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RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pié de mi firma, atentamente me permito presentar
respuesta al oficio No. 2667 notificado por fijacion en lista del 6 de marzo de 2009
correspondiente al examen de fondo, para el cual solicite una prérroga el 4 de abril de
2009 y estando dentro del término legal en los siguientes términos:

1. CLARIDAD DE LA SOLICITUD

+ Establece el Oficio que el capitulo reivindicatorio es amplio, repetitivo y no tiene
sustento en la descripcion. Adicionalmente, se objetan algunas expresiones porque

son ambiguas e imprecisazas y no se define el elemento &cido de la composicion.

Presento nuevas reivindicaciones que superan las objeciones en cuanto a claridad. Las
modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio son:

Se configurd una reivindicacion independiente 1 dirigida a la composicién definida
en su sentido mas amplio, las reivindicaciones 11 y 23 (nuevas 8 y 19) son ahora
dependientes de la reivindicacion principal y especifican las modalidades preferidas
de la invencion y, 1a reivindicacién 22 se elimino.

. En la nueva reivindicacion 1 se definen los posibles acidos a utilizar en la
composicién y, en consecuencia, las reivindicaciones anteriores 2 y 4 se eliminaron
del pliego.



. Las reivindicaciones 5, 22 y 27 se eliminaron de tal forma que no se hace referencia

a parametros (pk,) ni al resultado a alcanzar.

Asi entonces, el nuevo pliego reivindicatorio se presenta de forma clara para que una
persona medianamente versada en la materia pueda ejecutar la invenciéon. El pliego
reivindicatorio define inequivocamente la sustancia marcadora por su estructura vy,
ademas, en las reivindicaciones dependientes se da la informacién suficiente para que el
técnico medio seleccione la sustancia marcadora segun la invencién. De igual modo, se
definen claramente los compuestos empleados como acido no acuoso.

En cuanto al producto de petroleo, el solicitante reitera que los tipos especificos de
producto de petréleo no son requisito para la presente invencion siempre que la sustancia
marcadora reaccione con el desarrollador.

En conclusién las nuevas reivindicaciones si cumplen con el requisito de claridad

2. EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Nivel Inventivo

« Kl oficio establece que la solicitud carece de nive! inventivo porque a pesar de tener
la posibilidad de desarrollar un color detectable en la fase orgénica sin necesidad de un
paso de extraccion separado, la utilizacién de &cidos orgéanicos fue sugerida por D1
(WO9967346) y resulta evidente para un técnico medio que un &cido orgénico sea
soluble en fase orgénica, de modo tal que la reaccion se puede dar en el mismo
derivado de petroleo y, afirma que la diferencia técnica en cuanto a la eliminacion del
paso de extraccion no constituye un efecto técnico inesperado con respecto al arte
previo. Concluye el oficio que la combinacion de D1 con D2 (US5145573) llevaria al
técnico medio a desarrollar la composicion reivindicada.

Con el objeto de superar las objeciones por nivel inventivo en vista de las anterioridades
D1 y D2, el solicitante argumenta que la caracteristica técnica clave de la presente
invencion reside en la_ combinacion de la sustancia marcadora especifica y el acido que

puede ser combinado para desarrollar un color detectable en la fase organica sin una

necesidad de un paso de extraccion separado.

De acuerdo con la presente invencién, se desarrolla color o fluorescencia en un sistema
de fase Unica conteniendo un producto de petrdleo sin necesidad de un paso de
extraccion extra. Los procedimientos convencionales para desarrollar una sustancia
marcadora requerian un paso de extraccidn separado con una solucion acuosa de




sustancia acida, un sistema de dos fases. La mejora de la presente invencién resulta de

utilizar un nuevo tipo de desarrollador (es decir, acido no acuoso combinado con la ¥

sustancia marcadora en ia fase organica), y no de un producto de petréleo o una
sustancia marcadora.

La sustancia marcadora puede ser una sustancia marcadora del arte previo o un nuevo
marcador azo definido en las presentes reivindicaciones. Esto es, tipos especificos de
producto de petroleo y/o sustancia marcadora no son requeridos en la presente invencion
si la sustancia marcadora reacciona con el desarrollador. Una persona con conocimientos
ordinarios en la materia puede facilmente seleccionar un producto de petréleo apropiado
y/o una sustancia marcadora para ser utilizada en la presente invencion. El agente
desarrollador, que se encontré que esta combinado con la sustancia marcadora en la fase
organica en la presente invencion, puede ser cubierto por alquilo, arilo y acido sulfénico
organico, y alquilo y dialquilo o arilo ester de acidos fosféricos.

