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RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO 

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y 

domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamerite me permito presentar 

respuesta al oficio No. 2667 notificado por fijación en lista del 6 de marzo de 2009 

correspondiente al examen de fondo, para el cual solicite una prórroga el 4 de abril de 

2009 y estando dentro del tØrmino legal en los siguientes tØrminos: 

1. CLARIDAD DE LA SOLICITUD 

� Establece el Oficio que el capItulo reivindicatorio es amplio, repetitIvo y no tiene 

sustento en ía descripciOn. Adicionalmente, se objetan algunas expresiones porque 

son ambiguas a imprecisazas y no se define el elemento Æcido de ía composiciOn. 

Presento nuevas reivindicaciones que superan las objeciones en cuanto a claridad. Las 

modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio son: 

Se configurO una reivindicación independiente I dirigida a la composicion definida 

en su sentido mÆs ampilo, las reivindicaciones 11 y 23 (nuevas 8 y 19) son ahora 

dependierites de la reivindicaciôn principal y especifican las modalidades preferidas 

de la invención y, la reivindicación 22 se eliminö. 

En la nueva reivindicación 1 se definen los posibles Æcidos a utilizar en la 

composición y, en consecuencia, las reivindicaciones anteriores 2 y 4 se eliminaron 

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

a parÆmetros (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 invención. El pliego 

reivindicatorio define inequlvocamerite la sustancia marcadora por su estructura y, 

ademÆs, en las reivindicaciones dependientes so da la informaciOn suficiente para que el 

tØcnico medio seleccione la sustancia marcadora segUn la invención. De igual modo, se 

definen claramente los compuestos empleados como Æcido no acuoso. 

En cuanto al producto de petróleo, el solicitante reitera que los tipos especificos de 

producto de petrôleo no son requisito para la presente invención siempre que la sustancia 

marcadora reaccione con el desarrollador. 

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

2. EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 

Nivel Inventivo 

� El of/do establece quo Ia solicitud carece de nivel inventivo porque a pesar de toner 

Is posibilidad do desarrollar un color detectable en la fase organica sin necesidad do un 

paso de extracciOn separado, la utillzaciOn de ac/dos organ/dos fue sugerida por Dl 

(W09967346) y resulta evkiente para un tOcnico medio qua un Æcido organ/co sea 

soluble on fase orgÆnica, de modo tal quo la reacciOn so puedo dar en el mismo 

dorivado do petrOleo y, afirma quo la diferencia tØcnica en cuanto a la eliminaciOn del 

. paso de extracciOn no constituye un efecto tØcnico inesperado con respecto al arte 
pro via Concluye el oficio que Ia combinaciOn do Dl con D2 (US5145573) havana al 
tØcnico medio a desarrollar la composiciOn roivindicada. 

Con el objeto de superar las objeciones por nivel inventivo en vista do las anterioridades 
Dl y D2, el solicitante argumenta que Is caracteristics tØcnica cave de la presente 
invenciOn reside en la combinacjOn de la sustancia marcadora especifica y el ªcido que  
puede ser combinado para desarrollar un color detectable en la fase orgânica sin una 
necesidad de un paso de extracciOn separado. 

De acuerdo con la presente invención, so desarrolla color o fluorescencia en un sistema 
do fase cinica conteniendo un producto de petróleo sin necesidad de un paso de 
extracción extra. Los procedimientos convencionales para desarrollar una sustancia 
marcadora requerian un paso de extracciOn separado con una solución acuosa de 



- sustancia Æcida, un sistema de dos fases. La mejora de la presente invención resulta de 
/ 

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

sustancia marcadora en la fase orgÆnica), y no de un producto de petróleo o una 

sustancia marcadora. 

