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Sefiora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2021/0013367

Asunto: Solicitud de patente de invencion para: “PRODUCCION
ELECTROQUIMICA DE POLIMEROS”

Solicitante: Hui Huang HOE

Fecha de solicitud: 06 de octubre de 2021

RESPUESTA AL SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicién de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy

respuesta al Oficio Nro. 5973, notificado el 28 de abril de 2025.
MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En primer lugar, y con el &nimo de limitar y diferenciar el alcance de la presente solicitud,
adjunto un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que tiene como base el actualmente

presentado, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1  La nueva reivindicacion 1 corresponde a la reivindicacion 1 anteriormente
presentada, en donde se han agregado numeros de referencia con base en las

sugerencias del examinador.

1.2 La nueva reivindicacion 3 corresponde a la reivindicacion 3 anteriormente
presentada, en donde se han sustituido la expresion “mantener una concentracion

sustancialmente homogénea” por “facilitar una concentracion homogénea”.

70 Carrera & Mo. 72 A - 35 Bogota, Colombia 110224 Tel: (+57) 601 3473611 Fax: [+57) 601 2118650
anos
cavelier@cavelier.com
www .caveliercom



CAVELIER

ABOGADOS

1.3  La nueva reivindicacion 6 corresponde a la reivindicacion 6 anteriormente
presentada, en donde se ha sustituido la frase “se aplica lubricacion, que incluye, de
modo no taxativo, encerado, para aumentar la efectividad de eliminacion” por

“material resbaladizo esta recubriendo al menos un electrodo”.

Asi las cosas, el Nuevo Capitulo Reivindicatorio estd conformado por 228 reivindicaciones,
cuyas modificaciones cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision
486, ya que no constituyen una ampliacion de la proteccién que corresponderia a la

divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Il. EN CUANTO AL TITULO DE LA SOLICITUD

El Examinador menciona que el titulo actual de la invencion “PRODUCCION
ELECTROQUIMICA DE POLIMEROS” no refleja el objeto divulgado en la descripcion y las
reivindicaciones. En respuesta a tal observacion, el Solicitante acata y acepta el titulo de la

invencion propuesto por ese Despacho:

“REACTOR PARA UNA REACCION ELECTROQUIMICA CON UN ELECTRODO Y UN
CONTRAELECTRODO, PROCESO Y SISTEMA PARA REALIZAR UNA REACCION
ELECTROQUIMICA PARA LA PRODUCCION DE POLIMEROS CON DICHO REACTOR”

Dicho titulo describe el objeto y campo industrial de la invencion y es concordante con la
materia reivindicada que se presenta junto con esta respuesta, de conformidad con las

disposiciones del Articulo 27, literal d) de la Decision Andina 486 de 2000.
I, EN CUANTO A LA CLARIDAD Y CONCISION DE LA SOLICITUD

El examinador considera que en las reivindicaciones 1, 6, 12, 14, 25, 50, 75, 113, 115, 117,
118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130 180, 191, 195, la expresion: "al menos”, “de modo
no taxativo” precediendo una caracteristica no es limitativa, porque hace opcional la
caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion. Ademas el examinador considera

que la reivindicacion 6 menciona “(...) aplica lubricacién, que incluye, de modo no taxativo,
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encerado, para aumentar la efectividad de eliminacion.”, lo cual no hace parte de una

caracteristica del dispositivo, por lo tanto, se debe eliminar.

A este respecto se le pide al examinador notar que la reivindicacion 6 ha sido modificada
con el fin de que esta tenga completa claridad. La expresion “de modo no taxativo” ya no

hace parte de dicha reivindicacion.

El solicitante ademés desea notar que la técnica anterior utiliza el término “al menos”,

incluyendo:

D2 (US2014173889)
1. A method for electrochemically depositing an ionically conducting, electrically insulating coating
onto the surface of an electrode material, comprising:
submersing the electrode material into a solution comprising at least one initiator species
dissolved in a solvent, wherein the at least one initiator species is capable of being reduced
forming a radical species when an electron is injected from the electrode material into the
initiator species, and wherein the at least one reduced initiator species is chemisorbed onto the
electrode material surface; and at least one monomeric species having at least one vinyl group, or
vinyl group derivative, thereon;
submersing a second electrode into the solution; and
applying an electric potential between the electrode material and the second electrode effective
for reducing the at least one initiator species;
whereby polymerization of the at least one monomeric species is induced by the reduction of the
initiator species forming a coating which is bonded to the surface of the electrode material.

D6 (US4331525)
17. A process for the recovery of suspended solids from a liquid medium consisting essentially of:
(a) feeding said liquid medium containing suspended solids into an electrolytic unit connected to
an ultrafiltration unit;
(b) electrolyzing the liquid medium to effect the removal of suspended solids by deposition on a
rotating, drum form electrode or a moving belt electrode and wherein at least a portion of said
liquid medium containing solids from the electrolytic unit is circulated through said ultrafiltration
unit to maintain a relatively constant suspended solids concentration in said electrolytic unit; and
(c) recovering said deposited suspended solids on said rotating drum form electrode or said
moving belt electrode for reuse.

D7 (US4193846)
1. Manufacturing process of a thin metal sheet, comprising depositing the metal by electrolysis
from a bath containing an aqueous solution of a salt of this metal onto a mobile cathode formed
by a rotating drum partially immersed in this bath, removing the metal sheet thus deposited from
the non-immersed part of the drum, and replacing in the bath the metal deposited by electrolytic
dissolution of an anode containing the same metal, the temperature of the bath being kept higher
than its normal boiling point by maintaining on top of the bath a pressure at least equal to the
boiling pressure.

D8 (US9096766)
1. A process for the formation of a polymer film on a cathodic electrically conducting or
semiconducting surface by electrografting, comprising:
a) preparing an electrolytic solution consisting of one electropolymerizable monomer and one
source of protons which is chosen from compounds which are Bronsted acids in the said
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electrolytic solution, the said Bronsted acids being chosen from water and weak acids, and the
said source of protons being present in an amount of between 50 and 10 000 ppm with respect to
the total amount of the constituents of the said electrolytic solution, and optionally at least one
solvent; and

b) electrolysing the said solution in an electrolysis cell by using the conducting or semiconducting
surface to be covered as working electrode and at least one counter electrode, to result, by
electroreduction or electro-oxidation of the said solution, in the formation of an electrografted
polymer film on the said surface via an anionic polymerization process.

El examinador también recomienda al solicitante referenciar cada una de las partes del
reactor tal y como se encuentra en las imagenes descritas. A este respecto el examinador

recomienda al solicitante referenciar imagenes donde se presente la idea aqui descrita.

Se le pide al examinador notar que la reivindicacion 1 ha sido modificada para incluir las

referencias a las partes del reactor como lo sugiere el examinador.

El examinador considera ademas que los términos: "parcialmente”, “sustancialmente” son
imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invencion del estado de la técnica. El

examinador sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

Respecto a esta objecion, se le pide al examinador notar que la reivindicacion 3 ha sido

modificada sustituyendo dichos términos, por lo cual ya no hacen parte de la reivindicacion.

El examinador afirma también que las reivindicaciones 50 a 129 describen materia que no
se encuentra debidamente sustentada en la descripcion, debido a que el solicitante en la
pagina 156, tabla 24 describe cada uno de los compuestos empleados para el desarrollo de
la invencion. El examinador sugiere al solicitante realizar una razonable generalizacion de

los componentes empleados.

En cuanto a esta objecién, cabe sefalar que la Tabla 24 citada no es la Unica lista. Como

ejemplo ilustrativo, considérese la reivindicacién 58 relativa a «polietileno, polipropileno,

poli-4-metilpenten-1, poli-a-metilestireno, poliisobutileno, polibuteno, 1,2-polibutadieno,

poliestireno», que se divulga en la Tabla 13 (paginas 44, 45 y 46 del PCT):
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Tabla 13 Reacciones especificas de polimerizacion por adicién

Sustituyente | 1-8 Polimero P 1-6 Reactivos
s de rama 68-1 Material A 68-2 Material B
Alquilo PE Polietileno Etanol -
N HSC//\OH
n
Eteno
CH,
HQC¢
PP Polipropileno Propan-2-ol -
CH3 OH
Lae S
n
n-propanol
OH
HSC/\/
Propeno
HZCACHa

PMP  poli-4-metilpenten-1

CH,

CH,

4-metilpentan-2-ol

4-metilpentan-1-ol

HLC
\f\/\o H
H,

4-metilpent-1-ena

HBCW CH,

CH,

PMS Poli-a-metilestireno

2-fenil-1-propanol

HC
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CH.

2-fenil-2-propanol

H:C,

HO CHy

2-fenilpropeno

H:C,
::::az

PIB

poliisobutileno

CH,

H;

Isobutanol
H.G
H,C OH
Terc-butanol
H.C
HO%—CHg
H.C
Isobuteno

H,C
>:CH2
HLC

Elastémeros
termoplasticos

(TPE)

PB

polibuteno

CH,

Butan-2-ol

H,
HoG
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n-butanol
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PBD 1,2-polobutadieno

CH,
=~

3-Buten-1-ol
he? N Non
3-Buten-2-ol

CH,

HEC\)\
N o

U

1,3-butadieno

cH
he? NF

Arilo

PS Poliestireno

2-feniletanol

=

1-Feniletanol
CH-
: OH

Fenileteno

>

Tomando otro ejemplo como la reivindicacidn 81, relativa a “tereftalato de polietileno,

tereftalato de polibutileno, naftalato de polibutileno, naftalato de polietileno”, estos se

describen

en

la

Tabla

17:

Tabla 17 Ejemplos de 33-8 Poliésteres

Sustituyentes

de | 1-8 Polimero P

1-6 Reactivos

HO : Qo
a OH

rama 68-1 Material A 68-2 Material B
Condensacion PET Acido tereftalico Etilenglicol
regular

g o R e
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PBT (Tereftalato

polibutileno)

<

Acido tereftalico

HQ : (o]
O OH

1,4-Butanodiol
(BD)
Tetrametilenglico

//\/\/I)H
HO

PBN poli(naftalato

butileno))

e

Acido

naftaleno-2,6-
dicarboxilico
Acido 2.6-

naftalenodicarboxilico

1,4-Butanodiol
(BD)
Tetrametilenglico

HQ/W:)H
Naftalato de polietileno Acido naftaleno-2,6- | Etilenglicol
PEN li(naftalat de | dicarboxili

poli(naftalato e | dicarboxilico L NH
etileno) Acido 2.6-

naftalenodicarboxilico

Soos ﬁ

A continuaciéon se

proporciona nuevamente la descripcién relacionada con cada

reclamacion:

Reivindicacion 50: PCT péaginas 38-79, 130-143 (espafiol: 45-88, 151-167) y figuras 29-33,

68-75

Reivindicacion 51: PCT paginas 80, 81, 84, 85, 86, 92, 93, 94 y figuras 37, 39, 41, 42, 43
Reivindicacion 52: PCT péginas 80, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100y figuras 35, 39, 41, 44, 45, 46,

47
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CAVELIER

ABOGADOS

PCT paginas 4, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

57, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 81, 82, 129, 132, 133, 137, 138, 139y Figura 6, 38, 70

Reivindicacién 54:

Reivindicacion 55:

PCT Paginas 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
PCT Péaginas 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57,

58, 59, 63, 64, 65, 66, 67,69, 70, 71,72, 77,78, 79

Reivindicacion 56:
Reivindicacion 57:
Reivindicacion 58:
Reivindicacion 59:
Reivindicacion 60:
Reivindicacion 61:
Reivindicacion 62:

Reivindicacion 63:

PCT Péginas 38, 41, 42, 43, 55, 62, 68, 69, 72, 73, 74, 132, 133, 136, 138
PCT Paginas 38, 41, 43, 55, 61, 62, 74

PCT Paginas 38, 40, 44, 45, 46

PCT Péaginas 40, 46, 47, 48

PCT Péginas 38, 40, 48, 49, 50

PCT Péaginas 40, 50, 51, 52, 63, 65

PCT Péginas 52, 53, 54

PCT Paginas 38, 46, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,

70,71,72,77,78,79,132, 133, 137, 138, 139, 140

Reivindicacién 64:
Reivindicacién 65:

Reivindicacién 66:

PCT Paginas 55, 56, 57, 58, 59, 60
PCT Paginas 56, 57, 58
PCT Paginas 4, 40, 43, 47, 48,51, 52, 53, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,

70,71,72,73,74,75, 76,132, 133, 137, 138, 139, 140

Reivindicacion 67:
Reivindicacion 68:
Reivindicacion 69:
Reivindicacion 70:
Reivindicacion 71:
Reivindicacion 72:
Reivindicacion 73:
Reivindicacion 74:
Reivindicacion 75:
Reivindicacion 76:
Reivindicacion 77:
Reivindicacion 78:
Reivindicacion 79:
Reivindicacion 80:
Reivindicacion 81:

Reivindicacién 82:

PCT Paginas 58, 66

PCT Paginas 58, 59

PCT Pé&ginas 55, 57, 58, 59

PCT Péaginas 55, 57, 58, 59

PCT Paginas 58, 59

PCT Pagina 60

PCT Pagina 60

PCT Paginas 55, 60

PCT Péaginas 55, 61, 62

PCT Péginas 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71
PCT Péaginas 63, 64, 65, 66, 67, 68

PCT Pé&ginas 63, 64, 65

PCT Paginas 63, 64, 65

PCT Péginas 55, 63, 64, 65, 66, 67, 132, 133, 137, 138
PCT Paginas 65y 66

PCT Pagina 66



Reivindicacion 83:
Reivindicacion 84:
Reivindicacion 85:
Reivindicacion 86:
Reivindicacion 87:
Reivindicacion 88:
Reivindicacion 89:
Reivindicacion 90:
Reivindicacion 91:
Reivindicacion 92:
Reivindicacion 93:
Reivindicacion 94:
Reivindicacion 95:
Reivindicacion 96:
Reivindicacion 97:
Reivindicacion 98:
Reivindicacion 99:
Reivindicacion 100

Reivindicacién 101

Reivindicacion 102:
Reivindicacion 103:
Reivindicacion 104:
Reivindicacion 105:
Reivindicacion 106:
Reivindicacion 107:
Reivindicacion 108:

Reivindicacion 109:

CAVELIER

ABOGADOS

PCT P&ginas 66, 67 y 68

PCT Pagina 68

PCT P&gina 68

PCT Paginas 55, 68, 69y 138

PCT Péaginas 68y 69

PCT Péginas 4, 69, 70, 71y 133, 138 y 139
PCT Paginas 4, 69, 70, 71y 133, 138y 139
PCT Paginas 69, 70y 71

PCT Pagina 69, 70, 71

PCT Péginas 69, 70, 71

PCT Paginas 55, 69, 70, 71, 74, 75, 76
PCT Paginas 55, 71

PCT Paginas 71, 72

PCT Pé&ginas 55, 71, 72

PCT Paginas 72

PCT Paginas 72, 73, 74

PCT Paginas 73, 74

: PCT Paginas 55, 72, 73, 74

: PCT Péaginas 73, 74

PCT Paginas 57, 58, 74, 75, 76

PCT Pé&ginas 58, 74, 75

PCT Paginas 74, 75, 76, 133, 139, 140
PCT Péginas 74, 75, 76

PCT Paginas 74, 75, 76

PCT Péaginas 55, 77, 78, 79, 140

PCT Péaginas 55, 77, 78, 79

PCT Paginas 78, 79

Reivindicacion 110: PCT Paginas 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56,
57,58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,67, 68,69, 70, 71, 72,73, 74,77,78, 79, 132, 133, 136, 138
Reivindicacion 111: PCT Pagina 39y Figura 30
Reivindicacion 112: PCT Pagina 39 y Figura 30
Reivindicacion 113: PCT Pagina 39 y Figura 30
Reivindicacion 114: PCT Pagina 39 y Figura 30
Reivindicacion 115: PCT Pagina 39y Figura 30

10
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Reivindicacion 116: PCT Pagina 39y Figura 30

Reivindicacion 117: PCT Pagina 39 y Figura 30

Reivindicacion 118: PCT Pagina 39 y Figura 30

Reivindicacion 119: PCT Pagina 39, Figura 31

Reivindicacion 120: PCT Pagina 39, Figura 31

Reivindicacion 121: PCT Pagina 39, Figura 31

Reivindicacion 122: PCT Pagina 39, Figura 31

Reivindicacion 123: PCT Pagina 39, Figura 31

Reivindicacion 124: PCT Pagina 39, Figura 32

Reivindicacion 125: PCT Pagina 39, Figura 32

Reivindicacion 126: PCT Pagina 39, Figura 32

Reivindicacion 127: PCT Paginas 38-79, 130-143 y Figura 29-33
Reivindicacion 128: PCT Paginas 38-54, Figura 29
Reivindicacion 129: PCT Paginas 38, 41-43, 56-58, 60-63, 70, 76, 83, 91

Finalmente, el Manual Andino para el Examen de Patentes apoya dicha suficiencia incluso

de la Tabla 24 sola sin las descripciones de apoyo enumeradas para las reivindicaciones 50

a 129, citando 3.1.2 Suficiencia, (pagina 42):

La invencion puede considerarse suficientemente descrita si se aporta uno o mas ejemplos,

modos de realizacién alternativos o variaciones ...

Sin embargo, la presentacion de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la

invencion o a cada alternativa reivindicada no sera necesaria para encontrar una suficiencia

de la descripcion, siempre y cuando dichas especies se mencionen en esta.

https://www.comunidadandina.org/wp-
content/uploads/2022/08/Manual ANDINO CAN 2022 fv por paginas .pdf

El examinador considera por otro lado que en la reivindicacion 62 se menciona “(...) donde
el polimero comprende (...) plastico de esstireno- anidrido maleico (...)”, el examinador
sugiere corregir o eliminar debido a que este no es un nombre quimico que represente un

compuesto.

A este respecto, es deseo del solicitante hacer notar que el polimero plastico de estireno-
anhidrido maleico esta bien definido como un nombre quimico, respaldado por la pagina
53 del PCT (espafiol: 63) y la Figura 21:

11
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Sustituyente | 1-8 Polimero P 1-6 Reactivos

s de rama 68-1 Material A 68-2 Material B

SMAH Plastico de estireno- | 1-Feniletanol

anhidrido maleico OH

Anhidrido maleico

0
Uvo

Anhidrido 2-

Estireno-anhidrido maleico

hidroxisuccinico
(SMA)

Por consiguiente, considero gue el capitulo reivindicatorio modificado adjunto al presente

memorial cumple con todos los requisitos de claridad, concisidn y soporte en la descripcién,

ajustandose asi a los lineamientos del Articulo 30 de la Decisién 486.

Es deseo del solicitante ademas incluir los siguientes comentarios:

Ampliando la decisién sobre ausencia de defectos (incluida la claridad) anterior, dichas
reivindicaciones son confirmadas como claras por OMPI-PCT en IPRP (y posteriormente
INAPI Chile), sin ninguna objecién de claridad, y respaldadas por especificaciones y
dibujos:

|:| the description, claims or drawings (indicate particular elements below ) or sand clims Nos. are
so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify):

D the claims, or said claims Nos. are so inadequately supported by
the description that no meaningful opinion could be formed (specify):

Similar a la regla de unidad, la regla de claridad también aplica a través del articulo 27 de

la Ley 463 de 1998 que estipula que ninguna legislacion nacional (Colombiana) puede

exigir que la solicitud internacional cumpla con requisitos distintos a los previstos en el

Tratado y su Reglamento o con requisitos adicionales, y en caso de existir diferencia, se

12
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aplicara el analisis mas favorable:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma pdf.php?i=37910

ARTICULO 27. REQUISITOS NACIONALES.

1. Ninguna legislacién nacional podra exigir que la solicitud internacional cumpla, en cuanto

a su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el presente Tratado y

su Reglamento o con requisitos adicionales.