La caracteristica inventiva, especialmente a medida que se relaciona con quimicos
existentes, estd en el cambio de color obtenido cuando uno mezcla un producto de
petrdleo Y marcador Y desarrollador. Las referencias citadas no ensefian, sugieren o
revelan una composicion marcadora de producto de petréleo que forma una fase

organica, una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petréleo, y un acido no
acuoso combinado con dicha sustancia marcadora en dicha fase organica para
desarrollar un color detectable.

Con respecto a las anterioridades, un paso de extraccién es requerido en donde el
marcador es extraido por la capa acuosa y coloreada por reacciéon con la mezcla extraida.
Como se establece anteriormente, la presente invencion es un sistema de fase Unica, vy

no se requiere extraccion.

En los sistemas del arte previo, en algunas ocasiones es necesario realizar tipicamente
dos o tres extracciones, repetidas, del combustible para recuperar todo el marcador
original presente para completar la cuantificacidon. En consecuencia, también es
relativamente simple remover el marcador desde el combustible marcador por esta
reaccion. Esto es un defecto de estas sustancias marcadoras basicas del arte previo; son
relativamente faciles de remover de los combustibles por personas inescrupulosas.

Asimismo, la fase separada, extraida, puede ser clasificada como desechos toxicos en
muchos paises y presentar problemas de eliminacién segura y legal. Ademas, el
combustible con el cual estaba en contacto puede estar mojado por agua, tornando el

retorno a su fuente original indeseable y por lo tanto presentando un problema adicional
de eliminacién de desechos.
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Al utilizar un agente desarrollador de la presente invencién, especialmente hidrocarburo o
soluciones alcohodlicas de un acido fosférico o sulfénico organico, el color o fluorescencia
indicativa del marcador puede ser plena e instantdneamente visible y puede ser
cuantificado sin extracciéon desde el producto de petréleo, no se genera desecho toxico, y
el producto de petréleo puede retornar a su fuente original.

De los anteriores argumentos se puede concluir que la posibilidad de la presente
invencion de desarrollar un color detectable en la fase organica sin necesidad de un paso
de extraccién separado si resulta inventiva sobre los documentos anteriores, toda vez que
supera una dificultad técnica real (cuantificacion mediante varias extracciones con
generacién de desechos tdxicos) mediante una composicién que no habia sido sugerido
con anterioridad.

Las referencias citadas por el Examinador, no ensefian, sugieren o revelan una
composicion marcadora de producto de petréleo que comprende un producto de petréleo
que forma una fase organica, una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de
petréleo, y un acido no acuoso combinado con dicha sustancia marcadora en dicha fase
organica para desarrollar un color detectable. Tales caracteristicas no son sugeridas por
ninguno de los documentos citados y, por lo tanto, los mismos no llevarian a una persona
medianamente versada en la materia técnica a desarrollar una composicion tal y como la
aqui reivindicada.

Cumplido asi con lo dispuesto, respetuosamente solicito a Ud., se otorgue el privilegio de
patente a la presente solicitud.

3. ANEXOS

Capitulo reivindicatorio
Formato de modificaciones
Recibo de pago por modificaciones

Sefiora Jefe,

MIAGAAIE kb0 (S
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T.P.A. No. 70819 del Cons. Sup. de la Judicatura
Carrera 9°. No. 93-09 - Bogota, D.C.

Teléfono: 6107420 - 6107480
Bogota D.C.
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@ Anexos:

mComprobante de pago de la tasa,

DPoderes si fuere el caso, junto con la sustitucion de los mismos a mi favor.

DDocumento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas
Nuevo capitulo reivindicatorio

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina - MCA/zca-1047
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REIVINDICACIONES

1. Una composicién que comprende:
a) Un producto de petréleo que forma una fase organica;
b) Una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petréleo; y