La sustancia marcadora puede ser una sustancia marcadora del arte previo 0 un nuevo 

marcador azo definido en las presentes reivindicaciones. Esto es, tipos especIficos de 

producto de petróleo  y/o sustancia marcadora no son requeridos en la presente invención 

si la sustancia marcadora reacciona con el desarrollador. Una persona con conocimientos 

ordinarios en la materia puede fÆcilmente seleccionar un producto de petróleo apropiado 

y/o una sustancia marcadora para ser utilizada en la presente invenciôn. El agente 

desarrollador, que se encontrO que estØ combinado con la sustancia marcadora en la fase 

orgÆnica en la presente invenciôn, puede ser cubierto por alquilo, arilo y Æcido sulfOnico 

organico, y alquilo y dialquilo o arilo ester de Æcidos fosfóricos. 

La caracteristica inventiva, especialmente a medida que se relaciona con quimicos 

existentes, estÆ en el cambio de color obtenido cuando uno mezcla un producto de 

petróleo Y marcador Y desarrollador. Las referencias citadas no enseæan, sugieren o 

revelan una composiciOn marcadora de producto de petróleo que forma una fase 

orgªnica, una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petrOleo, y un Æcido no 

acuoso combinado con dicha sustancia marcadora en dicha fase orgÆnica para 

desarrollar un color detectable. 

Con respecto a las anterioridades, un paso de extracciôn es requerido en donde el 

marcador es extraido por la capa acuosa y coloreada por reacción con la mezcla extraida. 

Como se establece anteriormente, la presente invención es un sistema de fase Unica, y 

no se requiere extracciOn. 

S 
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 cuantificaciOn. En consecuencia, tambiØn es 
relativamente simple remover el marcador desde el combustible marcador por esta 
reacciôn. Esto es un defecto de estas sustancias marcadoras bÆsicas del arte previo; son 
relativamente fÆciles de remover de los combustibles por personas inescrupulosas. 

Asimismo, la fase separada, extraida, puede ser clasificada como desechos tôxicos en 
muchos paIses y presentar problemas de eUminaciOn segura y legal. Ademâs, el 

combustible con el cual estaba en contacto puede estar mojado por agua, tornando el 
retorno a su fuerite original indeseable y por lo tanto presentando un problema adicional 
de eliminaciOn de desechos. 
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Al utilizar un agente desarrollador de Is presente invenciôn, especialmente hidrocarburo 0 

sotuciones alcohôlicas de un ªcido fosfórico o sulfónico orgÆnico, el color o fluorescencia 

indicativa del marcador puede ser plena e instantÆneamente visible y puede ser 

cuantificado sin extracciOn desde el producto de petrôleo, no se genera desecho tôxico, y 

el producto de petrOleo 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 extracciOn separado Si resutta inventiva sobre los documentos anteriores, toda vez que 

supera una dificultad tØcnica real (cuantificación mediante varias extracciones con 

generación de desechos tOxicos) mediante una composición que no habla sido sugerido 

con anterioridad. 

Las referencias citadas por el Examinador, no enseæan, sugieren o revelan una 

composiciôn marcadora de producto de petrOleo que comprende un producto de petróleo 

que forma una fase orgÆnica, una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de 

petróleo, y un Æcido no acuoso combinado con dicha sustancia marcadora en dicha fase 

orgÆnica Para desarrollar un color detectable. Tales caracterIsticas no son sugeridas por 

ninguno de los documentos citados y, por Jo tanto, los mismos no Ilevarlan a una persona 

medianamente versada en la materia tØcnica a desarrollar una composición tal y como la 

aqul reivindicada. 

Cumplido asi con Ia dispuesto, respetuosamente solicito a Ud., se otorgue el privileglo de 

patente a la presente solicitud. 

3. ANEXOS 

S 
Capitulo reivindicatorio 

Formato de modificaciones 

Recibo de pago por modificaciones 

Seæora Jefe, 

M%(gAa-ri*ga-sateiola%o(skAbond?ano 

C.C. No. 39.779.654 de UsaquØn 

T.P.A. No. 70819 del Cons. Sup. de la Judicatura 

Carrera 9a No. 93-09 - Bogota, D.C. 

