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Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/EP2012/065251
Fecha de Presentacion Internacional 03/08/2012

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Rad. N° 14-012297-00000-0000 22/Enero/2014
Reivindicaciones: Rad. N° 14-012297-00006-0000 9/Marzo/2015
Dibujos: Rad. N° 14-012297-00000-0000 22/Enero/2014
Prioridad: EP 11177031.9 9/Agosto/2011
US 61/523,867 16/Agosto/2011

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 X
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 mas de diez (10)
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reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 33.

Titulo de la solicitud: “Carbonato de calcio con tratamiento de superficie para la unién y
biorremediacion de composiciones que contienen hidrocarburos” (Ver pagina 1 del
radicado N°14-012297-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad mejorar materiales y
meétodos alternativos para la union y biorremediacion de composiciones que contienen
hidrocarburos, que proporcionan un rendimiento mejor y disminuyan efectivamente la
concentracion de composiciones que contienen hidrocarburos en agua de mar, agua
subterranea, suelos y otros medios de comunicacion a tratar.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un carbonato
de calcio con tratamiento de superficie para la uniébn y biorremediacion de
composiciones que contienen hidrocarburos en donde el 10% o mas del area superficial
accesible al acido carboxilico alifatico del carbonato de calcio esta cubierta por un
recubrimiento que comprende por lo menos un &cido carboxilico alifatico que tiene entre
5y 24 atomos de carbono y/o productos de reaccion del mismo, y en donde el
carbonato de calcio con tratamiento de superficie comprende ademas uno o mas
microorganismos capaces de degradar un componente o0 mas de la composicidon que
contiene hidrocarburos. La invenciébn ademas proporciona un método de union y
biorremediacion de composiciones que contiene hidrocarburos con el carbonato de
calcio con tratamiento de superficie.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): C09C 1/02, CO2F 1/68 // 3/34.

4. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo no permite distinguir el objeto a proteger, por lo tanto es necesario cambiar el
titulo, siendo este coincidente con el preAmbulo de las reivindicaciones, por ejemplo el
titulo podria ser “Carbonato de calcio con tratamiento de superficie y método para la
unién y biorremediacién de composiciones que contienen hidrocarburos”.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluacion de claridad y concision de las reivindicaciones, esta Oficina
encontré que:

e La reivindicacidon 1, no es clara porque presenta resultados a obtener “tiene una
tasa de degradacion de la composicion que contiene hidrocarburos de 25% o0 mas,
basada en el peso total de la composicion que contiene hidrocarburos”, lo cual no es
permitido, puesto que las citadas reivindicaciones incluirian no sélo la solucion
propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que
lleguen a ese resultado.

e Lareivindicaciéon 13 no es clara porque presenta efectos “el carbonato de calcio con
tratamiento de superficie esta inmovilizado con uno o mas microorganismos
capaces de degradar uno o mas componentes de la composicion que contiene
hidrocarburos”, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar un
producto por la forma o constitucién del mismo y las partes que lo componen. No se
aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

e Las reivindicaciones 1 y 5 a 18, 23 no son claras porque presentan términos

indefinidos y/o imprecisos “o mas”, “entre”, “parcialmente”, utilizados para definir el
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rango de varias caracteristicas del producto deben eliminarse. Estos términos no
permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las caracteristicas
técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una
comparaciéon con el estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un término
preciso 0 un rango concreto.

Las reivindicaciones 14 referidas a un producto en particular un carbonato de calcio
con tratamiento de superficie, se incluyen caracteristicas funcionales “uno o mas
microorganismos capaces de degradar uno o0 mas componentes de la composicion
que contiene hidrocarburos”, no se tendran en cuenta para el estudio ya que dichas
caracteristicas no le pueden dar novedad ni nivel inventivo a la invencion. Se le
sugiere al solicitante caracterizar el producto por sus caracteristicas estructurales.

