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Ref: Expediente No. 09-094331
Solicitud de registro de patente de invencion denéminada
“MEZCLAS QUE CONTIENEN DOPAMINA” ‘
Solicitante: MARCELO ACOSTA ESTRADA

!
Yo Dario Cardenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma, y

obrando en mi condicion de apoderado de MARCELO ACOSTA ES'&'RADA,
solicitante de la patente en referencia, a continuacion doy respuesta al Oficio No.

21191 que fue notificado por fijacion en lista el 23 de Septiembre de 2012. |

1. Respecto al titulo

El examinador considera que el titulo no corresponde con el objeto de la
solicitud ya que este corresponde a suministrar un método y una mezcla a
partir del cual se modifica la viscosidad, la fluidez del petréleo a partir del

exprimido de la planta de banano, o dopamina.

El nuevo capitulo reivindicatorio esta Unicamente ligado a las mezclas que
contienen dopamina y no hace referencia al petréleo. Por esta razon, se
modifica el titulo por “MEZCLAS QUE CONTIENEN DOPAMINA”.

2. Respecto a las Objeciones a la Claridad y Concision qe las
reivindicaciones (Art. 30 D486 y Art 22 PCT). '

En el numeral 4 del oficio No. 21191, se presentan las siguientes objeciones a la

claridad de las reivindicaciones:

f
- Las reivindicaciones 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23 y 24 ho son
claras porque utilizan términos indefinidos como “un grado API menor, a un
grado API mayor”’, ‘relacion apropiada de volumen o peso”, “segin sea

conveniente a los propésitos de lograr una viscosidad dada”, “un exprimido

de cualquier parte de la planta del banano, parcial o totalmente oxic{ado a
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petroleo”, “establecida por prueba y error’, “contenido de titanic} O sus
compuestos”, ‘el contenido de dopamina es el que se presenta
naturalmente en el exprimido de la planta de banano segun su va“‘riedad”,
“cualquier procedimiento fisico o quimico”, “cualquier parte de la planta del
banano, parcial o totalmente oxidado” “dopamina o sus compdestos”,
‘entre fluido y sélido o entre sélidos que se describen en las
reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11”, “oxidacién lograda por
cualquier método, a cualquier grado de conversion” ‘“dopamina “1 y los
compuestos de esta sustancia”, “en cualquier proporcion”, “mezclas en
diferentes proporciones”, “diferentes condiciones de temperatura y pfesién,
en diversos arreglos y combinaciones”, los cuales son imprecisos' y no
permite distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo

por terminos precisos o rangos concretos.

'

!

- Las reivindicaciones 1, 3, 19 presentan ventajas o efectos del proceso llpara
mejorar el petroleo pesado ‘para lograr un petréleo mas liviano”, ‘{;)ara
lograr un petréleo liviano”, “lograr una viscosidad dada”, ‘“para producir
transferencia de iones hidruro” lo cual no es permitido. Las reivindicack:?nes
deben caracterizar un producto por la forma o constitucion del mismo, las
partes que lo componen y todo lo que permita establecer como se Ileégé a
tal resultado. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resu/ta(ljos,
usos, ventajas, o efectos. ‘

}

- Las reivindicaciones 12 y 13 no son claras ya que no presentan| la
composicion de la mezcla que reivindican, lo cual se evidencia asi: entre
fluido y solido o entre solidos que se describen en las reivindicaciones 1, 2,
3, 4,5 6 7 8 9, 10, y 11, oxidacion lograda por cualquier método, a
cualquier grado de conversion especialmente pero no exclusivamente éor
adicién al fluido de peroxido de hidrégeno (H202), de burbujeo de aire o de

oxigeno gaseoso.

- Las reivindicaciones 12, 13 y sus dependientes presentan una falsa
i

dependencia con la reivindicacion 1 a 11, ya que las primeras hacen
referencia a un proceso y las ultimas hacen referencia a una mezcla, lo cual

1

no es permitido. !
i

- Las reivindicaciones 23 y 24 no son claras ya que presentan un proceso y
una mezcla, lo cual se evidencia asi: “los procesos y a las mezclas tal comdl
se describe en las reivindicaciones 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
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15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, en los que se conforme mezclas en
diferentes proporciones de exprimido obtenido de la planta de bénano y de
dopamina y sus compuestos”; “los procesos y a las mezclas tél como se
describe en la reivindicacion 23" lo cual hace dificil definir cual éﬂs el objeto
que se busca proteger.