TelØfono: 6107420 - 6107480 
Bogota D.C. 
PATENTES/Pi 047/MEMORIALES/MEMORIAL FONDO 11 
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Industria 
y 

Comercio 
S U PER IN TEN DEN CIA 

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES 

ICITU 

UCorrecclOn de rccot-MiterraI Modificación a Rrsolicatud 

Nor: UNITED CO,ANUFACTURIMG, 
IDENT1F1CACIQN 

SOLICITANTE - 

on, PennsyIvan4D, ESTAOOS 
2D5=E)t

c; NIT LI 
AMERICA ’� 

NacioI1aIIddQDE*Iio Newton, Ria- GE 
. 

nia ESTADOSi)OS DE AMEFI 

ide Const?J.ffN 
TelØfono: Fax: Piero 
E-mail: 

3 Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A. IDENTIFICACION 
REPRESENTANTE 
0 APODERADO DirecciOn: CALLE 94A No. 7A-09 C.C. nX NIT 0 

TelØfono: 610 74 20 Fax: 610 07 06 C.E. 0 Otro 0 
E-mail: infoccastellanosyco.com Cual 

NUmero 39779.654 TPA 70.819 

t Numero de Expediente 

04.012.28s,,4 

--(, 

Descrpcion de la correcclón  o modiffccio,4 

Pcesento ruevo pliego reivindicatoria ak’.o1icito se otorgue el priviIeojtnte 

Compobante de No. ’. pago .. .t5L6l5 lŁtha 
. 4/07/2009 

-,-
- ,- - - - 

Anexos: 

Comprobante de pago de Ia tasa, 

UPoderes si fuere el caso, junto con Ia sustituciOn de los mismos a ml favor. 

Documento que acredita la existencia 
y 

representaciOn legal de las partes, cuando sean personas juridicas 
Nuevo capitulo reivindicatorio 

- 

NOMBRE AR4TA CASTELLANOS A 111 .iU Ltt&Q 
C 99’79 54 Usaqun TPA 70 SI 9 SJ 

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formularlo, ver reverso de esta pÆgina 
- MCA/zca-1047 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V CUNERCIO 

REC1U OFICIRL DE CAJA 09 - 51,615 

FEC14 JULIO 14 DE 2009 

NJI 800116089-2 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSIRIAY COMERCIO 

iuuIIIIIIINIiuuIIuIIInhIIuIIIIIIIrnI 
No. 04-012285- -00010-0000 

Fecha: 2009-0717 15:12:25 Dep, 2020 NUECREACIOM 
Tie. 11 PATENYEYII Eve: 379 FASENACIONALII 
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 13 

*t; CUNS1GNCION 1*fl 

UEPUSITANIE TIPU PAGU GANCU COMA No. PA30 FEQIA PGO Vr. PGI) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALVAU CA1ELLANUS COS&NACIUN 8INCO DE BOGOTA 062754307 112250836 14/02/2009 341,000.00 

*i*;* CONCEP TO ;$; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANT. RENTISIICU CONCEPTU TOTAL CONCErW 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 50005-0-03 CAIIGIO DE I1UDALIDID Y N0iF1CA 12 IIARCAS Y LEAS COERClLES 111,000.00 
TOTAL 111000.00 

SUN: CIENID ONCE MIL PESOS 

RESPSASLE 

RECIBU DE CAJA APLiCDU AL EXPEDIENTE No. 