La reivindicacion 21 tiene por objeto un método, sin embargo aunque muestra la
secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en
un producto o se obtenga un resultado, los “pasos” se limitan a suministrar una serie
de elementos (materias primas, equipos, etc.) pero no ensefia las etapas técnicas
con sus condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.), por todo lo
anterior estas reivindicaciones no son claras. Cabe decir que dadas las
caracteristicas técnicas del supuesto método lo que se busca proteger es la
aplicacion que tiene el producto en procesos de biorremedicacion, lo cual no es
aceptado. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invencion por
sus caracteristicas esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o
ampliar la material ya divulgada.

La reivindicacion 21 que busca proteger un método tiene una falsa dependencia con
las reivindicaciones 1 a 20, ya que define “proporcionar una o mas carbonatos de
calcio con tratamiento de superficie de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 20", ya que las reivindicaciones 1 a 20 hacen referencia a un
producto y la reivindicacion 21 hace referencia a un meétodo, por lo cual, no se define
correctamente como una etapa o condicion particular del método a proteger. Al
respecto no debe olvidarse, que las reivindicaciones de producto y de procedimiento
son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego
reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho Ilo
siguiente:

“El objeto de la invencién de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar
una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho. En cambio, el
objeto de la invencion de procedimiento se encuentra conformado por “una serie 0 sucesion
de operaciones que inciden sobre una materia (sélida, liquida o gaseosa) que se encamina a
la obtencién de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)™.

La reivindicacién 21 referida a un método se incluyen caracteristicas funcionales
“para obtener un material compuesto de carbonato de calcio con tratamiento de
superficie y la composicion que contiene hidrocarburos”, no se tendran en cuenta
para el estudio ya que dichas caracteristicas si bien se pueden incluir para brindar
claridad al objeto a proteger, no le pueden dar novedad ni nivel inventivo a la
invencion. Las reivindicaciones deben caracterizar el proceso por una secuencia de
etapas técnicas con sus condiciones (materias primas, equipos, temperaturas, flujos,
presiones, etc.), por medio de las cuales se transforme una materia en un producto
0 se obtenga un resultado.

La reivindicacion 33 no es clara porque presenta una falsa dependencia “carbonato
de calcio con tratamiento de superficie de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 20", ademas no esta claramente definida, dado que un producto
se debe caracterizar por la forma o constituciéon del mismo y las partes que lo
componen, es decir, en este caso una composicion por sus componentes y los
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rangos de estos.
Descripcion (Art 28 D 486)

Durante la evaluacion de claridad y suficiencia de la descripcion, esta Oficina encontré
que:

Debido a que la solicitud se refiere a material bioldégico, es necesario presentar el
Certificado de Deposito para las cepas de las bacterias del grupo que consisten de:
Psychrobacter, Pseudomonas, Pseudobacterium, Acinetobacter, Vibrio,
Planacoccus, Actinobacterium, Arthrobacter, Marinobacter, Methylosinus,
Methylomonas, Methylobacterium, Mycobacterium, Nocardia, Bacillus, Brevibacterium,
Micrococcus, Corynebacterium, Sarcina, Streptomyces, Flavobacterium y Xanthomonas
y mezclas de las mismas, mas preferentemente se selecciona del grupo que consiste
de Psychrobacter glacincola, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter faecalis y
mezclas de las mismas (Ver pagina 14, 29, 30 y 42 del radicado No. 14-012297-00000-
0000 y reivindicaciones 16, 17, 28 y 29 del radicado No. 14-012297-00006-0000).

Por lo cual en la descripcion se debe anexar la siguiente informacion:

a) el nombre de la institucion de depdésito, la direccidn de institucion del depdsito, la
fecha del depdsito (anterior a la fecha de prioridad), el nUmero de depdsito atribuido por
la institucion.

b) Cuando se presentan casos que relaciona microorganismos también debe
proporcionarse la descripcién morfoldgica, bioquimica, filogenia, secuencias, método de
modificacién del material genético.

En el presente caso la descripcién de la solitud en estudio no muestra informacion de
secuencias, ni de numeros de depdsito, ni referencia a patentes que las contenga.
Adicionalmente, las reivindicaciones 14 a 17, 27 a 29 mencionan las cepas como
esenciales para el proceso, ya que sin éstas no es posible realizar la biorremediacion,
motivo por el cual deberian estar definidas por las caracteristicas antes descritas.

