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

Re: Expediente No. 06.030.705 
Solicitud de patente a nombre de KEMIRA OYJ 

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi 
firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada 

40 de la sociedad KEMIRA OYJ, domiciliada en Porkkalankatu, Finlandia, 
solicitante de la patente de la referencia, en respuesta a! oficio No. 7194 
notiflcado por fijación en lista el 14 de mayo de 2010, relacionado con el 
concepto tØcnico de fondo No. 1455, me permito manifestar: 

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del 
trÆmite, presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el 
cual consta de 1 a 25 reivindicaciones y reemplaza en su totalidad el capItulo 
reivindicatorio presentado anteriormente. 

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian 
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el 
Lnimo de superar las objeciones a la claridad, planteadas pot el examinador en su 
concepto tØcnico. 

2. Claridad de Li Solicitud 

El examinador objeta la claridad de la solicitud, argumentando que la descripciOn 
carece de suficiencia ya que no aporta evidencia de la soluciOn propuesta ya que 
los ejemplos dados solo hacen referencia a la optimizaciOn de diferentes 
emulsiones. Al respecto, el solicitante quisieta aclarar que para el tØcnico con 
habilidad ordinaria en la materia, los resultados expuesto en las tablas 2, 3, 5, 7, 9 
y 11 muestran el efecto claro del uso de diferentes emulsiones en diferentes lodos 
ODBM. Por lo tanto, el efecto tØcnico de la soluciOn propuesta se encuentra 
debidamente sustentado por la descripciOn y la objeciOn del examinador carece 
de fundamento. 



Clarke, Modet & CO 

(1)IAflIllIA 

versada en la materia, las pÆginas 9 y 10 de la descripción proporcionan 
cantidades porcentuales de los diferentes ingredientes, y en las pÆginas siguientes 
se proporciona una descripción detallada del proceso de formación de los 
polimeros. Pot lo tanto, ci solicitante no esta de acuerdo con la objeción del 
examinador, y considera que su solicitud es perfectamente replicable con la 
información presentada en la misma. 

AsI mismo, el examinador objeta la claridad de la reivindicación 1, argumentando 
que emplea tØrminos demasiado amplios que abarcan compuestos que no se 
encuentran debidamente sustentados pot la descripción. Al respecto, ci 
solicitante quisiera anotar que ci objeto de la presente invención es un mØtodo y 
que Øste debe set estudiado como tal. La claridad del mØtodo no se determina 
pot los componentes que se empiean sino por los pasos que lo componen, pot lo 
que ci hecho que la reivindicación 1 mencione los monómeros que componen ci 
polimero empleado en la primera etapa del mØtodo no es una caracteristica que 
determine la claridad de dicha reivindicación. En conclusion, la objeciOn del 
examinador carece de sustento y se le solicita respetuosamente que la retire. 

El examinador objeta ci uso del tØrmino "al menos" en la reivindicaciOn 1. Al 
respecto, el solicitante quisiera anotar que el poilmero puede comprender uno o 
mÆs tipos de monOmeros solubles en agua. El tØcnico con habilidad en la materia 
sabe y conoce las limitaciones de la formaciOn de dichos polImeros, por lo que la 
reivindicaciOn 1 es perfectamente clara para la persona que se encargue de 
desarrollar la invenciOn en cuestiOn. En cuanto al uso de dicha expresiOn en las 
demÆs reivindicaciones, el solicitante ha eliminado la misma de las 

� reivindicaciones mencionadas pot ci examinador. Dc igual manera, se ha 
eliminado la palabra "aproximadamente" del capItulo reivindicatorio. 

El examinador objeta el capItulo reivindicatorio, argumentando que el paso de 
"contactar" no implica ninguna transformaciOn fIsica o qulmica dcntro del 
proceso, as1 mismo ci significado dado para contactar en el diccionario de la real 
academia de la lengua se refiere a establecer contacto o comunicaciOn con 
alguien. En primer lugar, el solicitante quisiera saber en que aparte de la norma o 
de la ley se ha establecido que los procesos solo pueden implicar 
trans formaciones fIsicas o qulmicas. Puesto que ni la norma ni la ley establecen 
dicha restricciOn, el solicitante no considera vÆlida la objeciOn del examinador ni 
la sugerencia de eliminar dicho paso. Con ci fin de subsanar la objeciOn 
presentada pot ci examinador, se modifica ci proceso para habiar de una ctapa de 
"poner en contacto", en lugar de "contactar". 
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Pot üitimo, el examinador argumenta que "[..] dado que los ejemplos de esta solicitud 
solo se basan en composiciones tie acrilamida, la caracter/stica ticnica ’monOmeros so/nb/es en 
agua  no tiene sustento on Li descrepcio’n, ja que esta solo se basa en una extension meramente 
e.speculativd’. Al respecto, el solicitante quisiera recordarle al examinador que el 
articulo 30 de la Decision 486 estabiece lo siguiente: 