REIVINDICACIONES 

1. Una composición que comprende: 

a) Un producto de petróleo que forma una fase orgªnica; 

b) Una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petrOleo; y 

c) Un Æcido no acuoso para desarrollar un color detectable, en donde dicho 
Æcido es seleccionado de un grupo que consiste de alquilo, arilo, y Æcidos 
orgÆnicos sulfOriicos y Æcidos fosfOricos aiquilos y dialquilos; y 

en donde dicha sustancia marcadora es: 

A�N==N----B�N 

C 

R 

en donde A, B y C, independientemente uno de otro, son molecules carbocIclicas 
aromÆticas, N es nitrogeno y R es un grupo alquilo o Ætomo de hidrOgeno; o 

S3 

CH2CH2R, 

CH2CH2R2 

en donde cuatquiera de los Ætomos de hidrogeno pueden ser reemplazados por 
Ætomos de deuterio; el anillo A contiene de cero a dos sustituyentes, X e Y, en 
donde X e Y son cualquier sustituyerite que no imparte solubilidad en agua 
significante a la molØcula; N grupos sulfonamida alquilo. R1 y R2 

independientemente uno de otro, hidrôgeno, deuterio 0 Ufl grupo hidroxi sustituido; 
y R3 es un grupo alquilo, alcoxi o acilamino. 



2. Una composición tal como se reivindica en la reivindicaciôn I en donde el 

Æcido es Æcido sulfónico dodecilbenceno. 

3. Una composiciOn tal como se reivindica en la reivindicaciOn I en donde dicho 

Æcido se encuentra presente como una solución en un solvente orgÆnico. 

4. Una composici6n tel como se reivindica en la reivindicaciOn 3 en donde el 

solvente es un hidrocarburo alifÆtico o aromÆtico o alcohol. 

5. Una composición tal como se reivindica en la reivindicaciOn I en donde A, B y 

C se seleccionan, independientemente uno de otro, del grupo que consiste en 

benceno y naftaleno. 

6. Una composiciOn tal como se reivindica en la reivindicaciOn 5 en donde R es 

un grupo aiquilo C1 -C20 ramificado o no ramificado. 

7. Una composición tal como se reivindica en la reivindicación 5 en donde el 

anillo A se sustituye con un componente seleccionado del grupo que consiste en 

Ætomos halogenos, grupos nitro, aiquilo, alcoxi o hidroxi, esteres carboxIlicos, 

grupos carboxamida o sulfonamida. 

8. Una composición tal como se reivindica en la reivindicación I que comprende: 

a. un producto de petróleo que forma una fase orgânica; 

b. una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petrOleo; y 

C. un ªcido no acuoso combinado con dicha sustancia marcadora en 

dicha fase orgÆnica para desarrollar el color detectable, 

en donde el marcador es: 
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14. Una composiciôn tal como se reivindica en la reivindicación 1 en donde uno o 

mÆs de los Ætomos de hidrogeno se reemplazan por Ætomos de deuterio. 

15. Una composiciOn tal como se reivindica en la reivindicación I en donde el 

producto de petrOleo contiene un colorante adernÆs de Ia sustancia marcadora. 

16. Una composición tal coma se reivindica en la reivindicaciOn 15 en donde el 

colorante es 1,4 alquilo o compuesto de antraquinona aiquilamino sustituida. 

17. Una composición tal como se reivindica en la reivindicación 15 en donde dicho 

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

18. Una composición tal coma se reivindica en Is reivindicaciôn 15 en donde dicho 

colorante es Solvente Rojo 23 C.I. y su anillo de homólogos alquilados. 

19. Una composición tal como se reivindica en la  reivindicaciOri 1 que comprende: 

a) un producto de petrôleo que forma una fase orgÆnica; 

b) una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petroleo; y 

c) un Æcido orgªnico combinado con dicha sustancia marcadora y 

producto de petrôleo para desarrollar un color o fluorescencia detectable 

en dicha fase orgÆnica, 

en donde dicha sustancia marcadora es: 

C 

A N === N - B - N 

R 

4 
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en donde A, B y C, independientemente uno de otro, son molØculas carbocIclicas 

aromâticas, N es nitrógeno y R es un grupo alquilo o Ætomo de hidrógeno; o 

R 

I-Ix
 CH2CH2R1 

A --N==N-- B ?)�N

 

en donde cualquiera de los Ætomos de hidrógeno puede reemplazarse por Ætomos 

de deuterio; el aniflo A contiene de cero a dos sustituyentes, X e Y, en donde X e 

V son cualquier sustituyente que no imparte significativa solubilidad en agua; N 

grupos sulfonamide aiquilo. R1 y R2 !ndeperidienternente uno de otro, hidrogeno, 

deuterlo o un grupo hidroxi sustituido; y R3 es un grupo alquilo, alcoxi o acilarnino. 