Es necesario sefialar que aunque la solicitante menciona que las cepas no son nuevas,
no se ensefia en la descripcidbn ninguna referencia a documentos que mencionen
dichas cepas con sus respectivos certificados de depdsito, es asi que, al no contener la
informacidon necesaria como el niamero de depdsito, la Descripcibn no divulga la
invencion de manera suficientemente completa para que la persona del oficio
normalmente versada en la materia pueda ejecutarla (6 reproducirla), siendo
indispensable que allegue dicha informacion.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determindé con base en la fecha de presentaciéon de la
solicitud de prioridad, es decir, 9 de agosto de 2011.

Consultadas las fuentes de informaciébn con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de
publicacién
"Particulate carbonates and their preparation and
D1 US 2002/0022084 use in breathable film" 21/febrero/2002
D2 GB 1,192,063 Improvements rela;cllvr;%;‘)' treating oil-polluted 20/may0/1970
"Method for bio-assited treatment of
D3 WO 2008/015688 hydrocarbon contaminated soil" 7/febrero/2008
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El documento D1? divulga un método de produccion de una pelicula respirable
producida por un relleno inorganico por el tratamiento de particulas que comprenden un
carbonato de metal alcalinotérrero por la reaccion con un agente de tratamiento de
superficie (resumen).

El documento D2°® divulga un método para tratar suelos contaminados con
hidrocarburos (reivindicacion 1).

El documento D3* divulga un método para el tratamiento de agua contaminada que
comprende en su superficie crudo o derivados del petréleo con un aglomerado que
comprende un polvo mineral (reivindicacion 1y 2).

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realiz6 teniendo en cuenta las objeciones
sefaladas en los numeral 4 y 5 de la presente comunicacion.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 33 consiste en “Un método para la union y biorremediacion de
composiciones que contienen hidrocarburos (...)” (Ver pagina 15 del radicado N° 14-
012297-00006-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D2

Un método para el tratamiento de agua contaminada que
comprende en su superficie crudo o derivados del petroleo
con un aglomerado que comprende un polvo mineral
(Reivindicaciones 1y 2).

Un material compuesto que
comprende:

El polvo de carbonato de calcio natural es tratado con
Carbonatos de calcio con tratamiento | 4cidos grasos que tienen al menos 13 atomos de carbono
de superficie. (Reivindicacion 4).

Agua contaminada que comprende en su superficie crudo o

Y una composicion que  contiene derivados del petréleo (Resumen, Reivindicaciones 1y 2).

hidrocarburos.

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la composicion de la
reivindicacion 33 habian sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto,
la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 33 no es nueva, segun lo divulgado en el documento
D1.

Nivel inventivo (Art18 D486)
La reivindicacion 1 consiste en “Un carbonato de calcio con tratamiento de superficie

para la unién y biorremediacion de composiciones que contienen hidrocarburos (...)”
(Ver pagina 12 del radicado N° 14-012297-00006-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2002022084A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020221&DB=EPODOC&Ilocale=en_EP
3http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=GB&NR=1192063A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19700520&DB=EPODOC&Ilocale=en_EP
4http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?

C%fﬁ%%ﬁ‘t%‘ Iﬁ_?l%)il_s_6§8A2&KC:A2&FT:D&ND:382g%t%:rtzgg80207&DB:EPODOC&IocaIe:en_EP
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Un carbonato de calcio con
tratamiento de superficie para la
union y  biorremediacion  de
composiciones que contienen
hidrocarburos

Se produce carbonato de calcio con
tratamiento de superficie, por
ejemplo se trata con acido estearico
(Ejs. 1y 2, Parr. 0053).

Microrganismos capaces de degradar
hidrocarburo para descontaminar
suelos contaminados de
hidrocarburos (Resume, Pag. 8,
lineas 1 a 3).