ArtIculo 30. - Las reivindicaciones dejinirdn Li mater/a que se desea proteger 
mediante Ia patente. Deben ser c/arasj concisasy estar enteramente sustentadas 
por la descnpción (Negrita Personal) 

AsI mismo, ci Articulo 28 de dlicha norma define de manera Clara lo que debe 
consideratse como la descripciOn: 

ArtIcu/o 28.- La descnjp c/On deberd divu/gar la invenciOn tie manera 
suficientemente claraj completa para su comprensiOn y para que una persona 
capacitada en la mater/a te’cnica correipondiente pueda ejecutarla. La descrzjfriOn 
de Li invention id/card el nombre tie la inventiOn e inc/uird Li s:guiente 
info rmaciOn: 
a) el sector tecno/o’gico al que se rejiere o a/ cual se aplica Li inventiOn; 
b) Li tecnologIa anterior conocida por e/ solicitante que fuese z1til para la 
comprensiOn j e/ examen de la invenciOn, y las referencias a los documentos j 
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia; 

C) una descrJpciOn de la invenciOn en te’rminos que permitan la comprensiOn del 
p roblema tdcnico j de la so/nc/On aportada por Li inventiOn, exponiendo las 

� &ferencias,y even tuales ventajas con respecto a Li tecnologIa anterior; 
d) una reseffa sobre los dibujos, cuando los hubiera; 
e) una descrijtciOn de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o 
Ilevar a la prdctica Li invenciOn, ntilitando ejemp/osji referencias a los dibujos, 
de ser e’stospertinentes,j, 

una indicacion tie la manera en que Li inventiOn satisface Li condiciOn de ser 
susceptible tie aplicaciOn industrial, si ello nofuese evidente de la descrijtción o de 
la naturaIea de Li invention. 

En ninguna parte de la norma andina se establece que la descripciOn corresponda 
ünicamente a los ejemplos, ni mucho menos que estos scan de carÆcter limitante. 
Tanto ci articulo 30 como ci 51 de la decisiOn 486 son claros al establecer que lo 
ünico que limita ci aicance de una solicitud es el capItulo rcivindicatorio. Pot otro 
lado, tambiØn se Ic recuerda al examinador que ci solicitante se encuentra 



Clarke, Modet & CO 
(IJIA)\11314 

Puesto que la descripción menciona todos y cada uno de los compuestos 
divulgados en las reivindicaciones, la presente solicitud se encuentra 
perfectamente sustentada en la descripción, lo cual se ajusta a lo dicho en los 
artIculos antes citados. 

3. Reivindicaciones de Uso 

El examinador objeta la presente solicitud, argumentando que se trata de 
proteger un segundo uso de una emulsion divulgada por la patente US 5.548.020. 
El solicitante quisiera anotar que la presente invenciOn comprende compuestos 
que no se divulgan en la patente mencionada, como por ejemplo los monOmeros 
de fOrmula I, II o III pot lo que es diferente a la composiciOn de la misma y, pot 
lo tanto, no se trata de un segundo uso de una composiciOn conocida. 

4. Novedad 

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud, argumentando que las 
caracterIsticas esenciales de la misma ya habIan sido anticipadas por la 
anterioridad US 5.548.020 (en adelante Dl). Al respecto, el solicitante quisiera 
hacer los siguientes comentarios. 