4. Cuando, con respecto a la forma o al contenido de las solicitudes nacionales, la legislacion
nacional prevea requisitos que desde el punto de vista de los solicitantes sean mas
favorables que los que establece el presente Tratado y su Reglamento para las solicitudes

internacionales, la Oficina nacional, los tribunales y cualesquiera otros &rganos

competentes del Estado designado o que actien en representacion de éste podran aplicar

los requisitos mas favorables a las solicitudes internacionales en lugar de los otros, salvo si

el solicitante insiste, en que se apliquen a su solicitud internacional los requisitos previstos

por el presente Tratado y su Reglamento.

Ademas, el hecho de que el Examinador pueda analizar dichas reivindicaciones (incluidas
las 1-23, 25-190) comparandolas con las técnicas anteriores D1-D5 (Y afiadiendo cada vez
mas técnicas anteriores D6-D8) ya sugiere que las reivindicaciones son claras (y
entendidas) para el Examinador:

SIN comprender el alcance de las reivindicaciones, ¢como podria el Examinador haber
objetado (comparando) su novedad y actividad inventiva con respecto a una técnica anterior
tras otra???

IV. EN CUANTO A LA UNIDAD DE INVENCION
El examinador considera que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencion,
debido a que no existe un unico concepto comun inventivo, por ende, se refiere a 6 grupos
inventivos.

Es deseo del solicitante realizar los siguientes comentarios al respecto:

a) Predmbulo: Colombia vy la propia SIC

En respuesta a la reiteracion de que la Oficina podria llegar a un analisis distinto en
funcion de sus propios casos particulares y de la normativa aplicable, el articulo 27
de la Ley 463 de 1998 estipula que

13
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- Ninguna legislacion nacional (Colombiana) podra exigir que la solicitud
internacional cumpla con requisitos distintos a los previstos en el Tratado y su

Reglamento ni con requisitos adicionales:

ARTICULO 27. REQUISITOS NACIONALES.

1. Ninguna legislacion nacional podra exigir que la solicitud internacional cumpla, en

cuanto a su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el

presente Tratado y su Reglamento o con requisitos adicionales.

- En caso de existir diferencia, se aplicara el requisito/analisis/interpretacién mas

favorable:

4. Cuando, con respecto a la forma o al contenido de las solicitudes nacionales, la
legislacion nacional prevea requisitos que desde el punto de vista de los solicitantes
sean mas favorables que los que establece el presente Tratado y su Reglamento para

las solicitudes internacionales, la Oficina nacional, los tribunales y cualesquiera

otros 6rganos competentes del Estado designado o que actlien en representacion

de éste podran aplicar los requisitos mas favorables a las solicitudes internacionales

en lugar de los otros, salvo si el solicitante insiste, en que se apliquen a su solicitud

internacional los requisitos previstos por el presente Tratado y su Reglamento.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma pdf.php?i=3791
0

De manera similar, la Comunidad Andina prohibe imponer requisitos adicionales
o diferentes, citando el articulo 32 de la Decisién N° 486 que establece el Régimen

Comun sobre Propiedad Industrial:

Articulo 32.- Ningun Pais Miembro exigira, respecto de la solicitud de patente,

requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decision.

https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf

Finalmente, es la propia SIC la que estipula que la decisidn sobre la unidad de la

invencion recae en la Administracion de busqueda internacional o en la

Administracion de examen preliminar internacional, citando los Manuales de la
SIC:
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La decision con respecto a la unidad de la invencion corresponde a la Administracion
de Busqueda Internacional o a la Administracion de Examen Preliminar

Internacional.

- Pagina 88:

https://www.sic.qov.co/sites/default/files/files/Nuestra Entidad/Publicaciones/M

anual Patentes(1).pdf

- Pagina 73:
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones/Cartilla%20Manual%
20PCT%20FInal.pdf

b) Unidad de la Invencion Exigida por el Articulo 25 de la Decision N° 486 que

establece el Régimen ComUn sobre Propiedad Industrial propiamente dicha

En términos de Unidad, esta Solicitud también cumple con los requisitos del

Articulo 25 de la Decision N° 486 que establece el Régimen Comun sobre Propiedad

Industrial, que tiene el mismo alcance que la Regla 13 del PCT y el PPH-Chile:

PCT: Cumple con el requisito de unidad
de invencion

(1 Grupo)

Rule 13 Unity of Invention

The international application shall
relate to one invention only or to a
group of inventions so linked as to form
a single general inventive concept
(“requirement of unity of invention”).
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rul

es/r13.html

PPH/Mottainai-Malasia:
Cumple con el requisito de
unidad de invencion

(1 Grupo)

Patents Act 1983: Unity of

invention

26. An application shall relate
to one invention only or to a
group of

inventions so linked as to form
a single general inventive

concept.

PPH-Chile: Cumple con el requisito de
unidad de invencion

(1 Grupo)

Decision N° 486 que establece
el Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial-

Objecion de falta de unidad:
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Reglamento de la Ley N© 19.039, de (6 grupos???

Propiedad Industrial:

Articulo 40.- Una solicitud sélo podra Articulo 25.- La solicitud de
referirse a una invencion. Podra patente sélo podra
referirse también a un grupo de comprender una invencion o
invenciones que mantengan la unidad un__grupo de invenciones
de la invencion, es decir, relacionadas relacionadas entre si, de
de tal manera que entre si conformen manera _que conformen un
un dnico concepto inventivo general. unico concepto inventivo.

https://www.comunidadandi
na.org/StaticFiles/DocOf/DEC

486.pdf

De la comparacioén anterior de los requisitos de unidad del mismo alcance entre

PCT, PPH-Chile y Colombia, la tnica conclusion légica es que esta Solicitud cumple

con el requisito de unidad de invencién en todo PCT, PPH-Chile y Colombia.

¢) SIC y Directrices Andinas sobre PPH v Principios Mottainai

¢ Cudl es el propdsito del PPH

si los resultados del trabajo de la Oficina de Examen Previo (OEA) son simplemente

ignorados con hallazgos contradictorios (objeciones de los 6 Grupos
vs. unidad de PCT-KIPO y PPH-Chile)?

Los principios de Mottainai estan establecidos explicitamente por Colombia, entre
ellos-

- explicitamente en el articulo 46 de la Decision N° 486 que establece el Régimen
Comuan sobre Propiedad Industrial:

https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf

La oficina nacional competente podra reconocer los resultados de los examenes
referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las

condiciones de patentabilidad de la invencion.

- Manual de la Oficina de Patentes de Colombia ANEXO1. GUIA PARA EXAMEN DE
PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, pagina 95-96:

4.2.16 Solicitud de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)
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El reconocimiento de los resultados de los examenes de patentabilidad efectuados
a solicitudes extranjeras o Procedimiento Acelerado de Patentes, conocido como
PPH, por sus siglas en inglés: Patent Prosecution Highway, permite a los usuarios del
Sistema de Propiedad Industrial presentar una solicitud de patente en Colombia,
beneficiandose de los resultados del examen de patentabilidad realizado en otro
pais; disminuyendo de esta manera la duplicidad de esfuerzos y reduciendo el
tiempo de tramite de la solicitud. ...

si la solicitud tramitada mediante el procedimiento PPH cumple con todos los
requisitos exigidos para la concesion del derecho de propiedad industrial, lo

notificara asi al solicitante mediante una resolucién de concesion.

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod documentos/anexos/672/ANEX01.%20GUIA
%20PARA%20EXAMEN%20DE%20PATENTE%20DE%20INVENCI%D3N%20Y%20MO
DELO%20DE%20UTILIDAD.pdf

Ademas, las Directrices de la SIC sobre el examen acelerado también estipulan la
patentabilidad (incluida la unidad y la claridad), citando-
- pagina 2 de la Guia Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes SIC - Paises

Alianza del Pacifico:

Las reivindicaciones son consideradas como patentables/otorgables, cuando el

examinador de un pais de la AdP claramente identifigue las reivindicaciones como

patentables/otorgables en la accion oficial més reciente por parte de la oficina,

incluso si no se ha otorgado todavia una patente para la solicitud.

https://sic.gov.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Procedimiento%20Acelerad
0%20de%20Examen%20de%20Patentes%20SIC%20-
%20Pa%C3%ADses%20Alianza%20del%20Pac%C3%ADfico.pdf

- pagina 2 de la Guia Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes SIC-Paises

miembros de PROSUR

Las reivindicaciones son consideradas como patentables/otorgables, cuando el

examinador de un pais del PROSUR claramente identifigue las reivindicaciones

como patentables/otorgables en la accion oficial mas reciente por parte de la

oficina, incluso si no se ha otorgado todavia una patente para la solicitud.
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https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/anexos/672/ANEXO1.%20GUIA%20PARA%20EXAMEN%20DE%20PATENTE%20DE%20INVENCI%D3N%20Y%20MODELO%20DE%20UTILIDAD.pdf
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/anexos/672/ANEXO1.%20GUIA%20PARA%20EXAMEN%20DE%20PATENTE%20DE%20INVENCI%D3N%20Y%20MODELO%20DE%20UTILIDAD.pdf
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/anexos/672/ANEXO1.%20GUIA%20PARA%20EXAMEN%20DE%20PATENTE%20DE%20INVENCI%D3N%20Y%20MODELO%20DE%20UTILIDAD.pdf
https://sic.gov.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Procedimiento%20Acelerado%20de%20Examen%20de%20Patentes%20SIC%20-%20Pa%C3%ADses%20Alianza%20del%20Pac%C3%ADfico.pdf
https://sic.gov.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Procedimiento%20Acelerado%20de%20Examen%20de%20Patentes%20SIC%20-%20Pa%C3%ADses%20Alianza%20del%20Pac%C3%ADfico.pdf
https://sic.gov.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Procedimiento%20Acelerado%20de%20Examen%20de%20Patentes%20SIC%20-%20Pa%C3%ADses%20Alianza%20del%20Pac%C3%ADfico.pdf
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https://sic.qov.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Procedimiento%20Acelerad
0%20de%20Examen%20de%20Patentes%20SIC-
Pa%C3%ADses%20miembros%20de%20PROSUR.pdf

- paginas 2 y 9 de la Guia Procedimiento Acelerado de Examen de Patentes SIC
KIPO (sefialando que KIPO era ISA de PCT):
https://sic.qov.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Procedimiento%20Acelerad
0%20de%20Examen%20de%20Patentes%20SIC%20KIPO.pdf

1.2 La solicitud correspondiente en la KIPO tiene una o mas reivindicaciones
determinadas como patentables o permitidas por esa oficina.

(1) Las reivindicaciones patentables o permitidas de la KIPO, son las reivindicaciones
que se identifican explicitamente como patentables o permitidas en la publicacion

de patente concedida o en la accion oficial a cargo de la KIPO. ...

--Solicitud
Prioridad
Reclamada |7 DO/OEA |  Patentable/Permitida
Solicitud PCT L DO/CO Solicitud PPH
| DO/ --
--: Cualquier
oficina

(J) Ruta PCT

Méas alld de la SIC, los principios Mottainai también estan establecidos
explicitamente en el Manual Andino para el Examen de Patentes, incluyendo-
https://www.comunidadandina.org/wp-

content/uploads/2022/08/Manual ANDINO CAN 2022 fv por paginas .pdf

- pagina 146:

8.6 Informe de busqueda de otras oficinas
Se podran utilizar informes de bldsqueda de otras oficinas, tales como:

— informes de las otras oficinas de la Comunidad Andina;
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https://sic.gov.co/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Procedimiento%20Acelerado%20de%20Examen%20de%20Patentes%20SIC-Pa%C3%ADses%20miembros%20de%20PROSUR.pdf
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— informe de buUsqueda de otras oficinas extranjeras de patentes;

— informe de busqueda complementario (para solicitudes presentadas via PCT); e

— informe de busqueda internacional emitido por Autoridades de Busqueda

Internacional.

- pagina 151.:

8.9.3 Detencidn de la busqueda

Por razones de economia, es indispensable que el examinador haga prueba de

discernimiento para decidir poner fin a la busqueda cuando sean minimas las

posibilidades de descubrir otros elementos pertinentes en relacion con el esfuerzo

exigido.

d) Otras directrices relevantes via SIC y PCT-Chile-PPH

Tanto los requisitos de unidad del PCT como los de Colombia (SIC) son relevantes

en virtud de los Principios PPH y Mottainai, si bien tienen el mismo alcance en

armonia;

Administrative Instructions under
the Patent Cooperation Treaty,
ANNEX B, UNITY OF INVENTION

PCT Rule 13.2Circumstances in

Which the Requirement of Unity of

Invention Is to Be Considered

Fulfilled

(e) Combinations of  Different
Categories of Claims. The method
for determining unity of invention
under Rule 13.2 shall be construed as
permitting, in particular, the

inclusion of any one of the following

combinations of claims of different

categories in the same international

application:

Directriz de Colombia (SIC)
(ANEXO1. GUIA PARA EXAMEN DE
PATENTE DE INVENCION Y MODELO
DE UTILIDAD), pagina 118:

4.5.3.1 Combinaciones de distintas

categorias de reivindicaciones

Se tendra presente que en los

siguientes casos hay unidad de

invencion, y por lo tanto se permite

incluir dentro de la misma solicitud

las siguientes combinaciones de

reivindicaciones, de diferente

categoria:
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(i) in addition to an independent
claim for a given product, an
independent claim for a process
specially adapted for the
manufacture of the said product, and
an independent claim for a use of the
said product, or

(i) in addition to an independent
claim for a given process, an
independent claim for an apparatus
or means specifically designed for
carrying out the said process, or

(i) in addition to an independent
claim for a given product, an
independent claim for a process
specially adapted for the
manufacture of the said product and
an independent claim for an
apparatus or means specifically
designed for carrying out the said
process,

https://www.wipo.int/pct/en/texts/

ai/annex b.html

Caso 1. Producto y procedimiento

Reivindicacion independiente para
un PRODUCTO y

Reivindicacion independiente para
un PROCEDIMIENTO especialmente
adaptado para fabricar dicho

producto

Caso 2. Procedimiento y aparato

Reivindicacion independiente para
un PROCEDIMIENTO y

Reivindicacion independiente para
un APARATO 0] MEDIO
especificamente disefiado para llevar

a cabo dicho procedimiento

Caso 3. Producto, procedimiento y

aparato

Reivindicacion independiente para
un PRODUCTO,

Reivindicacion independiente para
un PROCEDIMIENTO especialmente
adaptado para fabricar dicho
producto, y

Reivindicacion independiente para
un APARATO 0] MEDIO
especificamente disefiado para llevar
a cabo dicho procedimiento
https://sigi.sic.gov.co/SIGl/files/mod
documentos/anexos/672/ANEXO1.
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%20GUIA%20PARA%20EXAMEN%20
DE%20PATENTE%20DE%20INVENCI
%D3N%20Y%20MODELO%20DE%20

UTILIDAD.pdf

Mas alla del contraste entre el PCT y Colombia (SIC), también es evidente que el

Manual Andino para el Examen de Patentes concuerda con Chile (donde se baso el

PPH):

Manual Andino para el Examen de

Patentes, 9.5 Método para examinar

la unidad de invencion (pagina 159):
9.5.1 Combinaciones de distintas
categorias de reivindicaciones

Se tendrd presente que en los

siguientes casos hay unidad de

invencion vy por lo tanto se permite

incluir dentro de la misma solicitud

las siguientes combinaciones de

reivindicaciones, de diferente

categoria:
Caso 1. Producto y procedimiento:

1. Reivindicacién independiente para
un producto y

2. Reivindicacién independiente para
un procedimiento especialmente
adaptado para fabricar dicho
producto

Caso 2. Procedimiento y aparato:

1. Reivindicacion independiente para
un procedimiento y

2. Reivindicacion independiente para

un aparato o medio especificamente

Directrices de Examen y
Procedimiento de Registro de

Patentes, pagina 114-115:

A continuacion y sélo a modo de

ejemplo no limitativo, se describen

algunas combinaciones de clausulas

de distintas categorias que podria

inclur un mismo pliegop de

reivindicaciones.

a) ademas de la reivindicacion
independiente para un producto
dado, una reivindicacion
independiente para un
procedimiento especialmente
adaptado para fabricar dicho
producto, y una reivindicacién
independiente para la utilizacion del
mencionado producto; o

b) ademas de la reivindicacién
independiente para un
procedimiento dado, una
reivindicacion independiente para

un aparato o medio especificamente
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disefiado para llevar a cabo dicho
procedimiento

Caso 3. Producto, procedimiento y
aparato Reivindicacion
independiente para un pro-ducto:

1. Reivindicacién independiente para
un procedimiento especialmente
adaptado para fabricar dicho
producto, y

2. Reivindicacién independiente para
un aparato o medio especificamente
disefiado para llevar a cabo dicho
procedimiento.

https://www.comunidadandina.org/

wp-
content/uploads/2022/08/Manual
ANDINO CAN 2022 fv por paginas

.pdf

diseflado para llevar a cabo dicho
procedimiento; o

c) ademas de la reivindicacion
independiente para un producto
dado, una reivindicacion
independiente para un
procedimiento especialmente
adaptado para fabricar dicho
producto, y una reivindicacion
independiente para un aparato o
medio especificamente disefiado
para llevar a cabo dicho
procedimiento.

d) ademés de la reivindicacion
independiente para un producto
dado, una reivindicacion
independiente de procedimiento
para obtener dicho producto, una
reivindicacion independiente para
un procedimiento especialmente
adaptado para utilizar dicho
producto, y una reivindicacion
independiente para otro producto
gue comprende o utiliza el producto.

https://www.inapi.cl/docs/default-

source/2022/centro-

documentacion/directrices/patentes

/directrices de examen pi mu mo
dif nov 2022.pdf?sfvrsn=eaf1598f
2

Nuevamente, esta Solicitud cumple con las pautas de unidad de invencion

anteriores porque:
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https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/directrices/patentes/directrices_de_examen_pi_mu_modif_nov_2022.pdf?sfvrsn=eaf1598f_2
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https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/directrices/patentes/directrices_de_examen_pi_mu_modif_nov_2022.pdf?sfvrsn=eaf1598f_2
https://www.inapi.cl/docs/default-source/2022/centro-documentacion/directrices/patentes/directrices_de_examen_pi_mu_modif_nov_2022.pdf?sfvrsn=eaf1598f_2
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e Las reivindicaciones 1 a 49, 50 a 129, 130 a 182 y 186 a 190 se refieren a reactores
(aparatos), procesos y sistemas para reacciones electroquimicas (Grupo 1)

e Las reivindicaciones 183 a 185 (Grupo 2) se refieren al método de control de procesos,
especificamente adaptado para el uso del reactor 1-49 y del sistema 130-182 (Grupo
1)

e La reivindicacion 191 (Grupo 3) se refiere a un método de despliegue de un reactor

electroquimico, especificamente adaptado para el uso del reactor 1-49 (Grupo 1)

e Las reivindicaciones 192, 193, 194 (Grupo 4), se refieren a un método que utiliza el

sistema de la reivindicacion 130, respectivamente, para reacondicionar el sistema

de produccion de polimero, especificamente adaptado para el uso del sistema 130-

182 (Grupo 1)

e La reivindicacién 195 (Grupo 5) se refiere a un método de mantenimiento de un

reactor electroquimico,_especificamente adaptado para el uso del reactor 1-49

(Grupo 1)

e La reivindicacion 196 (Grupo 6), se refiere a un método que utiliza el sistema de la

reivindicacion 130, para la gestion de residuos, especificamente adaptado para el

uso del sistema 130-182 (Grupo 1)

Ademas, una reivindicacion dependiente estaria en unidad por defecto con las
reivindicaciones a las que se refiere. Los grupos también estan interrelacionados
por dependencia, entre otros.

e Las reivindicaciones 192, 193 y 194 (Grupo 4) se refieren a la reivindicacion 130

(Grupo 1)

e La reivindicacion 196 (Grupo 6) se refiere a la reivindicacion 130 (Grupo 1)

e) Otras conclusiones de patentabilidad (unidad vy claridad)

De buena fe, los solicitantes presentan a la SIC las conclusiones de patentabilidad
pertinentes (unidad y claridad) en Malasia (de donde son originarios los
solicitantes), Sudafrica, Nigeria, Irdn y la Organizacion Africana de la Propiedad
Intelectual (OAPI).

