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1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. N° 14-099499- 00000-0000 09/Mayo/2014
Reivindicaciones: Rad. N° 14-099499- 00000-0000 09/Mayo/2014
Prioridad: EP 11188725.3 11/Noviembre/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 invencién

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 mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.
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Titulo de la solicitud: “ESPESANTE QUE COMPRENDE AL MENOS UN POLIMERO
BASADO EN MONOMEROS ASOCIATIVOS Y QUE SE PUEDE PREPARAR POR
POLIMERIZACION EN EMULSION INVERSA”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
espesantes novedosos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un espesante
gue se puede preparar por un procedimiento en el que un polimero se obtiene
mediante una polimerizacion en emulsion inversa de (a) al menos un mondémero
etilénicamente insaturado soluble en agua que comprende al menos un monoémero
anionico y/o al menos un monémero no iénico, (b) al menos un monémero asociativo
etilénicamente insaturado, (c) opcionalmente al menos un agente de reticulacion, (d)
opcionalmente al menos un agente de transferencia de cadena;

en donde la temperatura durante la polimerizacion en emulsion inversa se mantiene
constante por lo menos a 40 °C, preferiblemente de 50 a 90 °C, y cuando la
polimerizacién en emulsién inversa es completada, se agrega el activador, obteniendo
el espesante y en el que el espesante contiene al menos un activador y el activador es
un tensoactivo.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): CO8F 220/006, CO8F 220/018, C11D 003/037.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

El uso de las formulaciones que comprenden el espesante objeto de la invencion que
se menciona en las reivindicaciones 16, 18 y 19 no es patentable a partir del articulo 14
de la Decision 486. Sirvase retirar las reivindicaciones 16, 18 y 19 del pliego
reivindicatorio.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 1 esta dirigida a proteger “Un espesante” y dicho espesante esta
caracterizado mediante su procedimiento de preparacion, sin embargo no se describe
las caracteristicas quimicas estructurales esenciales del espesante en cuestion, asi
como tampoco se mencionan sus componentes esenciales. De otra parte, se sefiala
que de conformidad con las enseflanzas de la memoria descriptiva y las
reivindicaciones actualmente presentadas, el objeto de la invencion parece centrarse
en el procedimiento de polimerizacidbn en emulsién inversa para la obtencién de un
espesante. Se sugiere a la solicitante dirigir el capitulo reivindicatorio al objeto que se
encuentra plenamente detallado en la memoria descriptiva y respaldado por los
ejemplos alli ensefiados. Ademas el espesante se debe definir por sus componentes y
no por su método de preparacion.

De otra parte, es importante sefialar que los componentes “(c)” y “(d)” mencionados en
la reivindicacion 1 son opcionales en el procedimiento de la solicitud bajo estudio, y por
tal razon, las Unicas caracteristicas técnicas esenciales del mismo corresponden a
“(@)”, “(b)” y la temperatura a la cual se lleva a cabo. Se requiere que la solicitante
elimine la expresion “opcionalmente” del pliego reivindicatorio.
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La reivindicacién 1 actualmente presentada no es clara porque:

e Comprende expresiones que son muy amplias que abarcan un numero
indeterminado de compuestos que no estan sustentados de manera adecuada
en la memoria descriptiva. Estas expresiones corresponden a: “mondmero
asociativo”, “monomero etilénicamente insaturado”, “mondémero anibnico”,
“monomero no ionico”, “agente de reticulacion”, “agente de transferencia de
cadena”, “activador”, “un tensoactivo”. Se requiere que la solicitante elimine las
expresiones antes mencionadas del capitulo reivindicatorio cada una de las
expresiones antes mencionadas y las reemplace por los mondmeros y
compuestos quimicos especificos empleados y probados en el proceso de
preparacion del espesante.

En este sentido, es importante sefialar que si bien es cierto que una invencion no
estd limitada por los ejemplos alli ilustrados, el capitulo reivindicatorio
actualmente presentado corresponde a una generalizacion de caracter
especulativo, que ademas involucra una extrapolacién a un elevado niamero de
compuestos, del desempefio que tienen un ndamero muy pequefio en el
procedimiento de preparacién del espesante.

e De otra parte, la totalidad del pliego reivindicatorio carece de claridad porque
comprende expresiones ambiguas que restan claridad y ademas hacen
opcionales las caracteristicas de la invencion. Estas expresiones son: “al
menos”, “opcionalmente”, “por lo menos”. Se requiere que el solicitante elimine
del capitulo reivindicatorio cada una de las expresiones antes mencionadas.