En primer lugar, el solicitante quisiera anotar que la anterioridad Dl no ensefla ni 
sugiere el tratamiento de lodos a base de aceite o petrOleo como la presente 
solicitud. Si bien la anterioridad Dl menciona el tratamiento de cliferentes tipos 
de micro emulsiones, la misma no enseæa ni sugiere ci tratamiento de lodos a 
base de aceite o petrOleo 

De igual manera, la anterioridad Dl no menciona los compuestos de fOrmula II y 
III reclamados en la presente solicitud. Pot otto lado, el solicitante no puede 
encontrar por ninguna pane las etapas del mØtodo citadas pot el examinador. For 
ejemplo, el examinador establece lo siguiente: 

"Dl describe un proceso para flocular alguno de los residues de reJinerIaj’/o 
alimentos asL 

� con/ac/ar dicho lodo en base acute con una emulsion agua-en-
aceite que comprende un polImera den’vado de al menos un 
mandmero soluble en agua, en dende el polimero no se disuelve 
an/es del can/ac/a con el lodo en base aceite (Cal 10 linea 61-62, 
65-67, Cal linea 1-5) 
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Pot una parte, ci examinador no establece en ninon momento a que columna 
corresponden las lineas 1 - 5. Pot otto lado, la columna 10, lineas 61-62 de Dl 
clicen to siguiente: 

as those found in paper production, e.g. paper water, and settlement of 
various inorganic suspensions, i.e. reJiney waste, food waste, etc." 

Lo cuai traduce en to siguiente: 

como Jos que se encuentran en laproduccidn de papel, por ejemplo agua de 
pezpel, j hi decantación de dfŁrentes suipensiones inorg’mnicas, en otras palabras 
desechos de refineria, desechos de alimentos, etc." 

Como se puede observar, nada en dichas lineas ensefla o sugiere iodos a base de 
aceite o petróieo, como los iodos de perforación que divulga la presente solicitud. 
Se le recuerda al examinador que el estudio de la novedad no se basa en la 
interpretación del aPe previo sino en to que reatmente dice la anterioridad. En 
este caso particular, ci documento Dl se refiere a suspensiones inorgÆnicas, 
algo que para cualquier tØcnico con habilidad ordinaria en la materia claramente 
excluye tos iodos en base de aceite o petiróleo. 

Prosiguiendo con tas objeciones del examinador, encontramos que tas lineas 65-
67 de de columna 10 clicen lo siguiente: 

� "[...] adding to effluent being treated the first mixture and effective amount, i.e. 
of between about 1 and 10,000 ppm and preferably between 10 to 1,000 ppm 

1f’ 

Lo cual traduce como: 

agregando al efluente a tratar laprimera mezclay una cantidad efectiva, 
en otraspalabras de entre airededor de 1y 10.000ppmjypreferiblemente enfre 
tOy 1.000 ,PPM [...]" 

En ninguna pane de dicho fragmento se estabiece que ci monómero sea soluble 
en agua o que no disuelva antes del contacto con el lodo en base de aceite; de 
hecho, en ninguna pane se menciona que se agregue la primera mezcla y una 
cantidad efectiva de atgo a un lodo en base de aceite o petróleo como en la 

5 
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"[..]particles for remo va/from the solution. As a result, a substantially clear 
effluent stream, substantially free ofparticulate material is fanned, Preferably  a 
coagulant or a  

Lo cual se traduce como: 

"[..]partIculas a ser removidas de la so/sec/On. Coma resultado, se forma una 
corriente de efluentes sustancialmente clara, sustancialmente libre de material 
particulado. Preferiblemente ten coagulante o un[. .]’ 

Contrario a lo estabiecido pot ci examinador, en ninguna parte de dicha cita se 
establece que se ileve a cabo una separación de la fase sólida y la fase lIquida, 
solo dice que se forma una corriente de efluentes fibre de material particulado. 

En vista de lo anterior, la afirmación del examinador donde dice que: 

"La composiciOn que comprende un lodo y una emulsion agua en aceite, que 
comprende un pol/mero derivado de al menos un monómero soluble en agua, en 
donde elpolImero no se disuelve an/es del contacto con el /ado en base de aceite, 
tam biin es descrita en Dl en el paso que dice que se forma una mecla al 
adicionar e/ efluente a ser tratado que puede ser un residuo de rejineWay una 
emulsion agua en aceite (Col 10 1/nea 64-66, Cal 11 lmneas 1-5)" 

Es falsa ya que, como se estableció anteriormente, la linea 62 solo habla de 
suspensiones inorgÆnicas y las lineas 1-5 de la columna 11 dicen lo siguiente: 