Cabe destacar que la Oficina de Patentes de Malasia (MyIPO, de donde son

originarios los solicitantes) ha sequido recientemente el mismo procedimiento para

conceder la patente, incluidas las 196 reivindicaciones:
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SUBSTANTIVE EXAMINATION
CLEAR REPORT - SECTION 30(1)

The Examiner has further reported that the above application complies with the requirements
of the Patents Act 1983 and Patents Regulations 1986. The examination was carried out on
the following application documents:

Description: Pages  1-149 filed on 18 August 2021
i pages 150_165 ........... (da,ms no 1_195) ............... o 15November2024
Drawings: Figure 1-75 (sheets no. :1/41-41/41) filed on 18August2021 ------------
postact  Pages 165 ............................................................. Hedon 15 Auust 205
Figure 7 filed on 18 August2021

Notice of Grant will be issued once the application is granted.

#rﬂ 1PO) Intellectual Property Corporation of Malaysia
| ) My, ONLINE SEARCH AND FILING SYSTEM
MYIPO - 2.25.3.0 - PTOEXTAPP1-PRD

HO ME > P12021004744 - PCT-DO - ELECTROCHEMICAL PRODUCTION OF POLYMERS

Bibliographical Data History Document(s)
15 History(s)
= Creation Date = History Type Description = Journal _ Published
" Date
26 May 2025 Patent Granted Journal Publication
11:08:12 AM
Patent Granted
26 May 2025 Documents related to patent grant Documents related to patent grant issued 27 May 2025
11:08:12 AM issued

De lo anterior, se sostiene respetuosamente que la solicitud cumple con el

requisito de unidad de invencion de todo el PCT, Chile y Colombia.

Bajo las afirmaciones del solicitante, la materia del Nuevo Capitulo Reivindicatorio esta

entonces cobijada bajo un mismo y Unico concepto inventivo, ofreciendo la informacion y

caracterizacion suficiente para comprender el alcance de proteccién de la invencion. De

esta manera, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con

todos los lineamientos de acuerdo con el Articulo 25 de la Decisién 486.
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V.  ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluacion de

patentabilidad de la presente solicitud:

No. Documento Titulo Fecha de publicacion
“Electropolymerization of a coating o
D1 | US2014173889 _ 26 de junio de 2014
onto an electrode material”
“Method of electrochemical 30 de septiembre de
D2 SU767128 o
polymerization” 1980
“Electrolytic-ultrafiltration apparatus
D6 US4331525 and process for recovering solids froma | 25 de mayo de 1982
liquid medium”
“Manufacturing process of a thin metal
D7 US4193846 _ _ 18 de marzo de 1980
sheet by electrolytic deposit”
“Method for forming a polymer film on
a surface that conducts or
D8 US9096766 semiconducts electricity by means of 04 de Agosto de 2015

electrografting, surfaces obtained, and

applications thereof”

VI. EN CUANTO A LA NOVEDAD

El Despacho considera que la materia reclamada en las Reivindicaciones 50 a 66, 68 a 81,

83, 86, 93, 95,97 a 98, 105, 108 a 129, 130y 131 a 190 estudiadas carecen de novedad a la

luz de las ensefianzas de los documentos D2, D3 y D6. Particularmente, el Examinador

asegura que de acuerdo con la comparacion realizada se puede concluir que la materia de

las reivindicaciones 1, 50 y 130 no es nueva.

Sobre tal afirmacion, el solicitante difiere toda vez que, tal como se argumentard a

continuacion, considera que las ensefianzas del arte previo citado no divulgan ni anticipan

todas y cada una de las caracteristicas técnicas de la invencion.
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1a) D6 respecto a la reivindicacién 1 sobre novedad (y actividad inventiva): Ausencia (y
EN CONTRA) de reactor electroquimico

Para que la anticipacion sea vélida, cada caracteristica enunciada en las reivindicaciones
debe encontrarse en la referencia citada, pero este no es el caso. Las reivindicaciones de D6

(US4331525), especialmente la reivindicacion 1, dicen:

1. Un aparato para la recuperacion de solidos suspendidos de un medio liquido contenido

dentro de un tanque, dicho aparato consistente esencialmente en:

(A) un anodo de superficie continua adaptado para ser ubicado dentro de dicho medio

liguido contenido dentro de dicho tanque;

(B) un catodo adaptado para ser ubicado dentro de dicho medio liquido contenido en dicho

tanque y adyacente a dicho anodo;

(C) una fuente de energia dispuesta para proporcionar corriente continua en modo

continuo o interrumpido mediante medios de conexion a dicho &nodo y dicho catodo;

(D) medios para eliminar dichos solidos suspendidos tras la deposicion electrolitica sobre la

superficie de dicho anodo;

(E) una entrada dispuesta en dicho tanque y conectada a una fuente de medio liquido

adicional;

(F) una salida dispuesta en dicho tanque y conectada a una unidad de ultrafiltracion que
tiene una entrada y una salida, asi como medios para la remocion de filtrado, y tuberias que
conducen desde la salida de dicha unidad de ultrafiltracién y regresan a un segundo medio

de entrada en dicho tanque;

por lo cual los sélidos suspendidos deben ser removidos de dicho medio liquido por
deposicion en dicho &nodo cuando se aplica corriente y el disolvente es removido a traves
de dicha unidad de ultrafiltracion mientras que el nivel de dicho medio liquido dentro de
dicho tanque debe mantenerse relativamente constante mediante el suministro de medio

liquido adicional desde dicho medio.
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D6 (US4331525) NO ensefia la reacciéon electroquimica y, de hecho, se opone a esta

solicitud. Por otro lado, esta solicitud, en particular la reivindicacion 1, dice:

Un reactor para una reaccion electroquimica, el reactor comprendiendo:
e un recipiente para contener una solucion electrolitica;
« almenos un electrodo y al menos un contraelectrodo, en donde los electrodos estan
dispuestos en el recipiente de tal manera que:
o una primera porcién del al menos un electrodo y del al menos un
contraelectrodo estan sumergidos en la solucién electrolitica,
o una segunda porcién del al menos un electrodo no esta sumergida en la
solucion electrolitica, y
o elalmenos un electrodo esté dispuesto para moverse de tal manera que su
posicién del al menos un electrodo se mantiene, y el tamafio del area
superficial de la primera porcion que esta sumergida en la solucion
electrolitica y la segunda porcion que no estad sumergida en la solucion
electrolitica permanece, mientras que el area superficial del al menos un
electrodo es depositada con productos formados por la reaccion
electroquimica; y
e undispositivo de remocion dispuesto en contacto con el al menos un electrodo para

eliminar los productos depositados del al menos un electrodo.

i) D6 (US4331525) no revela la reaccion electroquimica, en cambio ensefa la electroforesis

Un reactor es un aparato para que se produzca una reaccion quimica. Un aparato de
electroforesis no es, por definicion, un reactor, ya que la electroforesis no genera una
reaccion quimica (ni transformacion de especies), sino que simplemente aisla las especies
existentes mediante la aplicacion de un potencial eléctrico.

En particular, “reaccién electroguimica” por convencion se refiere a la transformacion de
especies quimicas mediante la aplicacion de electricidad:

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrochemistry

Cuando una reaccién quimica es impulsada por una diferencia de potencial eléctrico, como

en la electrélisis, o si una diferencia de potencial resulta de una reaccién guimica, como en

una bateria eléctrica o una celda de combustible, se llama una reaccion electroguimica.

Un reactor para reaccion electroquimica implica una transformacion quimica, por ejemplo

en esta aplicacién de mondmeros liquidos A y/o B en polimeros solidos P y subproducto H:
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The electrochemical polymerization reaction can be represented by the following general equation as
Equation 1:

Conducting lons

ALB Electricity PiH

Equation 1

Por el contrario, D6 (US4331525) deja explicito que aisla sélidos preexistentes (en ese caso
polimeros preexistentes como suspension sélida en medio liquido), lo que no implica

transformacion quimica:

Isolation of Pre-existing Solid,

.. __]not production of solid
o i Anode S0LIDS e @ gy

*Solids - Liquid = 14 24 Power Supply

" Composition =

" Reservoir .'

L] *
[

-42- a6

26
::4 18 Necessitates Ultrafiltration
|_-20 LR /34

 Ultrafiliration”,

R ——; i

L*7)
7
S
—=
o
&
——

m—

Culiﬁhode 28 ( 30/_(32 *7

_Hig. 1

D6 (US4331525) también dejé en claro que los sélidos como polimeros SE PREAGREGAN,

NO SE PRODUCEN a partir de una reaccion electroquimica:

EJEMPLO 4: EFICACIA DE LOS SURFACTANTES
Este ejemplo ilustra el efecto de diferentes surfactantes en la separacion electrolitica de

PVC de los latex. No hay, o hay poca, separacion de PVC sin surfactantes ionicos en el latex.

El procedimiento experimental fue el siguiente:

1. Elsurfactante, correspondiente a 0.5 g de concentracion al 100 por ciento (0 un uno
por ciento basado en PVC) fue disuelto en 150 ml de agua desionizada, agitado hasta
disolverse (es decir, de 5 a 15 minutos), y se determino el pH;

2. luego, 50 g de PVC fueron agregados gradualmente a la solucion de jabén mientras
se agita suavemente para evitar la formacién de espuma, y después de la suspension

completa;
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nuevamente.

3. lasuspension fue sonificada durante 10 minutos y se determind el pH;

4. el latex obtenido fue agitado moderadamente mientras se electrolizaba a una
corriente constante de 0.4 amperios. El &rea total de superficie sumergida del &nodo
de placa de Ti recubierta TIR-2000 fue de 40 cm2. Los catodos de malla de Ti estaban
a 12 mm del &nodo, a ambos lados, paralelos con el &nodo;

5. la electrdlisis se mantuvo durante 4 minutos a la misma densidad de corriente y se
registraron los potenciales inicial, a la mitad de tiempo y final de la celda; y

6. finalmente, el PVC depositado se rasp6 del anodo, se peso, se secé y se peso

La decisién del caso Ex parte Marc Mertens, Richard Tooth, Trevor Pearson, Roderick D.

Herdman, and Terence Clarke establece que "se debe considerar el contexto del término

tal como se utiliza en la especificacion y las reivindicaciones de la solicitud" ("one must

consider the context of the term as it is used in the specification and claims of the

application."”):

https://developer.uspto.gov/ptab-

web/#/search/documents?proceedingNumber=2018000256

La susodicha “electrdlisis” de D4 (Huba et al.) es en realidad electroforesis, NO reaccion

electroquimica: https://www.doubtnut.com/gna/234824113

Electroforesis

Reaccion electroquimica

Separacién de especies quimicas

aplicacion de un potencial eléctrico

Electric Field

-€

Elestroatatic =
Farce

por

Transformacién de especies quimicas por

aplicacion de un potencial eléctrico.

Conducting lons

Electricity

A+B P+ H

Equation 1

Cabe destacar que D6 (US4331525) explicitamente hace referencia a la electroforesis,

entre otros aspectos para respaldar su patentabilidad:

Se han sugerido técnicas electroforéticas para la recuperacion de sélidos suspendidos de

composiciones liquidas con el fin de ahorrar energia, dar un mejor control de la clasificacién

por tamafo y proporcionar un proceso de recuperaciéon mas econémico.
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No se encuentra en la técnica en la que se utilizan técnicas electroforéticas en conjunto con

ultrafiltracion para recuperar sélidos suspendidos de un medio liquido.

Ademas de las caracteristicas distintivas, el predmbulo y la reivindicaciéon 1 de D6
(US4331525) también difieren de la reivindicacion 1 de esta solicitud. En la decision del
caso Ex parte ROSHAN V. CHAP ANERI et al. (una apelacion en la que se revoco el rechazo
de la misma examinadora Edna Wong), se establecié que el preAmbulo es importante
como limitacion a las reivindicaciones para superar la objecion de anticipacion/obviedad.
En este caso, la diferencia es aun mayor que la jurisprudencia (incluso sin considerar la
propia exencion de responsabilidad de D6 (US4331525) por no obviedad):
https://developer.uspto.gov/ptab-
web/#/search/documents?proceedingNumber=2024000519

Decision del Caso (Rechazo | Esta Aplicacion

Revocado)
Patente | Para cromio electrodepositado Para una reaccion electroquimica
Arte Recubrimientos de depositos de | Para la recuperacion de solidos suspendidos
Previo cromato de un medio liquido

i) D6 (US4331525) ensefia CONTRA la reaccion electroguimica, incluyendo gque su

polimero/sélido debe provenir de una fuente externa (external source)

Ademas de no ensefar la reaccion electroquimica, D6 (US4331525) de hecho ensefia en
contra de ella, que su polimero debe provenir de una fuente externa, no producirse en el

sistema, citando:

Si la resina polimérica, como el PVC, se esta eliminando mediante el proceso electrolitico y

el agua es el liquido que se extrae a través de la unidad de ultrafiltracion, es necesario que

la emulsidon o latex sea reabastecido desde una fuente externa, como un reactor de

polimerizacion o un reservorio de composicion solido-liquido 42, como se ilustra en las

figuras.

Segun una fuente externa (external source), D6 (US4331525) ensefia que su dispositivo
NO PUEDE realizar la reaccion y debe depender de fuentes externas para suministrar

sélidos poliméricos preexistentes.
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Ademas, sin ensefiar la reaccion electroquimica, D6 (US4331525) sugiere que dicho
reactor de polimerizacion externo al dispositivo de D6 (US4331525) deberia ser un reactor
de polimerizacion convencional (que impulsa la reaccién mediante calor y/o presion), no
un reactor electroquimico.

En la decisidn del caso Ex parte JORG HASSEL et al., se establecié que si la referencia citada
no ensefa la alternativa, no la anticipa ni es obvia. Ademas, D6 (US4331525) se inclina con

mayor fuerza al ensefiar en contra de la alternativa: https://developer.uspto.gov/ptab-

web/#/search/documents?proceedingNumber=2014007841

Ademas, con la composicion sélido-liquido en la corriente, D6 (US4331525) ensefia CONTRA
esta aplicacion (donde la filtracion puede no ser necesaria) que la ultrafiltracion es necesaria

como componente, citando:

La electrolisis elimina los sélidos suspendidos del liquido, y la ultrafiltracion elimina el
liquido de la suspension de bajo contenido de solidos resultante de la electrdlisis para
aumentar la concentracion de sélidos y permitir su reciclaje al paso electrolitico. Sin esta
accion complementaria, la eficiencia de ambos procesos disminuye rapidamente, es decir,
sin la eliminacion del liquido por ultrafiltracion, el liquido que contiene sélidos suspendidos
se agotaria gradualmente, lo que haria que la electrdlisis se vuelva progresivamente mas
ineficiente y costosa, y sin electrdlisis, la eficiencia de la ultrafiltracion cae

exponencialmente con el aumento de la concentracion de los solidos suspendidos.

D6 (US4331525) confirma su ensefianza contraria de que una persona con conocimientos
ordinarios en la materia solo podria usarlo para composiciones solido-liquido, no para las

realizaciones solo liquidas de esta solicitud:

Una persona con conocimientos en la técnica reconocera que la encarnacion especifica y

las condiciones operativas empleadas dependeran de la composicidon particular sélido-

liguido que se esté procesando.

Decisidn del caso Ex parte Roderick D. Herdman, Stacey Handy, Trevor Pearson, Toshiyuki
Yamamoto, Kotaro Ishiwata, Masahiro Hara, and Tatsuya Nishiyama establece que la
obviedad no puede sostenerse sin la expectativa de una persona con habilidades ordinarias

en la materia; https://developer.uspto.gov/ptab-

web/#/search/documents?proceedingNumber=2015004964

Ademas, D6 (US4331525) ensefia contra la adherencia solida, que es un problema que debe

resolverse con un dispositivo de extraccion para esta aplicacion:
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Dado que la capa de sdlidos tiene una adherencia moderada a la superficie del anodo, se
prefiere que el didametro de la polea 156 sea significativamente méas pequefio que el de la
polea 114. Esto permite la convergencia de las correas a medida que ascienden
verticalmente en la solucion. Esto ofrece la ventaja de que al menos algunas de las fuerzas
que tienden a separar los sélidos de la superficie del anodo sean contrarrestadas por la

gravedad, que mantiene los sélidos contra la correa.

En particular, debido a que D6 (US4331525) implica tener los sélidos ya preexistentes como

suspension, no resuelve el blogueo de sélidos no conductores a diferencia de esta

aplicacion.

iii) D6 (US4331525) no aborda los problemas resueltos por esta aplicacion, incluidos los

desafios de la sintesis de polimeros, los solidos suspendidos vy la ultrafiltracion.

D6 (US4331525) no produce dichos sélidos y debe comenzar con los solidos suspendidos.

D6 (US4331525) ensefia que, en caso contrario, debe existir una fuente externa de solidos,

lo que no aborda el problema resuelto por esta aplicacion:

¢Cémo se sintetiza el PVC de D6 (US4331525)?

¢Coémo producir PVC (o solido) sin esa fuente externa?

D6 (US4331525)

Esta Aplicacion

Entrada: Solidos poliméricos suspendidos de

residuos

Entrada: Materiales de partida en forma de
fluido (como mondmeros), formando

sOlidos poliméricos.

No hay reaccién (no hay cambio de compuesto)

Implica reaccion (cambio de especie)

Separa las particulas de suspension del liquido.

Transformar el monémero en un depésito

sOlido y luego separarlo del electrodo.

Esta aplicacion abord6é un problema no resuelto por D6 (US4331525), como ejemplo

demostrativo de como producir s6lidos de PVC (cloruro de polivinilo) sin esa fuente externa,

incluso mediante electricidad:

32




CAVELIER

ABOGADOS

—
L ﬂ )
> >

Polimerizacion
Voltaje aplicado in situ

HO H —H,0

lones conductores

Ecuacion 3

Tabla 10 Ejemplos comunes y materiales de partida

1 2 Productos

H H Polietileno (PE)

H CH3 Polipropileno (PP)

H Grupo fenilo Poliestireno (PS)

H OH Alcahol polivinilico (PVOH)
H Cl Cloruro de polivinilo (PVC)

Tabla 13 Reacciones especificas de polimerizacion por adicion

Sustituyente | 1-8 Polimero P 1-6 Reactivos

s de rama 68-1 Material A 68-2 Material B

Haluro PVC Cloruro de polivinilo 2-Cloroetanol -

of oH
ol f

et

n 1-Cloroetanol

HO

Cloroeteno

Mas alla del ejemplo de PVC mencionado anteriormente, esta aplicacion amplia dichos
problemas no abordados por D6 (US4331525), con hasta decenas de clases de polimeros
(hasta la etiqueta 33-14 en la Figura 33) y cientos de especies de polimeros (hasta la

Ecuacion 34 y la Tabla 24), de usos comerciales:
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29-1

28-2
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Polimeros de adicion:
Polivinilo: PE, PP, PS, PVC,

29-3

Teflon, etc

Polialcanos en general

29-4

Figura 29

A) 7-3 Polimero de adicion (como se resume en la Figura 29), que incluye

e Polivinilo: Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), Cloruro de polivinilo
(PVC), etc
e Polialcanos, en general, tales como polibutadieno (caucho)
e 29-1 Homopolimero
e 29-2 Copolimero
e 29-3 Grupo de alcohol, o incluso entre grupos funcionales como el alcohol y los
sulfuros
e 29-4 Variantes como sulfuros y aminas
A 33-3
3314 S/
y, v 334
« s
33-2 —_
Va ~ 335
/ _,.f' h""ﬁ-.,
/ : 33-1 / - 236
/
7-4 ."I Polimeros de 33-8 — > 33-9
condensacion /'
\ (e poligster, nailon, / ” 67
paolicarbonatos) ) -
) 33-7 ~——— ] 3310
— Ry i _
2313 ~_ 33-11
o 33-12
Figura 33

B) 7-4 Polimero de condensacién (como se resume en la Figura 33)

33-2 Poliéter (incluidas resinas de celulosa, furano, fendlicas y afines)

33-5 Polisulfuro
33-6 Poliamina
33-8 Poliéster

33-9 Poliamida
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e 6-7 Policarbonatos

e 33-10 Polianhidrido

e 33-11 Poliimida

e 33-12 Poliuretano

e 33-13 Apertura de anillo

e 33-14 Heteroatomos: Polisiloxanos Polisulfona, Polifosfato, polinitrato
A modo de analogia, esta solicitud es como un robot de cocina que procesa pollo crudo,
especias y condimentos, y luego lo cocina para obtener un pollo rostizado recién asado,
mientras que D6 (US4331525) es como un horno microondas que solo recalienta pollo
rostizado precocido. Al igual que un horno microondas no implica que un robot de cocina
carezca de inventiva, el estado de la técnica no implica que la solicitud carezca de novedad
ni de inventiva.
Otros problemas siguen sin ser abordados por D6 (US4331525). Por ejemplo, al no haber
conversion de especies, D6 (US4331525) utiliza ultrafiltracion y requeriria una suspension

significativa de sélidos en su sistema de tuberias:

Aun mas, de acuerdo con la invencion, el proceso de la presente invencion es adecuado
para la separacion de PVC y/o copolimeros de PVC de latex de diversas composiciones que
tienen un contenido de polimero de aproximadamente 5 a 60 por ciento y de 0.3 a 5.0 por

ciento de un surfactante anionico o no ioénico (basado en el contenido de polimero).

