenos. El estabilizador térmico de estafio de éster de metiloetanol de
acido alifatico y mercaptoetanol comprende éster de mercaptoetanol de acido trialifatico,
estafio monometilo y éster de mercaptoetanol de acido di-alifatico;” (Resumen - Resaltado
fuera del texto)

Ninguno de los compuestos divulgados en la presente solicitud emplean una combinacion
de éster de mercaptoetanol de acido trialifatico, estafio monometilo y éster de
mercaptoetanol de acido di-alifatico y nada en D6 ensefia o sugiere modificar esta
formulacién para eliminar el 4cido tri-alifatico y reemplazarlo por un acido monoalifatico,
como en la presente solicitud.”

Esta Oficina resalta que las reivindicaciones 2 y 3 superan el requisito de novedad, dado
gue el contenido de 2-mercaptoetanol por debajo del 0,7% en peso no es anticipado por
D5. Por lo tanto, se evalta el nivel inventivo de la solicitud bajo la pareja documental D6
y D7.

Bajo este contexto, D6 se considera el documento mas cercano a la invencion, ya que
pertenece al mismo campo técnico y divulga un éster de mercaptoetanol de acido oleico
obtenido a partir de la mezcla de 100 g de acido oleico, 30,4 g de mercaptoetanoly 1,2 g
de &cido p-tolueno sulfénico. La tasa de esterificacién del producto fue del 95% vy el
contenido de grupos mercapto fue del 9,03% (pag. 7, [0026], ejemplo 1). Si bien D6 no
especifica un contenido residual de 2-mercaptoetanol por debajo del 0,7% en peso, esta
diferencia la suple D7, el cual ensefia compuestos organoestafio que contiene azufre y
estan sustancialmente libres de componentes olorosos, entre ellos el 2-mercaptoetanol.
D7 destaca que concentraciones superiores al 1% en peso pueden generar problemas
técnicos, tales como emision de olores desagradables durante la manipulacion y el
procesamiento del PVC, reduccién del valor del producto final y defectos en el moldeo por
inyeccién, como la formacién de huecos (pag. 2, [0004] — [0005]). Por lo tanto, una
persona versada en la materia, al enfrentar el problema técnico de reducir la cantidad de
mercaptoetanol libre en la formulacién de D6, encontraria en D7 una solucién obvia:
aplicar el método de D7 para reducir el contenido de mercaptoetanol en el producto de
D6. Asi entonces, D7 proporciona una motivacion clara para reducir la cantidad de 2-
mercaptoetanol por debajo del 1% en peso, lo que haria que la seleccién de un umbral
inferior al 0,7% constituya una optimizacién previsible dentro de los valores sugeridos por
D7. Por consiguiente, la combinacion de D6 y D7 hace evidente para una persona versada
en la materia la obtencion de un éster de mercaptoetanol con un contenido de 2-
mercaptoetanol residual inferior al 0,7% en peso.
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Por otro lado, de acuerdo con lo evidenciado en la Tabla 6 (pag. 9 de la descripcion), no
se observa una tendencia clara que demuestre una mejora significativa en la estabilidad
del color con el aumento del contenido de LFMEE. En particular, las muestras con un 20
% y un 25 % de LFMEE (Muestras 5 y 6) presentan valores de color similares a los de la
muestra de control, lo que indica que la adicion de LFMEE no genera un beneficio evidente
en la estabilidad del color. Por lo tanto, no se observa un efecto técnico inesperado o
sorprendente que permita sustentar una mejora en la estabilidad del color atribuida al
contenido de LFMEE.

Es importante aclarar que, la caracteristica de emplear un acido monoalifatico no es
considerada en este analisis, dado que no forma parte de las reivindicaciones 2 y 3. Se
reitera que la Unica caracteristica técnica esencial de dichas reivindicaciones es la
reduccion del contenido de 2-mercaptoetanol residual, sin que el proceso de obtencion ni
los reactantes involucrados sean elementos reivindicados.