Con el fin de superar las objeciones presentadas con respecto a la claridad y

concision de las reivindicaciones, es deseo del solicitante presentar t‘\m nuevo

capitulo reivindicatorio compuesto por 7 reivindicaciones, que encu:lentran su

debido sustento en las reivindicaciones y la descripcion originalmente

presentadas, sin que elio conlleve ampliacion de la invencion. ﬂ

t

A continuacién se explicara como este nuevo capitulo reivindicatorib busca

'

superar cada una de las objeciones de claridad expuestas previamente:

Las expresiones: “un grado AP! menor, a un grado AP| mayor”, ‘%relacién
apropiada de volumen o peso”, “segln sea conveniente a los prop()“sitos de
lograr una viscosidad dada”, “un exprimido de cualquier parte de I? planta
del banano, parcial o totalmente oxidado a petrdleo”, “establecida por
prueba y error”, “contenido de titanio o sus compuestos”, “el contehido de
dopamina es el que se presenta naturalmente en el exprimido de la planta
de banano segun su variedad”, “cualquier procedimiento fisico o q\iimico”,
‘dopamina o sus compuestos”, “entre fluido y sélido o entre sélidos }que se
describen en las reivindicaciones 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10y 117, “oxi}ldacic’)n
lograda por cualquier método, a cualquier grado de conversion”, “doQamina

»ou n #

y los compuestos de esta sustancia”, “en cualquier proporcion”, mequas en
diferentes proporciones”, “diferentes condiciones de temperatura y presion,
. . . " _ |,
en diversos arreglos y combinaciones” fueron eliminadas del nuevo capitulo

reivindicatorio.

i

» &

Las expresiones: pesado “para lograr un petréleo mas livianco”, “para lograr

un petrdleo liviano®, “lograr una viscosidad dada”, “para producir
{

transferencia de iones hidruro”, fueron eliminadas del nuevo ca[ibitulo

reivindicatorio.
Las reivindicaciones 12 y 13 fueron eliminadas.

Las reivindicaciones 23 y 24 fueron eliminadas.
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- El nuevo capitulo reivindicatorio contiene Unicamente una reivinjdicaci()n

independiente. Aclaramos que fueron eliminadas las reivindicacioines 8 a
i

33, quedando finalmente solo 7 reivindicaciones.

3. Con respecto a la Determinacion del Estado de la Técnica y al Examen de

Patentabilidad

Nivel inventivo

En los numerales 5 y 6 del oficio citado, ese Despacho concluye que las
reivindicaciones 1, 3, 10, 11, 13, 17, 20, 21 y 22 de la presente solizcitud de
patente carece de nivel inventivo frente a las ensefanzas del documénto us
2004/132626 (D1) y las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 6, y 8 carecen de nivel

inventivo frente al Articulo 1 (D2).

El sefior Examinador considera que el nivel inventivo de la presente solicitud
esta afectado debido a que una persona versada en la materia podria incluir
caracteristicas de D1 en D2 y viceversa, con el fin de llegar a la presente

invencion. En este sentido, el Examinador presenta la siguiente comparacion:

Caracteristicas D1 D2
Técnicas esenciales
Un proceso para mejorar | Composiciones y | No menciona.

el petréleo pesado de un
grado APl menor, a un

grado APl mayor.

métodos, para alterar las
propiedades fisicas ©
quimicas de un fluido.

(Parr. 0004)

Agregar una solucién de
dopamina 0 sus
compuestos a petroleo,
relacion

en cualquier

apropiada de volumen o

peso, establecida por
prueba y error, de
acuerdo con las

caracteristicas del crudo.

Un sistema fluido para el
uso en explotacién de
hidrocarburos que

comprende una fase
liguida continua y un
biopolimero derivado de
la especia de banana
Musaceae (Reiv. 1, Parr.
0015) (No

referencia a la

hace

dopamina)

Un antioxidante‘ es
identificado en el bénana
Musa

La

dopamina uno dé las

comercial

Cavendishi.

catecolaminas.

(resumen)
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Acidificar la  mezcla
hasta un rango de valor

pHentre4y4.5.