Esto también es aplicable a otras composiciones solido-liquido.

EJEMPLO 1: RECUPERACION DE PVC A CORRIENTE ELECTRICA CONSTANTE SIN
ULTRAFILTRACION (UF)
Este ejemplo estd fuera del alcance de la presente invencion y ilustra que el proceso

electrolitico para la separacion de PVC

Como lo muestran los resultados de la Tabla 1, la eliminacién de PVC de un latex con un
bajo contenido de PVC (es decir, de 1 a 5 por ciento) es econ6micamente inviable en la

practica de los procesos del estado de la técnica.

Ademas de requerir una ultrafiltracion costosa, esto genera problemas debido a que los
solidos suspendidos pueden causar diversos problemas que requeririan un cuidado y un

costo adicionales, entre otros- https://hansensplumbing.com/blog/are-suspended-solids-

impacting-my-water-treatment/
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- Dafios en equipos y tuberias por abrasion sélida

- Solidos suspendidos propensos a obstrucciones y bloqueos

- Laacumulacién de sélidos junto con la abrasion puede agravar complicaciones como
la corrosion o la erosion.

- Los solidos suspendidos pueden asentarse como sedimentos y no moverse segun lo

previsto:  https://www.chemicalprocessing.com/processing-equipment/powder-

solids/article/11313624/solid-handling-stop-strugaling-with-your-slurry-chemical-

processing
Para esta aplicacion en cambio, al no tener solidos suspendidos como entrada, la

ultrafiltracion no es estrictamente necesaria, evitando al mismo tiempo dafios por sélidos

suspendidos en la tuberia o sistema, citando entre otros:

Otra ventaja es que el Depdsito Solido 3-5 eliminado esta en su mayoria seco, sin mucho
liquido (aunque algo de liquido puede adherirse, pero no mucho y se puede lavar
facilmente), lo que acelera el tiempo de Separacion de Sélidos 1-3 y elimina la necesidad de
filtrar el Deposito Solido 3-5 de la fase liquida.

Puede o no haber un deposito residual de Solidos 3-5 cayendo en el tanque, el cual seria
filtrado si es necesario. Sin embargo, la Remocion de Sélidos 9-8 en la fase de aire/gas ya
elimina la mayoria del Deposito Solido 3-5, lo que reduce considerablemente el caudal
necesario para el filtrado de respaldo. Como alternativa, a menudo no se necesita filtro y el

Depdsito Solido 3-5 solo se recupera durante el Mantenimiento 59-3.

|_ Electrochelgical
Reactor
I
| I
i -H-
lc#ej_—/— [ |
J Material A | :
Material B Synthesis
Sajt
| Polymer |
By-product i
I\ |
I_ Conventional _]
—  TReacter  —  — Ma A - - - -
jal B
Salt
———— — - —By-prodyet____ . —_— =

(Figura 39, donde se puede omitir el Filtro)

36


https://www.chemicalprocessing.com/processing-equipment/powder-solids/article/11313624/solid-handling-stop-struggling-with-your-slurry-chemical-processing
https://www.chemicalprocessing.com/processing-equipment/powder-solids/article/11313624/solid-handling-stop-struggling-with-your-slurry-chemical-processing
https://www.chemicalprocessing.com/processing-equipment/powder-solids/article/11313624/solid-handling-stop-struggling-with-your-slurry-chemical-processing

CAVELIER

ABOGADOS

Dado que D6 (US4331525) no anticipa la aplicacion y no es obvio, tampoco se pudo

sostener otra anticipacion u obviedad basada en la combinacién o modificacion con D6

(US4331525), incluidos D3 (SU767128) y D7 (US4193846).

1b) D2 con respecto a la reivindicacion 50 sobre novedad:

Para que la anticipacion sea valida, cada caracteristica mencionada en las reivindicaciones

debe encontrarse en la referencia citada, pero este no es el caso:

D2 (US2014173889)

1. Un método para depositar electroquimicamente un
recubrimiento idnicamente conductor y eléctricamente
aislante sobre la superficie de un material electrodo, que

comprende:

sumergir el material electrodo en una solucion
que comprende al menos una especie iniciadora
disuelta en un disolvente, en donde la al menos
una especie iniciadora es capaz de ser reducida
formando una especie radical cuando se inyecta
un electron desde el material electrodo hacia la
especie iniciadora, y en donde la al menos una
especie iniciadora reducida se quimisorbe sobre la
superficie del material electrodo; y al menos una
especie monomeérica que tiene al menos un grupo
vinilo, o un derivado de grupo vinilo, en ella;
sumergir un segundo electrodo en la solucion; y
aplicar un potencial eléctrico entre el material
electrodo y el segundo electrodo eficaz para

reducir la al menos una especie iniciadora;

por lo que la polimerizacién de la al menos una especie
monomeérica se induce por la reduccion de la especie
iniciadora formando un recubrimiento que se une a la

superficie del material electrodo.

Esta Aplicacion

50. Un proceso para una

reaccion electroquimica para

producir polimeros, el proceso

comprende:

sumergir parcialmente
un electrodo de
reaccion en una
solucion electrolitica;
sumergir un
contraelectrodo en la
solucién electrolitica;
establecer una
diferencia de voltaje
entre el electrodo y el
contraelectrodo;
mezclar al menos un
reactante en la solucion
electrolitica;
polimerizar el
reactante, siendo el
polimero  resultante
depositado sobre el
electrodo de reaccion;
retirar los productos

depositados del
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4. El método de la reivindicacion 1, en donde la al menos electrodo de reaccion;
una especie iniciadora cuando se reduce se enlaza y

covalentemente con la superficie del material electrodo. e separar las impurezas
5. El método de la reivindicacién 4, en donde el de los productos
recubrimiento estd covalentemente enlazado al depositados para
material electrodo. obtener los polimeros.

En particular, contrariamente a la objecién citada que alega que el Ejemplo 1 de D2

elimina los productos obtenidos, el Ejemplo 1 de D2 en cambio elimina el gas oxigeno

disuelto mediante burbujeo antes de la deposicién, que a) no es sélido, b) no se deposita,

¢) no es producto y d) no se elimina mediante un dispositivo de eliminacién:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D2
Eliminar los productos depositados; y separar las Remover productos obtenidos y separar
impurezas de los productos depositados para impurezas
obtener los polimeros. (Ejemplo 1)

Dicho Ejemplo 1 de D2 (US2014173889)
EJEMPLO 1 [0071]
El O2 (g) disuelto fue eliminado burbujeando N2 (g) a través de la solucion acuosa antes de

la deposicion.

D2 (US2014173889) que implica diferentes caracteristicas que incluyen a) eliminacion de

sOlidos; b) impurezas para conductividad, ¢) métodos de reaccion. En particular, D2
(US2014173889) ensefia CONTRA la eliminacion de solidos, a favor de utilizar los sélidos

como recubrimientos internos permanentes.

i) D2 (US2014173889) implica diferentes caracteristicas: 1) eliminacion de soélidos; 2)
impurezas para la conductividad; 3) métodos de reaccion

i) D2 (US2014173889) no reconoce el problema no resuelto de la aplicacién, que 1) Un
recubrimiento delgado no puede simplemente convertirse en polimeros a granel a escala
industrial; 2) Limitacion del mecanismo de reaccion; 3) Limitacion de los tipos de polimeros
iii) Estas no son obvias, sin satisfacer 1) la prueba de obviedad completa, 2) cuando la
invencion reivindicada se considera como un todo, la referencia no revela limitacién, 3) no
hay un ndmero finito de soluciones predecibles, 4) sin una motivacion razonable para
combinar o modificar la técnica anterior, y no era “obvio de intentar”.

Se trata de diferencias enormes en cuanto a caracteristicas técnicas y problemas resueltos,

de las reivindicaciones 50 a 129.
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i) Caracteristica diferente 1: D2 no elimina el producto solido
D2 (US2014173889) no revela el problema de remocién del producto sélido, por el
contrario, D2 (US2014173889) ensefia que su proposito era producir un recubrimiento

fuertemente adherido al electrodo, y como electrolito en bateria (especificamente bateria

de ion de litio), citando entre otros:

[0027] Las realizaciones de la presente invencion incluyen métodos para polimerizar de
manera reductiva monomeros basados en vinilo sobre la superficie de un electrodo a partir
de una solucion acuosa, lo que da como resultado recubrimientos delgados de electrolito
polimérico sélido fuertemente adheridos a la superficie del electrodo. El fuerte enlace
permite que un segundo electrodo sea recubierto directamente sobre el electrolito
polimérico solido, incorporando asi los componentes necesarios para una celda de bateria

deionde Li

[0033] Como se describira a continuacion, el control de la deposicion proporciona peliculas
de electrolito polimérico so6lido mas delgadas que se adhieren més fuertemente a la
superficie del electrodo de trabajo Cu2Sb, lo que resulta en una mayor tasa de éxito en la
fabricacion de celdas, ya que la aplicacion de un segundo electrodo tiene menos
probabilidades de dafiar un recubrimiento de electrolito polimérico sélido que esta

fuertemente adherido a la superficie del primer electrodo.

[0035] Se eligen iniciadores de manera que la fuerza de enlace entre la especie iniciadora y
la superficie del electrodo de trabajo pueda resistir procesos que de otro modo eliminarian
una especie fisiorientada de la superficie del electrodo de trabajo. Estos procesos incluyen,
pero no se limitan a, enjuagues severos y sonicacion en una variedad de disolventes. Se
forman enlaces covalentes, asi como otras interacciones fisicas mas fuertes que la
fisiorosion (es decir, interacciones pi-pi, ionicas y dipolo-dipolo) por los iniciadores
elegidos...

... Al reducirse el iniciador en la superficie del electrodo, se forma un enlace covalente con

la superficie del electrodo de trabajo, ...

[0041] ... El recubrimiento resultante que comprende la especie iniciadora y cualquier
especie polimérica adicional en la soluciébn de deposicion también estd enlazado

covalentemente a la superficie del electrodo de trabajo...
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i) Caracteristica diferente 2: D2 introduce impurezas en el recubrimiento para aumentar
la conductividad
D2 (US2014173889) ensefia a introducir impurezas para la conductividad, citando entre

otros:

[0052] ... La incorporacion del Li-ion se realiza mediante un enlace débil del Li-ion cargado
positivamente con momentos dipolares negativos asociados a atomos electronegativos
contenidos en la unidad repetitiva...
Para incorporar Li-iones, y de este modo inducir conductividad de Li-iones, el electrolito
polimérico solido se sumerge posteriormente en una solucion que contiene una sal de litio
adecuada, como el perclorato de litio y el trifluorometansulfonato de litio, a una
concentracion adecuada...
A través de la incorporacion de grupos funcionales que contienen atomos electronegativos
capaces de solvatar Li-iones, se aumenta la conductividad de Li-iones del recubrimiento de
polimero sélido resultante. Otras propiedades deseables del electrolito polimérico sélido
también pueden ser introducidas en el recubrimiento utilizando el método de inmersion

posterior.

[0067] ... Debido a la falta de un enlace fuerte entre la superficie del electrodo y el
electrolito polimérico sélido, la solucion de deposicion sigue siendo transportada a la
superficie del electrodo; lo que resulta en peliculas mas gruesas que son menos robustas.
La combinacién de recubrimientos de electrolito polimérico solido mas gruesos con una
disminucién en la fuerza de adherencia resulta en una disminucion en la tasa de éxito

asociada con la aplicacion del segundo electrodo.

i) Caracteristica diferente 3: EI método de reaccion de D2 difiere de esta aplicacion
D2 (US2014173889) se limita a la reaccion de reduccion, es decir, mondémeros que obtienen

electrones:

La polimerizacién de la al menos una especie monomeérica se induce por la reduccién

[0010] ... al menos una especie iniciadora es capaz de ser reducida formando una especie
radical cuando un electrén es inyectado desde el material activo Cu,Sb hacia la al menos
una especie iniciadora, y en donde la especie iniciadora reducida se quimisorbe sobre una
superficie del material activo Cu,Sb; y al menos una especie monomérica que tiene al
menos un grupo vinilo, o un derivado de grupo vinilo en ella; sumergir un segundo electrodo

en la solucién; aplicar un potencial eléctrico entre el material electrodo y el segundo
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electrodo eficaz para reducir la al menos una especie iniciadora; por lo que la polimerizacion
de la al menos una especie monomeérica se induce por la reduccion de la especie iniciadora
formando un recubrimiento conductor de Li* y eléctricamente aislante que esta unido a la
superficie del material activo; preparar una suspension basada en solucién que comprenda
al menos un material de catodo; poner en contacto el recubrimiento con la suspension;
secar el material del recubrimiento sobre el cual se ha depositado el al menos un material
de catodo; y colocar un colector de corriente en comunicacion eléctrica con el al menos un

material de catodo.

[0030] Muchos procedimientos de electropolimerizacion se basan en procesos oxidativos
gue ocurren a potenciales suficientemente positivos como para inducir dafio a materiales,
como el estafio, y muchos compuestos intermetalicos que se proponen como reemplazos
de mayor capacidad para los &nodos basados en carbono en baterias de Li-ion. Las
polimerizaciones electroreductivas ocurren a voltajes mas negativos que el potencial de
oxidacion del material. Por ejemplo, la polimerizacion electroreductiva directa de
mondmeros funcionalizados con vinilo ocurre a potenciales que no inducen dafio oxidativo
a los materiales que se espera que sean Utiles como materiales de reemplazo para anodos.
Sin embargo, los grupos funcionales vinilo generalmente se reducen (y sufren
polimerizacion radical) a potenciales mas negativos que la ventana electroquimica del
disolvente del agua, lo que requiere condiciones anhidras rigurosamente controladas, a

menudo en disolventes organicos toxicos.

i) Problema no resuelto 1: D2 no convierte el recubrimiento fino en polimeros a granel a
escala industrial

D2 (US2014173889) solo revelo caracteristicas que permiten que los iones, especialmente
los iones de litio (Li*), pasen a través de las membranas y el correspondiente ajuste de la
micro/nano estructura, pero no varios problemas relacionados con la produccién industrial
quimica a escala.

Para el proposito de D2 (US2014173889), es preferible que el recubrimiento esté
fuertemente adherido al electrodo, ya que D2 pretendia que el recubrimiento fuera un
electrolito, un componente permanente de una bateria de iones de litio que no debia
eliminarse. Este propésito es el opuesto al de la aplicacion, donde el sélido depositado debe
eliminarse del electrodo de reaccion como producto, y las impurezas deben separarse de

los productos depositados.
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El deposito sélido para D2 (US2014173889) se utiliza como electrolito y nunca se elimina,
pero tampoco como producto de reaccién. El polimero como deposito sélido, segun la
reivindicacion 50 de esta solicitud, se utiliza como producto de reaccion y siempre se
elimina. Dado que el depdsito solido para D2 (US2014173889) debe permanecer dentro de
la bateria para servir como recubrimiento, no se produce eliminacién de sélidos, a
diferencia de esta aplicacion. Por lo tanto, el uso del depésito sélido para D2
(US2014173889) difiere significativamente de esta aplicacion.

La reivindicacion 50-129 de esta solicitud describe el uso de un lavado mecanico para
resolver problemas de conductividad (a través de electrones e-) asociados con la produccion
de polimeros, resolviendo el problema no reconocido en D2 (US2014173889).

i) Problema no resuelto 2: La introduccion de impurezas en D2 perjudica la calidad del
polimero a granel

EI D2 (US2014173889) se basa en la quimica metalica, como el ion litio (Li*) y la cuprostibita
(Cu,Sb), que participan en la reaccién para fusionarse en la estructura polimérica y resolver
el problema de la conductividad eléctrica (via idnica) en baterias. La quimica metalica y la
micro/nanoestructura del D2 (US2014173889) se limitan al ambito de las baterias, pero no
son aplicables ni transferibles a la produccién industrial de polimeros.

El dopaje de impurezas (como iones de litio) en recubrimientos poliméricos no es aceptable
para la produccién de polimeros a granel, ya que existen requisitos de calidad y pureza. Por
ejemplo, si se trata de polimeros para envases de alimentos, estos deben ser puros, de
grado alimenticio, y el dopaje de impurezas no solo comprometeria la calidad del producto,
sino que también estaria legalmente prohibido en muchos casos. Para los envases de
alimentos, esta conductividad i6nica tampoco es recomendable, ya que conduciria las sales
de los alimentos fuera del envase, lo que provocaria contaminacion.

il) Problema no resuelto 3: D2 esta limitado Unicamente a reacciones de reduccién y
polimeros de vinilo.

D2 (US2014173889) se limita Unicamente a las reacciones de reduccion y se aleja de las
reacciones de oxidacion, lo que limita su aplicacion a méas de la mitad de los polimeros

disponibles. Esta aplicacion no se limita a la reaccion de reduccion, ya que incluye

reacciones de oxidacidon donde los monémeros pierden electrones, e incluso reacciones

no redox donde los monémeros no pierden ni ganan electrones, especialmente cuando la

reaccion de formacion de polimeros es inducida por otras reacciones separadas. Esta

caracteristica técnica permite la produccién de polimeros a escala industrial, a diferencia

de las limitaciones que solo se aplican al recubrimiento de baterias de iones de litio en D2
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(US2014173889). Ademas, esta diferencia en las caracteristicas técnicas resuelve la
limitacion de la produccion electroquimica de polimeros, es decir, la posibilidad de producir
solo ciertos tipos de polimeros especificos y solo para un uso especifico (como, por ejemplo,
para su uso en baterias de iones de litio segun D2). Esto hace que la produccion
electroquimica de polimeros sea aplicable para la produccion de la mayoria, si no de todos,
los polimeros (que actualmente se producen mediante reacciones termoquimicas
convencionales). La via de produccion electroquimica para esta aplicacion evita los
problemas de la produccion termoquimica convencional, como los altos costes y la
propension a la contaminacion, entre otros. Estos problemas no se presentan en D2
(US2014173889) y no son evidentes.

Por otra parte, D2 (US2014173889) ensefia que su método particular esta limitado a los
polimeros de vinilo, mientras que esta aplicacion supera tales limitaciones més alla de los
polimeros de vinilo.

