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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

E.   S.   D. 

 

 

Re: Expediente  No. 16-006.509 

Solicitud de patente a nombre de ECOLAB USA INC. 

 

 

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi 

firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de 

la sociedad ECOLAB USA INC., domiciliada en Saint Paul, Minnesota, Estados 

Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio 

No. 700 notificado por fijación en lista el 02 de febrero de 2016, relacionado con los 

requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la 

siguiente información: 

 

1. Copia del IPEA y traducción 

 

Siguiendo la solicitud del examinador, se adjunta al presente memorial copia del 

IPEA en su idioma original, junto con su respectiva traducción al castellano. 

 

De esta forma, nos permitimos informar que se ha atendido el requerimiento del 

examinador. 
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2. Reivindicaciones  

 

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones me 

permito informar  que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de 

la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier 

momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo 

reivindicatorio, el cual consta de 13 reivindicaciones y reemplaza completamente el 

capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se 

realizaron las siguientes modificaciones: 

 

2.1 Considerando las amables sugerencias del examinador, se ha modificado la 

reivindicación 1 a fin de que haga referencia a un método, debidamente 

definido por una secuencia de pasos y condiciones, según el soporte que 

provee la descripción.  

 

2.2 Adicionalmente, se ha limitado el alcance de la reivindicación 1 a los posibles 

sustituyentes para R1 y R2 que constituyen una generalización razonable del 

soporte que provee la descripción.  

 

2.3 Las reivindicaciones dependientes han sido modificadas de conformidad con 

el alcance de la nueva reivindicación 1. 

 

2.4 No se incluyen las reivindicaciones 13, 14, 15 y 18.  

 

2.5  No se incluye la expresión “aproximadamente”.  

 

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de 

ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el 

ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su 

concepto técnico. 

 

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente indicamos que no se 

requiere el pago de tasas por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo 

pliego reivindicatorio contiene un número menor de reivindicaciones que el 

inicialmente presentado.  
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3. Claridad y concisión de las reivindicaciones 

 

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las 

modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la 

totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones 

proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las 

recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico. 

 

Particularmente, como se indicó anteriormente, la nueva reivindicación 1 hace 

referencia a un método debidamente definido por una secuencia de pasos y 

condiciones, cumpliendo con lo establecido en la práctica actual. 

 

Por consiguiente, la presente solicitud no hace referencia al uso de una composición. 

 

De otro lado, la inclusión de las restricciones para los radicales R1 y R2 permite 

definir un alcance que constituye una generalización razonable del soporte que 

provee la descripción. 

 

En vista de lo anterior, la reivindicación 1 ya no incluye los términos generales 

señalados por el examinador. 

 

Igualmente, dado que las reivindicaciones 13, 14, 15 y 18 no han sido incluidas en 

esta oportunidad, se ve superada la objeción formulada para cada una de ellas. 

 

Por último, el nuevo pliego reivindicatorio no contiene la expresión 

“aproximadamente”, permitiendo definir el alcance con mayor claridad y concisión. 

 

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

ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00. 
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Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el 

oficio No. 700  notificado por fijación en lista el 02 de febrero de 2016, solicito 

atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el 

trámite de la presente solicitud. 

 

 

Señor Director, 
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ANEXOS 

 

- Copia del IPEA en idioma original. 

-  Traducción al castellano del IPEA. 

-  Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 13 reivindicaciones. 
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2. Citaciones y explicaciones 

 

Se hace referencia a los siguientes documentos: 

D1: US 4450102 A (LINDSTROM y otros) 22 de mayo de 1984 

D2: US 4350600 A (SHARP y otros) 21 de septiembre de 1982 

D3: US 2004-0170848 A1 (LUDWIG y otros) 02 de septiembre de 2004 

D4: WO 00-75399 A2 (DONLAR CORPORATION) 14 de diciembre de 2000 

D5: US 2010-0197136 (SHIMADA y otros) 05 de agosto de 2010 

 

2.1. Novedad y Nivel Inventivo 

2.1.1. Reivindicación Independiente 1 

 

D1, el cual es considerado el arte previo más cercano a la materia objeto de la 

reivindicación 1, divulga que un método para inhibir la corrosión de superficies 

metálicas comprende el paso de poner en contacto las superficies metálicas con 

una composición acuosa que contiene como un ingrediente activo por lo menos un 

azufre que contiene el compuesto seleccionado del grupo que consiste de un 

compuesto sulfuro de bis(N-2-pirrolidonil), un  sulfuro de N-2-pirrolidonil, sulfóxido 

o compuesto de sulfona, o un compuesto sulfuro bis(N-succinimidil) (ver columna 

1, línea 47 a columna 2, línea 62, columna 3, líneas 29-46 y reivindicaciones 1-3). 

