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1. Documentos estudiados
Descripcion: Rad 13-109639-00000-0000 30/abril/2013
Reivindicaciones: Rad 13-109639-00000-0000 30/abril/2013
Prioridad: Rad 13-109639-00000-0000 30/abril/2013
US61/407,200 27-10-2010
EP10189067.1 27-10-2010

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga méas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, s6lo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. En este caso se encuentra el pago adicional de la tasa
gue cubre 21 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiara el capitulo
reivindicatorio completo.
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Titulo de la solicitud: Espumas acuosas contra incendios con contenido reducido de
fldor. Folio 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion se
refiere a concentrados de una composicion acuosa contra incendios, que forma una
pelicula acuosa, los cuales contienen una cantidad efectiva de un surfactante de
perfluoroalquilo, una cantidad efectiva de un agentes estabilizados de espuma, y una
cantidad efectiva de por lo menos un surfactante no fluorado.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la
necesidad de disefiar un concentrado de espuma formado de pelicula acuosa que
tenga un contenido de fllor y que mantengan sus propiedades en el estandar industrial.
Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea concentrados de una
composicién acuosa contra incendios, que forma una pelicula acuosa, los cuales
contienen una cantidad efectiva de un surfactante de perfluoroalquilo, una cantidad
efectiva de un agentes estabilizados de espuma, y una cantidad efectiva de por lo
menos un surfactante no fluorado.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A62D 1/00.

4. De la solicitud de Patente
Descripcién (articulo 28)

La descripcion resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo
reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripcion debe ser una divulgacion
suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero definitivamente el
alcance de la misma, va mucho mas alla de aquella materia que se encuentra
enteramente soportada en la descripcion.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripcion para reclamar una
extrapolacion tan amplia puesto que los estudios presentados utilizan formulaciones
especificas que se alejan bastante de la generalidad reclamada. La solicitante debe
limitar el alcance del capitulo reivindicatorio y definir especificamente la materia de
interés, que a su vez debe estar enteramente sustentada en la descripcion.

En otras palabras, esta Oficina considera que la informacion presentada en la
descripcion es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo reivindicatorio y
no hay ninguna razén técnica para aceptar una extrapolacién tan amplia a partir de
estudios tan puntuales. Por lo tanto la descripcion no cumplié con el requisito de
claridad y divulgacién completa de acuerdo al art. 28 de la Decision 486 y el art. 22 del
Tratado PCT.

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

En este sentido, el capitulo reivindicatorio no sélo es demasiado amplio y no cumple
con el requisito de concisibn sino que ademas es una generalizacion que no se
encuentra enteramente soportada en la descripcién. Son tantas las posibilidades para
los concentrados de interés, que la descripcion no divulga de manera suficientemente
clara y completa la materia presentada en las reivindicaciones. El solicitante debe
definir especificamente la materia y el alcance de la invencion a través de las
caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la
descripcion, sirvase limitar el alcance de la invencion.
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En este sentido, sirvase retirar o modificar términos y expresiones tales como “cantidad
efectiva, menor que, agente estabilizador de espuma, por lo menos, pluralidad de
surfactantes, surfactante zwitterionico o aniénico” que son imprecisas y que no definen
el objeto ni el alcance de la invencién de forma especifica.

Ahora bien, se llama la atencion de la solicitante frente a que el capitulo reivindicatorio
no cumple el requisito de concisidon, no sélo por la ambigtiiedad para definir el
concentrado de interés, sino ademas, por la presencia de varias reivindicaciones
independientes de la misma categoria. Notese que las reivindicaciones 1, 7 y 31
reclaman un concentrado de una composicidon acuosa contra incendios, lo cual es un
claro indicio de falta de concision. La solicitante debera presentar una reivindicacion
independiente por categoria, es decir una de producto y otra de proceso, para superar
la falta de concision.

De otra parte, sirvase retirar la frase “en donde la citada composicion cumple la
Especificacion del Ejercito de Estados Unidos MIL-F-243 85F”, la cual no hace
referencia a ninguna caracteristica técnica del concentrado de interés, por el contrario,
podria entenderse como un resultado a alcanzar, no obstante se aclara que, las
reivindicaciones deben definir la invencion por sus caracteristicas esenciales,
estructurales o funcionales. No se admite que la reivindicacion defina la invencion por el
resultado a alcanzar, puesto que en realidad equivaldria a definir el problema técnico a
resolver y el alcance de la reivindicacion incluiria no sélo la solucién propuesta por el
solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
El resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencion.