En donde por lo menos 10% del area
superficial accesible al acido
carboxilico alifatico del carbonato de
calcio estd cubierta por un
recubrimiento que comprende por lo
menos un acido carboxilico alifatico
gue tiene entre 5 y 24 atomos de
carbono y/o productos de reaccion
del mismo

Agentes de tratamiento de superficie,
que se afiaden al material
particulado inorgénico seco. Agentes
de tratamiento de  superficie
adecuados son conocidos por incluir
acidos carboxilicos alifaticos que
tienen entre 10 a 30 &tomos de
carbono en su cadena, incluyendo
pero no limitados a, acido estearico,
acido behénico, &cido palmitico,
acido araquidico, &cido monténico,
acido  caprico, acido  laurico,
miristico, acido isoestearico y acido
cerético y mezclas de los mismos
(Parr. 53).

Las particulas de carbonato (...) se
ponen en contacto por un agente de
tratamiento de superficie, es decir, el
agente de tratamiento de la
superficie hidrofobizante que
comprende un acido carboxilico
alifatico, para el recubrimiento de
superficie de la misma (Parr. 64),
donde, una cantidad adecuada de
agente de tratamiento de superficie
es el requerido para cubrir o recubrir
ligeramente o no sustancialmente
toda la capa de carbonato (Parr. 77),
por lo cual, es de esperar que al
menos 10% del area superficial
accesible al &cido carboxilico
alifatico del carbonato de calcio esta
cubierta.

No menciona.

Y en donde el carbonato de calcio
con tratamiento de  superficie
comprende ademas uno 0 mas
microorganismos capaces de
degradar un componente o mas de la
composicion que contiene
hidrocarburos.

No menciona

Se proveen microorganismos
capaces de degradar
contaminantes de hidrocarburos
(Pag. 10, lineas 4y 5).

Los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1 porque divulgan la obtencion de carbonato de calcio con
tratamiento de superficie, por ejemplo se trata con &cido estearico (Ejemplo 1, Ejemplo
2, parr. 0053) y la aplicacion de microorganismos capaces de degradar contaminantes
de hidrocarburos (Pag. 10, lineas 4y 5).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el producto de D1
consiste en que en este Ultimo no se menciona que el carbonato de calcio con
tratamiento de superficie comprende ademas uno o mas microorganismos capaces de
degradar un componente o mas de la composicion que contiene hidrocarburos.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el producto de D3
consiste en que en este Ultimo no se menciona un carbonato de calcio con tratamiento
de superficie para la union y biorremediacion de composiciones que contienen
hidrocarburos, en donde, por lo menos 10% del area superficial accesible al &cido
carboxilico alifatico del carbonato de calcio esta cubierta por un recubrimiento que
comprende por lo menos un &cido carboxilico alifatico que tiene entre 5y 24 atomos de
carbono y/o productos de reaccion del mismo

El efecto que logra el incluir uno o0 mas microorganismos capaces de degradar un
componente 0 mas de la composicién que contiene hidrocarburos es que favorece la
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biorremediacion disminuyendo la concentracion de composiciones que contienen
hidrocarburos en agua de mar, agua subterrdnea, suelo entre otras superficies
contaminadas con hidrocarburos, por lo cual es mas eficiente.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢cémo modificar el producto conocido en D1 para disminuir la
concentracion de composiciones que contienen hidrocarburos en agua de mar, agua
subterranea, suelo entre otras superficies contaminadas para hacerlo mas eficiente?

Sin embargo, la utilizacion de microorganismos capaces de degradar un componente o
mas de la composicion que contiene hidrocarburos para aumentar la eficiencia en
cuanto a la disminucion de la concentracion de hidrocarburos en superficies
contaminadas, ya esta divulgada en el documento D3 que se refiere a microorganismos
capaces de degradar hidrocarburos para descontaminar suelos contaminados
(Resume, Pag. 8, lineas 1 a 3, Pag. 10, lineas 4y 5).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
microorganismos capaces de degradar un componente o0 mas de la composiciéon que
contiene hidrocarburos de D3 en el producto de D1 para llegar asi al objeto de la
reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Ahora bien, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacion 2 y 3: producto particulado es carbonato de calcio molido (Parr.
0088).