Continua el solicitante y manifiesta que: “

“En segundo lugar, D6 no proporciona resultados de estabilidad que sean comparables
con los de la presente solicitud, ya que las pruebas que se hacen en D6 no son bajo
condiciones de procesamiento sino en un redlogo y con formulaciones de estabilizadore
gue son muy diferentes a los de la presente solicitud. Siendo asi, la afirmacion del
examinador de que “No hay evidencia de que especificar un contenido de 2-
mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% en peso proporcione un éster de 2-
mercaptoetanol con algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de
D6, puesto que un producto que contenga la menor cantidad posible de monomero de
mercaptoetanol libre, dado que el mercaptoetanol tiene un olor irritante, ya habia sido
previsto en dicho documento (pag. 8, [0029]).”, Carece de fundamento, ya que tampoco
hay evidencia en D6 de que los estabilizadores alli divulgados ofrezcan resultados
mejores 0 comparables con los de la presente solicitud.

Esta Oficina aclara que la reivindicacion independiente de producto 7, asi como sus
dependientes, tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo bajo la combinacion de
las ensefianzas de D6 y D7.

Se aclara que, de acuerdo con los ejemplos proporcionados en la descripcion, en la Tabla
8 (pag. 12, de la descripcién), la muestra 1 experimenta una disminucion significativa en
el valor L después de los 10 minutos, pasando de 90.30 a 84.03, es decir, manteniendo
el 93%, mientras que la muestra 2 experimenta una disminucion significativa en el valor L
después de los 12 minutos (de 91.94 a 87.86), es decir, un 95.5%. De manera similar, en
la Tabla 10 (pag. 13, de la descripcion), la muestra 1 experimenta una disminucion
significativa en el valor L después de 10 minutos de 89.03 a 74.42, es decir, 83.6%,
mientras que la muestra 2 experimenta una disminucion significativa en el valor L de 88.30
a 83.22, es decir, 94.2%. Si bien se observan diferencias en la estabilidad del color entre
las muestras evaluadas, la magnitud de estas diferencias no es lo suficientemente
significativa como para demostrar una mejora sustancial. En particular, la variacion entre
el porcentaje de retencion del valor L del 93% y del 95.5% en la Tabla 8 representa una
diferencia relativa del 2.5%, que esta dentro del rango de variabilidad experimental
esperada en mediciones de color. En consecuencia, los datos presentados no
proporcionan evidencia concluyente de que la mejora en la estabilidad sea resultado de
una mejora técnica atribuible especificamente a la reduccién del 2-mercaptoetanol
residual por debajo del 0.7% en peso.

Por otro lado, se resalta que D6 ensefia que un menor valor de b (indice de amarillez)
indica una mejor estabilidad de color y, en consecuencia, una mejor calidad del producto
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de PVC. Asimismo, se menciona que la estabilidad del acido graso metilestafio sintetizado
mediante el uso de acidos insaturados conjugados con dos dobles enlaces es superior a
la del acido oleico con un solo enlace de olefina y a la de los acidos saturados. Ademas,
la relacion molar de monometilestafio a dimetilestafio en las muestras analizadas en D6
demuestra que la estabilidad temprana y la estabilidad posterior dependen de dicha
proporcién, cuanto mayor sea la proporcion de monometilestafio, mejor sera la estabilidad
temprana y peor la estabilidad posterior; cuanto mayor sea la proporcion de dimetilestafio,
mejor serd la estabilidad posterior y peor la estabilidad inicial (pag. 10, [0038]), lo que
refuerza que la optimizacion de los estabilizadores en funcién de su composicion es una
estrategia conocida para mejorar el rendimiento del PVC durante su procesamiento.

Por su lado, D7 describe explicitamente que los componentes olorosos, incluyendo el 2-
mercaptoetanol, si se encuentran en concentraciones superiores al 1% en peso, pueden
generar olor durante su manipulacion o al procesar la resina de cloruro de vinilo, lo que
es desfavorable para el entorno de trabajo. Ademas, la persistencia del olor en el producto
final reduce su valor y puede causar problemas durante el moldeo por inyeccién, como la
formacion de huecos en el producto (pag. 2, [0004] — [0005]).

