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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. ‘ S. D.

Re:  Expediente No. 12-014.884 ‘;
Solicitud de patente a nombre de NALCO COMPANY |

l
L
l

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de
acuerdo con la sustitucién presentada el 24 de septiembre de 2013, de la sociedad
NALCO COMPANY domiciliada en Estados Unidos de América, ! solicitante de la
patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 11189 notificado por fijacién en lista
el 2 de julio de 2013, relacionado con concepto técnico de fondo, para el cual se solicité
prérroga, me permito manifestar: " ,

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquiet momento del
tramite, presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio en el
cual se realizaron las siguientes modificaciones: \

|

11 Como primera medida, se modificé la reivindicacién independiente 1 con el fin
de limitar la invencién alli definida, incluyendo las caracteristicas 'definidas en la
antigua reivindicacién 6.

12 - Asimismo, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 6 y 12.
1.3 Se incluyo la definicién del término “mondémetros no ionicos” segun lo indicado
en el parrafo 45 del capitulo descriptivo. : -

1
1

1
I

i
14 Adicionalmente, se modificaron todas las reivindicaciones con el fin de eliminar
los términos que pueden ser considerados como ambiguos o Imprecisos.
|

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no"l amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el 4nimo
de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examif.pador en su
concepto técnico. ';
Adicionalmente informamos que no se presenta tasa por reivindicaciones adicionales,
toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio tiene menos cliusulas \que aquel
originalmente presentado y corresponde en esencia a la misma materia contenida en
dicho capitulo reivindicatorio. |
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2. ~ Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones
tealizadas en el capitulo reivindicatorio queda subsanada la totalidad de las objeciones,
de modo tal que las nuevas reivindicaciones propotcionan claridad y cci)ncisién ala
invencién desctita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su
concepto técnico. i

Ahora bien, el examinador establece en su concepto técnico que “Lar resvindicaciones. ..
1o son claras porque la excpresion. .. es un resultads a alcanzar,. .., no define al pmdu‘ﬂ‘o, pruesto que
la retvindicacion incluiria no sélo la S0lucion propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas
presentes o futuras que leguen a ese resultads’

A este respecto, el solicitante muy respetuosamente indica que la antigua reivindicacién
12 fue eliminada del presente capitulo reivindicatorio, con el fin que haya tanto claridad
como concision y permitir que el solicitante pueda obtener la proteccién y ejercer el
derecho que otorga una patente en el territorio Colombiano, la cual es la |finalidad de
este privilegio. !

Por otro lado, el examinador establece en su concepto técnico que “Las recvindicaciones. ..
no son claras porgue al ser reivindicaciones de métods no TIENCIONa caracteristicas fécnicas de un
método”, a lo cual el solicitante desea manifestar que el método des irito en las
reivindicaciones de la presente solicitud est4 comprendido por la etapa de poner en
contacto un fluido hidrocarbonado con una composicién definida en la invencién que
contribuye al cambio de las propiedades de dicho fluido para asi mejorar la
recuperacidon y el transporte de dichos fluidos hidrocarbonados. Pot lo tanto,
solicitamos retirar estas objeciones de claridad. -

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 13 se

ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decisién 4806.

1

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1, 2,4
a 9, 11, 13, 14, 15 de Ia presente solicitud catecen de novedad a la Juz de los
documentos US 2005/0049327 (D1) y US 2009/0170730 (D2).

En este sentido, me permito decir que el articulo 16 de la Decisién 486 de Ii Comisién
de la Comunidad Andina establece que la invencién se considera nueva cuando no est4
comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal
indicada, la invencién no se considera como nueva si est4 “comprendida” en el estado
de la técnica, dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y
1o a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invencién pierda su|calidad.de
novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de
conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial’ como define el es:tado de la

técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89,
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sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pégiina 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con 1lo cual para
desvirtuar el requisito de novedad de una invencién serd necesario que lo ‘reivindi.ca‘do
por la invencién bajo estudio corresponda de forma total con lo revdlado en un
documento o anterioridad seflalada, conclusién a la que se llega después de un analisis
exhaustivo mediante una comparacién entre el capitulo reivindicatotio de la invencidn
en estudio y la divulgacién de la referencia D1.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la
invencion deba ser rechazada por catecer del requisito de novedad. No s‘in razén ha
dicho el mencionado Tribunal: “hay gue advertir que toda creacion es en cierta forma,
producto del estado de la técnica existente, en el sentido de gue el inventor ba de tener en
cuenta un comjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos_procedimientos
aplicables a la industria’ (Ibidem, paginas 53 y 54) (el subrayado es nuestrb).