En cuanto a la formula Markush I, esta Oficina considera que la misma no es aceptable,
puesto que corresponde a una forma de presentacion A-B-C, que ademas de no ser
concisa y tener implicito problemas de unidad de invencion a priori, no define por si
misma ningln grupo quimico o estructura central en particular. Se le aclara a la
solicitante que ninguno de los simbolos utilizados, Rf-X-Y-L-Z, representa algun grupo
guimico en particular. La solicitante debe retirar la formula | y definir especificamente
cual la estructura del surfactante de perfluoroalquilo utilizado en el concentrado de
interés.

Asimismo, sirvase retirar la frase “en donde la citada composicion no contiene una
cantidad efectiva de un surfactante perfluoroado que no cumple con la formula I" puesto
gue es confusa y le resta claridad al reivindicatorio, ademas de que el concentrado de
interés debe ser caracterizado en forma positiva, es decir, indicando las caracteristicas
técnica que tiene y lo definen, no es aceptable que se describa de una forma negativa,
es decir, por lo que no tiene, sirvase corregir.

En consecuencia, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concision,
claridad y sustento en la descripcién de acuerdo al art. 30 de la Decision 486.

Ahora bien, la solicitud presenta problemas de claridad y falta de definicion que podrian
considerarse como incumplimiento en cuanto al requisito de unidad de invencion en
este sentido: las reivindicaciones independientes, 1, 7 y 31, todas ellas se refieren a
concentrados de una composicibn acuosa contra incendios, pero en cada caso
presentan caracteristicas técnicas diferentes, asi:

La reivindicacion 1 esta referida a:

Un concentrado de una composicion acuosa contra incendios, de pelicula acuosa, que
comprende:
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(a) Una cantidad efectiva de un surfactante de perfluoroalquilo C6 monomérico, que
tiene un peso molecular menor que 800 daltons, en donde el citado surfactante
es zwitteriénico o anibnico;

(b) Una cantidad efectiva de un agente estabilizador de espuma, y

(c) Una cantidad efectiva de por lo menos un surfactante no fluorado,

En donde la citada composicién tiene menos que 0.8 %F y esta sustancialmente libre
de cualquier surfactante que contiene un grupo perfluoroalquilo que comprende mas de
6 atomos de carbono y en donde la citada composicién cumple con la especificaciéon del
ejercito de los Estados Unidos MIL-F-243 85F.

La reivindicacion 7 por su parte, hace referencia a un concentrado de una compaosicion
acuosa contra incendios, de pelicula acuosa, que comprende:

Una cantidad efectiva de un surfactante de perfluoroalquilo C6 que tiene una estructura
representada por la formula I: (I: Rf-X-Y-L-Z), en donde Rf es un perfluoroalquilo C6 de
cadena recta o ramificada;(...)
(b) Una cantidad efectiva de un agente estabilizador de espuma, y
(c) Una cantidad efectiva de por lo menos un surfactante no fluorado, en donde la
citada composicion no contiene una cantidad efectiva de una surfactante
perfluoroalquilo que no cumple con la formula |.

Y su reivindicacion dependiente 25, indica que la esta composicion comprende una
pluralidad de surfactantes de perfluoroalquilo de la férmula .

Finalmente la reivindicacion 31, reclamada que a un concentrado de una composicién
acuosa contra incendios, que comprende:

Una cantidad efectiva de un surfactante de perfluoroalquilo C6 que tiene una estructura
representada por la formula I: (I: Rf-X-Y-L-Z), en donde Rf es un perfluoroalquilo C6 de
cadena recta o ramificada;(...)
(b) Una cantidad efectiva de un agente estabilizador de espuma, fluorado, que
contiene 3 a 7 atomos de carbono perfluorados, y
(c) Una cantidad efectiva de por lo menos un surfactante no fluorado, en donde la
citada composicidn no contiene una cantidad efectiva de una surfactante
perfluoroalquilo que no cumple con la férmula .

La reivindicaciones 1y 7 no guardarian un mismo concepto comudn inventivo, dado que
el concentrado de la reivindicacion debe tener menos del 0.8% de fldor, mientras que el
concentrado de la reivindicacion 7 podria no cumplir con esta limitacion, de hecho, la
reivindicacion independiente 25, indica que puede contener una pluralidad de
surfactantes fluorados, por lo cual, claramente se trataria de concentrados diferentes,
sirvase aclarar si se trata de concentrados diferentes.