A partir de la ensefianza combinada de D6 y D7, una persona versada en la materia habria
considerado que la reduccion del 2-mercaptoetanol residual en los estabilizadores de
estaflo es una estrategia conocida para mejorar tanto la estabilidad del color como la
estabilidad en el tiempo del PVC. La eliminacién de impurezas volatiles, incluido el 2-
mercaptoetanol, es una practica habitual en la optimizacion de estabilizadores, dado que
Su presencia en niveles elevados puede afectar la calidad final del producto procesado.
Por lo tanto, el efecto de estabilidad de color y estabilidad en el tiempo durante el
procesamiento del PVC podria haber sido anticipado por una persona versada en la
materia, quien, a partir de las ensefianzas de D6 y D7, solo habria necesitado realizar
ensayos rutinarios para ajustar los niveles de 2-mercaptoetanol a valores inferiores al
0,7% en peso y asi obtener los resultados esperados. En consecuencia, la solucion
propuesta en la presente solicitud carece de nivel inventivo.

Referente al documento D7 el solicitante argumenta lo siguiente:

“En tercer lugar, el documento D7 ensefia “Proporcionar un compuesto de estafio organico
gue contiene azufre, libre de componentes olorosos y que tiene un excelente rendimiento
estabilizador e inodoro y baja pérdida volatil y, en consecuencia, proporcionar un articulo
moldeado sin huecos de una resina que contiene cloro. Este compuesto de estafio
organico inodoro que contiene azufre para un estabilizador de resina que contiene cloro
esta libre de componentes olorosos. EI compuesto se puede producir destilando un
compuesto organico que contiene azufre como el dimetilo de cilestafio bis
(isooctilmercaptoacetato), el sulfuro de dipropilelo de estafio y el di-n-octilestaiio bis
(laurilmercaptida) a una presién de 0,1-30 mmHg a 80-150 grados. C, desodorizando asi
el compuesto de estafio.”

Nada en D7 ensefa o sugiere compuestos estabilizadores como los de la presente
solicitud, por lo que no es cierto que, como sefiala el examinador, “(...) el especificar un
contenido de 2-mercaptoetanol residual por debajo del 0,7% en peso ya esta divulgado
en D7 se refiere a compuestos organoestafio que contiene azufre y que estan
sustancialmente libres de componentes olorosos. Estos compuestos se utilizan como
estabilizadores en resinas que contienen cloro, como el PVC.”

De hecho, D7 no ensefia producir un estabilizador con un contenido de 2-mercaptoetanol
particular, ya que D7 indica que “El componente odoroso es un compuesto producido
durante la produccién de un compuesto que contiene azufre 0 una materia prima sin
reaccionar, y ejemplos de ello incluyen &cido tioglicélico, anhidrido tioglicélico, 2-
mercaptoetanol, dimero de 2-mercaptoetanol e isooctilo. Algunos ejemplos de ello son el
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tioglicolato y los compuestos de mercapto de bajo peso molecular que tienen una
estructura similar a la anterior.” (Ver D7, Parrafo [0005])

El objeto de D7 es destilar compuestos de mercapto organoestafio para eliminar residuos
olorosos y ninguno de los ejemplos alli presentados demuestra que los productos
resultantes tengan algun efecto técnico particular sobre la estabilidad térmica del PVC.
De hecho, nada en D7 ensefia o sugiere que la remocion de los componentes olorosos
se haga con un proposito diferente al de eliminar los malos olores que causan durante el
procesamiento del PVC. En otras palabras, los inventores de D7 no tienen ningun
conocimiento relacionado con un efecto técnico mejorado derivado de la remocion de los
componentes olorosos.

Se reitera que, las reivindicaciones independiente de método 4, 9 y 12, asi como sus
dependientes, tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo bajo la combinacion de
las ensefianzas de D6 y D7.