"[...] weight of so/ids to the effluents, of an aqueous solution of the water-in-oil 
emulsion of partially hydrofyed acrjilamide polymer of the present invention to 

flocculate the solid particles for removal from the solution. As a result, a 
substantially clear effluent stream, substantialiy free ofpar- [..7’ 

Lo cual traduce como: 

"[..]peso de sdlidos a los efluentes, se una so/tic/On acuosa de una emulsiOn de 
agua-en-aceite delpolimerv de acrilamidaparcialmente hidmliado de /apresente 
invenciOn para flocu/ar las part/cu/as sOlidas para su remoción de hi so/sec/On. 
Como resultado, una corriente de efluente sustancialmente clara, sustancialmente 
/ibredepar-[...7’ 
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aceptable y va en detrimento del derecho del solicitante a que se evaiÆe su 

invcnción de la manera estabiecida pot la icy. 

Existe una diferencia muy grande entire ci polimero de acrilamida parcialmente 

hidrolizado de la anterioridad Dl y los compuestos empleados en la presente 

solicitud. Los compuestos de la solicitud en estudio no corresponden a polimeros 

de acrilamida parcialmente hidrolizados, sino a otros polimeros de acrilamida 

diferentes que no ban sido parcialmente hidrolizados. Esta diferencia por si sola 

es suficiente para establecer la novedad de la presente solicitud pot sobre la 

anterioridad Dl. 

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en ci 

punto I de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la 

presente solicitud cumple cabalmente con ci requisito de ciaridad, patentabilidad 

y novedad respecto al mØtodo expuesto en ci capItulo reivindicatorio adjunto. 

Pot lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos 
requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en 

estudio. 

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en reiación con todos 

los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al 

principio del debido proceso consagrado en ci articulo 29 de la Constitución 
Nacional. De igual forma, si ci examinador considera que subsistcn razones para 

objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los 
debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi 

� mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la 

interpretación de los artIcuios 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al 

examinador para emitir los exâmenes de fondo-, 35 y 59 del COdigo Contencioso 

Administrativo que senaia que: "habiindose dado oportunidad a los interesados para 

expresar sits opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomarÆ Li decision 

que seth motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares" y "() deberd proferirse 

la decision definitiva. Esta se motivard en sits aipectos de hecho j de derecho,j en los de 

con veniencia si es ci caso ’ respectivamente (el subrayado es nuestro). 
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REIVINDICACIONES 

1. Un mØtodo de separación de una fase sólida y una fase liquida en un lodo 
en base aceite, que comprende el paso de 

(i) poner en contacto dicho lodo en base aceite con una emulsion 
agua-en-aceite que comprende un polimero derivado de al menos un 
monOmero soluble en agua, en donde el poilmero no se disuelve antes del 
contacto con ci lodo en base aceite; 
(ii) mezclar la emulsión de agua-en-aceite y el lodo en base aceite; 
(iii) separar la fase sOlida y la fase lIquida. 

2. El mØtodo de la reivindicacjOn 1, en donde dicho monOmero Cs Ull 

monOmero de vinilo soluble en agua. 

3. El mØtodo de la reivindicaciOn 1, en donde dicho monOmero soluble en 
agua es seleccionado de (alquil)acrilamida, Æcido (alquil)acrilico y sales del mismo, 
N-vinilpirrolidona, N-vinilacetamida, N-vinilformamida, acrilonitrilo, Æcido 
fumÆrico y sales del mismo, Æcido crotOnico y sales del mismo, Æcido malØico y 
sales del mismo, hidroxialquil metacrilatos, Æcidos 2-acrilamido-5-alquilsulf6nicos 
y sales de los mismos, en donde el grupo aiquilo contiene I a 6 Ætomos de 
carbono, Æcido estiren sulfOnico y sales del mismo; o monOmeros que tienen la 
estructura de las formulas I, II o III 

R19 
CH2=rC_C_X_A_NC 

Formula I 

CHf=G_C_X_A_NtR3 Z 

Formula II 

CH2=C�C27/ R - 

CHCR2’ 
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en donde R1, R2 y R5 son cada uno independientemente hidrógeno 0 un aiquilo 

Cl a C6, R3 y R4 son cada uno independientemente hidrOgeno, un aiquilo C1 a 

C12, arijo, arilaiquilo a hidroxiefflo; y R2 y R4 a R, y R3 pueden combinarse para 

formar un anillo ciclico que contiene uno a mÆs âtomos adjuntos, Z es la base 

conjugada de un Æcido, X es oxIgeno o -NR6, en donde R6 es hidrógeno 0 Ufl 

aiquilo C1 a C6; y A Cs Ufl aiquileno C1 a C12. 