Las reivindicaciones dependientes 51-129 limitan aiin mas dicha produccion electroquimica
en términos de proceso, reaccion y tipos de polimerizacion. Por lo tanto, dado que la
reivindicacion 50 mencionada implica actividad inventiva, las reivindicaciones 51-129
también la implican.

Ademas, las limitaciones de dicha produccion electroquimica, segun las reivindicaciones
dependientes 51-129, en cuanto a los tipos de proceso, reaccion y polimerizacién, no
corresponden a métodos ni opciones convencionales, especialmente tampoco a las
descritas en D2 (US2014173889). Por lo tanto, las reivindicaciones dependientes 51-129
implican, ademas, actividades inventivas adicionales, entre otras:

- La reivindicacion dependiente 51 también comprende la recoleccion de soluciones
electroliticas gastadas y su recuperacion. Esto no esta presente en los métodos
convencionales. Los métodos convencionales o la técnica anterior no divulgan ni recuperan
soluciones electroliticas, lo que genera problemas como altos costos y alta contaminacion.
- Lareivindicacion dependiente 52 reintroduce y recicla/reutiliza las soluciones electroliticas
recuperadas, algo que no ocurre en los métodos convencionales. Los métodos
convencionales son procesos lineales y no circulares, lo que genera problemas como altos
costos y alta contaminacion.

- Las reivindicaciones dependientes 53-110 aplican la produccion electroquimica de
polimeros a los procesos industriales y comerciales de produccion de polimeros. Los

métodos convencionales solo utilizan petroquimicos y vias termoquimicas para dicha
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produccién. Por el contrario, los métodos electroquimicos anteriores se limitaban a
recubrimientos a pequefia escala y a la formacion de ciertos polimeros.

- Las reivindicaciones dependientes 111 a 129 amplian ain mas las diversas combinaciones
para el nuevo método de produccion de polimeros electroquimicos, que esta ausente en
los métodos convencionales.

iif) No Obvio 1: Falta de Prueba de Obviedad Completa

En primer lugar, la opinion previa sobre obviedad fue concluyente/no fundamentada,
donde la prueba de obviedad fue errénea, contrariamente a lo dispuesto en el caso Apotex
Inc. contra Sanofi-Synthelabo Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 265. Como ejemplo ilustrativo, a)
la persona experta en la materia y b) el conocimiento general comin no estan bien
caracterizados, sino que se asume que son una persona omnisciente que siempre "sabria la
respuesta”. Cabe destacar que una persona experta en la materia se describe en el caso

Beloit Canada Ltd. contra Valmet Oy:

El técnico especializado en la técnica pero sin una pizca de inventiva o imaginacion; un
paradigma de deduccion y destreza, completamente carente de intuicidn; un triunfo del
hemisferio izquierdo sobre el derecho. La pregunta que debe hacerse es si esta criatura
mitica (el hombre del omnibus de Clapham en la ley de patentes) habria llegado
directamente y sin dificultad a la solucion ensefiada por la patente, a la luz del estado de la

técnica y del conocimiento general comin en la fecha reclamada de la invencién.

Se podria argumentar que una persona experta en la técnica antes mencionada no habria
podido idear las combinaciones de soluciones y realizaciones, especialmente (decenas de
clases de polimeros y cientos de especies de polimeros) segun las reivindicaciones 52, 53 a
110y 111 a129.

iii) No Obvio 2: Cuando la invencion reivindicada se considera en su conjunto, la referencia
no revela limitacién alguna.

Segun i) y ii) anteriormente, cuando se compara la invencion reivindicada en su conjunto
entre D2 (US2014173889) y esta solicitud, las caracteristicas técnicas y el problema resuelto
son diferentes.

En particular, D2 (US2014173889) ensefia més alla de la aplicacion, incluyendo que:

1) El recubrimiento deberia y deberia adherirse al electrodo, en lugar de ser removible

2) El recubrimiento debe estar dopado con impurezas

3) El método se limita a la reaccion de reduccion y a los polimeros de vinilo.

iii) No Obvio 3: No hay un numero finito de soluciones predecibles
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Esta solicitud acaba de divulgar decenas de clases de polimeros y cientos de especies de
polimeros en soluciones que no se predicen en D2 (US2014173889). Ademas, estas
numerosas soluciones en esta solicitud NO son exhaustivas, y no existe un namero finito de
soluciones predecibles que un experto en la materia pueda predecir sin dificultad.

iii) No Obvio 4: No hay motivacion razonable para combinar o modificar la técnica anterior
Aparte de las ensefianzas del documento D2 (US2014173889) que se alejan de esta
aplicacion y del laberinto de infinitas soluciones que no son exhaustivamente predecibles,

una persona experta en baterias de iones de litio no tendria ninguna motivacion razonable

para combinar o modificar la técnica anterior en el campo de la produccion de polimeros a

granel. Es como decir que sélo porque uno puede moverse caminando, entonces es obvio
resolver el traslado de Toronto, Ontario a Bogota, Colombia caminando solo.
Finalmente, la invencion pertenece a la industria quimica, un campo similar al farmacéutico

que requeriria un analisis de “Evidente de probar” segun Sanofi, en el parrafo 68:

En areas de actividad donde los avances se logran a menudo mediante la experimentacion,

podria ser apropiada una prueba de "obviedad al intentar". En tales areas, puede haber

numerosas variables interrelacionadas con las que experimentar. Por ejemplo, algunas

invenciones en la industria farmacéutica podrian justificar una prueba de "obviedad al

intentar”, ya que pueden existir muchas estructuras guimicamente similares que pueden

provocar diferentes respuestas bioldgicas y ofrecer el potencial de avances terapéuticos

significativos.

1c) D3 con respecto a la reivindicacion 130 sobre novedad: D3 (SU767128) ensefia CONTRA

esta Aplicacidbn que necesita reactivos dafiinos A)-E), v que funciona solo para 1 tipo de

polimero.

CARACTERISTICAS ESENCIALES D3
Un sistema para realizar una reaccion Un sistema para realizar una reaccion
electroquimica para producir polimeros, el electroquimica
sistema comprende: (Implicito dentro del proceso Reiv. 1)
un reactor electroquimico Reactor electroquimico
(Col. 3, lineas 35-56)
un tanque de reactivos para el almacenamiento Tanque de reactivos
de reactivos; (Col. 3, lineas 35-56)
un tanque de mezcla para recibir y mezclar los Tanque de mezcla
reactivos con solucion electrolitica (Col. 3, lineas 35-56)
un separador de sélidos para recibir los polimeros un separador de solidos
que se van a procesar adicionalmente para (Col. 3, lineas 35-56)
eliminar las impurezas de los polimeros

Para que se considere que no es una novedad, todas las caracteristicas mencionadas en las

reivindicaciones deben encontrarse en la referencia citada. Sin embargo, esto no sucede
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cuando la columna 3, lineas 35-56, no contiene el tanque de reactivos, el tanque de mezcla

ni el separador de solidos. Cabe destacar que dicho separador no es un separador de

solidos, sino que separa el anolito v el catolito:

OneiTel MOKHO MPOBOAHTL B CICK/IAHHOM HIH o

TehIOHOBOM PEaKTOPe, B KOTOPOM AHOIMT MOKET
GBITh OTHENEH OF KATONMTA CTEKAHHBIM TOPHCTBIM
HIbTPOM HNM B peakTope HepasMefeNHoro THna.

Los experimentos pueden realizarse en un

reactor de vidrio o teflén, en el que el anolito

Cathode _ Anode
puede separarse del catolito mediante un T 8
ES
filtro poroso de vidrio, 0 en un reactor no + =8 _
o
L
separado.

Iorn) Transport

En particular, un "separador de polimero"

en D3 significa que el separador est4 hecho |  Diagram of a battery with a polymer %’

separator

de polimero, NO que separa el polimero. -

https://en.wikipedia.org/wiki/Separator (el
ectricity)

I) D3 (SU767128) no cumple con la limitacion de la reclamacion de 1) simplificacion del
reactivo; 2) equipo de reaccion y 3) control del proceso, 4) procedimientos, etc.

i) D3 (SU767128) no reconoce problemas no resueltos de la aplicacion, es decir, 1)
problemas con estos reactivos; 2) limitaciones en las especies de polimeros; 3) qué reactivos
se deben usar para otros polimeros

iii) Estas no son obvias, sin satisfacer 1) la prueba de obviedad completa, 2) cuando la
invencion reivindicada se considera como un todo, la referencia no revela limitacién, 3) no
hay un namero finito de soluciones predecibles, 4) sin una motivacién razonable para

combinar o modificar la técnica anterior, y no era “obvio de intentar”.

Esta es una gran diferencia con respecto a las reivindicaciones 130, 132, 185y 191 a 196 de
esta solicitud.

i) Caracteristicas diferentes 1: Reactivos hostiles de D3 A)-E)

D3 (SU767128) revela especificamente “The reactor with the reaction mixture comprising

peroxide compound, monomer and perchlorate salt was closed with a stopper fitted with

electrodes.”
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En particular, el reactor para D3 utiliza compuestos de peréxido y percloratos; ademas de
estos, el D3 también especifica limitaciones técnicas por tener que utilizar otros materiales.

De hecho, la diferencia entre esta aplicacion no se limita a lo anterior, abarcando A)

Percloratos, B) Compuestos de peréxido (incluidos peréxidos de hidrégeno y persulfatos,

C) acido sulfurico, D) acido fosférico, E) Hierro, iones ferrosos (Fe2*) e iones férricos (Fe3*)

y asi sucesivamente, citando:

A) Percloratos

El uso de soluciones acuosas de perclorato como disolvente conduce a la activacion quimica
del acrilonitrilo, ...

LlCl04, NACZO4, KCl04, Ba(Cl04)2, CCL(CZO4)2, ST(Cl04)2

B) Compuestos de peroxido

El compuesto de peroxido utilizado son perdxidos inorganicos solubles, como H.O,,

persulfatos de metales alcalinos y amonio Na;S;0s, K25:0s, (NH4)25:0s...

Ejemplo 1. En 100 ml de agua destilada, se disuelven 50 g de perclorato de bario, 0.075 | de

persulfato de amonio...

Ejemplo 2. En 100 ml de agua destilada, se disuelven 60 g de perclorato de magnesio y 0.20

g de peroxido de hidrégeno...

EJEMPLO 3. En 100 ml de agua destilada, se disuelven 87 g de perclorato de calcioy 0.01 g

de persulfato de sodio...

C) Acido sulfurico

La presencia de BaSO4, CaSO,4, SrSO, en el sistema acelera el proceso de polimerizacion.

D) Acido fosforico

Sin embargo, el uso de altas densidades de corriente requiere la union de iones de hierro en

exceso a sales de fosfato mediante fosfatos o acido fosforico.

E) Hierro, iones ferrosos (Fe?*) e iones férricos (Fe3")

La esencia de los procesos involucrados en este proceso es la siguiente. Cuando ocurre la
polarizacion anddica del electrodo de acero, se produce la reaccién de ionizacion:

Fe-2e—>Fe?"
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Los iones de hierro ferroso resultantes son el agente reductor del compuesto de peréxido.
Fe2*+ROOR->Fe**+RO+RO
Como resultado de la reduccion del peroxido mediante una mecanizacién de un electrén, se

forman radicales libres, iniciando el proceso de polimerizacién.

Segun la ecuacién de reaccién anterior de D3, este ni siquiera es un catalizador que no
afecte la reaccion general, sino que participa directamente en la reaccion quimica.

Para esta aplicacion, los puntos A)-E) se simplifican, reemplazando los percloratos de A)
por cloruro de sodio, como

La reaccidon de polimerizacion electroquimica puede representarse mediante la siguiente
ecuacion general como la Ecuacién 1:

ITones conductores

A+ B Electricidad P+H

Ecuacién 1

Any species that can provide mobile ions for conduction:
) Salt (Sodium chloride/table salt), organic salt (sodium
Conducting lons palmitate/common soap), ionizable molecule (Hydrochloric acid),

or ion exchange membrane

—
. ﬂ h
> >

Polimerizacion
Voltaje aplicado in situ

HO H —H,0

lones conductores

Tabla 10 Ejemplos comunes y materiales de partida

1 2 Productos

H H Polietileno (PE)

H CH3 Polipropileno (PP)

H Grupo fenilo Poliestireno (PS)

H OH Alcohal polivinilico (PVOH)

H Cl Cloruro de polivinilo (PVC)

H Nitrilo Poliacrilonitrilo (PAN)

H COOH Poliacrilato (PAK)

H Vinilo Polibutadieno (caucho sintético
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—
L ﬂ )
> >

Polimerizacion
Voltaje aplicado in situ

HO H —H,0

lones conductores

Ecuacion 3

Tabla 13 Reacciones especificas de polimerizacién por adicién

Sustituyente | 1-8 Polimero P 1-6 Reactivos
s de rama 68-1 Material A 68-2 Material B
Acrilonitrilo PAN  poliacrilonitrilo 3-Hidroxipropionitrilo -

m e

1-Hidroxipropionitrilo
H

A
>

HO
2-propenenitrilo

M

A\

= CH,

i) Diferentes caracteristicas técnicas 2: D3 (SU767128) no divulga el equipo de reaccion en
esta solicitud

El método D3 (SU767128) no describe ningln equipo. En comparacion con el método D3
(SU767128) y los métodos convencionales, la reivindicacién 130 limita ain mas el sistema
aincluir al menos un tanque de reactivos para almacenarlos; al menos un tanque de mezcla
para recibir y mezclar los reactivos con la solucion electrolitica; y al menos un separador de
sOlidos para recibir los polimeros que se procesaran posteriormente para eliminar las
impurezas.

El tanque de reactivos evita la alimentacion prematura de reactivos en exceso al reactor,
gracias a su asignacion flexible segun la cantidad necesaria. Esto evita el desperdicio de

reactivos y permite reducir el tamafio de los reactores, lo que reduce los costes y el impacto
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ambiental. El tanque de reactivos también permite escalar la reaccion a una planta quimica,
sin limitarse a la escala de laboratorio en D3.

El tanque de mezcla premezcla los reactivos y la solucion electrolitica, a la vez que

proporciona un amortiguador contra las perturbaciones aguas arriba. Especialmente en

la produccién industrial, el método de mezcla in situ, es decir, mezclar los reactivos a

medida gue reaccionan, no seria suficiente y, por lo tanto, no se alcanzaria la mezcla

adecuada necesaria para la reaccion.

El separador de sélidos de la reivindicacion 130 puede automatizar la separacion y el
procesamiento de sélidos. El método convencional se basa en la separacion manual, que es
costosa, poco eficiente, poco fiable y no escalable.

Por las diferentes caracteristicas técnicas anteriormente descritas, el equipo antes
mencionado no es un equipo convencional para una persona en la técnica de la
electroquimica, con funciones no bésicas de dicho equipo, todas ellas opciones no
convencionales para una persona en la técnica.

Como tal, la reivindicacién 130 implica una caracteristica técnica significativa y una
mejora sustancial, lo que implica una actividad inventiva.

Sobre la base de que la reivindicacién 130 implica pasos inventivos, las reivindicaciones
dependientes 132 a 182 también implican pasos inventivos.

Ademas, las caracteristicas técnicas adicionales de las reivindicaciones dependientes 132 a
182 implican por si mismas actividades inventivas:

Las reivindicaciones 132 a 156 se refieren a diversas combinaciones unicas y no
convencionales de configuraciones de tuberias y equipos.

Las reivindicaciones 157 a 182 involucran varias combinaciones Unicas, flexibles y no
convencionales de sistemas de control.

i) Diferentes caracteristicas técnicas 3: D3 (SU767128) no revela el método de control de
proceso de esta solicitud

D3 (SU767128) resuelve un problema diferente al de la reivindicacion 183, donde D3
(SU767128) no describe el método de control del proceso. Para el sistema D3 (SU767128),

el método convencional es el control manual del proceso a escala de laboratorio, no un

sistema de control de proceso automatizado y programado.

La reivindicacion 183 describe un sistema de control de procesos muy flexible. Con un

capital limitado, puede reducirse al sistema de control minimo. Con un capital mayor o
requisitos de produccion mas estrictos, permite aumentar el control del proceso para

fortalecer la estabilidad y el control de calidad. La mejora sustancial incluye el uso del
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sistema de control de procesos minimo para optimizar la relacion coste-beneficio, pero
permite afiadir mas elementos al sistema de control de procesos para proporcionar mayor

estabilidad. Esta aplicacion también implica la combinacién de varios elementos de

control de procesos, algo que no solo estd ausente en D3 (SU767128), sino también en el

método convencional.

Por tanto, partiendo de la base de que la reivindicaciébn 183 implica caracteristicas
técnicas significativas y una mejora sustancial, la reivindicacion 183 implica pasos
inventivos.

Sobre la base de que la reivindicacién 183 implica pasos inventivos, las reivindicaciones
dependientes 184 a 185 también implican pasos inventivos.

Ademas, las caracteristicas técnicas adicionales de las reivindicaciones 184-185 implican
ademas pasos inventivos por si mismas:

- La reivindicacion dependiente 184 implica un control en cascada entre los equipos de
aguas arriba y aguas abajo para evitar un control excesivo, pero reduce las perturbaciones
y el control ineficiente contra demasiados equipos puente.

- La reivindicacion dependiente 185 implica un control en cascada entre equipos paralelos
para evitar que errores de una sola corriente provoquen accidentes en el sistema, pero al
mismo tiempo proporciona una referencia de respaldo para ahorrar costos de control del
sistema.

i) Problema no resuelto 1: Problemas con los reactivos peligrosos del D3

Para D3, A) Percloratos, B) Peréxidos (incluidos perdxidos de hidrégeno y éacido

persulfdrico), C) Acido sulfirico, D) Acido fosférico, E) Hierro, iones ferrosos (Fe?*) e iones

férricos (Fe3), entre otros, son téxicos, corrosivos, explosivos y de alto costo. Ademas,

estan sujetos a fuertes sanciones estatales debido a numerosos problemas.

En comparacion con D3 (SU767128), esta aplicacion resolvid estos problemas:

A) Para percloratos

Una gran diferencia entre el D3 (SU767128) y esta aplicacion son los percloratos. Por
ejemplo, el perclorato de sodio (NaClO,) es toxico, inflamable, explosivo y costoso. Por otro
lado, el cloruro de sodio (NaCl) es una sal comestible que incluso se puede encontrar en la
cocina.

El problema de los percloratos se resume en el siguiente articulo introductorio:

Sistemas Organicos  Afectados: Endocrino (Glandulas vy Hormonas)...

Los percloratos son sales incoloras gue no tienen olor. Hay cinco sales de perclorato que se
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fabrican en grandes cantidades: perclorato de magnesio, perclorato de potasio, perclorato

de amonio, perclorato de sodio v perclorato de litio. Las sales de perclorato son sélidos gue

se disuelven facilmente en agua. Los efectos sobre la salud de las sales de perclorato se

deben al perclorato mismo y no al otro componente (es decir, magnesio, amonio, potasio,

etc.). Un lugar donde el perclorato ocurre de forma natural es en los depdsitos de salitre en

Chile, donde el salitre se utiliza para fabricar fertilizantes. En el pasado, los Estados Unidos

usaban mucho de este fertilizante en plantas de tabaco, pero ahora se utiliza muy poco. Los

percloratos son quimicos muy reactivos que se usan principalmente en explosivos, fuegos

artificiales y motores de cohetes. El cohete impulsor sélido del transbordador espacial es

casi 70% perclorato de amonio. Los percloratos también se usan para fabricar otros

productos quimicos.

https://wwwn.cdc.gov/TSP/substances/ToxSubstance.aspx?toxid=181

Ademas, se adjunta una noticia sobre una decision judicial que dictamina que la

contaminacion por perclorato debe regularse:

Un tribunal federal de apelaciones fallé el martes que la Agencia de Proteccion Ambiental

(EPA, por sus siglas en inglés) debe reqular el perclorato, revocando una reduccion de

reqgulaciones de la era Trump sobre un contaminante del agua potable relacionado con el

daio cerebral en los infantes...