Esta Superintendencia precisa que las ensefianzas de un documento no estan limitadas
a las modalidades preferidas, sino que abarcan la totalidad de su contenido. En este
contexto, es importante sefialar que D7 proporciona la ensefianza general de que los
estabilizadores organoestafio utilizados en resinas que contienen cloro, como el PVC,
deben estar sustancialmente libres de componentes olorosos. Esto incluye el 2-
mercaptoetanol, que D7 menciona explicitamente como un “componente oloroso” no
deseado. El argumento del solicitante se basa en la premisa de que D7 Unicamente busca
eliminar los olores sin relacion con la estabilidad térmica. Sin embargo, D7 ensefia que la
presencia de estos componentes olorosos no solo afecta el entorno de trabajo, sino que
también puede influir en las propiedades del producto final, como la generacion de huecos
durante el moldeo por inyeccion (pag. 2, [0004]-[0005]). Ademas, D7 divulga que la
eliminaciéon de componentes olorosos, como el 2-mercaptoetanol mediante destilacion,
permite obtener estabilizadores con caracteristicas mejoradas. Por lo tanto, una persona
versada en la materia habria considerado esperable dicho efecto técnico, ya que la
reduccion de impurezas como el 2-mercaptoetanol en un estabilizador organoestafio es
una practica conocida para mejorar las propiedades del producto final. Siguiendo la
enseflanza de D7, dicha la persona versada en la materia habria llegado a un contenido
reducido de 2-mercaptoetanol sin necesidad de un esfuerzo inventivo, simplemente
ajustando las condiciones del proceso para optimizar la estabilidad del estabilizador en el
PVC.

De igual manera, esta Oficina destaca que de acuerdo con el documento 6, se puede
emplear un proceso para preparar un estabilizador de metil-estafio de éster de
mercaptoetanol de acido graso, a partir de la mezcla de laurato de mercaptoetanol y una
solucion acuosa de cloruro de metilestafio, a la que se afiade amoniaco bajo agitacién.
Tras la reaccion, la mezcla se separa en una fase acuosa y una fase oleosa, esta Ultima
se lava con agua y luego se deshidrata al vacio, obteniendo el estabilizador con un alto
rendimiento y contenido de estafio (pag. 8, [0032], ejemplo 16). Ademés, D6 menciona
gue la relacion molar de monometilestafio a dimetilestafio en las muestras analizadas
influye en la estabilidad térmica del producto. Especificamente, cuanto mayor es la
proporcion de monometilestafio, mejor es la estabilidad temprana y peor la estabilidad
posterior; mientras que un mayor contenido de dimetilestaiio mejora la estabilidad
posterior pero perjudica la estabilidad inicial (pag. 10, [0038]). De acuerdo con lo anterior,
se enfatiza que, antes de la fecha de solicitud de la presente invencién, ya se reconocia
gue los compuestos de alquilestafio, en su forma mono o di, permitian desarrollar
estabilizadores alternativos que mejoraran la estabilidad del color y, en consecuencia, la
calidad del producto de PVC.
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En este sentido, se aclara que el método propuesto no representa un salto cualitativo en
la técnica, ni algo que una persona versada en la materia no lo hubiese esperado o
anticipado, toda vez que, el ajuste de la relacion de los compuestos de alquilestafio, en
su forma mono o di son practicas bien establecidas. Por ejemplo, en las Tablas 8 y 10 se
evidencia que un mayor porcentaje de monoalquilo mejora la estabilidad temprana, lo cual
es un resultado esperado segun las ensefianzas de D6. Por lo tanto, la aplicacion de los
conocimientos de D6 y D7 en el desarrollo de métodos para la produccion de
estabilizadores de PVC no constituye un avance no obvio, sino mas bien una aplicacién
previsible y razonable de técnicas ampliamente conocidas en el campo.