1-1111 20. tin marcador para productos de petrOleo de la siguiente estructura: 

C 

A � N==N -- B --  N 

R 

en donde A, B y C, indepenclientemente uno de otro, son molØculas carbocIclicas, 

N es nitrOgeno y R es un grupo alquilo o Mom de tüdrogeno. 

21. Un marcador tal como se reivinidica en la reivindicación 20 en donde A, B y C 

Se seleccionan independientemente uno de otro, del grupo que consiste en 

benceno y naftaleno. 

22. Un marcador tal corno se reMndica en la reivndicaciôn 20 en donde R es un 
grupo aiquilo C1, -C20 ramificado o no ramificado. 

5 
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23. Un marcador tal como se reivindica en la reivindicaciOn 20 en donde C se 

seleccioria del grupo que consiste en Ætomos halógenos, grupos nitro, aiquilo, 

alcoxi o hidroxi, Østeres carboxilicos, grupos carboxamida o sulfonamida. 

24. Un mØtodo para identificar un producto de petrôleo que contiene un marcador 

que puede reaccionar con Æcido, el cual compreride: 

a) la obtenciOn de una muestra de producto de petrOleo quo contiene 

un marcador que puede reaccionar con Æcido; 

b) el agregado a dicha muestra de un agente desarrollador que 

comprende un Æcido no acuoso o solución para formar una fase simple en 

la cual dicho Æcido y marcador se combinan para desarroltar un color 

detectable. 

c) la detección de dicho color, 

en donde dicha sustancia marcadora es: 

C 

A�N==N--B--N 

R 

en donde A, B y C, independientemente uno de otro, son molØculas carbocIclicas 

aromØticas, N es nitrogeno y R es un grupo alquilo o Ætomo de hidrogeno; o 

en donde cualquiera de los Ætomos de hidrôgeno puede reemplazarse por Ætomos 
do deuterio; el anhllo A contiene de cero a dos sustituyentes, X e Y, en donde X e 

Y son cualquier sustituyente que no le imparte a ha molØcula significativa 

WA 



solubihdad en agua; N grupos sulfonamide aiquilo. R1 y R2 independientemente 

uno de otro, hdrOgeno, deuterlo o un grupo hidroxi sustituido; y R3 es un grupo 

aiquito, alcoxi o acitamino. 

25. Un mØtodo tat como se reivindica en la reivindicación 24 en donde dicho 

marcador se detecta y cuantifica con un espectrofotOmetro. 

26. Un mØtodo tat como se reivindica en la reivindicación 24 en donde dicho 

marcador es fluorescente y se detecta y cuantifica por medlo de un 

espectrofluorimetro. 

27. Un mØtodo tat como se reivindica en la reivindicaciôn 24 en donde dicho 

marcador se detecta y cuantifica con un espectrofluorimetro. 

28. Un mØtodo tat como se reivindica en la reiviridicación 24 en donde dicho 

marcador estÆ etiquetado isotópicamente y dicho isôtopo se detecta. 

7 
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Patente de lnvención 7x Patente de Modelo de Utilidad LII 
VIa Nacional 

Via PCT (fase nacional) Cap. I Cap. II 

No, Sal. Intemacional: PCT/US01/26636 
Fecha do Presentación Internacional: 2001-08-28 

Coma resultado del examen de londo, realizado con fundamento en el articulo 45 de 
la DecisiOn 486 de la Comisión de  la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Capitulo descriptivo: Folios 34 a 53 tal y coma fueron presentados. 
Folios 148 a 166 segunda radicación. 