Por lo tanto, como minimo la novedad debe contemplar los siguientes aspec‘tos:

-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOIIUTA en el
documento que se menciona como anterioridad o de forma independic]ente en los
documentos que se mencionan, si son vatios. |
-Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual
habr4 que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y. novedoso,
teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencién con sus nuevas

caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la invencidon en estudio. 1

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce es¢ despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, setia forzoso que se demostrara que la
invencién de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma
TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicagiones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva rei\lrindicacién
independiente 1 define “Ur métods para disminuir la viscosidad aparente dle un fluido
hidrocarbonado encontrado en las operaciones del petrileo, el método comprende: poner en contacto dicho
- fluido hidrocarbonado con una cantidad efectiva de una composicion que comprende un polimero que
tiene de 25 a 100% en moles de mondmeros catinicos, en donde dichos monémeros cationicos son
monomeros cationicos modificados hidrofsbicaments”, en donde el método para la disminucién
de viscosidad definida en dicha reivindicacién independiente cuenta con TIODAS las
caractetisticas técnicas alli divulgadas, las cuales son novedosas y no hallbian sido
sugeridas ni ensefiadas por ningin documento en el estado del arte, especificamente, los
documento D1 y D2 mencionados por el examinador en su concepto técnicc;), como se
demostrara a continuacién. |

En este sentido, nos permitimos indicar que la nueva teivindicacién independiente
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contiene una limitacién que permite definir un método para disminuir la viscosidad de
un fluido hidrocarbonado que se diferencia del estado del arte, especificamente de los
documentos D1 y D2, teniendo en cuenta que dichas anteriotidades no mencionan ni
sugieren la presencia de mondémeros catidnicos que son monémleros catiénicos
modificados hidrofébicamente en la composicion.

|
Es claro para un experto en la matetria que las invenciones definidas en el estado del
atte y la presente solicitud, son completamente diferentes y por lo tanto, son novedosas
una con respecto a la otra. |

De este modo, se puede establecer que existe al menos una diferencia sig';niﬁcarjva entre
la presente solicitud y el estado del arte, cuando se analiza lai reivindicacidén
independiente 1, de forma completa, tal como estd definida en el nuevo capitulo
reivindicatorio. Ademas, el Manual Andino de Patentes establece que “Para determinar la
novedad de la invencidn, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica gue
contengan explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion. Bl examen de
novedad se efectiia comparando elemento por clemento de la invenciin tal como esth definido por las

retvindicaciones con los del estado de la téonica’. |

Sobre este particular, nos permitimos decir que D1 no ensena ni sugiere ia invencién en
estudio y existen diferencias entte el objeto reivindicado y lo mostrado en los
documentos citados. Aunque las diferencias (naturaleza de los monémeros catiénicos)
sean consideradas por ese despacho como banales o infimas y de paso o tangibles, es
necesario sefialar que son precisamente éstos rasgos técnicos los que 'caracterizan la
invencién y la hacen novedosa de lo ya existente en la técnica. i
Es mas, el Manual Andino en su pagina 66 tercer parrafo sobre el particular, sefiala que:
“St todas las caracteristicas téicnicas de la reivindicacion independiente se em‘umz‘m;}z descritas en un
mismo antecedente y ademds se encuentran intimamente relacionadas, el objeto de dz'c%/m retvindicacion
carece de novedad.  Si_una_caractetistica, aunque sea banal, no se encuentra
contenida en el antecedente, la reivindicacion es nueva.” (El resaltadTo €s nuestro).

\
En este sentido, la nueva presente invencion tiene novedad sobre lo expuesto en D1 y
D2 dado que no habia sido revelado anteriormente en un solo documento las
caractetisticas técnicas de los polimeros catiénicos de la nueva reivindicaciién 1. Porlo
tanto hay que tener presentes estas caracteristicas que hacen que la invencién sea
novedosa frente a cualquier anterioridad citada por ese despacho.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y
como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 13, tiene diferencias con
el estado del atte y, por tanto, debe ser considerada como novedo:sa segun las
disposiciones del articulo 16 de la Decisién 486.

|

s

4. Nivel Inventivo \

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindiciciones 1,2, 4
a 9, 11, 13, 14, 15 de la presente solicitud carecen de nivel inventivo ala luz de los

'
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documentos definidos antetiormente como D1 y D2. !

|
De este modo, me permito indicar que el articulo 18 de la Decision 486 establece que
“Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, 5i para una persona del q‘ﬁcz'o normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese

|
derivado de manera evidente del estado de la técnica’. 1

[ * . . -
A este respecto, el solicitante manifiesta muy respetuosamente que el analisis inventivo
realizado por el examinador para la presente solicitud es erréneo, teniendo en cuenta

los siguientes argumentos. |
.