¢) Un acido no acuoso para desarrollar un color detectable, en donde dicho
acido es seleccionado de un grupo que consiste de alquilo, arilo, y acidos
organicos sulfonicos y 4cidos fosforicos alquilos y dialquilos; y

en donde dicha sustancia marcadora es:

c
A—N=N—B—N -~
. R

en donde A, B y C, independientemente uno de otro, son moléculas carbociclicas

aromaticas, N es nitrogeno y R es un grupo alquilo o atomo de hidrégeno; o

X R \ __CHCHR,
N\ N== N
v / TSCH,CHR,

en donde cualquiera de los dtomos de hidrogeno pueden ser reemplazados por
atomos de deuterio; el anillo A contiene de cero a dos sustituyentes, X e Y, en
donde X e Y son cualquier sustituyente que no imparte solubilidad en agua
significante a la molécula; N grupos sulfonamida alquilo. Ri v R
independientemente uno de otro, hidrégeno, deuterio o un grupo hidroxi sustituido:

y Rz es un grupo alquilo, alcoxi o acilamino.
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2. Una composicion tal como se reivindica en la reivindicacion 1 en donde el

acido es acido sulfénico dodecilbenceno.

3. Una composiciéon tal como se reivindica en la reivindicacién 1 en donde dicho
acido se encuentra presente como una soluciéon en un solvente organico.

4. Una composicion tal como se reivindica en la reivindicacién 3 en donde el

solvente es un hidrocarburo alifatico o aromatico o alcohol.

5. Una composicién tal como se reivindica en la reivindicacion 1 en donde A, By
C se seleccionan, independientemente uno de otro, del grupo que consiste en
benceno y naftaleno.

6. Una composicion tal como se reivindica en la reivindicacién 5 en donde R es

un grupo alquilo C4-Cy ramificado o no ramificado.

7. Una composicion tal como se reivindica en la reivindicacién 5 en donde el
anillo A se sustituye con un componente seleccionado del grupo que consiste en
atomos halégenos, grupos nitro, alquilo, alcoxi o hidroxi, esteres carboxilicos,
grupos carboxamida o sulfonamida.

8. Una composicién tal como se reivindica en la reivindicacion 1 que comprende:

a. un producto de petrdleo que forma una fase organica;
b. una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petréleo; y
c. un acido no acuoso combinado con dicha sustancia marcadora en

dicha fase organica para desarrollar el color detectable,

en donde el marcador es:




14. Una composicion tal como se reivindica en la reivindicacion 1 en donde uno o
mas de los atomos de hidrégeno se reemplazan por atomos de deuterio.

15. Una composicion tal como se reivindica en la reivindicacion 1 en donde el

producto de petroleo contiene un colorante ademas de la sustancia marcadora.

16. Una composicion tal como se reivindica en la reivindicacion 15 en donde el
colorante es 1,4 alquilo o compuesto de antraquinona alquilamino sustituida.

17. Una composicion tal como se reivindica en la reivindicacién 15 en donde dicho

colorante es un derivado alquilo de fenil azo fenil azo 2 amino naftaleno.

18. Una composicién tal como se reivindica en la reivindicacion 15 en donde dicho
colorante es Solvente Rojo 23 C.I. y su anillo de homdlogos alquilados.

19. Una composicion tal como se reivindica en la reivindicacion 1 que comprende;
a) un producto de petréleo que forma una fase organica;
b) una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petréleo; y

c) un &cido organico combinado con dicha sustancia marcadora y
producto de petréleo para desarrollar un color o fluorescencia detectable
en dicha fase organica,

en donde dicha sustancia marcadora es:



en donde A, B y C, independientemente uno de otro, son moléculas carbociclicas

arométicas, N es nitrégeno y R es un grupe alquilo o &tomo de hidrogeno; o

__CH;CHaRy

: \ -__i / —“N\CHgCHng

en donde cualquiera de los atomos de hidrégeno puede reemplazarse por atomos

de deuterio; el anilio A contiene de cero a dos sustituyentes, X e Y, en donde X &
Y son cualquier sustituyente que no imparte significativa solubilidad en agua; N
grupos sulfonamida alquilo. R, y R, independientemente uno de otro, hidrégeno,
deuterio o un grupo hidroxi sustituido; y R; es un grupo aiquilo, alcoxi o acilamino.

20. Un marcador para productos de petréleo de la siguiente estructura:

A—N==N—B-—HN

en donde A, B y C, independientemente uno de otro, son moléculas carbociclicas,
N es nitrégeno y R es un grupo alquilc o atomo de hidrogeno.

21. Un marcador tal como se reivindica en la reivindicacion 20 en donde A, By C
se seleccionan independientemente uno de otro, del grupo que consiste en
benceno y naftaleno.

22, Un marcador tal como se reivindica en la reiviridicacion 20 en donde R es un

grupo alquilo C4, -Cze ramificade o no ramificado.