La reivindicacion 17 no es clara porque describe una formulacion que comprende un
espesante de acuerdo con la reivindicacién 1 pero no menciona de manera especifica y
bien delimitada en qué proporcion se encuentra dicho componente dentro de la
formulacion. Se le recuerda al solicitante que una formulacion debe ser definida en
funciébn de sus caracteristicas técnicas esenciales las cuales corresponden a sus
ingredientes esenciales (en este caso, el nombre quimico especifico de cada uno de
los compuestos utilizados en la preparacion de la composicion) y la proporcion
especifica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere
entonces que el solicitante modifique la reivindicacion 17 y sus reivindicaciones
dependientes de tal forma que se mencione de manera especifica el nombre quimico
de cada uno de los componentes de la formulacion y la proporcion bien delimitada en la
gue se encuentra cada uno de ellos.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 11 de Noviembre de 2011.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion

Associative polymers containing 2,4,6-
triphenethyl benzyl poly(ethoxy)(meth)acrylate
D1 US6107398A as a monomer and their process of 22/agosto/2000
preparation by inverse emulsion

polymerization

Inverse emulsions comprising an alkoxylated
ester ol

D2 WO02011077083A1 30/junio/2011

El documento D1' divulga polimeros acrilicos novedosos sintetizados por polimerizacion inversas que
comprende (Colum. 3 a 5; Reivindicaciones): mondmeros etilénicos que pueden comprender monémeros
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anionico o catidnicos, mondmeros asociativos. La sintesis da lugar a polimeros asociativos. Puede
comprender uso de surfactantes.

El documento D2? divulga una emulsion inversa (agua en aceite) obtenida por el método de
polimerizacién inversa que tiene una fase acuosa dispersa que comprende una solucion o dispercién de
al menos un polimero soluble en agua, particularmente un polimero que forma una solucién viscosa o
dispersién en agua y una fase aceitosa continua que ncluye grupos alcohol alcoxilato.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacién 1 un espesante que se puede preparar por un procedimiento en el
que un polimero se obtiene mediante una polimerizaciébn en emulsion inversa de (a) al
menos un mondmero etilénicamente insaturado soluble en agua que comprende al
menos un mondémero anionico y/o al menos un monémero no iénico, (b) al menos un
mondmero asociativo etilénicamente insaturado, (¢) opcionalmente al menos un agente
de reticulacion, (d) opcionalmente al menos un agente de transferencia de cadena;

en donde la temperatura durante la polimerizacion en emulsion inversa se mantiene
constante por lo menos a 40 °C, preferiblemente de 50 a 90 °C, y cuando la
polimerizaciéon en emulsion inversa es completada, se agrega el activador, obteniendo
el espesante y en el que el espesante contiene al menos un activador y el activador es
un tensoactivo

Es importante aclarar que el objeto de la reivindicacidon 1 es el procedimiento de
obtencion del espesante y sobre este se realizara el analisis de patentabilidad.

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

Caracteristicas esenciales D1 D2
US6107398A W02011077083A1
Un espesante que se puede | Polimeros acrilicos novedosos | Una emulsion inversa
preparar por un_procedimiento en | sintetizados por polimerizaciéon inversas | (agua en aceite)
el que un polimero se obtiene | que comprende (Colum. 3 a 5; | obtenida por el
mediante una polimerizacion en | Reivindicaciones): método de

emulsién inversa de

(@ al menos un monoémero
etilénicamente insaturado soluble en
agua que comprende al menos un
mondmero anidnico y/o al menos un
mondmero no idnico,

(b) al menos un mondmero
asociativo etilénicamente insaturado,
(c) opcionalmente al menos un
agente de reticulacion,

(d) opcionalmente al menos un

agente de transferencia de cadena;

en donde la temperatura durante la
polimerizaciébn en emulsion inversa
se mantiene constante por lo menos
a 40 °C, preferiblemente de 50 a 90
°C, y cuando la polimerizaciéon en
emulsion inversa es completada, se

® mondmeros etilénicos que pueden
comprender mondémeros aniénico o
cationicos

e monémeros asociativos

La sintesis da

asociativos.

lugar a polimeros

Puede comprender uso de surfactantes.
Algunos surfactantes puede ser mono-
oleato sorbitan.