e Reivindicacion 4: el carbonato puede ser obtenido a partir de fuentes naturales.
Ej. Marmol, yeso, piedra caliza o dolomita (Péarr. 0039).

e Reivindicacion 5y 6: el producto particulado de carbonato de calcio tiene un valor
de didmetro de particula medio en peso, ds, de entre 0.5 um a 10 pm,
especialmente de 0.5 pm a 5 pum, o de 0.8 um a 3 pm (Parr. 0041 y 0042).

e Reivindicacion 7 a 9: el agente de tratamiento comprende uno o mas acidos
carboxilicos alifaticos que comprende uno 0 mas acidos grasos seleccionados de
acido esteérico, acido palmitico, acido montanico, acido céprico, acido laurico,
acido miristico, acido isostearico, entre otros (Ejemplo 3, Reivindicaciones 9 y
10).

e Reivindicaciones 10 a 12: las particulas de carbonato (...) se ponen en contacto
por un agente de tratamiento de superficie, es decir, el agente de tratamiento de
la superficie hidrofobizante que comprende un acido carboxilico alifatico, para el
recubrimiento de superficie de la misma (Parr. 64), donde, una cantidad
adecuada de agente de tratamiento de superficie es el requerido para cubrir 0
recubrir ligeramente o no sustancialmente toda la capa de carbonato (Parr. 77),
por lo cual, es de esperar que al menos (20% o 30% o 50%) del area superficial
accesible al acido carboxilico alifatico del carbonato de calcio esta cubierta.

e Reivindicacion 18: El producto particulado de carbonato de calcio (Parr. 0041 y
0042), fino (Parr. 56), es decir en polvo.

e Reivindicaciones 19 y 20: moler y / o clasificar el material en particulas revestido
para producir un producto de carbonato que tiene un nivel de aglomerado
suficiente para el uso en una pelicula transpirable (Reivindicacion 1).(...) un
método para producir una pelicula transpirable poroso incluye el uso en el
proceso de formacion de pelicula de una composicion que incluye un material
polimérico termoplastico junto con un material de carga, en el que la carga
comprende parcial o totalmente el producto en particulas segun la presente
invencion definido anteriormente.(P4g. 7, Parr. 93) (...), resinas de polietileno
son preferibles, y polietileno lineal de baja densidad (copolimero de etileno-x-
olefina) y polietileno de baja densidad es mas preferible(Pag. 7, Parr. 95).

Asimismo, el documento D3 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
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e Reivindicaciéon 14 y 15 adicionar microbios aislados en la superficie a tratar
para liberar aceites, y adicionar microbios separadamente capaces de
degradar los aceites liberados (Reivindicacion 1). Método para tratar suelos
contaminados de hidrocarburos (Pag. 8, lineas 1 a 3).

e Reivindicacion 16 y 17: las soluciones comprenden microorganismos
como Bacillus, Pseudomonas entre otros (Reivindicacion 13).

De igual manera, las reivindicaciones dependientes 13, 19 y 20 no mencionan
caracteristicas técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle nivel inventivo al
objeto de la reivindicacion 1, puesto que estas se encuentran redactadas en términos
de usos, efecto y/o resultados.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 20 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Ahora bien, la reivindicacion 21 consiste en “Un método para la unién y biorremediacion
de composiciones que contienen hidrocarburos (...)” (Ver pagina 15 del radicado N° 14-
012297-00006-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D2

D3

Un método para la unién
y biorremediacion de
composiciones que contienen
hidrocarburos, que

comprende los pasos siguientes.

Un método para el tratamiento de
agua contaminada que
comprende en su superficie crudo
0 derivados del petréleo con un
aglomerado que comprende un
polvo mineral (Reivindicaciones 1

y 2).

Métodos para tratar suelos

contaminados de
hidrocarburos con
microorganismos  capaces

de degradar hidrocarburos
(Resume, Reivindicacion 1,
Pag. 8, lineas 1 a 3).

a) Proporcionar una
composicién que contiene
hidrocarburos.