Ahora bien, las reivindicaciones 1 y 7, no compartirian un mismo concepto comun
inventivo con la reivindicacion 31, dado que la reivindicacion 31, incluye un estabilizador
de espuma diferente, en este caso un componente fluorado, mientras que las
reivindicaciones 1 y 7 y sus dependientes, indican que ese componente es glicol éter.
Al incluir, la reivindicacién 31, un estabilizador de espuma fluorado, cambia ademas las
condiciones en cuenta al porcentaje total de fltor y la condicion de que el concentrado
de interés no puede incluir componentes perfluorados de mas de seis atomos de
carbono.

En este orden de ideas, se le sugiere nuevamente a la solicitante que unifique una sola
reivindicacion independiente por categoria, no solo para superar problemas de
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concisiéon sino ademas para evitar falta de claridad que ademas puedan entenderse
como falta de unidad de invencion.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud de prioridad es 01 de octubre de 2010 se
realizé la busqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos
relacionados a continuacion que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la
presente solicitud:

N° Documento Titulo Fec_ha de
publicaciéon
D1 US5616273 Synergistic surfactant compositions and 1997-04-01

fire fighting concentrates thereof
Fire-fighting agents containing

D2 | US2001001478 polysaccharides and fluorochemical 2001-05-24

oligomeric surfactants

Compositions for polar solvent fire
fighting containing perfluoroalkyl
terminated co-oligomer concentrates and
polysaccharides

D3 US5218021 1993-06-08

El documento D1 divulga composiciones sinérgicas de surfactantes fluorados
anfotéricos insolubles en agua y surfactantes fluorados o hidrocarbonados solubles en
agua anionico del tipo sulfato o sulfonato y agentes acuosos de espuma formadora de
pelicula.

El documento D2 divulga un concentrado de una composicién acuosa contra incendios
que comprende (a) un oligébmero fluoroquimico que tiene una pluralidad de grupos
fluoroalifaticos colgantes, (b) uno o mas tensioactivos fluorados y uno o mas
tensioactivos no fluorados, (c) un polisacarido, (d) agua, y (e) opcionalmente un
estabilizador polimérico y espesante que no sea un polisacérido, uno o mas disolventes
organicos solubles en agua, y otros aditivos habituales.

El documento D3 divulga composiciones adecuadas para anti-fuegos de liquidos
hidrofilos polares que contiene la combinacion de co-oligdmeros Rf —substituidos y
polisacaridos.

6 . Examen de patentabilidad (articulo 14 D486)

Nivel Inventivo (articulo18 D486)

La reivindicacion 1 divulga un concentrado de una composicion acuosa contra
incendios, de pelicula acuosa, que comprende:

(d) Una cantidad efectiva de un surfactante de perfluoroalquilo C6 monomérico, que
tiene un peso molecular menor que 800 daltons, en donde el citado surfactante
es zwitteriénico o anibnico;

(e) Una cantidad efectiva de un agente estabilizador de espuma, y

) Una cantidad efectiva de por lo menos un surfactante no fluorado,

En donde la citada composicién tiene menos que 0.8 %F y esta sustancialmente libre
de cualquier surfactante que contiene un grupo perfluroralquilo que comprende mas de
6 atomos de carbono y en donde la citada composicién cumple con la especificaciéon del
ejercito de los Estados Unidos MIL-F-243 85F.
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Radicado 13-109639-00000-0000.

D3

Caracteristicas
esenciales

D1
Todo el documento

D2 [0013], [0015],
[0018], [0020], [0036],
[0038], [0039], [0048],

[0109],

Columna 3, lineas 21-
35, columna 4, lineas 5-
15y 42-59, columna 5
lineas 18-23, columna
11 lineas 54-61.

Un concentrado de una
composicién acuosa
contra incendios

Composicion acuosa
contra incendios

Composicién acuosa
contra incendios

Composicién acuosa
contra incendios

Cantidad efectiva de un
surfactante de
perfluoroalquilo C6
monomeérico, que tiene
un peso molecular
menor que 800 daltons,
en donde el citado
surfactante es
zwitteriénico o anionico;

Surfactante de
perfluoroalquilo C6
monomérico,

Peso molecular menor
que 800 daltons,
Surfactante zwitteribnico
0 anioénico;

Surfactante
fluoroquimico anfotérico

Surfactante de
perfluoroalquilo C6
monomérico,

Peso molecular menor
gue 800 daltons,
Surfactante zwitteriébnico
0 aniénico;