4. El mØtodo de la reivindicaciOn 3, en donde dicho monØmeros solubles en 

agua tienen la estructura de las formulas: 

R19 
I h I� 

CH2=C_C_X-A--FrR3 Z 

Formula II 

CH2C�C2  /R2 

N4 Z 
/\ 

CHf?_CH2 

Formula lii 

5. El mØtodo de la reivindicaciOn 2, en donde dicho monOmero soluble en 

agua es seleccionado del gnpo consistente de (alquil)acrilamida, icido 

� (alquil)acrulico y sus sales, Æcido vinil sulfOnico y sus sales, y Æcido 2-acrilamido-2-

medipropano sulfOnico y sus sales. 

6. El mØtodo de la reivindicaciOn 3, en donde dicho polimero es un 

homopolimero a copolimero de monómeros seleccionados de (met)acrilamida, 

monOmeros de Formula I, II a III y combinaciones de las mismos, en donde R1 

es hidrOgeno o metilo, R, a R4 son media a etilo y A es alquileno C1 a C4. 

7. El mØtodo de la reivindicaciOn 3, en donde dicho polimera es un 

copolimera de un monOmero de (alquil)acrilamida, en donde el grupo aiquilo 

contiene 1 a 6 Ætamos de carbono y el segundo monOmero es seleccionado de N-

vinilpirrolidona, N-vinilacetamida, N-vinilformamida, acrilanitrilo, âcido acnIlico, 

Æcido metacrilico, Æcido etilacrIlico, Æcida fumÆrico, Æcida crotOnico, Æcido 

malØico, hidroxialquil metacrilatos, âcidos 2-acrilamida-5-alquilsulf6nicos, Æcidos 
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copoilmero de (met)acrilamida y el segundo monómero es seleccionado del 

grupo consistente de N,N-dimetilaminoetil(met)acrilato o sus sales, N,N-

dimetialminoe til (met) acrilatos cuaternarios, N ,N-dimefllaminopropil acrilamidas 

tercianas o cuaternarias, N.N-dimetilatninometil acrilamidas terciarias o 

cuaternarias y diahl dimetil amonio haluros. 

9. El mØtodo de la reivindicaciOn 1, en donde dicho polimero es aniónico y 

se deriva pot copolimerizaciôn de (met)acrilamida y Æcido (met)acrIlico. 

10. El mØtodo de la reivindicación 1, en donde dicho polimero es aniónico y 
se deriva pot hidrôlisis. 

11. El mØtodo de la reivinclicación 1, en donde dicho polimero es ramificado o 

entrecruzado. 

$ 
12. El mØtodo de la reivindicación 1, en donde la concentración de dicho 

polimero en dicha emulsion agua-en-aceite es de 10% a 70% en peso con base en 

el peso total de la emulsiOn. 

13. El mØtodo de la reivindicaciOn 1, en donde dicha emulsiOn agua-en-aceite 

estÆ pre-dispersa con aceite antes del contacto con el lodo en base aceite. 

14. El mØtodo de la reivindicaciOn 13, en donde la concentraciOn de dicho 

polimero en dicha emulsiOn agua-en-aceite es de 0.1% a 100/c en peso con base 

en el peso total de la emulsiOn. 

15. El mØtodo de la reivindicaciOn 1, que ademÆs comprende la adiciOn de un 

surfactante. 

16. El mØtodo de la reivindicaciOn 15, en donde dicho lodo en base aceite se 

contiacta con la emulsiOn agua-en-aceite antes del contacto con el surfactante. 

17. El mØtodo de la reivindicaciOn 15, en donde dicho surfactante tiene un 

valor HLB mayor a 10. 