Como todas las características de la reivindicación 1 se divulgan en D1, esta 

reivindicación es anticipada por D1. Por lo tanto, la reivindicación 1 carece de 

novedad bajo el Artículo 33(2) del PCT. 

 

Se han notado los siguientes defectos en la forma o contenido de la solicitud 

internacional: 
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La unidad de temperatura empleada en las reivindicaciones 14 y 15 no se expresa 

adicionalmente en términos de las unidades estipuladas por la Regla 10.1(b) del 

PCT. 

 

Se hacen las siguientes observaciones sobre la claridad de las reivindicaciones, 

descripción, y las figuras o sobre la cuestión de si las reivindicaciones están 

enteramente soportadas por la descripción: 

 

El término “aproximadamente” utilizado en las reivindicaciones 14, 15, 19, y 20 es 

vago y no es claro y deja al lector en duda sobre el significado de las 

características técnicas a las que se refiere, volviendo de esta forma la definición 

de la materia objeto de dichas reivindicaciones no clara (Artículo 6 del PCT) 

 

En caso que el espacio en alguno de los recuadros anteriores no es 

suficiente. 

Continuación de: Recuadro No. V 

 

2.1.2 Reivindicaciones Dependientes 2 a 20 

Las características adicionales de las reivindicaciones 2 y 3 son idénticas a las 

características de D1 en que: R1 puede ser cualquier grupo alquileno que tiene 2 a 

6 átomos de carbono; R2 puede ser cualquier radical alquileno que tiene 1 a 6 

átomos de carbono; R3 puede ser hidrogeno o cualquier radical alquilo que tiene 1 

a 3 átomos de carbono; X puede ser hidrógeno, -OH, o –COOH; n es 1 o 2; y n es 

0 o 1 (ver columna 2, líneas 26-31). En consecuencia, las reivindicaciones 2 y 3 

son anticipadas por D1. Por lo tanto, las reivindicaciones 2 y 3 carecen de 

novedad bajo el Artículo 33(2) del PCT. 
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La característica adicional de la reivindicación 4 está característica porque R1 y R2 

cada uno se selecciona de C1-C10-alquilo, cada uno sustituido con 1 a 3 

sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste de –OH y 

–CO2H. Esta característica  no se divulga en ninguno de los documentos del arte 

previo D1 a D5, ni es obvia para un experto en la materia. En consecuencia, la 

reivindicación 4 es novedosa e involucra nivel inventivo bajo el Artículo 33(2) y (3) 

del PCT. 

 

La característica adicional de la reivindicación 5 se caracteriza porque R1 y R2 

cada uno se selecciona de C1-C10-alquilo lineal, cada uno sustituido con un 

terminal de grupo –OH. Esta característica no se divulga en ninguno de los 

documentos del arte previo D1 a D5, ni es obvia para un experto en la materia. En 

consecuencia, la reivindicación 5 es novedosa e involucra nivel inventivo bajo el 

Artículo 33(2) y (3) del PCT. 

 

La característica adicional de la reivindicación 6 se caracteriza porque R1 y R2 

cada uno se selecciona de C1-C10-alquilo lineal, cada uno sustituido con un 

terminal de grupo –CO2H. Esta característica no se divulga en ninguno de los 

documentos del arte previo D1 a D5, ni es obvia para un experto en la materia. En 

consecuencia, la reivindicación 6 es novedosa e involucra nivel inventivo bajo el 

Artículo 33(2) y (3) del PCT. 

 

La característica adicional de la reivindicación 7 se caracteriza porque R1 y R2 

cada uno se selecciona de C6-C12-arilo lineal, cada uno sustituido con 1 a 3 

sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste de –OH y 

–NH2. Esta característica no se divulga en ninguno de los documentos del arte 

previo D1 a D5, ni es obvia para un experto en la materia. En consecuencia, la 
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reivindicación 7 es novedosa e involucra nivel inventivo bajo el Artículo 33(2) y (3) 

del PCT. 

 

La característica adicional de la reivindicación 8 se caracteriza porque R1 y R2 

cada uno se selecciona de fenilo, cada uno sustituido opcionalmente con 1 a 3 

sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste de –OH y 

–NH2. Esta característica no se divulga en ninguno de los documentos del arte 

previo D1 a D5, ni es obvia para un experto en la materia. En consecuencia, la 

reivindicación 8 es novedosa e involucra nivel inventivo bajo el Artículo 33(2) y (3) 

del PCT. 

 

La característica adicional de la reivindicación 9 se caracteriza porque R1 y R2 

cada uno se selecciona de fenilo, cada uno sustituido con un grupo –NH2. Esta 

característica no se divulga en ninguno de los documentos del arte previo D1 a 

D5, ni es obvia para un experto en la materia. En consecuencia, la reivindicación 9 

es novedosa e involucra nivel inventivo bajo el Artículo 33(2) y (3) del PCT. 