Cantidad efectiva de un
agente estabilizador de
espuma

Agente estabilizador de
espuma

Agente estabilizador de
espuma

Agente estabilizador de
espuma

Cantidad efectiva de por
lo menos un surfactante
no fluorado

Surfactante no fluorado

Surfactante no fluorado

Surfactante no fluorado

La citada composicion
tiene menos que 0.8 %F
y esté sustancialmente
libre de cualquier
surfactante que contiene
un grupo
perfluororalquilo que
comprende mas de 6
atomos de carbono

Menos que 0.8 %F
Sustancialmente libre de
cualquier surfactante
gue contiene un grupo
perfluororalquilo que
comprende mas de 6
atomos de carbono

No hace referencia

No hace referencia

Los documentos D1 a D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencién
definida en la reivindicacion 1 porque:

El documento D1 divulga composiciones sinérgicas de surfactantes fluorados
anfotéricos insolubles en agua y surfactantes fluorados o hidrocarbonados solubles en
agua anibnico del tipo sulfato o sulfonato y agentes acuosos de espuma formadora de
pelicula.

El documento D2 divulga un concentrado de una composicion acuosa contra incendios
gue comprende (a) un oligdbmero fluoroquimico que tiene una pluralidad de grupos
fluoroalifaticos colgantes, (b) uno o mas tensioactivos fluorados y uno o mas
tensioactivos no fluorados, (c) un polisacéarido, (d) agua, y (e) opcionalmente un
estabilizador polimérico y espesante que no sea un polisacarido, uno o mas disolventes
organicos solubles en agua, y otros aditivos habituales.

El documento D3 divulga composiciones adecuadas para anti-fuegos de liquidos
hidrofilos polares que contiene la combinacion de co-oligobmeros Rf —substituidos y
polisacaridos.

Cualquiera de ellos ya habia dado a conocer composiciones acuosas contra incendios
gue comprenden una surfactante del tipo perfluoroalquilo C6, un agente estabilizador
de espuma y ademas un surfactante no fluorado.
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La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 6 y cualquiera de las
composiciones de los documentos D1 o D2 o D3, radica en que ninguno de esos
documentos hace referencia especifica a un porcentaje menos del 0.8% de F.

No obstante, no se observa ningun efecto técnico diferente puesto que se siguen
composiciones acuosas contra incendios, que solo requieren surfactante del tipo
perfluoroalquilo C6, no mayores, y que ofrecen excelentes resultados en cuanto a las
pruebas anti incendio y calidad de la espuma, igual que los concentrados ya conocidos.
Nétese ademas que el documento D1, en la columna 8, linea 16, hace referencia a una
composicion que comprende un minimo de 0.5% de betainas fluroadas, es decir, que
las composiciones conocidas desde D1 ya cumplian con la caracteristica de tener
porcentajes de F inferiores al 0.8%.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: ¢cémo obtener concentrados de una composicién acuosa contra
incendios alternativos?

Sin embargo, la informacién de cualquiera de los documentos citados es suficiente para
derivar, el concentrado reclamado, mas aun teniendo en cuenta la ambigledad para
definirlo. Se le recuerda una vez a la solicitante que la frase que hace referencia al
cumplimiento de la especificacion del ejercito de los Estados Unidos MIL-F-243 85F, no
corresponde a una caracteristica técnica que defina el concentrado de intereés,
representa, por el contrario una resultado a alcanzar.

En ese orden de ideas, la persona del oficio medianamente versada en la materia tiene
toda la informacién suficiente, a partir del documento D1 o D2 o D3, para plantear un
concentrado como el de la presente solicitud con la plena expectativa de éxito de
encontrar excelentes resultados en cuando a calidad de la espuma y desempefio anti-
incendios de la mismas. De esta manera, esta Oficina considera que la materia de la
reivindicacion 1 se deriva de manera evidente a partir del estado del arte citado, no
provoca ningun efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto
cualitativo en la técnica y carece de nivel inventivo. De forma analoga, los concentrados
de las reivindicacion 7 y 31 tampoco serian inventivos.

Se le sugiere al solicitante, que limite el alcance de su invencion y define claramente
una Unica reivindicacion independiente para el concentrado de interés, definiendo este
por medio de sus caracteristicas técnicas esenciales, es decir, mediante sus
componentes especificos y las proporciones de combinacion de estos, también de
forma especifica.

7. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

N° Documento N° | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
D1 US5616273 1-31 Nivel Inventivo
D2 US2001001478 1-31 Nivel Inventivo
D3 US5218021 1-31 Nivel Inventivo
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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 término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

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.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-08-19

Elabord: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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