El tratamiento se realizaria al
agua contaminada que
comprende crudo o derivados del
petréleo (Reivindicacién 1).

Particulas de suelo y grava
contaminadas con
hidrocarburos
(Reivindicacion 1).

b) Proporcionar uno o mas
carbonatos de calcio con
tratamiento de superficie.

El polvo de carbonato de calcio
natural es tratado con acidos
grasos que tienen al menos 13
atomos de carbono
(Reivindicacion 4).

No menciona.

c) Poner en contacto
la composicion que  contiene
hidrocarburos del paso a) con el
carbonato de calcio con
tratamiento de la superficie del
paso b).

El polvo se aplica a la superficie
contaminada de un barco
(Reivindicacion 5y 6).

No menciona.

d) Poner en contacto el material
compuesto obtenido en el paso c)

con una composicibn  que
comprende uno mas
microorganismos  capaces de

degradar uno 0 mas componentes
de la composicion que tiene

hidrocarburos.

No menciona.

Se proveen
microorganismos capaces
de degradar contaminantes
de hidrocarburos (Pag. 10,
lineas 4y 5).

Los documentos D2 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacién 21 porque divulgan la obtencion de carbonato de calcio
con tratamiento de superficie, por ejemplo se trata con acido esteéarico (Ejemplo 1,
Ejemplo 2, Parr. 53) y la aplicacibn de microorganismos capaces de degradar
contaminantes de hidrocarburos (Pag. 10, lineas 4y 5).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 21 y el método de D2
consiste en que en este Ultimo no se menciona que poner en contacto el material
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compuesto obtenido en el paso ¢) con una composicion que comprende uno mas
microorganismos capaces de degradar uno o mas componentes de la composicion que
tiene hidrocarburos.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 21 y el método de D3
consiste en gque en este Ultimo no se menciona b) proporcionar uno o mas carbonatos
de calcio con tratamiento de superficie,y c) poner en contacto la composicion que
contiene hidrocarburos del paso a) con el carbonato de  calcio  con tratamiento
de la superficie del paso b).

El efecto que logra el incluir uno 0 mas microorganismos capaces de degradar un
componente o0 mas de la composicion que contiene hidrocarburos es que favorece la
biorremediacion disminuyendo la concentracion de composiciones que contiene
hidrocarburos en agua de mar, agua subterrdnea, suelo entre otras superficies
contaminadas, por lo cual es mas eficiente.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢como modificar el método conocido en D2 para disminuir la
concentracion de composiciones que contienen hidrocarburos en agua de mar, agua
subterrdnea, suelo entre otras superficies contaminadas con hidrocarburos para hacerlo
mas eficiente?

Sin embargo, la utilizacion de microorganismos capaces de degradar un componente o
mas de la composicion que contiene hidrocarburos para aumentar la eficiencia en
cuanto a la disminucioén de la concentracion hidrocarburos de superficies contaminadas,
ya esta divulgada en el documento D3 que se refiere a métodos para tratar suelos
contaminados de hidrocarburos con microorganismos capaces de degradar
hidrocarburos (Resume, Reivindicacion 1, Pag. 8, lineas 1 a 3, Pag. 10, lineas 4y 5).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
microorganismos capaces de degradar un componente o0 mas de la composicidon que
contiene hidrocarburos de D3 en el método de D2 para llegar asi al objeto de la
reivindicacion 21 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D2 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacion 22, el tratamiento se lleva a cabo sobre el crudo (nafta) y sus
derivados (Col. 1, lineas 23 a 25, reivindicacion 1).

e Reivindicacibn 23: el carbonato de calcio que ha sido tratado se dispersa en la
superficie que se quiere tratar (Col. 2, lineas 1 a 10). El polvo se aplica a la superficie
contaminada de un barco (Reivindicacion 5y 6).

e Reivindicaciéon 32, el mismo tratamiento se puede adoptar (...) donde los
residuos de petréleo se extienden sobre la superficie de agua dulce o agua de mar
(Pag. 2, Col. 1, Lineas 27 a 30)

Asimismo, el documento D3 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacion 27: adicionar microbios aislados en la superficie a tratar para
liberar aceites, y adicionar microbios separadamente capaces de degradar los
aceites liberados (Reivindicacion 1). Método para tratar suelos contaminados de
hidrocarburos (Pag. 8, lineas 1 a 3).

e Reivindicacibn 28 y 29: las soluciones comprenden microorganismos
como Bacillus, Pseudomonas entre otros (Reivindicacion 13).

