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CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece al pie
de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo
siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prérroga previsto en el

articulo 39 de la Decision 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, me permito presentar voluntariamente un Capitulo Reivindicatorio

Modificado, que reemplaza en su totalidad al Capitulo Reivindicatorio presentado al momento de
radicar la solicitud. Asi, en el Capitulo Reivindicatorio Modificado se eliminan las
Reivindicaciones 17 a 27.

Valga anotar que la modificacién efectuada al Capitulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo
estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que ésta de ninguna manera implica una

ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud original.
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2. a- La Examinadora sefiala que el Capitulo Reivindicatorio presenta mas de 10
reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicacion

adicional presentada, de lo contrario no seran tenidas en cuenta durante el tramite.

b- El Capitulo Reivindicatorio contiene 16 reivindicaciones, por lo que el pago de
reivindicaciones adicionales corresponde a 6 reivindicaciones. En este sentido, me permito
adjuntar el comprobante de pago por 6 reivindicaciones adicionales, por lo que considero superada

la anterior objecion.

3. a- La Examinadora establece que se requiere una copia del documento en gque consta
la cesion del derecho a la patente de invencion del inventor al solicitante o a su causante, conforme

con lo establecido por el articulo 26 literal k) de la Decision 486.

b- Considero superada la anterior objecion por cuanto el documento se anexa al

presente escrito.

4. a- La Examinadora objeta la claridad y el soporte del Capitulo Reivindicatorio porque:

- seindica que R1 o R2 pueden ser un grupo ciclo alquil o aril de 5 a 12 atomos de
carbono, lo cual no esta soportado en el Capitulo Descriptivo;

- los términos “preferentemente”, “seleccionado de” no son limitativos y no limitan
el alcance de la reivindicacion;

- la Reivindicacién 2 no indica las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las
etapas del proceso;

- la Reivindicacién 3 no caracteriza adecuadamente el proceso porque indica que el
polietilenglicol diglicidil éter de Férmula | deriva del éxido de etileno;

- la Reivindicacién 4 es redundante con la Reivindicacion 2.

b- ) En primer lugar, considero que el anterior requerimiento es ilegal, teniendo
en cuenta que en la etapa del examen de forma solamente se pretende la verificacion de
requerimientos especificos enlistados en los articulos 26 y 27 de la Decision 486, y no para un
analisis de fondo de la solicitud (por ejemplo, anélisis de la claridad, soporte o unidad de

invencion), el cual deberia evaluarse durante el examen de fondo a la luz del articulo 45.

Es decir, en relacion con la evaluacion de requisitos de forma, la Decision 486 solo se refiere al
cumplimiento de las disposiciones de los articulos 26 y 27, tal como que la solicitud contenga una

0 mas reivindicaciones, independientemente del contenido técnico o extension del mismo.
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Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde
establece con respecto al Examen de Forma que “En el examen de forma, el Examinador de forma

no realiza un_examen profundo para verificar el contenido, claridad y comprension de la

descripcion; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible”?. De hecho,
el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificacion de:
petitorio, Descripcidn, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del
contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de
depdsito del material bioldgico (si fuere el caso). Documento de cesidn de derechos del inventor

al solicitante e ldioma.?

Es mas, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “En esta etapa

del examen, de igual manera que para la descripcion, no se analizan la claridad ni concisién de

las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un

capitulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a

analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medird la extension de la

patente”3 (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trdmite proporciono

voluntariamente un Capitulo Reivindicatorio Modificado en el que se eliminan algunas

reivindicaciones y se hacen algunos cambios voluntarios, considero que este requerimiento en esta
etapa del trdmite es injustificado y se extralimita segun las disposiciones legales aplicables y por
el contrario sefialo que la claridad, la concisién y unidad de invencion de las reivindicaciones no
deben ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse

sobre ello en esta etapa del tramite.

i) Vale la pena resaltar ademas que el Solicitante no ha pedido formalmente que la

SIC examine si la invencion es patentable, tal como lo establece el Articulo 44 de la Decision 486,

el cual sefala que “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud,

independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberd pedir gue se

examine si_la invencidn es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa para la

realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que

se realice el examen, la solicitud caera en abandono”.

! Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Seccion 5.2
2 Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Seccidn 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.
3 ldem. Seccidn 5.3.
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En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante tampoco ha

solicitado que se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para

realizar dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre

aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario,
solo esté en la obligacion de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo el Articulo 38 de la
Decision 486.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su
examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho
tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con el examen de fondo de acuerdo con el

articulo 45 de la Decision 486.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexos: Capitulo Reivindicatorio Modificado;
Documento de Cesion
Recibo de pago por 6 reivindicaciones adicionales.
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Monica Guevara

CESION ' Andres Alvarado
) Juan §. Rengifo

Margarita Solorza
Violeta Yasmin MENA CERVANTES .
Raiil HERNANDEZ ALTAMIRANO
Luis Silvestre ZAMUDIO RIVERA
Alejandro RAMIREZ ESTRADA
Jorge Francisco RAMIREZ PEREZ
José Manuel MARTINEZ MAGADAN
Rodolfo CISNEROS DEVORA

por medio de la presente y a cambio del pago de una contraprestacién econémica, cedo (cedemos) a

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO

una entidad organizada bajo las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos

domiciliada en ) )
AV. EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NORTE No. 152, COL SAN BARTOLO

ATEPEHUACAN, C. P. 07730, MEXICO

* (de ahora en adelante el “CESIONARIO”.),
todos mis (nuestros) derechos, titulo e interés sobre mi (nuestra) invencién tal como describe en:

LIQUIDOS ZWI’TTERI(')NICOS GEMINALES BASE HIDROXIPROPIL BETAINA, PROCESO
DE OBTENCION Y USO COMO MODIFICADORES DE LA MOJABILIDAD CON

PROPIEDADES INHIBITORIAS/DISPERSANTES DE ASFALTENOS.

Correspondiente al documento de prioridad No.
MX/a/2014/015224

v

en lo que concierne a la Republica de Colombia. D é/

Diagonal 34 No. 5 - 28 Bogot4 D.C., Colombia.
Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: +57 (1) 601-7799 e-mail: officei@olartemoure.com
www.olartemoure.com
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Expediente No. 15-288.468
Examen de Forma

P2015/000142
CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)
1. Liquidos zwitteriénicos geminales ramificados base hidroxipropil betaina,

caracterizados porque comprenden la siguiente formula estructural:

o - .0
SN 0_'7__,
2\ HO OH /g
N"-\/l\/o +

R2 n sz R1

donde:

R1 = es una cadena alquilica o alquenilica, lineal o ramificada, preferentemente de 1 a 30
atomos de carbono; o un grupo ciclo alquil o aril, preferentemente de 5 a 12 dtomos de
carbono;

R2= es hidrégeno o una cadena alquilica ¢ alquenilica, lineal o ramificada,
preferentemente de 1 a 30 &tomos de carbono; o un grupo ciclo alquil o aril, preferentemente
de 5 a 12 atomos de carbono;

n =tiene valores de 1 a 500.

2. Un proceso para la obtencion de liquidos zwitteriénicos geminales base hidroxipropil
betaina, de conformidad con la Reivindicacion 1, caracterizado por el siguiente esquema de

sintesis:

O\L/\ N . Ry i oH OH R,

NH

0<|\/ °© n Rz/ B — RE'HN\/L\/O\L/\OL/K/’/\R

n 2
I Il mn

o]

/—<Q Donde:
M X=Cl, Br

W M=Na, K

y que, comprende 2 etapas de reaccion: la primera etapa consiste en hacer reaccionar

polietilenglicol diglicidil éter de formula I, con aminas primarias o secundarias de férmula
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I1; la segunda etapa consiste en hacer reaccionar los aminoalcoholes de formula I11 con sales
de los &cidos alfa halogenados de la formula 1V, para obtener los liquidos zwitterionicos base
hidroxipropil betaina de formula V.