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de

Columbia fallé por unanimidad...

"El tribunal fall6 que la EPA debe reqular el agua potable contaminada con perclorato

porque la agencia habia encontrado que representa un riesgo para la salud de millones

de estadounidenses,” ... "La EPA ahora debe emitir un estandar de aqua potable para este

contaminante generalizado y peligroso."

El perclorato se ha utilizado en los EE. UU. durante décadas, especialmente por las industrias

militares y de defensa. Se encuentra cominmente en municiones, fueqos artificiales, cerillos

y bengalas. El perclorato proveniente de escorrentias contamina el agua potable de hasta

16 millones de estadounidenses...

La exposicion al compuesto puede dafiar el desarrollo de fetos y nifios, y causar una

disminucidon medible en el coeficiente intelectual (Cl) en recién nacidos... El perclorato dafia

el desarrollo humano al interrumpir el funcionamiento de la glandula tiroides.

... N0 todos los estados habian establecido limites sequros, vy el perclorato era uno de los

productos quimicos mas problematicos en el agua potable.
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https://kitchener.citynews.ca/2023/05/09/court-epa-must-requlate-perchlorate-

contaminant-in-water/

Se puede obtener otra comprensién intuitiva comparando datos numeéricos:

- Segun la EPA (Agencia de Proteccién Ambiental de EE. UU.), el valor umbral de seguridad
para los percloratos de sodio NaClO4 es de 0,0007 mg/kg/dia:
https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2014-

03/documents/ffrrofactsheet contaminant perchlorate january2014 final.pdf

Suponiendo que el solicitante Hui Huang Hoe pesa 70 kg, Hui Huang solo puede ingerir un
maximo de 0,0007 mg/kg/dia* (70 kg = 0,049 mg de NaClO,). Por otro lado, la ingesta diaria
recomendada por la OMS de cloruro de sodio es de un méximo de 5 g/dia = 5000 mg/dia:

https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3082

Basandose en la dosis para estimar la diferencia de toxicidad, el perclorato de sodio (D3)

es mas venenoso/peligroso que el cloruro de sodio (esta aplicacion) jpor la friolera de
5000/0,049 = ~100 000 veces!

En cuanto a inflamabilidad y explosividad, los percloratos de D3 (SU767128) estan
designados como productos quimicos peligrosos, regulados, por ejemplo, como parte del
Reglamento de Transporte de Mercancias Peligrosas (SOR/2001-286), entre otros:

https://laws.justice.qgc.ca/eng/requlations/SOR-2001-286/page-31.html

Especie Seguridad

Esta solicitud : Cloruro de Sodio, NacCl Sal de mesa, segura y comestible

NUmero de Oxidacion : -1

Na*™Cl

D3 (SU767128A1) |dentificador: UN1502

Perclorato de Sodio, NaClO,4 Clase 5.1 (Sustancias oxidantes)
NUmero de Oxidacién : +7 |C|)
O=Cl-O" Na*
@)

D3 (SU767128A1) Identificador: UN1489

Perclorato de Potasio, KClO,4 Clase 5.1 (Sustancias oxidantes)

D3 (SU767128A1) Identificador: UN1447

Perclorato de Bario, Ba(Cl0,4)» Clase 5.1 (Sustancias oxidantes)

6.1 (Sustancias toxicas)

D3 (SU767128A1) Identificador: UN1455

Perclorato de Calcio, Ca(Cl0,)- Clase 5.1 (Sustancias oxidantes)
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D3 (SU767128A1) Identificador: UN1508

Strontium Perchlorate, Sr(Cl04), Clase 5.1 (Sustancias oxidantes)

B) Para compuestos de peroxido
Los compuestos de peroxido presentan diversas desventajas, como su explosividad,
inflamabilidad y peligrosidad para el cuerpo humano, entre otras. El siguiente articulo

trata sobre peroxidos y cita lo siguiente:

Un peroxido es un compuesto quimico que contiene un enlace simple de oxigeno-oxigeno
(R-O-0-R). Los dos peligros mas graves asociados con los perdxidos son los incendios y las
explosiones cuando se exponen al calor, al impacto o a la friccion. La descomposicion de los
peroxidos puede iniciar reacciones de polimerizacion explosiva. Los peroxidos también

pueden oxidar tejidos humanos, algodon y otros materiales.

Muchos disolventes y productos quimicos pueden formar perdxidos con el tiempo debido a
la oxidacion al exponerse al aire, lo que da lugar a incendios y explosiones inesperados. Estos
productos quimicos que forman peroxidos pueden representar un peligro significativo, ya
que la concentracion de peroxidos aumenta con la exposicion prolongada al aire. Debido a
su reactividad, incluso pequefias cantidades pueden interferir con los experimentos al oxidar

reactivos o dafiar material biologico.

https://drs.illinois.edu/Page/SafetyLibrary/PeroxideFormingChemicals

Los peroxidos inorganicos mencionados H,0,, persulfatos de metales alcalinos y
persulfatos de amonio (Na»S,0g, K2550g, (NH4)25-,0g) En D3 se enumeran todos los
productos guimicos peligrosos:

https://drs.illinois.edu/Page/SafetyLibrary/PeroxideFormingChemicals

Species Safety
D3 (SU767128A1) : Identificador: UN2014, UN2015
Peroxido de hidrogeno Clase 5.1 Sustancias oxidantes
H,0, Clase 8 Corrosivos
D3 (SU767128A1) Identificador: UN1505
Persulfato de amonio Clase 5.1 Sustancias oxidantes
Na,S,0g
Persulfato de potasio Identificador: UN1492
K»550g Class 5.1 Sustancias oxidantes
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Persulfato de amonio Identificador: UN1444

(NH4)»S,0¢g Clase 5.1 Sustancias oxidantes

C) Para el acido sulfarico

El &cido sulftrico es un acido fuerte bien conocido, cuyos peligros estan bien establecidos.

También esta catalogado como sustancia quimica peligrosa:

https://drs.illinois.edu/Page/SafetyLibrary/PeroxideFormingChemicals

Especies Seguridad
D3 (SU767128A1) : Identificador : UN1830, 1831, 1832
Acido sulfurico Clase 8 Corrosivos

H>504 Clase 6.1 Sustancias toxicas

Ademas, el acido sulfarico es un precursor de drogas ilicitas y esta sancionado, incluida la
Ley de Sustancias y Drogas Controladas (S.C. 1996, c. 19): https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-38.8/page-14.html#SOR361-2

PRECURSORES DE CLASE B
e Acetona
e Ether Etilico
e Acido clorhidrico
e Metil etil cetone
e Acido sulfarico

e Tolueno

D) Para el &cido fosforico
Al igual que otros componentes de D3, el acido fosférico esta catalogado como sustancia

guimica peligrosa: https://drs.illinois.edu/Page/SafetyLibrary/PeroxideFormingChemicals

Species Safety
D3 (SU767128A1) : Identificador : UN1805
Acido Fosforico 8 Corrosivos

H3PO,

E) Para el hierro, iones ferrosos (Fe?*) e iones férricos (Fe®*)
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Ademas de ser el quinto, sexto y séptimo componente de D3, los iones ferrosos (Fe?*) y los

iones férricos (Fe®*) son peligrosos, segun el articulo:

El hierro puede afectar negativamente a los macroinvertebrados al reducir la calidad y la

estructura del habitat y al limitar el acceso a la comida (Linton et al. 2007)...

En escenarios de exposicidn a minas no acidas, la toxicidad en el salmdén del Atlantico (Salmo

salar) se asocié con un aumento en la acumulacién de hierro en las branquias, alteracién de

la respiracion, interferencia con el intercambio de gases, fusion de las laminas branquiales,

separacion de la capa epitelial externa y/o necrosis del epitelio lamelar (Peuranen et al.
1994: Dalzell y MacFarlane 1999: Teien et al. 2008)...

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-

substances/federal-environmental-quality-quidelines-iron.html

https://www.federalreqgister.gov/documents/2005/03/04/05-4275/integrated-risk-

information-system-iris-announcement-of-2005-program-request-for-information

Con base en lo anterior, los materiales en D3, incluyendo A) Percloratos, B) Perdxidos

(incluyendo peréxidos de hidroégeno y acido persulfurico), C) Acido Sulfirico, D) Acido

Fosforico, E) Hierro, lones Ferrosos (Fe,+) e lones Férricos (Fes+), etc., son todos

VENenosos, corrosivos, explosivos v de alto costo. Ademas, los materiales A)-E) en D2,

debido a diversas razones, incluyendo su uso para fabricar bombas, armas militares o

drogas, hacen que la posesion de estos materiales esté estrictamente sancionada por los

estados y sea dificil de obtener. Mientras que esta aplicacidn proporciona un material que

resuelve todos los problemas anteriores, como las sales de mesa en esta aplicacion, que

son muy faciles de obtener (y sequras), solucionando los problemas de los materiales

dificiles de obtener.

Asi, debido a los diferentes temas, la solucion de diferentes problemas, las diferentes
caracteristicas técnicas y la no obviedad, la reivindicacion 130 implica caracteristicas
sustanciales y una mejora significativa y, por lo tanto, la reivindicacion 130 implica pasos
inventivos.

Dado que la reivindicacion 130 implica actividad inventiva, las reivindicaciones
dependientes 132 a 182 que se refieren a la reivindicacion 130, directa o indirectamente,
también implican actividad inventiva. Incluso si la reivindicacion 130 no implica actividad
inventiva, es falso que las reivindicaciones dependientes 132 a 182 no deban implicar

actividad inventiva, ya que cada una de ellas limita ain mas las caracteristicas técnicas del
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sistema de produccion de polimeros electroquimicos y otras caracteristicas técnicas, por lo
gue deben analizarse por separado.

La reivindicacion 183 limita aln mas las caracteristicas de dicho sistema de control de
procesos. Para la caracteristica técnica mencionada, el control de avance, el control de
retroalimentacion, el control en cascada, el control de relacién, el control de rango dividido,
el control de seleccion de anulacion y el indicador/alarma pertenecen al campo de la
ingenieria de control de procesos, un campo distinto de la electroquimica. La actividad
inventiva de la reivindicacién 183 incluye este uso interdisciplinario de la ingenieria de
control de procesos en la electroquimica.

Dado que la reivindicacion 183 implica actividad inventiva, las reivindicaciones 184 y 185
que se refieren a ella, directa o indirectamente, también implican actividad inventiva.
Incluso si la reivindicacion 183 no implica actividad inventiva, es inexacto afirmar que las
reivindicaciones dependientes 184 y 185 no deban implicar actividad inventiva, ya que cada
una de ellas presenta limitaciones adicionales con caracteristicas técnicas adicionales, lo
gue requiere un analisis individual.

F) Todas estas A) -E) Mezcla

De lo anterior, el D3 se impulsa por energia termoquimica, a través de materiales de alta
energia quimica como peréxidos y percloratos. En pocas palabras, el D3 mezcla
percloratos, peroxidos, etc., en altas concentraciones, lo cual es un verdadero polvorin.
Ademas de los percloratos, la explosividad de los peréxidos también se analiza en el articulo

introductorio:

El peroxido de hidrogeno puede sufrir una descomposicion violenta en presencia de trazas
de ciertos metales cataliticos (por ejemplo, Fe, Cu y Cr) o sus sales..
Peligros similares estan asociados con peroxidos inorganicos y persales. Los persulfatos son
altamente reactivos y pueden encenderse al entrar en contacto con metales. Los
compuestos perhaldégenos son extremadamente sensibles a los golpes y deben evitarse a
menos que sea absolutamente necesario. Los compuestos perhaldégenos pueden reaccionar
con acidos (especialmente acidos organicos) para producir acido perclorico casi anhidro, un
compuesto extremadamente peligroso.
Los peré&cidos son poderosos agentes oxidantes, y reaccionan de manera exotérmica con
sustancias facilmente oxidadas.

Los perdxidos, al entrar en contacto con compuestos inorgénicos de cobalto y cobre, hierro

0 compuestos de hierro, acetona, sales de Oxido metdlico, y acidos o bases, pueden
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reaccionar con una descomposicion rapida y descontrolada de los peréxidos, lo que conduce
a incendios y explosiones...

No permita que los perdxidos entren en contacto con hierro o compuestos de hierro, cobalto

0 cobre, sales de 6xido metalico, acidos o bases, 0 acetona.

Los peréxidos organicos son muy sensibles a la contaminacién (especialmente compuestos

de metales pesados, sales de 6xido metalico, materiales alcalinos incluyendo aminas, acidos

fuertes, v muchas variedades de polvo v suciedad). Esto puede iniciar una descomposicion

rapida y descontrolada de los perdxidos y provocar un posible incendio o explosion...

https://safety.fsu.edu/safety manual/supporting docs/Peroxides%20in%20depth%20disc

ussion.pdf
G) Comparaciones de calculos de energia quimica

A continuacion, realicemos una comparacién muy directa de datos de energia quimica, que
puede realizarse calculando la siguiente "Reaccion de Energia Libre Estdndar"” de cloruros
que reaccionan para formar percloratos:

NaClO4—NaCl+ 205,
Basado en principios termodinamicos, si la energia libre estandar de reaccion es menor que
cero  (AG%eaction<0) , Los percloratos reaccionarian espontaneamente para formar cloruro
de sodio. Los siguientes son datos de formacion de energia libre de Gibbs estandar para

NaCl, 0,and NaClOy:

Especie Energia Libre de Gibbs de formacion
NaCl04 AG? yacio, = —254.34536 %
Nacl AGO yac = —384.04936 %
Oz AG2, =0 %

Utilizando la energia libre estandar de formacion para calcular la energia libre estandar de
reaccion para NaClO,—NaCl +205:
0 — 0 0 0
AGReaccion = BGf nact + 206G o, — AGE Nacio,

k
= —384.04936 + 2(0) — ( —254.34536) = —129.7o4m—{)l <0

De lo anterior, debido a que la Energia Libre Estandar de Formacién es menor que cero (
AG%eacion<0) , esto significa que los percloratos tienen mas energia para liberarse como

cloruro de sodio.
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Ademas, esta energia de 129,7 ki/mol no es despreciable, por la reaccion de 1 carga (n=1)
asociada con el ion sodio y el ion cloruro, el “potencial de electrodo estandar” se puede

calcular a partir de la constante de Faraday (F = 96485 C/mol):

0

AG i
AGgeaCtion = —nFEO=EC = %

Esto significa que los propios percloratos pueden aportar un potencial de electrodo

estandar adicional a la reaccion de polimerizacion:

kj
EO _ AG%escomposition _ _129704W > 1000 ]/k] =1344V
B nF B 1 % 96485 C/mol -

El potencial de electrodo estandar de una pila de combustible de metanol es de 1,213V, es

decir, el metanol se convierte en dioxido de carbono para proporcionar energia:

3
CH30H + 502—>C02 + 2H20

El potencial de electrodo del perclorato de sodio es incluso mayor que el de 1,213 V de la
pila de combustible de metanol. Esto significa que el propio perclorato transporta energia
para la reaccion. Para colmo, esta es solo la energia parcial suministrada por los

percloratos, y no incluye la energia que podrian suministrar otros materiales, como

Reaccion de especies Potencial Estandar de electrodo, V
H,0, + 2H* + 2e—=2H,0 1.776
$,05~ + 2e—>2505~ 2.010
Fe(s)>Fe?* + 2e~ 0.44
Fe3* + e >Fe2* 0.77

i) Problema no resuelto 2): Limitaciones en las especies de polimeros y 3) ;Qué reactivos

se deben utilizar para otros polimeros?
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HoH T
/C:C\ _—> ‘[‘C—‘C—]‘
NH C=N A) Perchlorates | "
B) Peroxides H C=N
Acrylonitrile C) Sulphuric Acid Polyacrylonitrile
D) Phosphoric Acid

E) Iron, Ferrous and Ferric lons

(o]
O
OH
HO/\/ HEC\OJLO/CHS -5 /‘k /OH
n n o o n HC
n

Material A: Material B: Polymer P: By-Product H:
Ethylene Glycol Dimethyl Carbonate Polyethylene Carbonate ~ Methanol
|

Chemical Wastes Spent/Common Compostable Plastics Fuels
Solvent

D3 revela los 5 tipos de especies necesarias para producir poliacrilonitrilo, ¢qué pasa con
todas estas otras especies (clases 10s y polimeros 100s) en esta aplicacion?

Las reacciones quimicas son especificas y estas cinco combinaciones muy arcanas pueden
funcionar para el poliacrilonitrilo en D3, pero dicha catélisis es altamente especifica y no se
puede aplicar a todos estos otros polimeros.

No se puede deducir de D3 qué otros reactivos se deben utilizar para todos estos otros
mondmeros y polimeros de diferente quimica.

Ademés, D3 no revela el problema resuelto con esta aplicacion, como por ejemplo:

. 1 Bruto
m - . Beneficios
Jj\ . + p Margen
H,N MH HI] v: A | =T
- | 6-7 . 174%
_?C 1:-:' ' ’ %4365/ton
- I A & |
Ay 11,143 -8l
. ’L \I] ’ “*u.f’l‘ " i ?55L'II,-"'.|:||'I
6-2 sl 6-9 i)
51500/ton 6-3 $512/fton

~

$1716/ton

Figura &
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« 1-11 Calor y 1-12 Presion mas suaves, lo que reduce el costo (costo de capital para estos

equipos y costo operativo para la entrada de energia)

e Menos dependencia del 1-13 Catalizador que, a menudo, es costoso y tiene algunos

impactos ambientales

« Integracién con 5-4 Energia renovable existente en lugar del uso de combustibles fosiles

para impulsar la reaccion...

Mas importante adn, el uso del método electroguimico reduce la necesidad de usar 5-3

Productos quimicos basicos reactivos pero peligrosos/toxicos que tienen impactos

ambientales negativos, tal como el reemplazo del 6-3 Fosgeno costoso pero toxico usado de

manera convencional en la produccion de 6-7 Policarbonatos, y el reemplazo del 6-8 Acido

clorhidrico corrosivo por 6-9 Amoniaco, que es menos hostil, pero tiene un precio de venta

superior.

Como otros ejemplos, el método D3 implica un método de reaccidn, pero no implica el

despliegue de un reactor. El método en D3 no requiere soporte de electrodos, el electrodo

no es ajustable, no requiere la instalacidon de un sistema de extraccién de gases ni el

desplieqgue de un sistema de transporte de sélidos. Cabe destacar que la falta de un

sistema de transporte de s6lidos en D3 provoca la caida del sélido a la fase liquida, lo que

resulta en una mayor dificultad para la separacion de solidos.

Ademas, esta solicitud, incluida la reivindicacion 191, implica un despliegue que puede
ensamblarse o desmontarse para reducir los requisitos de transporte e implementacion,
mientras que el método convencional e incluso el D3 no requieren desmontaje, lo que
requiere soldar todo el reactor y luego enviarlo a la planta. Esto dificulta el transporte y la
implementacion.

Por tanto, D3 y la reivindicacion 191 de esta solicitud implican diferentes problemas
resueltos, mientras que la reivindicacion 191 de esta solicitud implica una caracteristica
significativa y una mejora sustancial, y no un método convencional, por lo que la
reivindicacion 191 implica una actividad inventiva.

El método convencional para mantener el reactor electroquimico industrial no implica un
dispositivo de eliminacién de gas ni un sistema de transporte de sélidos, el electrodo no es
ajustable y el soporte del electrodo no es retréctil.

El método convencional implica drenar el fluido de todo el reactor y luego iniciar el proceso
de mantenimiento, lo cual es lento y tedioso (normalmente dura mas de horas). Ademas,

drenar el fluido del reactor afecta considerablemente a los equipos aguas arriba y aguas

61



CAVELIER

ABOGADOS

abajo, lo que requiere el cierre de las valvulas aguas arriba y aguas abajo, lo que afecta a la
mayor parte, si no a la totalidad, de la planta operativa.