La sintesis comprende una emulsion de
aguan-aceite.

La fase acuosa tiene monomeros y la
fase oleosa puede contener surfactantes.

El mondémero acrilico puede tener la
estructura:

polimerizaciéon
inversa que tiene una
fase acuosa dispersa
que comprende una
solucién o dispercion
de al menos un
polimero soluble en
agua, particularmente
un polimero que
forma una solucion
viscosa o dispersion
en agua y una fase
aceitosa continua
gue ncluye grupos
alcohol alcoxilato.

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?
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Ry

agrega el activador, obteniendo el CHy==C—(—0—F+CHy—CH;—OF7 R,
espesante y en el que el espesante I
contiene al menos un activador y el | Donde:

activador es un tensoactivo. R: H, CHg;

R2: 2,4,6 trifenil benvceno.

Los documentos pertenecientes al estado de la técnica de la composicion descrita en la
reivindicacion 1 (Rad. 14-099499- 00000-0000 del 09 de mayo de 2014) de la presente
solicitud corresponden a D1 y D2 porque:

El documento D1 ensefia polimeros acrilicos novedosos sintetizados por polimerizaciéon
inversas que comprende (Colum. 3 a 5; Reivindicaciones): mondmeros etilénicos que
pueden comprender mondémeros aniodnico o catiénicos, mondmeros asociativos. La
sintesis da lugar a polimeros asociativos. Puede comprender uso de surfactantes.
Algunos surfactantes puede ser mono-oleato sorbitan. La sintesis comprende una
emulsién de aguan-aceite. La fase acuosa tiene mondmeros y la fase oleosa puede
contener surfactantes.EI mondmero acrilico puede tener la estructura:

Ry
CH,=—C—C—0—FCH,—CH,—O+5 R,

, donde: R:: H, CHs; Rz 2,4,6 trifenil benvceno.

Por su parte, el documento D2 revela una emulsién inversa (agua en aceite) obtenida
por el método de polimerizacion inversa que tiene una fase acuosa dispersa que
comprende una solucién o dispercion de al menos un polimero soluble en agua,
particularmente un polimero que forma una solucién viscosa o dispersién en agua y
una fase aceitosa continua que ncluye grupos alcohol alcoxilato.

La diferencia entre el procedimiento de polimerizacibn en emulsion inversa para la
obtencién de un espesante descrito en la reivindicacion 1 actualmente presentada y el
procedimiento de polimerizaciébn en emulsion inversa descrito en los documentos D1 y
D2 consiste en que las anterioridades no mencionan la temperatura que se debe
mantener durante el proceso de polimerizacion. De otra parte, es importante sefialar
gue teniendo en cuenta los componentes (c) y (d) son opcionales en el procedimiento
de la solicitud bajo estudio, la Unicas caracteristicas técnicas esenciales del mismo
corresponden a (a), (b) y la temperatura a la cual se lleva a cabo.

El efecto técnico que logra la seleccion de una temperatura particular a la cual se lleva
a cabo el procedimiento de polimerizacion en emulsion inversa que hace la presente
solicitud no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que
dicha seleccion otorgue alguna ventaja técnica al procedimiento que se pretende
reivindicar sobre los procedimientos previamente conocidos en D1y D2.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en
proporcionar un procedimiento de polimerizacion en emulsién inversa para la obtencion
de un espesante alternativo a los procedimientos ensefiados en D1 y D2 en donde se
seleccione una temperatura particular bajo la cual se lleve a cabo el proceso.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el
Problema Técnico Objetivo y las ensefianzas de las anterioridades D1 y D2 habria
derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte el procedimiento de
polimerizacién en emulsién inversa para la obtencion de un espesante descrito en la
reivindicacion 1, toda vez que este corresponde a la simple seleccién particular de una
temperatura a la cual se llevan a cabo los procedimientos descritos en los documentos
D1y D2.

Las reivindicaciones 2 a 15y 17 no mencionan alguna caracteristica que haga inventivo
el procedimiento de polimerizacibn en emulsién inversa para la obtencion de un
espesante descrito en la reivindicacion 1 actualmente presentada y por tal razon

tampoco se les reconoce altura inventiva.
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8. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:
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Ite Documento Reivindicaciones Requisito que

m afectadas afecta

D1 US6107398A lal5y17 Nivel Inventivo

D2 | W0O2011077083A1 lal5y17 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, 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 2015-05-19

Elaboro: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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