El documento D1 indica en el patrafo [0038] que “Cimo polimeros bfﬁroﬁ’/z’m.r Jueron

evaluados en su tendencia para formar una emulsion y su potencialpara reducir la resistencia. Estoy

tncluyeron poliacrilamida semple y copolimeros catidnicos Y antonicos de acrilato/ 'Iam'/czmz'da, con

densidades de carga entre +70 % mol de mondmeros catidnicos a -30 % molar de mondmeros

anionicos, polymerized” '

1
|

Adicionalmente, el documento D2 reporta en su reivindicaciéon 1 “Una J';compoxz’vz’o’n de
Sluido de perforacion de silicato gue comprende: (a) agua como fase continua, (b) silicatos de metales
alcalinos; (v) una cantidad eficaz de lubricante con una composicion de lubricante que, comprende un
aceite portador y uno o mas lubricantes seleccionados de: (i) lecitinas, (i2) aceite sulfurado vegetal, aceite
de manteca de cerdo sulfurads, ésteres vegetales sulfurados, y/ o ésteres de manteca de cerdp sulfurados, y
(i5) aceite de ricino modificado; (d) poliacrilamidas catiénicas; J (¢) opcionalmente, ‘otros aditivos
convencionales de fluidos de perforacion de silicato” '

|
I .

1

Como se identifica claramente, no es evidente que un experto en la materia se vea
motivado a combinar las ensefianzas de los documentos D1 y D2 con el fini de obtener
la presente invencién como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 4 13, ya que

dichos documentos indican componentes y cantidades muy diferentes a los incluidos en
el método de la presente invencién. !

L
|

1

Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones 1 a 13 cumplen con el requisitb de nivel
inventivo, tal como se define en el articulo 18 de la Decisidén 486 y como'se explica

detalladamente en el Manual Andino y la Guia para Examinadores de la
Supetintendencia de Industria y Comercio. |

|

Finalmente, el solicitante también desea informar a esa Superintendencia que las
reivindicaciones 1 a 13 de la presente solicitud cotresponden en sus caral\icteristicas
esenciales a las reivindicaciones de la solicitud equivalente de patente en, Estados
Unidos de América, donde la patente ha sido concedida bajo el nimero US8394872 B2
del 12 de marzo de 2013, en donde el examinador de patentes de la"»I Oficina

Estadounidense (USPTO) ha teconocido el cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad de dicha invencién. |

i

i
Ast las cosas, aunque el solicitante es consciente de la independencia de cada Oficina de
Patentes, desea manifestar que los requisitos de novedad y nivel inventivo son
analizados de forma mundial, por lo cual es acertado indicar que no habtia razén para
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que dos examinadores de patente consideren la invencién de forma difeténte y en un
pais no cumpla con los requisitos de patentabilidad, mientras que en otro sil

|
En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1
de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud
cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad a la luz del meétodo para
disminuir la viscosidad aparente de un fluido hidrocarbonado expuesto en el nuevo
capitulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva
reconocer estos trequisitos y conceder el privilegio de patente de invencién a la solicitud
en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente
invencién ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que
sustenten su objecion con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad'de exponer
sus argumentos con base en la interpretacion de los articulos 45 de la Decision 486 -el
cual otorga la facultad al examinador para emitir los exdmenes de fondo-,!35 y 59 del
Codigo Contencioso Administrativo que sefiala que: “babiéndose dado oportunidad a bps
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles| se tomard la
decisidn que serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”y “(..) deberd proferirse
la decisidn definitiva. Esta se motivard en sus aspectos de hecho y de derechy, y en los de donveniencia si
es el caso”, respectivamente (El subrayado es nuestro). |

|
En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacién con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacién al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional

|

Sefior Superintendente, |

SN ‘

RIA LOPEZ DI
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CS)
notificaciones@clarkemodet.com.co

-~
-
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REIVINDICACIONES

1. Un método para disminuir la viscosidad aparente de un fluido hid!focarbonado
encontrado en las operaciones del petroleo, CARACTERIZADO PORQUE el método
comprende: poner en contacto dicho fluido hidrocarbonado con una cantidad efectiva
de una composicién que comprende un polimero que tiene de 25 a 100%|en moles de
mondmeros catidnicos, en donde dichos mondémeros catidonicos son ‘monomeros
caﬁénicos modificados hidrofébicamente. !