D3 no revela un método para mantener el equipo, de hecho D3 utiliza una operacion a

pequena escala para el laboratorio, gue no necesita considerar la operacion a largo plazo,

y convencionalmente se descarta o desmantela después de su uso.

En comparacién con el método convencional, la reivindicacion 195 proporciona un método
de mantenimiento desmontable para reactores electroquimicos. Este método incluye un
dispositivo de extraccion de gases para aumentar la seguridad y un sistema de transporte
de sdlidos para un funcionamiento automatizado. La reivindicacion 195 retrae aun mas el
electrodo hacia arriba en lugar de drenar el fluido por la parte inferior, lo que reduce
considerablemente los costes de mantenimiento a tan solo unos minutos. Ademas, dado
que lareivindicacion 195 implica retraer el electrodo hacia arriba en lugar de drenar el fluido
por la parte inferior, se reducen considerablemente las interrupciones en los equipos aguas
arriba 'y aguas abajo.

iif) No Obvio 1: Falta de Prueba de Obviedad Completa

En primer lugar, la opinion previa sobre obviedad fue concluyente/no fundamentada,
donde la prueba de obviedad fue errénea, contrariamente a lo dispuesto en el caso Apotex
Inc. contra Sanofi-Synthelabo Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 265. Como ejemplo ilustrativo, a)
la persona experta en la materia y b) el conocimiento general comdn no estan bien
caracterizados, sino que se asume que son una persona omnisciente que siempre "sabria la
respuesta”. Cabe destacar que una persona experta en la materia se describe en el caso

Beloit Canada Ltd. contra Valmet Oy:

El técnico habil en la técnica pero sin la méas minima chispa de inventiva o imaginacion; un
paradigma de deduccion y destreza, completamente desprovisto de intuicion; un triunfo del
hemisferio izquierdo sobre el derecho. La pregunta que debe hacerse es si esta criatura
mitica (el hombre en el omnibus de Clapham en el derecho de patentes) habria, a la luz del
estado de la técnica y del conocimiento general comdn en la fecha reclamada de la

invencion, llegado directamente y sin dificultad a la solucién ensefiada por la patente.

Se podria argumentar que un experto en la materia no habria ideado las combinaciones de
soluciones y realizaciones descritas, especialmente las numerosas reivindicaciones de las
paginas 130 a 182 (configuracion de la planta de proceso), 183 a 185 (control de proceso) y

191 a 196 (procedimientos). Cabe destacar que un electroquimico tipico no puede disefiar,
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seleccionar ni combinar un sistema de control tan complejo como el descrito en las paginas

107 a 123y las figuras 49 a 58, lo que implica actividad inventiva:
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ili) No Obvio 2: Cuando la invencion reivindicada se considera en su conjunto, la referencia
no revela limitacién alguna.

Segun los puntos i) y ii) anteriores, al comparar la invencion reivindicada en su conjunto
entre D3 y esta solicitud, las caracteristicas técnicas y el problema resuelto difieren. Cabe
destacar que D3 se basa en la informacion de la solicitud. Por ejemplo, indica que se
necesitan 5 reactivos peligrosos para producir poliacrilonitrilo.

Ademas, considerando la cronologia, es imposible que una técnica anterior de 1978 haya
identificado y resuelto un problema (como los percloratos) investigado por primera vez
en 1997 y finalmente confirmado en 2011:

- La D3 se aplico en 1978 en la ex Union Soviética y finalmente se concedio en 1980.

- En Estados Unidos, incluso la mas temprana conciencia ambiental sobre los percloratos,
recién comenzo a fines de los afos 1990, citando:

https://www.waterboards.ca.gov/drinking water/certlic/drinkingwater/Perchlorate.html

La toma de muestras para perclorato por parte del Programa de Agua Potable del CDHS (el

Departamento de Servicios de Salud de California, que se convirtié en el Departamento de

Salud Publica (CDPH)) comenz6 en febrero de 1997, cuando se detectd por primera vez el

perclorato en los pozos de agua potable en el este del condado de Sacramento, cerca de la

instalacion de la Corporacion Aerojet General, lo que refleja el uso de perclorato de amonio

como propelente sélido para cohetes.

- En 2005, la EPA asigno al perclorato una dosis de referencia oral crénica (RfD) de 0,0007
miligramos por kilogramo por dia (mg/kg/dia):
https://www.federalregister.gov/documents/2005/03/04/05-4275/integrated-risk-

information-system-iris-announcement-of-2005-program-request-for-information

- Fue hasta 2011 que la EPA emitié una determinacion regulatoria sobre los percloratos:

https://www.federalregister.gov/documents/2011/02/11/2011-2603/drinking-water-

requlatory-determination-on-perchlorate

iii) No Obvio 3: No hay un namero finito de soluciones predecibles

Esta solicitud revel6 cientos de soluciones de 130-132-183 y 191-196, que no se predicen
en D3. Ademas, estas numerosas soluciones de esta solicitud NO son exhaustivas, y no
existe un numero finito de soluciones predecibles que un experto en la materia pueda
predecir sin dificultad. Por ejemplo, la configuracién del proceso, el método de control y los

procedimientos no tienen un numero predecible y exhaustivo de combinaciones.
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ili) No Obvio 4: No hay motivacion razonable para combinar o modificar la técnica anterior
Aparte de las ensefianzas de D3 que se alejan de esta aplicacion y del laberinto de infinitas
soluciones que no son completamente predecibles, una persona experta en baterias de
iones de litio no tendria ninguna motivacién razonable para combinar o modificar la técnica
anterior hacia el campo de la produccion de polimeros a granel. Es como decir que, si uno
puede desplazarse caminando, es obvio que se puede trasladar de Toronto, Ontario, a

Bogoté, Colombia, caminando solo.

Finalmente, rechazos similares han sido anulados en apelacion ante CNIPA (China), donde

dicho rechazo puede haber sido copiado de:
5 Wk E B
( 285 2058741 %5 )

HRRTE AR W BRI, RIS T 2025 463 1 11 PRRIORIETE . BT ]
AT

Review Decision

(No. 2058741)

Based on the opinions in the preliminary examination opinion, the rejection decision made by the MNational Intellectual Property Administration on March 11, 2025, is revoked, and the original examination

department will continue the approval

En este sentido, la invencion que comprende un reactor para electroquimico, un proceso
electroquimico y un sistema de reaccion electroquimica de las Nuevas Reivindicaciones 1,
50y 130presenta un inequivoco caracter novedoso frente a las ensefianzas del documento
del arte previo, cumpliendo a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos
en el Articulo 16 de la Decision 486 de 2000.

En este punto, considero relevante mencionar que las Nuevas Reivindicaciones 2 a 49, 51 a
129, 131 a 190 también son novedosas, pues al ser dependientes — directa o
indirectamente- de las Nuevas Reivindicaciones 1, 50 y 130 presentan todas y cada una de

sus caracteristicas técnicas y, por lo tanto, revisten de novedad.
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VIl.  EN CUANTO AL NIVEL INVENTIVO

Ahora bien, ese Despacho considera que la materia reclamada en las reivindicaciones 4, 67
y 131 actualmente presentada carece de nivel inventivo a la luz de la combinacion de las
ensefianzas de los documentos D6 con D7, D2 con D8, y D3 con D6. Particularmente, el
Examinador asegura que la persona normalmente versada en la materia, basandose en las
ensefianzas de dichos documentos, podria obtener de manera evidente las mismas

caracteristicas de las Reivindicaciones 4, 67, 131 actualmente presentada.

Sobre estas objeciones, el solicitante difiere toda vez que considera que las ensefianzas del
arte previo no permiten derivar de manera evidente todas y cada una de las caracteristicas
técnicas esenciales de la invencion, tal como se define en el Capitulo Reivindicatorio

Modificado que se presenta junto con este memorial.

a) D6+D7 a la reivindicacion 4 sobre actividades inventivas:

El D7 no incluye conexién frontal para una forma universal, facil mantenimiento e

implementacion. Ademas, el D7 no puede funcionar por si solo, y no hay motivo para

combinarlo con el D6 debido a la electroforesis y la conexion eléctrica.

i) No hay motivacion para combinar en vista de la electroforesis y la conexién eléctrica

No esta claro por qué una persona con conocimientos basicos en la materia tendria
motivacion o incentivo para modificar D6 por D7. En primer lugar, D6 implica un propdsito

muy diferente al de D7:

Objetivo Descripcion

suspendidos del medio liquido placas

D6 | Recuperacion de los solidos del polimero | Coneccion eléctrica entre las brochas y las

de metal conductores

D7 | Proceso de manufactura de hojas delgadas | Coneccion eléctrica mediante cables

Por un lado, D6 ensefia explicitamente, a diferencia de D7, que la reaccion electroquimica

de D7 no puede modificarse internamente como el mismo dispositivo:

Si una resina polimérica, como el PVC, esta siendo eliminada por el proceso electrolitico y
el agua es el liquido que se hace pasar a traves de la unidad de ultrafiltracion, es necesario

que la emulsién o el latex se repongan desde una fuente externa, como un reactor de
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polimerizacion o un deposito de composicion solido-liquido 42, tal como se ilustra en las

figuras.

Por otro lado, D6 ensefia a diferencia de D7 que la conexion eléctrica es suficiente sin

necesidad de un cepillo:

- G D 2
Solids - Liquid Power Supply
Composition .
Reservair "
18 v,
20 . 34
-42- - . 4
. Ultrofiliration
A Unit
.
40
(S ' f

36—

16

Fig. 1

La celda electrolitica comprende un recipiente, un &nodo y un catodo paralelos o coaxiales
al mismo, estando dicho anodo y catodo conectados eléctricamente a una fuente de

corriente continua externa a la celda.

El &nodo de tambor rotatorio 14 y la silla de catodo 16 estan conectados eléctricamente, a
través de los conductores 18 y 20 respectivamente, a una fuente de corriente continua 22,

que puede ser un rectificador, generador, bateria u otro dispositivo similar.

i) No ensefia la conexidon frontal para una forma universal, facil mantenimiento e

implementacion

Sin considerar la combinacion con D6, la configuracion del cepillo y la placa es diferente a
esta aplicacion, lo que requiere una modificacion significativa para los diferentes problemas
resueltos.

En primer lugar, esto implica diferentes caracteristicas técnicas y la distinta orientacion de
la conexion (lateral o frontal). A diferencia de esta aplicacion del cepillo en la parte frontal

del electrodo, el cepillo para Barrett se aplica lateralmente.

D7 (Conexién por lado) Esta Aplicacion (Conexion por frente)

67



CAVELIER

ABOGADOS

, A?IAER/GAS INLET f;f ) . " -6. L] . .
2 \ H B "
&! '|1 ‘*
G EJ 77 H \ ﬁ’
\
NN
/ NN T+
1 - 4
5’;_\\\ ® Fig.2

Figure 26

Esta es una diferencia significativa, ya que esta aplicacion implica otras formas complejas,
ademas del cilindro giratorio de Barrett, cuya conexion lateral podria no ser viable. Por
ejemplo, podria no ser viable instalar una conexion lateral en configuraciones como el
electrodo de tornillo giratorio, que carece de suficiente superficie lateral para facilitar dicha
conexion eléctrica.

Estas diferentes caracteristicas también implican diferentes problemas resueltos, incluidos:
- En esta aplicacion, el cepillo se puede cambiar facilmente, simplemente alejandolo de la
superficie frontal, incluso con el electrodo en movimiento. D7 no puede, ya que su cepillo
estaba involucrado en el complejo movimiento del eje, lo que requeria detener el electrodo
antes de poder realizar el mantenimiento o el cambio.

- El cepillo de superficie de esta aplicacion funciona para formas universales de electrodos,
no solo cilindricos.

- El cepillo de superficie utiliza menos componentes o piezas moviles, lo que lo hace mas
fiable y facil (y econdmico) de producir en masa. El cepillo Barrett requiere una fijacion
compleja hacia el lateral del electrodo, ademéas de una mayor precision en el tamafio y

ajuste de las piezas, lo que reduce su fiabilidad y dificulta su fabricacién.

b) D2+D8 a la reivindicacion 67 sobre actividades inventivas:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES b2 D8
Reivindicacion 67 - El polimero comprende
El polimero comprende policetona
policetona (Col. 11, linea 59)

D8 no ensenfa la policetona de la reivindicacion 67. En particular, dicha acetona (columna

11, linea 59) NO es policetona:
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The synthesis is carried out by performing 10 voltammetric 55

sweeps at 100 mV/s hetween the equilibrium potential of the
electrolytic solution and -2.8 V/{(Ag*/Ag). The strip is
removed from the cell, rinsed with water for 5 minutes under
ultrasound and then with acetone for 5 minutes, also under

ultrasound, and then dried under a stream of argon.

O M
H3C)kCH3 j n

Acetone Polvketone

Esto se suma al hecho de que D2 no puede funcionar solo y no hay motivacién para

combinar D2 en vista de los diferentes reactivos.

También debe tenerse en cuenta que D8 (US9096766B2) es la misma técnica anterior que
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(57) ABSTRACT

The invention relates 1o a method for forming a polymer film
on a surface that conducts or semiconducts electricity by

La actividad inventiva de las reivindicaciones, en relacién con las mismas técnicas anteriores

citadas, ha sido bien establecida por el Informe de Busqueda Internacional (ISR) y

confirmada ademaés por el Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad (IPRP),

entre otros:
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INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY | International application No.

PCT/MY2020/050012
Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability:
S citations and explanations supporting such statement
1. Statement
Novelty (N) Claims {See below.) YES
Claims None NO
Ihventive step (1S) Claims {See below.) YES
Claims None NO
Industrial applicability (IA) Claims (See below.) YES
Claims None NO
Se hace referencia a los siguientes documentos:

D3: WO 2005-033378 A1 (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE) 14 de abril de 2005
I . Novedad y Nivel Inventivo (Articulo 33(2) y (3) del PCT)

El objeto de la reivindicacién 50 difiere de esos documentos del estado de la técnica D1-D6
en que un proceso para una reaccion electroquimica para producir polimeros comprende:
establecer un diferencial de voltaje entre un electrodo de reaccion y un contraelectrodo;
mezclar al menos un reactivo en una disolucion electrolitica; polimerizar el reactivo,
depositandose el polimero resultante sobre el electrodo de reaccion; y retirar los productos
depositados del electrodo de reaccion. Y no resulta evidente para una persona experta en
la materia a partir de los documentos D1-D6, tomados individualmente o en cualquier

combinacion.

La conclusion de las actividades inventivas, tal como se confirma en ISR, WOs e IPRP,

también se puede visualizar como la Figura 4 en la solicitud de patente:

8]
>
- -
Conventional elerGreen ’@ &
[

R B
E Fgl-
31 =a 5 Advantage?

@ Reliability and Fast
o p Implementation
+ 1=l
3-2 3-3
35
1-7
Mote: This doesn’t work Continuous: Time-saving and low-cost.
for non-conductive solid This works also for non-conductive solid.
Figure 4
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Aparte de lo citado en el IPRP, el objeto de la reivindicacion 50 difiere del estado de la
técnica en que permite la produccién de la mayoria, si no la totalidad, de los polimeros
comerciales, conductores o no; la reivindicacion 130 permite la produccion electroquimica
de polimeros a escala industrial, no solo de pequefias capas delgadas para recubrimiento;
la reivindicacion 183 proporciona métodos flexibles de control de procesos combinatorios
para mantener la planta de produccion operando de forma consistente y rentable; mientras
que las reivindicaciones 191 y 195 proporcionan una forma novedosa de implementar y
mantener el reactor electroquimico, especialmente el reactor electroquimico de la
reivindicacion 1, lo que implica actividades inventivas. Las reivindicaciones 2-49, 131, 186-
190 se refieren a la reivindicacion 1; las reivindicaciones 51-129 se refieren a la
reivindicacion 50; las reivindicaciones 131-182, 192-194, 196 se refieren a la reivindicacion
130; y las reivindicaciones 184-185 se refieren a la reivindicacion 183, por lo que también
implican actividades inventivas.

Por lo tanto, se solicita humildemente que el examinador confirme la decision de la OMPI.
La concesion también apoyaria la implementacion de tecnologias limpias y ecolégicas para
beneficio ambiental y econémico local en Colombia.

c) D3+D6 sobre la reivindicacion 131 sobre actividades inventivas:

Ni D3 ni D6 podrian funcionar por si solos como se indic6 anteriormente. Ademas, D6

ensefia en contra de la combinacién con una reaccion electroquimica:

Es necesario que la emulsion o el latex se repongan desde una fuente externa, como un

reactor de polimerizacion o un depésito de composicion sélido-liquido 42, tal como se

ilustra en las figuras.

Finalmente, el solicitante considera importante resaltar que las demas reivindicaciones
afectadas también son inventivas, al ser reivindicaciones dependientes de forma directa o

indirecta de las Nuevas Reivindicaciones 4, 67, 131.

En consecuencia, el solicitante considera que las reivindicaciones 1 a 190 del capitulo
reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial son inventivas a la luz de lo
divulgado en los documentos del arte previo, ya que la persona normalmente versada en la
materia no habria estado motivada a usar las ensefianzas de dicho documento para llegar
a lainvencion reivindicada, ajustandose asi a los lineamientos del Articulo 18 de la Decision
486.
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VIIl. RESUMEN Y ADICIONALES

Los solicitantes agradecen al examinador por el trabajo de 29 paginas, a pesar de las
objeciones duplicadas que se desvian ain mas de los objetivos del PPH y son contrarios a
los principios de Mottainai. De buena fe también se realizan modificaciones, sin perjuicio
de ello, incluyendo la adicion de etiquetas de referencia a las reivindicaciones, seguin se

desee.

Sin embargo, cabe sefialar que las leyes de propiedad intelectual de Colombia son analogas
al PCT y al PPH de Chile, contra una objecién que se desvia hiperbdlicamente. En materia

de patentabilidad y requisitos como la unidad v la claridad, el Articulo 27 de la Ley 463 de

1998 establece que ninguna legislacién nacional (Colombiana) podra exigir que la solicitud

internacional cumpla con requisitos distintos a los previstos en el Tratado y su Reglamento

ni con requisitos adicionales, y en caso de existir diferencia, se aplicard el analisis més

favorable:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma pdf.php?i=37910

ARTICULO 27. REQUISITOS NACIONALES.

1. Ninguna legislacién nacional podra exigir que la solicitud internacional cumpla, en

cuanto a su forma o contenido, con requisitos diferentes de los previstos en el presente

Tratado y su Reglamento o con requisitos adicionales.

4. Cuando, con respecto a la forma o al contenido de las solicitudes nacionales, la
legislacion nacional prevea requisitos que desde el punto de vista de los solicitantes sean
mas favorables que los que establece el presente Tratado y su Reglamento para las

solicitudes internacionales, la Oficina nacional, los tribunales y cualesquiera otros 6érganos

competentes del Estado designado o que actlen en representacion de éste podran aplicar

los requisitos mas favorables a las solicitudes internacionales en lugar de los otros, salvo si

el solicitante insiste, en que se apliquen a su solicitud internacional los requisitos previstos

por el presente Tratado y su Reglamento.

Por novedad y actividad inventiva, la técnica anterior principal D6 (US4331525) NO

divulga un reactor electroquimico (en cambio, ensefia electroforesis):

D6 (US4331525): Electrophoresis This Application: Electrochemical reaction
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Separation of chemical species by Transformation of chemical species by
application of electric potential application of electric potential
{ Electric Field Epﬂdﬂﬂtiﬂg Tons

Electricity

A+B——— S P+H

! "
Elestrostatic
Force

Equation 1

En particular, D6 ensefia CONTRA la reaccion electroquimica, incluido que su
polimero/solido debe provenir de una fuente externa, por lo que NO PUEDE combinarse

con ninguno de los D3 (SU767128) y D7 (US4193846):

Es necesario que la emulsion o el latex se reponga desde una fuente externa, como un

reactor de polimerizacién o un depdsito de composicion sélido-liquido 42, tal como se

ilustra en las figuras.