Capitulo reivindicatorlo: Folios 54 a 60 tal y coma 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 invención 

Titulo de la so/icitud: Marcadores moleculares para sistemas de solventes orgÆnicos. 
Folio 1. 

Oi?Ieto do la invenciOn: Composiciones quo comprenden un producto de petrOleo, el 
cual forma una fase orgÆnica, una sustancia marcadora disuelta en el producto de 
petróleo y un Æcido no acuoso combinado con la sustancia marcadora para 
desarrollar un color ó fluorescencia detectable en la fase orgânica. 

Reivindicaciones 1-19 
Una composiciOn 

Reivindicaciones 20-23 /E 

Un marcador ANNDN 

R 



Reivindicaciones 24-28 
Un mØtodo para identificar un producto de petrOleo que contiene un marcador... 

El problema tecnico de la solicitud en estudlo plantea que es relativarnente simple 
remover un marcador de combustible ya que individuos inescrupulosos pueden 
hacerlo fÆcilmente. Asimismo la fase separada y extralda es un residuo peligroso y 
presenta problemas de seguridad y por otra parte el combustible puede haberse 
humedecido durante un proceso de extracciôn, lo cual es indeseable. Para 
solucionar este problema tØcnico la solicitud plantea un nuevo agente marcador el 
cual desarrolla color a fluorescencia tal e instantªneamente visible y puede ser 
cuantificado sin la extracción del  producto de petróleo. 

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificô en la  IPC C09DI1/00, 
CO9B29100. 

3. De la solicitud de Patente 

3.1. Reivindicaciones (artIculo 30 D 486) 

El solicitante indica en su respuesta que la caracterIstica tØcnica cave de la presente 
invención reside en  la combinación de la sustancia marcadora especIfica y el ªcido 
que puede ser combinado para desarroflar color detectable en la fase orgÆnica sin 
necesidad do un paso do extracción separado. 

Sin embargo el capitulo reivindicatorio esta orientado a la protección de una 
composiciOn 6 combinaciÆn do elementos como tal. EspecIficamente se citan tres 
componentes: 

1. El producto de petroleo. 
2. La sustancia marcadora. 
3. Un âcido no acuoso. 

Entonces se concluye que se estÆ sollcitando protección a una combinación de 
elementos que son el producto de un ensayo. En otras palabras, en el memento en 

. quo se combinan los elementos citados se obtiene el desarrollo de color y por ende 
� la composidión de interØs es solo el resultado de un mØtodo de identificaciôn. 

En el lenguaje de patentes una composición es caracterizada por sus componentes 
especIficos y las proporciones de combinación. For lo tanto la caracteristica tØcnica 
cave que cita el solicitante "el desarrollo de color detectable en la fase orgÆnica sin 
necesidad de un paso de extracciön separado." No caracteriza una composición; y 
en ese orden de ideas la frase "...un Æcido no acuoso pars desarrollar un color 

(o 

fluorescencia) detectable..." no se considera una caracterIstica de la composición do 
interØs. 

Ahora bien los ejemplos citados en el capitulo descriptive, ilustran claramente que Is 
composiciOn come tal, es decir la combinación de los tres elementos (producto de 
petróleo, sustancia marcadora y acido no acuoso) no es mÆs que el resultado do una 
tØcnica de anÆlisis e identificaciOn. 
MÆs aUn los ejemplos revelan claramente que el eventual aporte do esta solicitud al 
estado del arte esta relacionado con la tØcnica do anÆlisis O identificación do la 
sustancia marcadora y no con una composición ó combinación de elementos quo no 
tienen ninguna tipo de aplicaciOn 6 ventaja tØcnica. 
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En consecuencia el capItulo reivindicatorlo no cumple con el requisito de claridad de 
acuerdo al art. 30 de la Decision 486. 