Por su parte, las reivindicaciones 24 a 26 y 30 y 31 se ven afectadas con el

conocimiento del técnico, “el experto medio debera é)oseer experiencia y contar con un
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saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo especifico
de la invencion™, el cual conoce que:

Reinvenciones 24 a 26: (“con la tecnologia de encapsulamiento (...) el factor de
mezcla es de por ejemplo 1:1 para lograr la estabilizacion y la solidificacion (Pag.
205, Parr. 2")°, ademas, el documento D2 ensefia que (...) sblo es necesario que
cada petrolero lleve la cantidad necesaria de polvo hidr6fobo destinado a el drenaje
de residuos del tanque (Pag. 2, Col. 1, Lineas 27 a 30), por lo cual, la persona
versada en la materia estaria motivada a realizar experimentacion de rutina y
determinar la proporcion de carbonato de calcio con tratamiento en la superficie a
aplicar para obtener el efecto deseado.

Reivindicaciones 30 y 31: (“el proceso de biorremediacion puede ser supervisado
usando métodos como la medicion del potencial de reduccidon-oxidacion(también
llamado redox) en el suelo o el agua junto con la medicion del pH, temperatura,
contenido de oxigeno, concentraciones de productos de degradacion (como
el anhidrido carbonico)”)’, ademas conoce que (“los productos de petréleo
provenientes de los suelos durante el landfarming son removidos a largo de un canal
de volatilizacién, biodegradacion y absorcién (Hejazi y col 2003). Productos del
petréleo mas volatiles como la gasolina tienden a ser removidos por volatilizacion
durante el landfarming (...) El rango medio de los productos del petréleo como el
combustible diesel y el kerosene contienen menor porcentaje de detonante
comparado con la gasolina, la biodegradacion de estos productos es mas efectiva
gue la volatilizacién. El mas pesado o no volatil de los productos de petréleo como el
aceite no se volatiliza con la aeracion durante el tratamiento en el Landfarm. Lo
mecanismos dominantes para reducir o eliminar los productos de petroleo es la
degradacion. La absorcion también juega un papel muy importante en la disposiciéon
de los productos de petroleo proveniente de los suelos. De acuerdo a Magersine et
al 1999 una tercera parte de diesel fue removido del suelo contaminado por
tratamiento fisicoquimico (absorcion y volatilizacién) (Pag. 141, Parrs, 2 y 3)"), por
lo cual, la persona versada en la materia, estaria motivada a realizar los paso c) y d)
de manera simultdnea o separada, es decir, absorcion del hidrocarburo con el
carbonato de calcio tratado en la superficie y luego el tratamiento con uno a mas
microorganismos o realizar dichos tratamientos de manera simultanea, ademas de
repetir uno u otro, dependiendo de la composicion de hidrocarburos a tratar hasta
obtener el efecto deseado, es decir, la descontaminacion.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 22 a 32 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 2002/0022084 1a26,30a32 Nivel Inventivo
33 Novedad/Nivel Inventivo
D2 GB 1,192,063 21,22,23y32 Nivel inventivo
D3 WO 2008/015688 1,22y 27a29 Nivel inventivo

5 Proceso 43-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: formulaciones
de péptidos hidrosolubles de liberacién retardada.
6http://tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/39/TDE-2014-05-29T14:15:43Z-
4844/Publico/luzardo_de_rosendo_janeth_carolina.pdf

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Biorremediaci%C3%B3n
8http://tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/39/TDE-2014-05-29T14:15:43Z-
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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, o0 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.

-

—5

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

%T-Ta

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-07-21

Elabord: Yenny Marcela Campos Borda
Reviso: Olga Ximena Benavides Salazar
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