D2 (US2014173889) se pronuncia EN CONTRA de esta Solicitud por no retirar los

productos depositados. En particular, contrariamente a la objecion citada que alega que

el Ejemplo 1 de D2 elimina los productos obtenidos, el Ejemplo 1 de D2 en cambio

elimina el gas oxigeno disuelto mediante burbujeo antes de la deposicién, que a) no es

s6lido, b) no se deposita, ¢) no es producto y d) no se elimina mediante un dispositivo de

eliminacion:
CARACTERISTICAS ESENCIALES D2
Eliminar los productos depositados; y separar las Remover productos obtenidos y separar
impurezas de los productos depositados para impurezas
obtener los polimeros. (Ejemplo 1)

Dicho Ejemplo 1 de D2 (US2014173889)
EJEMPLO 1[0071] ...
El O, (g) disuelto se elimind haciendo burbujear N, (g) a través de la disolucion acuosa

antes de la deposicion.

Las otras ensefianzas opuestas de D2 contra esta Aplicacion incluyen:

D2 (US2014173889) Esta Aplicacion
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1) No elimina solidos y ensefia CONTRA la

eliminacion de sélidos.

Las realizaciones de la presente invencion
incluyen métodos para polimerizar
reductivamente mondmeros de base vinilica
sobre la superficie de un electrodo a partir de
una disolucion acuosa, dando como resultado
recubrimientos delgados de electrolito
polimérico solido firmemente unidos a la

superficie del electrodo.

1) Ensefia la eliminacion de solidos

Para el muestreo del 3-5 Deposito de
solidos, especialmente, el 1-8 Polimero,
el 3-5 Depdsito de sdlidos se raspa del
electrodo mediante el uso de un cuchillo

de uso general.

2) Ensefia impurezas para la conductividad.

Para incorporar iones de litio, y de ese modo

inducir la conductividad de iones de litio, el

2) Ensefia a eliminar impurezas de los

productos depositados

El 3-5 Deposito de solidos se recolecta

electrolito polimérico sélido se somete

posteriormente a un remojo en una disolucion

que contiene una sal de litio adecuada, como el

perclorato de litio y el trifluorometanosulfonato

de litio.

luego en un papel de filtro colocado en
el embudo del filtro con un recipiente en
la parte inferior (para recolectar el

filtrado) y se enjuaga cuidadosamente

con agua destilada/desionizada.

3) Limitado Unicamente a reacciones de

reduccion y polimeros de vinilo

los procesos oxidativos que ocurren a

potenciales lo suficientemente positivos como

para inducir dafos en los materiales ...

la polimerizacién electroreductiva directa de

mondémeros funcionalizados vinilicos ocurre a

3) No se limita a la reduccion, mientras

se ensefia la polimerizacién universal.

Puede incluir un catalizador 32-2 Redox,

especialmente, transposicion de
electrones, que funciona facilitando la
transferencia de electrones de las

etapas de reaccion de oxidacion y

potenciales gue no inducen dafio oxidativo

reduccion, tal como triarilaminas y

piridinas.
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Para D3 (SU767128), dicho separador de la Columna 3, linea 35-56 NO es un separador

solido, en cambio separa el anolito v el catolito:

OnbiThl MOXHO MPOBOAHMTE B CTEKIIAHHOM WITH 3

Te)NIOHOBOM peaKTOpe, B KOTOPOM AHOMHT MOMKET
OBITh OTHENEH OT KaTONMTA CTeK/AHHBIM TMOPHCTRIM
dunbTpom unu B peakTope HepaspmeneNHoro THna.

Los experimentos pueden realizarse en un
Cathode Anode

reactor de vidrio o teflon, en el que el

Polymer
Separator

anolito puede separarse del catolito

mediante un filtro poroso de vidrio, 0 en un Ton) Transport
-4 -

reactor no separado.

Diagram of a battery with a polymer *

separator

En particular, un "separador de polimero"

en D3 significa que el separador esta hecho

de polimero, NO que separa el polimero.

->

https://en.wikipedia.org/wiki/Separator (el
ectricity)

D3 no implica mover electrodos y ensefia CONTRA esta Solicitud que necesita un

catalizador y reactivos especificos, incluidos los reactivos dafinos y costosos A)-E), y ii) NO

revela la polimerizacién general, en cambio ensefia CONTRA esta Solicitud que solo se

aplica para un unico polimero especifico:

D3 (SU767128)

sulfarico, D) &cido fosforico y E) iones de hierro, ferrosos y férricos

i) Solo se aplica al poliacrilonitrilo

i) Depende de reactivos dafiinos y costosos, como A) percloratos, B) peroxidos, C) acido

E) Hierro, iones ferrosos v férricos

H H Voltaje Aplicado [ I_Il EI' ]

\ /
n — >
!,C--Cx A) Perclorat l (l3 ? I
p— ercloratos
H C=N B) Peroxidos H C=N
C) Ac_ido Sulfdrico -

Acrilonitrilo D) Acido Fostorico Poliacrilonitrilo

Esta Aplicacion
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1) No depende de reactivos dafiinos y costosos; basta con tener iones conductores
i) Ensefia la polimerizacion universal (mucho mas alla del poliacronitrilo) y mas de 10
clases de polimeros (hacia 33-14 de la Figura 33) y més de 100 polimeros (hacia la
ecuacion 34 y la Tabla 24), todas con aplicaciones comerciales e industriales
Polimeros de adicion:
Polivinilo: PE, PP, PS, PVC,
Teflon, etc
//01 29-1 Tf\\" 29.3 ‘- Polialcanos en general
N ) 294
29-2
fmescfm_dt_lﬂores
A+B Electricidad P+H Figura 29
/, 33-3
33-14
// v 334
/ i m2 K
/ / - —» 335
/ /
/4 33-1 / N 33-6
7-4 Polimeros de 33-8 2 339
condensacion //
 (ej: poliéster, nailon, / 3
\ _policarbonatos) // — | il
) 33-7 < 3310
.//. N T
T -
33-13 — 311
A 33-12
Figura 33

D8 se opone a esta solicitud por su limitacion a los polimeros conductores. Cabe

destacar que D8 US9096766B2 es el mismo estado de la técnica que WO 2005-033378
Al (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE) de 14 de abril de 2005, que se considero

inventiva en el PCT (ISR a través de IPRP):

D2: Procedimiento para formar una
pelicula polimérica sobre una superficie
gue conduce o semiconduce electricidad
mediante electrografiado, superficies

obtenidas y sus aplicaciones.

US 9,096,766 B2
Aug. 4, 2015

(107 Patent No.:
{45) Date of Patent:

IPRP

Se hace referencia a los siguientes
documentos: ...

D3: WO 2005-033378 A1 (COMMISSARIAT
A L'ENERGIE ATOMIQUE) 14 de abril de
2005
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(21)  Appl. No.: 10/573,947 I . Novedad y Nivel Inventivo (Articulo

(22) PCT Filed: Sep. 28, 2004 33(2) y (3) del PCT)

(86) PCT No. [PCT/FR2004/002449

§ 371 (e)(1).
(2), (4) Date:  Apr. 17, 2007

[87) PCT Pub. No.: | WO2005/033378

El objeto de la reivindicacion 50 difiere de

PCT Pub. Date: Apr. 14, 2005 esos documentos del estado de la técnica
(65) Prior Publication Data D1-D6
LIS 20070281 148 Al Dlec, 6, 20007 B en que un prOCESO para una
(30) Foreign Application Priority Data reaccion electroquimica destinada a
[OCt 1, 2003 (FR) coooovoooorororooorerererreeces 03 11491 |

producir polimeros comprende: establecer
un diferencial de voltaje entre un
electrodo de reaccion y un
contraelectrodo; mezclar al menos un
reactivo en una disolucion electrolitica;
polimerizar el reactivo, depositandose el
polimero resultante sobre el electrodo de
reaccion; y retirar los productos
depositados del electrodo de reaccién. Y
no resulta evidente para una persona
experta en la materia a partir de los
documentos D1-D6, tomados
individualmente o en cualquier

combinacion.

En particular, D8 no enseria la policetona de la reivindicacioén 67, donde dicha acetona

(columna 11, linea 59) NO es policetona:

The synthesis is carried out by performing 10voltammetric 55
sweeps at 100 mV/s between the equilibrivm potential of the
electrolytic solution and -2.8 V/(Ag*/Ag). The strip is
removed from the cell, rinsed with water for 5 minutes under
ultrasound and then with acetone for 5 minutes, also under

ultrasound, and then dried under a stream of argon. 60
O M
H3C)‘kCH3 j N
Acetone Polvketone

Cabe destacar que rechazos similares han sido anulados en apelacion ante CNIPA (China),

donde dicho rechazo puede haber sido copiado y pegado de:
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Review Decision

(No. 2058741)

Based on the opinions in the preliminary examination opinion, the rejection decigion made by the Mational Intellectual Property Administration on March 11, 2025, is revoked, and the original examination

2 Wk E B
( 8 2058741 5 )

AR AT L R LA ORI, SIS AR T 2025 453 H 11 UEHRORINISE, FUSAD )
AREETIH R

De buena fe, los solicitantes presentan a la SIC las conclusiones de patentabilidad
pertinentes (unidad y claridad) en Malasia (de donde son originarios los solicitantes),

Sudaéfrica, Nigeria, Irdn y la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI):

SUBSTANTIVE EXAMINATION
CLEAR REPORT - SECTION 30(1)

The Examiner has further reported that the above application complies with the requirements
of the Patents Act 1983 and Patents Regulations 1986. The examination was carried out on
the following application documents:

Description: Pages  1-149 filed on 18 August 2021
Claims: Pages 150-165 (claims no. :1-196) filed on 15November2024
Drawings: Figure 1-75 (sheets no. :1/41-41/41) filed on 18August202'l ---------
postact Pages 1 66 ..................................... iedon 18Augus t 2 021 i
Figure 7 filed on 18August202’l 777777

Notice of Grant will be issued once the application is granted.
En términos de Unidad y otros requisitos, incluida la Claridad, esta Solicitud también

cumple con los requisitos del Articulo 25 de la Decisién N° 486 gue establece el Régimen

Comun sobre Propiedad Industrial, que tiene el mismo alcance que la Regla 13 del PCT vy

el PPH-Chile:

Articulo 27 de la Ley 463 de 1998: Se aplicara el analisis mas favorable

4. Cuando, con respecto a la forma o al contenido de las solicitudes nacionales, la
legislacion nacional prevea requisitos que desde el punto de vista de los solicitantes
sean mas favorables que los que establece el presente Tratado y su Reglamento para

las solicitudes internacionales, la Oficina nacional, los tribunales y cualesquiera otros

drganos competentes del Estado designado o que actien en representacion de éste

podran aplicar los requisitos més favorables a las solicitudes internacionales en lugar

de los otros, salvo si el solicitante insiste, en que se apliquen a su solicitud

internacional los requisitos previstos por el presente Tratado y su Reglamento.
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma pdf.php?i=37910

PCT: Cumple con el requisito de unidad de
invencion (1 Grupo)

Rule 13 Unity of Invention

La solicitud internacional deber4 referirse a
una sola invencién o a un grupo de invenciones
tan vinculadas entre si que constituyan un
Gnico concepto inventivo general (“requisito
de unidad de
invencion”).https://www.wipo.int/pct/en/texts

/rules/r13.html

Mottainai-Malasia: Cumple con el
requisito de unidad de invencion (1

Grupo)

Patents Act 1983: Unity of invention
26. Una solicitud debera referirse a
una sola invencion o a un grupo de
invenciones tan vinculadas entre si
gue constituyan un unico concepto

inventivo general.

PPH-Chile: Cumple con el requisito de unidad
de invencion (1 Grupo)

Reglamento de la Ley N© 19.039, de Propiedad

Industrial:

Articulo 40.- Una solicitud sélo podra referirse
a una invencion. Podra referirse también a un
grupo de invenciones que mantengan la
unidad de la invencion, es decir, relacionadas
de tal manera que entre si conformen un Gnico

concepto inventivo general.

Decision N° 486 que establece el
Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial- Objecion de no unidad:
/6 grupos???

Articulo 25.- La solicitud de patente

s6lo podra comprender una

invencién o un grupo de invenciones

relacionadas entre si, de manera que

conformen un Unico concepto

inventivo.
https://www.comunidadandina.org/

StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf

Sin embargo, se proponen modificaciones (sin perjuicio) de buena fe para satisfacer la

demanda del Examinador. Por tanto, se solicita humildemente que se superen las

objeciones a la concesion de la patente. Esto también reduciria las cargas de trabajo para

el SIC y beneficiaria a Colombia mediante tecnologia verde, citando:

¢un procedimiento que remueve metales
toxicos en aguas contaminadas? La SIC otorga
patente a una problematica medioambiental

https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/un-

Recuperacion de Metales de Relaves

utilizando Reactor elergreen (Medio

Ambiente y Sostenibilidad).

https://www.desdeadentro.pe/2022/09

procedimiento-que-remueve-metales-toxicos-

/perumin-hub-conoce-a-los-15-
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https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2025/02/LAMPIRAN-D37-Patents-Act-1983-Act-291-As-at-30-June-2023-Online-version-of-updated.pdf
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/reglamento-de-la-ley-19-039-de-propiedad-industrial-y-sus-modificaciones77ae67d061ac417e9535abd986bbdff8.pdf?sfvrsn=373e6f42_0
https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/reglamento-de-la-ley-19-039-de-propiedad-industrial-y-sus-modificaciones77ae67d061ac417e9535abd986bbdff8.pdf?sfvrsn=373e6f42_0
https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf
https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC486.pdf
https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/un-procedimiento-que-remueve-metales-toxicos-en-aguas-contaminadas-la-sic-otorga-patente-una-problematica-medioambiental
https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/un-procedimiento-que-remueve-metales-toxicos-en-aguas-contaminadas-la-sic-otorga-patente-una-problematica-medioambiental
https://www.desdeadentro.pe/2022/09/perumin-hub-conoce-a-los-15-proyectos-innovadores-que-pasaron-a-la-etapa-final/
https://www.desdeadentro.pe/2022/09/perumin-hub-conoce-a-los-15-proyectos-innovadores-que-pasaron-a-la-etapa-final/
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en-aguas-contaminadas-la-sic-otorga-patente-

proyectos-innovadores-que-pasaron-a-

una-problematica-medioambiental

Patentes verdes

La normativa aplicable a las patentes en
nuestra legislacion es la Decision 486 de 2000
de la Comunidad Andina de Naciones. Las
patentes se constituyen como el mecanismo de
proteccion de las invenciones, las cuales
pueden ser protegidas por medio de patentes
de invencion o patentes de modelo de utilidad.

https://sedeelectronica.sic.gov.co/publicacione

s/boletin-juridico/boletin/patentes-verdes

la-etapa-final/

Si el Examinador considera que hay cuestiones pendientes que impiden la concesion, se

solicita humildemente que se le dé al Solicitante mas oportunidad de explicarlas o

aclararlas. Los factores y razones que superan las objeciones/observaciones se explicaron

en las secciones previas.

El solicitante present0 la solicitud de SIC, a expensas propias, con la genuina intencién

de beneficiar a Colombia con la invencion. En lugar de invertir en un proceso

prolongado, el solicitante preferiria invertir en reactores/plantas méas ecoldgicos para

beneficiar a Colombia con tecnologia ecoldgica y econdmica:
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https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/un-procedimiento-que-remueve-metales-toxicos-en-aguas-contaminadas-la-sic-otorga-patente-una-problematica-medioambiental
https://sedeelectronica.sic.gov.co/publicaciones/boletin-juridico/boletin/patentes-verdes
https://sedeelectronica.sic.gov.co/publicaciones/boletin-juridico/boletin/patentes-verdes
https://www.desdeadentro.pe/2022/09/perumin-hub-conoce-a-los-15-proyectos-innovadores-que-pasaron-a-la-etapa-final/
https://www.desdeadentro.pe/2022/09/perumin-hub-conoce-a-los-15-proyectos-innovadores-que-pasaron-a-la-etapa-final/

CAVELIER

ABOGADOS

Demo 1: Escala de Laboratorio

Demo 2: Escala Completa

https://www.youtube.com/shorts/ZomraKErns

https://www.youtube.com/shorts/Ge

¢

8-OdzzzlY

En particular, el SIC se esfuerza por contribuir al desarrollo y la implementacion de

tecnologia verde apoyando la innovacién, con un procesamiento acelerado para reducir

el tiempo de procesamiento, citando:

¢un procedimiento que remueve metales
toxicos en aguas contaminadas? La SIC
otorga patente a una problematica
medioambiental

https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/

Elergreen (Canada): Recuperacion de

Metales de Relaves utilizando Reactor

elergreen (Medio Ambiente y

Sostenibilidad).

https://www.desdeadentro.pe/2022/09/pe

un-procedimiento-qgue-remueve-metales-

rumin-hub-conoce-a-los-15-proyectos-

toxicos-en-aguas-contaminadas-la-sic-

otorga-patente-una-problematica-

medioambiental

innovadores-que-pasaron-a-la-etapa-final/

Patentes verdes

invencion o patentes de modelo de utilidad.

La normativa aplicable a las patentes en nuestra legislacion es la Decision 486 de 2000 de
la Comunidad Andina de Naciones. Las patentes se constituyen como el mecanismo de

proteccion de las invenciones, las cuales pueden ser protegidas por medio de patentes de
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https://www.youtube.com/shorts/ZomraKErnsc
https://www.youtube.com/shorts/ZomraKErnsc
https://www.youtube.com/shorts/Ge8-OdzzzlY
https://www.youtube.com/shorts/Ge8-OdzzzlY
https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/un-procedimiento-que-remueve-metales-toxicos-en-aguas-contaminadas-la-sic-otorga-patente-una-problematica-medioambiental
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https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/un-procedimiento-que-remueve-metales-toxicos-en-aguas-contaminadas-la-sic-otorga-patente-una-problematica-medioambiental
https://sedeelectronica.sic.gov.co/noticias/un-procedimiento-que-remueve-metales-toxicos-en-aguas-contaminadas-la-sic-otorga-patente-una-problematica-medioambiental
https://www.desdeadentro.pe/2022/09/perumin-hub-conoce-a-los-15-proyectos-innovadores-que-pasaron-a-la-etapa-final/
https://www.desdeadentro.pe/2022/09/perumin-hub-conoce-a-los-15-proyectos-innovadores-que-pasaron-a-la-etapa-final/
https://www.desdeadentro.pe/2022/09/perumin-hub-conoce-a-los-15-proyectos-innovadores-que-pasaron-a-la-etapa-final/
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https://sedeelectronica.sic.qov.co/publicaciones/boletin-juridico/boletin/patentes-verdes

La tecnologia limpia, ecoldgica y econdémica beneficiaria a Colombia, América Latinay

las Américas en materia de medio ambiente, economia e innovacion:

https://news.profoundimpact.com/2023/10/03/hui-huang-hoe/

Considerando que todas las objeciones/observaciones han sido superadas/abordadas en
esta respuesta de accion oficial, se solicita humildemente que se conceda la solicitud de
patente en SIC.

Tal concesidn o autorizacidn beneficiaria al propio SIC al reducir cargas de trabajo, a la
vez que beneficiaria a Colombia con esta tecnologia ecolégica, econémica,

inventiva/innovadora y que ademas mitiga el cambio climético.
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IX. PETICION

7.1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccion

de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

7.2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que se amerite una
revision adicional, solicito se requiera un examen de fondo adicional de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1.2.2.5.1. del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia

de Industria y Comercio.
X.  ANEXOS

8.1. Capitulo Reivindicatorio modificado conformado por 228 reivindicaciones;

8.2. Pago en linea por concepto de modificaciones voluntarias.
Sefiora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogota
T.P.114.908
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