18. El mØtodo de la reivindicaciOn 15, en donde dicho surfactante es aniOnico. 

19. El mØtodo de la reivindicaciOn 15, en donde dicho surfactante es 

seleccionado de sulfosuccinatos, sulfosuccinamatos, alquilan! sulfonatos, 

difenilsulfonatos, Æcidos benceno sulfOnicos, Æcidos (alquil)naftalen sulfOnicos, 

sulfatos y sulfonatos de aceites y Æcidos grasos, sulfatos de alquil fenoles 

etoxilados, sulfatos de alcoholes, sulfatos de alcoholes etoxilados, sulfonatos de 
nnfrnlpnQ11Ifntnq tie ectnec atisns siilfnnatos de naftalenos condensados. esteres 
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20. El mØtodo de la reivindicación 15, en donde dicho surfactante es 
seleccionado del grupo consistente de diisobutilsulfosuccinato de sodio, 
diamilsulfosuccinato de sodio, N-(1 ,2-dica’rboxi-etil)-N-
octadecilsulfósuccinato tetrasôdico, medio-Øster sulfosuccinato de alcohol 
etoxilado disódico, di(1,3-dimetilbutil)sulfosuccinato de sodio, 
bistridecilsulfsuccinato de sodio y mezclas de los mismos. 

21. El mØtodo de la reivindicaciôn 1, en donde dicha separación de la fase 
sôlida  y la fase lIquida se conduce mediante separación mecÆnica o gravitacional 
(pot gravedad). 

22. El mØtodo de la reivindicación 21, en donde dicha separación mecÆnica se 
conduce mediante una centrifuga, ciclón, filtraciOn de presión, o filtración 
asistida con vacIo, en donde dicha separación gravitacional es conducida pot 

10 
un clarificador,, espesÆdor o decantación continua a contracorriente. 

23. El mØtodo de la reivthdicación 1, en donde dicha mezcla se conduce 
usando un mezclador de flujo, mezclador en linea , agitación de gas o mezclador 
mecÆnico. 

24. El mØtodo de la reivindicación 13, en donde dicho aceite pre-disperso es 
kerosene, diesel, mezclas de parafina, olefmas internas o mezclas de aiqueno C16 
- C18-

25. El mØtodo de cualquiera de las reivindicaciones I a 24, en donde dicho 
lodo en base aceite es un lodo de perforaciOn en base aceite. 
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La anterior, se sustenta con base en la informaciOn consignada en la descripcian 
donde se detallan las caracteristicas de la emulsion como son los polimeros que la 
conforman y su mØtodo de polimerizaciôn, los surfactantes que hacen parte de  la 
emulsion y el mØtodo de realizar la emulsion. El efecto de la separaciOn de los 
sOlidos de la fase liquida de un lodo en base aceite, es obrado par los compontes 
de la emulsion, es decir al emplear la emulsiOn, separando las dos fases del lodo 
en base aceite. Asi entonces, el efecto de separar las dos fases no es dada par el 
metodo reivindicado en la solicitud, ya que estos pasos no especifican ninguna 
condiciOn de mezcla o de separaciOn (tiempo, temperatura, etc.) que permitan 
evidenciar que el efecto sorprendente es dada par el metodo mªs que par el uso de 
la emulsion ya conocida en el estado de la tØcnica. 

AdemÆs, coma efecto de su invenciOn el solicitante afirma ’Los inventores de la 
presente invenciOn han descubierto que el uso directo de emulsiones agua en 
aceite..., provee separaciOn excelente del aceite de los lodos de perforaciOn en 
base aceite" (folio 34 pÆrrafo 3), y finalmente tambiØn en los ejemplos expuestos se 
hace referencia al uso de la emulsiOn explicitamente (folio 51 ultimo pÆrrafo, folio 
57 pÆrrafo 2). 

De acuerdo a lo anterior la presente solicitud no puede ser objeto de patente, par 
el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido en la 
patente N°US 5548020. 

5. Determinación del Estado de la Tócnica 

La fecha para determinar el estado de la tØcnica es el 30 de septiembre de 2003, 
de acuerdo al la fecha de prioridad invocada. 
Tendiendo en cuenta la anterior fecha indicada, se realiza la bUsqueda de las 
anterioridades de la presente solicitud, encontrÆndose los siguientes documentos 
reIevantes 

I Fechade 
NO i Documento Titulo 

Ii ---------____-- pubficaci6 
� STABILIZED POLYACRYLAMIDE EMULSIONS AND Dl US5548020 METHODS OF MAKING SAME 1996-08-20 

Dl describe una emulsion agua en aceite que comprende un poilmero de (alquil) 
acrilamida. Las polimeros asi praducidos son usados coma floculantes (Cal linea 
14). Los praductos de esta invenciOn son usados para facilitar un amplio rango de 
operaciones solida-liquida. Los polimeros catiOnicos puede ser usados en la 
deshidrataciOn de suspensiones y el decantaciOn de varias suspensiones 
inorgànicos, por ejemplo residuas de refineria y alimentos, etc.(CaI 10 lineas 
49-63). 