 

La característica adicional de la reivindicación 10 se caracteriza porque R1 y R2 

cada uno se selecciona de fenilo, cada uno sustituido con un grupo –OH. Esta 

característica no se divulga en ninguno de los documentos del arte previo D1 a 

D5, ni es obvia para un experto en la materia. En consecuencia, la reivindicación 

10 es novedosa e involucra nivel inventivo bajo el Artículo 33(2) y (3) del PCT. 

 

La característica adicional de la reivindicación 11 se caracteriza porque R1 y R2 

cada uno se selecciona de un heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros, cada 

uno opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes adecuados. Esta 

característica no se divulga en ninguno de los documentos del arte previo D1 a 
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D5, ni es obvia para un experto en la materia. En consecuencia, la reivindicación 

11 es novedosa e involucra nivel inventivo bajo el Artículo 33(2) y (3) del PCT. 

 

La característica adicional de la reivindicación 12 se caracteriza porque la 

composición comprende uno o más compuestos de la fórmula (I), cada uno 

independientemente seleccionado del grupo que consiste de: 2,2’-ditiodietanol; 

ácido 2,2’-ditiodiacético; ácido 3,3’-ditiodipropiónico; ácido 4,4’-ditiodibutírico; 

disulfuro de 3,3’-dihidroxifenilo; disulfuro de 4-aminofenilo; disulfuro de 2-

aminofenilo; y 2,2’-ditiodipiridina. Esta característica no se divulga en ninguno de 

los documentos del arte previo D1 a D5, ni es obvia para un experto en la materia. 

En consecuencia, la reivindicación 12 es novedosa e involucra nivel inventivo bajo 

el Artículo 33(2) y (3) del PCT. 

 

La característica de la reivindicación 13 es idéntica a la característica de D1 en 

que se emplea un surfactante soluble en agua (ver columna 3, líneas 29-46). En 

consecuencia, la reivindicación 13 es anticipada por D1. Por lo tanto, la 

reivindicación 13 carece de novedad bajo el Artículo 33(2) del PCT. 

 

La característica de la reivindicación 14 se caracteriza porque la composición 

suministra por lo menos 80% de protección a corrosión para un cupón de acero de 

carbono 1018 en una prueba de caja de rueda. Sin embargo, el porcentaje de 

protección a corrosión se puede lograr al emplear las características en el método 

de D1, y se puede anticipar fácilmente. En consecuencia, la reivindicación 14 

habría sido obvia sobre D1. Por lo tanto, la reivindicación 14 no involucra nivel 

inventivo bajo el Artículo 33(3) del PCT. 

 

La característica de la reivindicación 15 se caracteriza porque la composición 

suministra por lo menos 94% de protección a corrosión para un cupón de acero de 
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carbono 1018 en una prueba de caja de rueda. Sin embargo, el porcentaje de 

protección a corrosión se puede lograr al emplear las características en el método 

de D1, y se puede anticipar fácilmente. En consecuencia, la reivindicación 15 

habría sido obvia sobre D1. Por lo tanto, la reivindicación 14 no involucra nivel 

inventivo bajo el Artículo 33(3) del PCT. 

 

La característica de la reivindicación 16, caracterizada porque una superficie es 

parte del equipo utilizado en la producción, transporte, almacenamiento, y/o 

separación de crudo o gas natural, no se divulga en D1. Sin embargo, D2 divulga 

que un método es para inhibir la corrosión en un poso de gas a alta temperatura y 

alta presión (ver reivindicación 1). Sería obvio para un experto en la materia 

aplicar la característica de D2 al método de D1 para llegar a la reivindicación 16. 

Por lo tanto, la reivindicación 16 no involucra nivel inventivo bajo el Artículo 33(3) 

del PCT. 

 

La característica de la reivindicación 17, caracterizada porque la superficie es 

parte del equipo utilizado en un proceso de carbón, un proceso de agua de 

desecho, una hacienda, un matadero, un vertedero, una planta de agua de 

desecho de la municipalidad, un proceso de coquización de carbón, o un proceso 

de biocombustible, no se divulga en D1. Sin embargo, D2 divulga que una fase 

acuosa o de salmuera está presente en las condiciones del fondo de pozo (ver la 

reivindicación 1). Sería obvio para un experto en la materia aplicar la característica 

de D2 al método de D1 para llegar a la reivindicación 17. Por lo tanto, la 

reivindicación 17 no involucra nivel inventivo bajo el Artículo 33(3) del PCT. 