La dispersién de almidén

puede ser ajustada
variando el pH de la
mezcla (ej. Adicionando

HCI). (Parr. 0038)

No menciona.

Permitir que la mezcla
reaccione, en presencia
de iones bivalentes tales

como magnesio o calcio.

El

contiene

sistema fluido que
este aditivo
las

de

tolera
contaminaciones

calcio. (Resumen)

No menciona.

Detener la reaccion
elevando la temperatura
70°C. En

petroleo debe haber un

hasta el

contenido de vanadio de
400 ppm de
vanadio y de hasta de

hasta

100 ppm de niquel.

Es formada una mezcla
la cual es secada a 50°C
por 24 horas (Parr.
0038). Es de
conocimiento del técnico
medianamente versado
el

en la materia

contenido de vanadio y

No menciona.

niquel en el petroleo,

donde el contenido
puede variar entre 1-
1100 ppm de vanadio y

1-85 ppm de niquel.

Para superar los argumentos presentados por el Examinador, se ha modificado la
reivindicacion 1 para enfatizar las caracteristicas esenciales de la p]resente
invencion que la hacen claramente diferente y con nivel inventivo de las definidas
en D1 y D2, sin que haya lugar a ampliacibn de materia, pues dichas
caracteristicas se encontraban divulgadas en la solicitud inicialmente presentada.

Se ilustra a continuacion la nueva reivindicacion 1:
1. Mezcla caracterizada porque contiene: !
a) Dopamina;

b) alcohol etilico;

c) Compuestos metalicos; e
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d) lones, seleccionados del grupo consistente en magnesio o calcio.
f

\
Esta reivindicacion tiene nivel inventivo sobre los documentos citados del estado
de la técnica dado que D1 divulga un sistema fluido que contiene un biopolimero
derivado de una especia del banano, pero no menciona en forma alguna ninguna
composicion o mezcla que contenga dopamina ya sea en forma sintétic;:a 0 como
extracto de la planta del banano y mucho menos con los demas compuiestos que
hacen parte de la nueva reivindicacion 1 (alcohol etilico, compuestos metalicos e

iones del grupo consistente en calcio o magnesio).

Por otro lado, el documento D2 divulga el contenido de dopamina en una especie
de banano, sin embargo no incluye de ninguna manera dentro de su alcance, una
mezcla que contenga extracto de banano o dopamina junto con I(‘Ls demas
componentes mencionados en la nueva reivindicacion 1 de la presentef solicitud.
Con respecto a D2, es relevante mencionar que en el nuevo capitulo
reivindicatorio (nueva reivindicacion 2) no se pretende proteger el hecho:de que el

extracto de banano contiene dopamina, sino Unicamente caracterizar que la

dopamina presente en la mezcla de la reivindicacion independiente 1. proviene del
|

jugo de planta del banano, como un elemento limitante. 1

Asimismo, es relevante mencionar que las caracteristicas incluidas en la nueva
reivindicacion 3 cumplen con los requisitos de novedad y nivel inventivo puesto
que tanto D1 como D2 son silentes en cuanto a una mezcla que contenga
dopamina o jugo de banano con peroxido de hidrégeno, oxigeno o aire.
|

Finalmente, se quiere hacer amablemente notar al Examinador que aun?que en el
estado de la técnica existe una composiciéon que contenga un biopolimero de una
especie del banano (D1) y que se conozca ademas la presencia de dopamina en
la planta del banano (D2), no afecta el nivel inventivo de la presente invencion. En
otras palabras, aunque se combinaran las ensefianzas de los dos dopumentos
citados, una persona medianamente versada en el arte no obtendria el ’objeto de
la reivindicacion independiente 1. una mezcla que contiene Dopaminé}, Alcohol

etilico, compuestos metalicos e iones biovalentes como calcio y magnesio.