2. El método de la reivindicaciéon 1, CARACTERIZADO PORQUE el polimero
es un co-polimero que comprende mondmeros no i6nicos y de 25 a 100% en moles de
mondmeros catidnicos, en donde dichos mondémeros no iénicos se sel:eccionan del
grupo que consiste de: acrilamida; metacrilamida; N-metilacrilamida; N;N-
dimetil(met)actilamida; N;N-dietil(met)actilamida; N-isopropil(met)actilamida; N-t-
butil(met)acrilamida; ~ N-(2-hidroxipropil)metacrilamida; N—metilolacril‘amida; N-
vinilformamida; N-vinilacetamida; N-vinil-N-metilacetamida;
poli(etileglicol) (met)acrilato; poli(etilene glicol) monometil éter mono(mei)acrilato; N-
vinil-2-pirrolidona; glicerol mono((met)actilato); 2-hidroxi etilfmet)acrilato; 2-hidroxi
propil(met)acrilato; vinil metilsulfona; vinil acetato; glicidil(met)actilato. |
|

|

3. El método de la teivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQUEL, el polimero
es un ter-polimero compuesto de un tipo de monémero no iénico y un tipo de
monomero catiénico, en donde el ter-polimero tiene de 25 a 100% ;en moles de

mondmeros catidonicos. |

!
|

4. El método de la reivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQU]% el polimero
se forma de una mezcla de monémeros que incluye de 25 a 100% jen moles de
mondmeros catiénicos y el resto incluye monémeros no iénicos. !

1
5. El método de la reivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQUE el pohmero
es un co-polimero formado de mezclas de monémeros con un tipo de nlqonornero no

i6nico y un tipo de monémero catiénico incluyendo una mitad de amonio) cuaternatio y

que comprende de 25 a 100 por ciento en moles de co- -polimero. J
|

|
\

0. El método de la reivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQUE los grupos
\sales N,N-
dimetilaminoetilacrilato de amina cuaternaria que tiene bencilo, bencilo sustituido o

cadenas alquilo C4 0 mis largas. |
I

l

hidrofébicos se  seleccionan  del grupo  que consiste  de:

7. El método de la reivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQUE los
monomeros catidnicos se seleccionan del grupo que consiste de: sales dlmenlammoeul
alquilo; mondmeros catiénicos que tienen cuatro carbonos enlazados 1nd1v1dualmente a
un Unico nitrégeno y un carbono por doble enlace al nitrégeno para formar un ion
amonio cuaternario; mondmeros catidnicos que tienen dos carbon:os enlazados



. , !
individualmente a un tnico nitrégeno y un carbono por doble enlace al nitrégeno para
formar un ion iminio cuaternario; mondémeros catiénicos de amina con una cadera de

alquilo de Cy a Ca4 0 sales de bencilo; y combinaciones de estos. :
|

|

|

|

8. El método de la reivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQUE el monc’n;nero
catibnico tiene una formula seleccionada del grupo que consiste de: (I), (II), (I‘ﬁ), y
combinaciones de estas, en donde Ry es H o metilo; Rz es un alquilo o bencilo; Ré, Ro,
Rio, R11 y Riz son independientemente H o alquilo; n es 1 o 2; y X es cual;quier

contraion.
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9. El método de la reivindicacién 8, CARACTERIZADO PORQUE el bencilo
tiene la siguiente estructura, en donde Rs, R4, Rs, R¢ y R7 son independientemente H o
alquilo.

Rs

R4 RG

JF
|
|
|
|
|

Rs
0 .
HoC I\IJ

i

|

R1 f;

|

|

10.  Elmétodo de la reivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQUE el morl‘llo'rnero
catiénico estd formado por un monémero 1o ionico que tene una mitad entrecruzada

cargada.

|



11. El método de la reivindicacion 1, CARACTERIZADO PORQUE el polimero
tiene un peso molecular promedio de 500,000 kD a 10 millones kD. |

|
!‘
|
|
12. El método de la reivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQUE la cantidad
del polimero es de 10 a 5,000 ppm, como polimero activo con base en e] polimero
total de la emulsién. ‘I
|
|
|
|

13.  El método de la reivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQUE‘I el fluido
hidrocarbonado es petréleo y/o gas.

|
|
|
|
l
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