4. Determinación del Estado de la TØcnica 

Considerando que la fecha de la solicitud internacional PCT es 2001-08-28 se realizó 
la btisqueda en el estado de la tØcnica y se encontraron los documentos 
relacionados a continuaciOn, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la 
presente solicitud: 

No Documento TItulo 
Fecha de 

publicación 

Di W09967346 Use of amino azoic dyes as markers of oil distillation 1999-12-29 
products 

D2 US5145573 
Marked mineral oils and method of marking mineral oils 

1992-09-08 
with basic dyes 

5. Evaluación de los requisitos de patentabilidad (artIculo 14 D486) 

5.1. Novedad (articulol6 D486) 

La presente Solicftud de patente divulga en su reivindicación 20 un marcador para 
productos de petróleo de la  siguiente estructura: 

R 

En donde A, D y E independiente uno del otro, son molØculas carbocIclicas, N es 
nitrOgeno y R es un grupo aiquilo a Mom de hidrOgeno. 

La anterioridad Dl divulga un marcador de estructura (I) para productos de petrOleo. 

Asimismo el documento D2 divulga un marcador de estructura (II) para producto de 
petróleo 

R R20 

; 

16 [RQIB
 

R 16/ 
=N_ 

] 
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Al comparar el marcador de la presente solicitud con los marcadores divulgados en 
las anterioridades Dl 6 D2 se observa que las estructuras son iguales. En 
consecuencia la materia de la reivindicación 20 carece de novedad a partir de Dl 6 
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 reivindicaciOn I divulga una 
composlclªn que comprende: 

a) Un producto de petróleo que forma  la fase orgnica 
b) Una sustancia marcadora disuelta en dicho producto de petróleo 
c) Un Æcido no acuoso 

La anterioridad Dl divulga marcadores de estructura azo equivalentes al 
componente b) de la composición de esta solicitud en productos de petrôleo. 
AdemÆs se indica que dichos agentes marcadores desarrollan color por cambios de 
pH, por Ia cual se utilizan âcidos como aqentes desarrolladores de color; dichos 
Æcidos pueden ser Æcidos inorgÆnicos u orQÆnicos. 

Al comparar la composición de esta solicitud con la materia divulgada en Dl se 
observa que Dl ya habla sugerido la combinación de esos tres elementos: el 
marcador tipo de estructura azo, Æcidos orgÆnicos como desarrolladores de color y 
evidentemente un producto de petrOleo. 
Es claro que Dl no indica literalmente una composiciOn con dichos elementos puesto 
que como se habia indicado anteriormente, dicha composiciOn no es mÆs que el 
resultado final de un anÆlisis de identificación. Sin embargo Dl sugiere el usa de 

cidos orgÆnicos que al ser combinados con marcadores tipo azo desarrollan color. 

El mismo tipo de comparación se puede realizar con el documento D2 que divulga el 
mismo tipo de estructura azo y su combinaciOn con Æcidos para la detección 
correspond iente. 

En consecuencia y tendiendo en cuenta que la composición de esta solicitud, no 
40soluciona un problema tØcnico, no ofrece ningUn salto cualitativo en Ia tØcnica y no 

se ericuentra sustento en la descripción. La materia de las reivindicaciones 1-19 
carece de altura inventiva. 

Por Oltimo el mØtodo de las reivindicaciones 24 a 28 tan solo indica Un proceso de 
combinaciÆn 6 mezcla del marcador con el agente desarrollador de color, tal coma 
se ha venido presentando desde Dl 6 D2, donde es necesaria la combinaciOn de 
estos dos elementos para Ilevar a cabo la reacciOn de coloraciOn. AdemÆs el proceso 
de mezcla es considerado un proceso universalmente conocido. En consecuencia, 
desde cualquier punto de vista el mØtodo reivindicado carece de nivel inventivo. 