4. Conclusion
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1

1

Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presentg solicitud de
patente y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito, permiten
superar completamente las objeciones realizadas a la cIariﬁliad de las
reivindicaciones, por lo cual, la presente solicitud cumple a c?baﬁdad las
exigencias establecidas por el articulo 30 de la Decision 486 y el artticulo 22 del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes PCT, segin los requerimientos
del examinador.
!
De otra parte, los argumentos expuestos en el numeral 2 del presélnte escrito,
ponen de manifiesto de una manera clara y contundente, que lo revélélado en las
nuevas reivindicaciones de la presente solicitud, resulta corf?pletamente
NOVEDOSO E INVENTIVO sobre las ensefianzas del estado del arte mas
cercano representado por el documento D1 Y D2, toda vez que nadé1 dentro de
dichos documentos revela en forma directa o al menos liega a sugerir las mezclas
que contienen dopamina, descrito en la invencion. Por consiguiente, no se puede
derivar la inexistencia de los requisitos de ley para la concesion del pfivilegio de
patentabilidad. |
\

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con !a revision
de las modificaciones y de los argumentos aqui presentados, para conceder el
privilegio de patente solicitado para la materia objeto de las 7 reivindicaciones
ahora presentadas en el capitulo reivindicatorio modificado, y que dé, subsistir
alguna duda o inquietud con respecto a la patentabilidad de la presente ilhvencién,
a pesar de las modificaciones y argumentos técnicos ahora presentédos, sin
apartarse del espiritu inventivo originalmente revelado en la solicitud inteﬁnacionai,
se le brinde la oportunidad al solicitante de aclararla o de limitar aurﬁ mas la
invencion, mediante la emisién de un segundo examen de fondo, teniﬂendo en
cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio que se somete a revision, antes dé que se
emita una decision definitiva por parte de ese Despacho, de conformidaﬁ con lo

l dispuesto en 1.2.2.5.1 del articulo primero de la Resolucién 54093 de 2012.

5. Anexos |

« Capitulo reivindicatorio modificado, en donde se han llevado a cabo las

modificaciones mencionadas anteriormente.

6. Peticion
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Solicito al Despacho que proceda a emitir un segundo examen de fondo sobre el
i
nuevo capitulo reivindicatorio, en el evento en que el examinador considere que

pese a las modificaciones presentadas, aun persisten las objeciones planteadas.

Atentamente,

\" e

Dario Cardenas Navas

C.C. 17.066.629 de Bogota
T.P. 1.250 del CSJ

L
NPV H
f. p-472



Nuevo Capitulo Reivindicatorio con Marcas de Correccion ,

Mezcla caracterizada porque contiene:

a) Dopaminag;

b) alcohol etilico:

c) Compuestos metalicos; e ;

d) lones, seleccionados del grupo consistente en magnesio o calcio.

2. Mezcla de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizada porque la

dopamina proviene del jugo de la planta del banano oxidado.




3. Mezcla de acuerdo con la reivindicacién 2 caracterizada porque contiene
i

ademas un compuesto seleccionado del grupo que consiste en perdxido de

hidrégeno (H202), aire u oxigeno.

4. Mezcla de acuerdo con la reivindicacion 3 caracterizada porque conﬁiene
1

peroxido de hidréogeno.

5. Mezcla de acuerdo con la reivindicacidon 3 caracterizada porque contiene
{
oxigeno. ‘

6. Mezcla de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque |os

compuestos metalicos se seleccionan del grupo que consiste en 6xido de titanio,

ortovanadato de sodio, cloruro de platino y/o cloruro férrico.

(0



‘,

7. Mezcla de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque la dopafmina es

en forma de clorhidrato de dopamina.

0f
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Nuevo Capitulo Reivindicatorio ’

1. Mezcla caracterizada porque contiene:

a) Dopamina;
b) alcohol etilico;
c) Compuestos metalicos; e

d) lones, seleccionados del grupo consistente en magnesio o calcio.

2. Mezcla de acuerdo con la reivindicacién 1 caracterizada porque la dopamina prowehe
del jugo de la planta del banano oxidado.

3. Mezcla de acuerdo con la reivindicacion 2 caracterizada porque contiene ademas un

i
compuesto seleccionado del grupo que consiste en peroxido de hidrégeno (H,0,), aire u
oxigeno.

4. Mezcla de acuerdo con la reivindicacion 3 caracterizada porque contiene perdxido de
hidrégeno.

5. Mezcla de acuerdo con la reivindicacion 3 caracterizada porque contiene oxigeno.

i

|

6. Mezcla de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque los compuestos

metalicos se seleccionan del grupo que consiste en 6xido de titanio, ortovanadato dé
sodio, cloruro de platino y/o cloruro férrico.

7. Mezcla de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque la dopamina es en
forma de clorhidrato de dopamina.

|

IS