3. AnÆlisis de patentabilidad (seg(in requisito) (articulo 14 D486) 

Es impartante mencionar que el siguiente analisis de patentabilidad se realizO 
teniencio en cuenta las objeciones de las numerales 3 y 4 del presente documento. 

Novedad (articulol6 0486) 



4. Respuesta a los argumentos del solicitante: 

� El solicitante quisiera ac/arar que para el tØcnico con habit/dad ordinar/a en at 
mater/a, los resultados expuestos en las tab/as 2, 3, 5, 7, 9 y 11 muestran el 
efecto claro del uso de diferentes emulsiones en diferentes lodos ODBM. Por 
to tan to el efecto tØcnico de la solución prop uesta se encuentra deb/damente 
sustentado por la descr/pc/On y /8 objec/On del examinador carece de 
fundamento. 

El argumento del solicitante confirma las objeciones de claridad, en la 
descripcion y en las reivindicaciones, y las relativas a reivindicaciones de uso 
enunciadas par el examinador en el concepto N07194, cuando afirma 

muestran el efecto claro del USC de diferentes emulsiones..", donde se 
evidencia que el efecto de la separaciOn es dada por el USa de la emulsiOn mÆs 
no par las condiciones especificas del metodo reivindicada, ya que en Ia solicitud 
no se estudia las condiciones de mezcla, coma son temperature, tiempos de 
mezcla, rpm, entre otros, que evidenciarIan que el efecto de separaciOn es 
debido al mØtodo mâs no al uso de la citada emulsion. 

For lo anterior, las objeciones de claridad aUn persisten en la descripciOn y en 
el capitulo reivindicatorio, no siendo posible visualizar el efecto aportado por el 
mOtodo general de separaciOn de dos fase reivindicado. 

� El examinador objeta ía claridad de Ia reivindicac/On 1 argumentando que 
emplea terminus demasiado amplios que abarcan compuestos que no se 
encuentran debidamente sustentados por la descripciOn. Al respecto, el 
solicitante quisiera notar que el objeto do la presente /nvencion es un mAtodo 
y que este debe ser estudiado como tat La claridad del mØtodo no so 
determina por los componentes quo se emplean s/no por los pasos quo to 
componen, por lo que el hecho quo la re/v/nd/cacion 1 mencione los 
monómeros que componen el polimero empleado en la pr/mera etapa del 
mØtodo no es una caracterist/ca que determine la claridad de dicha 
reivindicaciOn. En conclusiOn, ía objeciOn del examinador carece do sustento. 

Respecto a Ia anterior, es claro pare el examinador que el alcance de Ia solicitud 
en estudia es Ufl mØtodo de separaciOn, es asi que la objeciOn realizada en 
cuanta a que los tØrminos son amplios, tiene sustento en que el efecto de la 
separaciôn es dado par el  uso de la emulsion en base-agua-en-aceite en lodos 
en base aceite mÆs no par una serie de operaciones que inciden sabre los lodos 
03DM. De hecho, el m6todo1 debe definir las etapas que inciden2 sabre la 
materia, es decir que tienen un efecto sabre los lodos, Jo cual no se evidencia 
en el presente mØtodo, par ejemplo el paso de poner en contacta los lodos con 
Ia emulsion no tienen ningUn efecto sabre los lodos, si estos no se mezclan, es 
decir la primera etapa descrita par el solicitante no es una etapa ya que no tiene 
ningUn efecto Sabre los lodos. 

Es asi coma, el obletivo de la solicitud es la separaciôn de una fase lIquida y 
atra sôlida pera dentro del metado reivindicada no se muestra par media de 
etapas claras y definidas coma se logra este abjetivo, sienda impasible pare un 
tØcnico media en el arte lograr esta separaciOn, si no se especifica entre otros 



reivindicado y no se determina por los componentes que se emplean, 5mb por 
las etapas en si mismas y que se deben analizar como tal. AdemÆs, los 
compuestos de la formula II y Ill no estÆn incluidos como una caracteristica 
tØcnica esencial en la reivindicaciOn independiente 1, y estos son solo una 
caracteristica particular de la invenciôn, por lo tanto, el que la anterioridad no 
lo incluya no desvirtUa el documento Dl para afectar la novedad dado que 
afecta la forma mªs general del metodo reivindicado. 