 

La característica de la reivindicación 18 se caracteriza porque la composición 

suministra 200 ppm o menos de especies de azufre en una prueba de espacio de 

cabeza, en donde la prueba de espacio de cabeza se caracteriza por: (a) ubicar 
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una muestra de la composición en un receptáculo sellado; (b) envejecer la 

composición de (a) a una temperatura seleccionada por un periodo de tiempo 

seleccionado; y (c) muestrear el espacio de cabeza por especies de azufre. Esta 

característica no está divulgada en ninguno de los documentos del arte previo D1-

D5, ni es obvia para un experto en la materia. En consecuencia, la reivindicación 

18 es novedosa e involucra nivel inventivo bajo el Artículo 33(2) y (3) del PCT. 

 

Las reivindicaciones 19 y 20 dependen de la reivindicación 18 y por lo tanto 

cumplen con los requisitos del Artículo 33(2) y (3) del PCT. 

 

2.2. Aplicación Industrial 

Las reivindicaciones 1 a 20 son aplicables industrialmente bajo el Artículo 33(4) 

del PCT. 
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P-11144 

Reiv. Modificadas 

22/03/2016 

REIVINDICACIONES 

 

1. Un método para inhibir corrosión en una superficie, el 

método caracterizado porque comprende los siguientes 

pasos: 

 

(a) introducir una composición inhibidora de la 

corrosión que comprende un compuesto de la fórmula 

(I), 

 

en donde, 

 

R
1
 y R

2
 se seleccionan cada uno independientemente 

de C1-C10-alquilo, cada uno sustituido con 1 a 3 

sustituyentes seleccionados independientemente del grupo 

que consiste de -OH y -CO2H o arilo C6-C12, cada uno 

opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes 

seleccionados independientemente del grupo que consiste 

de -OH y - NH2, en un fluido o gas, a una temperatura 

entre -50 C y 300 C y en donde el corte de agua del 

fluido puede ser de 0% a 100% v/v, y 

 

(b) dispersar la composición inhibidora de la 

corrosión.  
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2.  El método de la reivindicación 1, en donde R
1
 y R

2
 cada 

uno se selecciona de alquilo-C1-C10, cada uno sustituido 

con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 

del grupo que consiste de -OH y -CO2H. 

 

3. El método de la reivindicación 1, en donde R
1
 y R

2
 cada 

uno se selecciona de alquilo-C1-C10 lineal, cada uno 

sustituido con un grupo -OH terminal. 

 

4. El método de la reivindicación 1, en donde R
1
 y R

2
 cada 

uno se selecciona de alquilo-C1-C10 lineal, cada uno 

sustituido con un grupo -CO2H terminal. 

 

5. El método de la reivindicación 1, en donde R
1
 y R

2
 cada 

uno se selecciona de arilo-C6-C12, cada uno sustituido  

con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 

del grupo que consiste de -OH y -NH2. 

 

6. El método de la reivindicación 1, en donde R
1
 y R

2
 cada 

uno se selecciona de fenilo, cada uno sustituido con 1 a 

3 sustituyentes seleccionados independientemente del 

grupo que consiste de -OH y -NH2. 

 

7. El método de la reivindicación 1, en donde R
1
 y R

2
 cada 

uno se selecciona de fenilo, cada uno sustituido con un 

grupo -NH2. 
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8. El método de la reivindicación 1, en donde R
1
 y R

2
 cada 

uno se selecciona de fenilo, cada uno sustituido con un 

grupo -OH. 

 

9. El método de la reivindicación 1, en donde la 

composición comprende uno o más compuestos de la fórmula 

(I), cada uno se selecciona independientemente del grupo 

que consiste de: 2,2’-ditiodietanol; ácido 2,2’-

ditiodiacético; ácido 3,3’-ditiodipropiónico; ácido 

4,4’-ditiodibutírico; disulfuro de 3,3’-

dihidroxidifenilo; disulfuro de 4-aminofenilo; disulfuro 

de 2-aminofenilo; y 2,2’-ditiodipiridina. 

 

10. El método de la reivindicación 1, en donde la superficie 

es parte del equipo utilizado en la producción, 

transporte, almacenamiento, y/o separación de petróleo 

crudo o gas natural. 

 

11. El método de la reivindicación 1, en donde la superficie 

es parte del equipo utilizado en un proceso de carbón, 

un proceso de aguas residuales, una granja, un matadero, 

un relleno, una planta de aguas residuales municipal, un 

proceso de carbón de coque, o un proceso de 

biocombustible. 

 

12. El método de la reivindicación 1, en donde la 

composición comprende 2.5% en peso de uno o más 
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compuestos de la fórmula (I) en un sistema de agua: 

disolvente de éter glicólico 1:1. 

 

13. El método de la reivindicación 1, en donde la 

composición comprende 2.5% en peso de uno o más 

compuestos de la fórmula (I) y 7.5% en peso de un 

inhibidor de corrosión de sal de amina cuaternaria en 

un sistema de agua: disolvente de éter glicólico 1:1. 

 