)4

23. Un marcador tal como se reivindica en la reivindicacion 20 en donde C se
selecciona del grupo que consiste en atomos haldégenos, grupos nitro, aiquilo,
alcoxi o hidroxi, ésteres carboxilicos, grupos carboxamida o sulfonamida.

24. Un método para identificar un producto de petréleo que contiene un marcador
que puede reaccionar con acido, el cual comprende:

a) la obtencion de una muestra de producto de petréleo que contiene
un marcador que puede reaccionar con acido,

b) el agregado a dicha muestra de un agente desarrollador que
comprende un 4cido no acuoso o solucién para formar una fase simple en
la cual dicho acido y marcador se combinan para desarrollar un color
detectable.

c) la deteccion de dicho color,

./

en donde dicha sustancia marcadora es;

A—N==N—B—N

en donde A, B y C, independientemente uno de otro, son moléculas carbociclicas
aromaticas, N es nitrégeno y R es un grupo alquilo o 4&tomo de hidrégeno; o

en donde cualquiera de los 4tomos de hidrogeno puede reemplazarse por atomos
de deuterio; el anillo A contiene de cero a dos sustituyentes, X e Y, en donde X e

Y son cualquier sustituyente que no le imparte a ia molécula significativa



solubilidad en agua; N grupos sulfonamida alquilo. R; y R; independientemente
uno de otro, hidrégeno, deuterio o un grupo hidroxi sustituido; y R; es un grupo
alquilo, alcoxi o acilamino.

25. Un método tal como se reivindica en la reivindicacion 24 en donde dicho
marcador se detecta y cuantifica con un espectrofotémetro.

26. Un método tal como se reivindica en la reivindicacion 24 en donde dicho
marcador es fluorescente y se detecta y cuantifica por medio de un
espectrofluorimetro.

27. Un método tal como se reivindica en la reivindicacién 24 en donde dicho
marcador se detecta y cuantifica con un espectrofluorimetro.

28. Un método tal como se reivindica en la reivindicacién 24 en donde dicho
marcador esta etiquetado isotépicamente y dicho isétopo se detecta.
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MARGARITA CASTELLANOS A.
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Folios 6 "~ Y"

Patente de Invencién Patente de Modelo de Utilidad []

Via Nacional []

Via PCT (fase nacional) Cap.l [ ] Cap. Il

No. Sol. Internacional: PCT/US01/26636
Fecha de Presentacion Internacional: 2001-08-28

Como resuitado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Capitulo descriptivo: Folios 34 a 53 tal y como fueron presentados.
Folios 148 a 166 segunda radicacion.
Capitulo reivindicatorio: Folios 54 a 60 tal y como fueron presentados.
Folios 167 a 173 reivindicaciones modificadas.
Respuesta del solicitante; Folios 138 a 145.
Segunda respuesta del solicitante: Folios 183 a 186.
Nuevo capitulo reivindicatorio: Folios 189 a 195.

2, Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: Marcadores moleculares para sistemas de solventes orgdnicos.
Folio 1.

Objeto de la invencion: Composiciones que comprenden un producto de petroleo, el
cual forma una fase organica, una sustancia marcadora disuelta en el producto de
petroleo y un &cido no acuoso combinado con la sustancia marcadora para
desarrollar un color 6 fluorescencia detectable en la fase organica.

Reivindicaciones 1-19
Una composicion

Reivindicaciones 20-23 E
Un marcador A"-N:N“"—D"—N\
R
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Reivindicaciones 24-28
Un método para identificar un producto de petréleo que contiene un marcador...

El problema técnico de la solicitud en estudio plantea que es relativamente simple
remover un marcador de combustible ya que individuos inescrupulosos pueden
hacerlo facilmente. Asimismo la fase separada y extraida es un residuo peligroso y
presenta problemas de seguridad y por otra parte el combustible puede haberse
humedecido durante un proceso de extraccion, lo cual es indeseable. Para
solucionar este problema técnico la solicitud plantea un nuevo agente marcador el
cual desarrolla color 6 fluorescencia tal e instantaneamente visible y puede ser
cuantificado sin la extraccion del producto de petrdieo.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasifico en la IPC C09D11/00,
C09B29/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1.Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El solicitante indica en su respuesta que la caracteristica técnica clave de la presente
invencion reside en la combinacion de la sustancia marcadora especifica y el acido
que puede ser combinado para desarrollar color detectable en la fase organica sin
necesidad de un paso de extraccion separado.