Ahora respecto a las etapas del mØtodo, se debe tener en claro que estas son 
solo las que inciden sobre la materia, es decir las que producen un efecto. Es 
asI, que Dl establece que el metodo consiste en adicionar una cantidad 
efectiva de una emulsion agua-en-aceite de un polmero alto peso molecular 
parcialmente hidrolizado de acrilamida para flocular (separar) las particulas 
solidas del lodo liquido (Col 10 lineas 19-24). 

For otro lado, el paso de separar la fase sOlida y la fase liquida esta implicito 
en todos los procesos de floculaciOn donde se agregan agentes floculantes 
que aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua. facilitando la 
decantaciOn de los sOlidos, Dl describe que como resultado del proceso de 
floculacion se abtiene un efluente sustancialmente libre de material 
particulado es decir implicitamente por medio del proceso de floculaciOn se 
realizo una separaciOn de la fase sOlida y la fase liquida ( Col 11 lineas 4-6). 

� En n/n guna parte de dicho fragmento se establece que el monOrnero sea soluble 
en agua o que no disuelva antes del contacto con el lodo en base aceite. 

Como se puede analizar en la secciOn del estado de Ia tØcnica en Dl, se 
establece que existen emulsiones polimØricas que comprende emulsiones 
agua-en�aceite que tienen dispersas gotas fmnamente divididas de un polimero 
de vinil soluble en agua. Mencionando que la poliacrilamida es uno de los 
polimeros preferidos. Tambien se menciona que la poliacrilamida (PAMs) es 
disponible en polvo o sólidos finamente divididos y son disueltos en agua para 
formar soluciones acuosas para usar en aplicaciones particulares. Dado lo 
anterior, es claro que la acrilamida es soluble en agua (Col 1 lineas 18-42). 

Ahora respecto, a que Dl no nombra si hay una disoluciOn de la emulsion antes 

46 de entrar en contacto con el lodo, no es cierto, Dado que Dl afirma que el 
agente de floculaciOn es adicionado a la corriente liquida que contiene sOlidos 
para la aglomeración y posterior remociOn. Como conclusion de lo anterior, es 
claro que Dl no menciona en ninguna parte del documento que la disoluciôn de 
la emulsiOn es antes del contacto con el lodo. 

Dado lo anterior, ninguno de los anteriores argumentos son persuasivos. 

� Existe una diferencia rnuy grande entre el po/imero de acrilamida parcialmente 
hidrolizado de la anterior/dad Dl y los compuestos empleados en la presente 
solic/tud. Los compuestos de la solicitud en estudio no corresponde a 
polimeros de acrilamida parcialmente hidrol/zados, s/no a otros polimeros de 
acri/arnida diferentes quo no han s/do parcialmente hidrolizados. Esta 
diferencia por si so/a es sufic/ente para establecer la novedad de la presente 
so/ic/tad por sobre la anterior/dad Dl. 



C 

45) y se muestra Ia forma de obtenciOn de estos, sin especificar que tengan un 
efecto adverso sabre el mØtodo reivindicado. 

Coma consecuencia de lo anterior, los polimeros de acrilamida parcialrnente 
hidrolizados se encuentran dentro de la definiciOn de los polimeros que hacen 
parte de la emulsion agua-en-aceite, es decir al menos un monOmero, 
acrilamida, soluble en agua. 

Se le enfatiza al solicitante que la Oficina despuØs de dos articulos 45 procederÆ a 
decidir sabre su invenciOn, dado que no ha mostrado la novedad ni el nivel 
inventivo de su invenciôn a pesar de haber cambiado el capitulo reivindicatorio dos 
veces. 

En cumplimiento del artIculo 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 notificacian de la presente comunicaciOn. En caso 
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se denegarÆ la patente. 

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e) del 
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001. 

JOSÉ LUIS SALAZAR LOPEZ 
Director de Nuevas Creaciones (C) 

El anterior requerimiento tue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 
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