3. Un proceso de obtencion, de conformidad con la Reivindicacion 2, en donde los

polietilenglicol diglicidil éter de formula I derivan del 6xido de etileno.

4. Un proceso de obtencion, de conformidad con la Reivindicacion 3, en donde los
polietilenglicol diglicidil éter de férmula | contienen dos grupos epoxidos, uno al final y el

otro al inicio de la cadena polimérica.

5. Un proceso de obtencion, de conformidad con la Reivindicacion 2, en donde el peso
molecular promedio de los polietilenglicol diglicidil éter de formula I se encuentra en el
intervalo de 100 a 22,000 g/mol.

6. Un proceso de obtencién, de conformidad con la Reivindicacion 2, en donde la
reaccion se lleva a cabo con una relacion molar entre los compuestos de formula | y las
aminas primarias o secundarias de férmula Il es de 1:1.5 a 1:4, seleccionando de 1:1.8 a
1:2.6.

7. Un proceso de obtencion, de conformidad con las Reivindicaciones 2 y 6, en donde
las aminas secundarias de formula 1V cuyas R: y Rz son cadenas alquilicas o alquenilicas,
lineales o ramificadas, seleccionando de 1 a 30 atomos de carbono; o grupos ciclo alquil o

aril, preferentemente de 5 a 12 &tomos de carbono y en donde Rz es hidrégeno.

8. Un proceso de obtencion, de conformidad con las Reivindicaciones 2 y 6, en donde
la reaccion para la obtencién de los aminoalcoholes de férmula 111 se lleva a cabo en ausencia
0 presencia de disolventes como el acetonitrilo, dioxano, cloroformo, dimetilformamida,

dimetilsulfoxido, acetona u alcoholes de cadena corta.

9. Un proceso de obtencidon, de conformidad con las Reivindicaciones 2 y 6, en donde
la reaccion para la obtencion de los aminoalcoholes de férmula 111 se lleva a cabo en un

tiempo de reaccion de 6 a 48 horas, preferentemente 12 horas.

10.  Un proceso de obtencion de conformidad con las Reivindicaciones 2 y 6, en donde la
reaccion para la obtencion de los aminoalcoholes de formula 111 se lleva a cabo a una

temperatura de 50 a 150 °C, preferentemente de 60 a 90 °C.
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11.  Un proceso de obtencion de conformidad con la Reivindicacion 2, en donde la
reaccion entre los compuestos de formula 111 y los &cidos alfa halogenados o sus sales de
férmula 1V se lleva a cabo con una relacion molar de 1:1.5 a 1:4, seleccionandose de 1:1.8 a
1:2.6.

12.  Un proceso de obtencion de conformidad con la Reivindicacion 11, en donde la sal
del &cido alfa halogenado seleccionado es cloro acetato de sodio.

13.  Un proceso de obtencion de conformidad con las Reivindicaciones 2 y 11, en donde
la reaccion para la obtencidn de los compuestos de formula V se lleva a cabo en ausencia o
en presencia de disolventes como agua, dioxano, alcoholes, aromaticos o hidrocarbonados,

selecciondndose agua.

14.  Un proceso de obtencion de conformidad con la Reivindicacién 11, en donde el

tiempo de reaccion varia de 6 a 48 horas, seleccionandose de 12 a 24 horas.

15.  Un proceso de obtencién de conformidad con la Reivindicacion 11, en donde la

temperatura es de 40 a 180 °C, seleccionandose de 80 a 140 °C.

16.  Un proceso de obtencion de conformidad con la Reivindicacién 11, en donde la

presion generalmente es atmosférica, por lo que varia de 585 a 760 mmHg.

*kkhkhkhkhhhkhkkkkkhkhkikiiikikkx
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