Sin embargo el capitulo reivindicatorio esta orientado a la proteccién de una
composicion 6 combinacion de elementos como tal. Especificamente se citan tres
componentes:

1. El producto de petréleo.
2. La sustancia marcadora.
3. Un acido no acuoso.

Entonces se concluye que se esta solicitando protecciéon a una combinacion de
elementos que son el producto de un ensayo. En otras palabras, en el momento en
que se combinan los elementos citados se obtiene el desarrolio de color y por ende
la composicion de interés es solo el resuitado de un método de identificacion.

En el lenguaje de patentes una composicion es caracterizada por sus componentes
especificos y las proporciones de combinacion. Por lo tanto la caracteristica técnica
clave que cita el solicitante “el desarrollo de color detectable en la fase organica sin
necesidad de un paso de extraccion separado.” No caracteriza una composicion; y
en ese orden de ideas la frase “...un &cido no acuoso para desarroliar un color (6
fluorescencia) detectable...” no se considera una caracteristica de la composicién de
interes.

Ahora bien los ejemplos citados en el capitulo descriptivo, ilustran claramente que la
composicion como tal, es decir la combinacion de los tres elementos (producto de
petréleo, sustancia marcadora y acido no acuoso) no es mas que el resultado de una
técnica de andlisis e identificacion.

Mas aun los ejemplos revelan claramente que el eventual aporte de esta solicitud al
estado del arte esta relacionado con la técnica de analisis ¢ identificacion de la
sustancia marcadora y no con una composicion 6 combinacion de elementos que no
tienen ninguna tipo de aplicacion 6 ventaja técnica.
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En consecuencia el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad de
acuerdo al art. 30 de la Decision 486.

4. Determinacion del Estado de la Téchica

Considerando que la fecha de la solicitud internacional PCT es 2001-08-28 se realiz6
la bUsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos
relacionados a continuacién, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la
presente solicitud:

N° Documento Titulo Fec.h a de
publicacién
D1 | WO09967346 Use of amino azoic dyes as markers of oil distillation 1999-12-29
products
D2 US5145573 Marked mineral oils ax?d met‘l.lod of marking mineral oils 1992-09-08
with basic dyes

5. Evaluacion de los requisitos de patentabilidad (articulo 14 D486)
5.1.Novedad (articulo16 D486)
La presente Solicitud de patente divulga en su reivindicacién 20 un marcador para

productos de petréleo de la siguiente estructura:

AmmNva--DmmN/
AN

En donde A, D y E independiente uno del otro, son moléculas carbociclicas, N es
nitrégeno y R es un grupo alquilo 6 atomo de hidrégeno.

La anterioridad D1 divulga un marcador de estructura (I) para productos de petréleo.

4
o 3
./L\ &
CHy——CE—l
-0
l C, -Anﬂé':.*m-@"f
B RS

0]

Asimismo el documento D2 divulga un marcador de estructura (Il) para producto de
petréleo
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Al comparar el marcador de la presente solicitud con los marcadores divulgados en
las anterioridades D1 6 D2 se observa que las estructuras son iguales. En
consecuencia la materia de la reivindicacion 20 carece de novedad a partirde D16
D2, al igual que sus reivindicaciones dependientes, puesto que no presentan ninguna
otra caracteristica que las pudiera hacer nuevas.

5.2.Nivel inventivo (articulo18 D486)

Ahora bien, la presente solicitud de patente en su reivindicacién 1 divulga una
composicion que comprende:

a) Un producto de petréleo que forma la fase organica
b) Una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petréleo
¢) Un &cido no acuoso

La anterioridad D1 divulga marcadores de estructura azo equivalentes al
componente b) de la composicion de esta solicitud en productos de petroleo.
Ademas se indica que dichos agentes marcadores desarrollan color por cambios de
pH, por lo cual se utilizan acidos como agentes desarrolladores de color; dichos
acidos pueden ser acidos inorganicos u organicos.

Al comparar la composicion de esta solicitud con la materia divulgada en D1 se
observa que D1 ya habia sugerido la combinacion de esos tres elementos: el
marcador tipo de estructura azo, acidos organicos como desarrolladores de color y
evidentemente un producto de petréleo.