Finaliza el solicitante y manifiesta: “A la luz de lo anterior, solo un estudio retrospectivo del
estado del arte llevaria al técnico medio con habilidad ordinaria en la materia a combinar
las ensefianzas de D6 y D7 vy, aun asi, dicha combinacién no lo llevaria a desarrollar
estabilizadores de PVC con un contenido de 2-mercaptoetanol residual inferior al 1%
simplemente porgque ninguno de los documentos citados ensefia 0 sugiere la existencia
de un efecto estabilizador superior cuando los estabilizadores contienen muy poco 2-
mercaptoetanol.

Siendo asi, la materia objeto de las presentes reivindicaciones es claramente inventiva
por sobre las ensefianzas del estado del arte.

Resueltas las objeciones presentadas, amablemente solicito conceder el privilegio de
patente toda vez que, la presente solicitud cumple con todos y cada uno de los requisitos
de patentabilidad exigidos por la norma andina.”

Esta Oficina reitera que la reivindicacion 1 no cumple con el requisito de novedad, ya que
el documento D5 anticipa todas las caracteristicas técnicas esenciales reivindicadas.

Por otro lado, las reivindicaciones 2 a 14 no cumplen con el requisito de nivel inventivo
frente a la combinacion de D6 y D7. En particular, D6 divulga estabilizadores de metilestafio
para PVC que incluyen éster de mercaptoetanol de acido oleico y proporciona informacién
sobre su efecto en la estabilidad térmica. A su vez, D7 ensefia que la presencia de 2-
mercaptoetanol en niveles superiores al 1% en peso es indeseable debido a su impacto en
la generacion de olores desagradables y en la calidad del producto moldeado. Una persona
versada en la materia, partiendo de la ensefianza de D6 y con el objetivo de mejorar la
estabilidad del PVC, habria considerado l6gico emplear un estabilizador mas puro, con
niveles reducidos de impurezas como el 2-mercaptoetanol, siguiendo la ensefianza de D7.
La eliminacién de impurezas es una practica comuan en la optimizacién de estabilizadores,
y dicha persona habria esperado que un estabilizador con menor contenido de impurezas
tuviera un desempefio igual o superior al de uno con mayores impurezas.

Por lo tanto, esta Oficina concluye que la combinacion de D6 y D7 proporciona una
ensefianza suficiente para que una persona versada en la materia llegue a la invencion de
manera obvia. Ademas, el efecto técnico atribuido a la invencion es previsible y puede
anticiparse a partir de la pareja documental citada. En consecuencia, la presente solicitud
no cumple con el requisito de nivel inventivo.

De acuerdo con la modificacién presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el
No. NC2021/0002787 de 27 de diciembre de 2024, y teniendo en cuenta el objeto de la
solicitud, el titulo quedara de la siguiente manera: “ESTER DE 2-MERCAPTOETANOL
CON CONTENIDO RESIDUAL DE 2-MERCAPTOETANOL INFERIOR AL 1,0% Y SU
COMBINACION CON ESTABILIZADORES DE ESTER INVERSO DE ALQUIL ESTANO
Y MERCAPTUROS DE ALQUIL ESTANO PARA LA ESTABILIZACION DE POLIMEROS".
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Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y
Comercio,

RESUELVE

ARTICULO 1: Denegar la patente de invencion a la solicitud que entr6 en fase nacional en
virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la creacion titulada:

“ESTER DE 2-MERCAPTOETANOL CON CONTENIDO RESIDUAL DE 2-
MERCAPTOETANOL INFERIOR AL 1,0% Y SU COMBINACION CON
ESTABILIZADORES DE ESTER INVERSO DE ALQUIL ESTANO Y MERCAPTUROS
DE ALQUIL ESTANO PARA LA ESTABILIZACION DE POLIMEROS”

ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente resolucion a PMC
ORGANOMETALLIX, INC. advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposicion,
ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento
de la notificacion o dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 27 de marzo de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE

RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.03.27
@ 17:00:59 COT

Razon: Validez juridica.
Ubicacién: Bogota,

Colombia.
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