6. Respuesta a los argumentos del solicitante 

El solicitante basa todo su argumento en que la caracterIstica tØcnica cave de la 
presente invención reside en la combinación de  la sustancia marcadora y el Æcido 
para desarrollar un color detectable en la fase orgÆnica sin necesidad de un paso de 
extracción separado. 

A partir de Ia cual se aclara que: 
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- La reivndicacOn 20 citada coma una reivindicación independiente, trata de 
proteger un marcador de estructura tipo azo, que tal coma se demostró no es 
nuevo. Ws aUn las estructuras tipo azo son ampliamente conocidas y 
utilizadas coma marcadores de distintos derivados de petrôteo. La 
reivindicaciOn 20 no se relaciona en nada con la caracteristica cave de la 
invenciÆn. 

- La combinación de un marcador qulmico tipo azo con un Æcido orgÆnico 
como desarrollador de color ya habla sido sugerida desde Dl. Para evitar el 
proceso de extracciOn solo era necesario solubilizar el Æcido en la fase 
orgÆnica, con el fin de lievar a cabo la reacción en el mismo derivado de 
petrÆleo. Cualquier tØcnico qulmico medianamente versado en la materia 
sabe que un Æcido orgÆnico, debido a su estructura orgÆnica 6 no-polar, es 
soluble en fase organica. De modo tat que solo es necesario utilizar un 
Æcido orgÆnico para fàcilmente obtener el desarrollo de color on la fase 
orgÆnica sin necesidad de extraer el marcador. AcÆ to Unico se esta 
planteando on la combinaciôn sugerida de elementos conocidos 
(derivado de petróleo, un Æcido y una sustancia marcadora) sin efecto 
tØcnico inesperado ni debidamente sustentado. 

- La composición de  interØs, tal coma argumento anteriormente no es mÆs 
que el resultado final de la tØcnica de identificación. Es decir el momenta en 
que se combinan los ties elementos de la composiciOn se tiene el resultado 
(el desarrollo de color y par ende la identificación del marcador) y par to tanto 
este tan solo es el residuo de un ensayc ó prueba de laboratorio. 

- La composición de interØs no se encuentra sustentada en la descripciOn. 
Los ejemplos, resultados y argumentos allI citados se encuentra orientados a 
una tØcnica ó mØtodo de identificaciOn y detección (ampliamente conocidos 
en el anÆlisis qulmico e instrumental). 

- Es totalmente claro que, esta solicitud platea un ensayo de identificación 
directo, sin riecesidad de etapas de extracción del marcador, Sin embargo la 
utilización de Æcidos orgÆnicos ya habia sido sugerida desde Dl y resulta 

40 
totalmente evidente para un tØcnico media en la materia, que un Æcido 
orgÆnico es soluble en fase orgÆnica, de modo tat que la reacción se puede 
dar en el mismo derivado de petróleo. 

En este orden de ideas, la materia presentada en el nuevo capitulo reivindicatorlo no 
resulta ser susceptible de protecciOn por patente. 
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7. Conclusôn: 

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 

Dl W09967346 
1-19y24-28 Nivellnventivo 

20-23 Novedad 
D2 US5145573 

1.-19y24-28 Nivellnventivo 

En cumplimiento del arUculo 45 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de sesenta dIas 
contados a partir de la fecha de la notificaciOn de la presente comunicaciOn. En caso 
de no dar respuesta all presente requerimiento, o Si a pesar de la respuesta 

� subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegarÆ la patente. 
NotifIquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capItulo quinto del titulo primero de la Circular Linica NO 10 de 2001. 

ALIX CARMENZA/CESPEDES DE VERGEL 
Jefe de Division ’e Nuevas Creaciones 
El anterior {,y.Ørimiento fue notificado por fljaciOri en lista, de fecha 

CONCEPTO TECNICO No. 3517 EXAMINADOR TECNICO 
COdigo No.202085 