Es claro que D1 no indica literalmente una composiciéon con dichos elementos puesto
gue como se habia indicado anteriormente, dicha composicion no es mas que el
resultado final de un analisis de identificacion. Sin embargo D1 sugiere el uso de
acidos organicos que al ser combinados con marcadores tipo azo desarrollan color.

El mismo tipo de comparacion se puede realizar con el documento D2 que divulga el
mismo tipo de estructura azo y su combinacién con acidos para la deteccion
correspondiente.

En consecuencia y tendiendo en cuenta que la composicion de esta solicitud, no
soluciona un problema técnico, no ofrece ningun salto cualitativo en la técnica y no
se encuentra sustento en la descripciéon. La materia de las reivindicaciones 1-19
carece de altura inventiva.

Por aftimo el método de las reivindicaciones 24 a 28 tan solo indica un proceso de
combinacién 6 mezcla del marcador con el agente desarrollador de color, tal como
se ha venido presentando desde D1 6 D2, donde es necesaria la combinacion de
estos dos elementos para llevar a cabo la reaccién de coloraciéon. Ademas el proceso
de mezcla es considerado un proceso universaimente conocido. En consecuencia,
desde cualquier punto de vista el método reivindicado carece de nivel inventivo.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante basa todo su argumento en que la caracteristica técnica clave de la
presente invencion reside en la combinacién de la sustancia marcadora y el acido
para desarrollar un color detectable en la fase organica sin necesidad de un paso de
extraccion separado.

A partir de lo cual se aclara que:
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- Lareivindicacion 20 citada como una reivindicacion independiente, trata de
proteger un marcador de estructura tipo azo, que tal como se demostré no es
nuevo. Mas aun las estructuras tipo azo son ampliamente conocidas y
utiizadas como marcadores de distintos derivados de petroleo. La
reivindicacion 20 no se relaciona en nada con la caracteristica clave de la
invencion.

- La combinacién de un marcador quimico tipo azo con un acido organico
como desarrollador de color ya habia sido sugerida desde D1. Para evitar el
proceso de extraccion solo era necesario solubilizar el acido en la fase
organica, con el fin de llevar a cabo la reaccion en el mismo derivado de
petroleo. Cualquier técnico quimico medianamente versado en la materia
sabe que un acido organico, debido a su estructura organica 6 no-polar, es
soluble en fase organica. De modo tal que solo es necesario utilizar un
acido organico para facilmente obtener el desarrolio de color en la fase
organica sin necesidad de extraer el marcador. Aca lo (inico se esta
planteando en la combinacion sugerida de elementos conocidos
(derivado de petréleo, un acido y una sustancia marcadora) sin efecto
técnico inesperado ni debidamente sustentado.

- La composicién de interés, tal como argumento anteriormente no es mas
que el resultado final de la técnica de identificacidn. Es decir el momento en
gue se combinan los tres elementos de la composicion se tiene el resultado
(el desarrollo de color y por ende la identificacion del marcador) y por lo tanto
este tan solo es el residuo de un ensayo 6 prueba de laboratorio.

- La composicidn de interés no se encuentra sustentada en la descripcion.
Los ejemplos, resultados y argumentos alli citados se encuentra orientados a
una técnica 6 meétodo de identificacion y deteccidon (ampliamente conocidos
en el analisis quimico e instrumental).

- Es totalmente claro que esta solicitud platea un ensayo de identificacion
directo, sin necesidad de etapas de extraccion del marcador. Sin embargo la
utilizacion de &cidos organicos ya habia sido sugerida desde D1 y resulta
totalmente evidente para un técnico medio en la materia, que un &acido
orgéanico es soluble en fase organica, de modo tal que la reaccion se puede
dar en el mismo derivado de petroleo.

En este orden de ideas, la materia presentada en el nuevo capitulo reivindicatorio no
resulta ser susceptible de proteccion por patente.



7. Conclusion:

La solicitud presenta problemas de claridad (articulos 28 y 30) y los requisitos de

patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

- REIVINDICACIONES REQUISITO QUE
N DOCUMENTO AFECTADAS AFECTA
- 20-23 Novedad
D1 W09967346 1-19 y 24-28 Nivel Inventivo
20-23 Novedad
D2 US5145573 1-19y 24-28 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacion de la presente comunicaciéon. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la_respuesta
. subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.
Notifiguese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal €), del

capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA/CESPEDES DE VERGEL
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rimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha

El anterior yeq

CONCEPTO TECNICO No. 3517

EXAMINADOR TECNICO
Cédigo No.202085

2



