CV]E)

ABO

[ER

AD

Senor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 16-142.524

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICIONES DE AGENTES DE
SOSTEN CON CONTROL DE POLVO MEJORADO

Solicitante: ROHM AND HAAS COMPANY AND DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud: 31 de mayo de 2016

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE FONDO

Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicidon de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy

respuesta al Oficio 2889, notificado por fijacion en lista el 13 de marzo de 2018.

I MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un Capitulo Reivindicatorio modificado

conformado por 15 reivindicaciones en las que se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se incluyeron las nuevas Reivindicaciones 11 a 15 que corresponden a las
Reivindicaciones 11 a 15 originalmente presentadas;

- Se elimina la expresién “para su uso en la industria hidrdulica” de la
Reivindicacion 1;

- Se modificd la Reivindicacion 9 se tal forma que reclama una modalidad
particular del aglutinante polimérico y ahora es dependiente de la Reivindicacion
1. Dicha modificacién tiene soporte en la antigua Reivindicaciéon 9.

- Todas las reivindicaciones, asi como sus relaciones de dependencia, fueron

reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

INNOVACION PARA LOS NEGOCIDS
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Esta modificacién se ajusta al Articulo 34 de la Decisidn 486 de 2000, ya que no constituye
una ampliacion de la protecciéon que corresponderia a la divulgacién contenida en la

solicitud inicial.
. EN CUANTO AL TiTULO

Teniendo en cuenta las amables sugerencias del Examinador, el titulo de la presente

invencion ha sido modificado de tal forma que ahora lee:
“COMPOSICIONES DE AGENTES DE SOSTEN CON CONTROL DE POLVO MEJORADO”

Por consiguiente, y dado que el titulo ahora esta directamente relacionada con la materia

reivindicada, considero superada dicha objecidn.
1l. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. En relacidn con los términos generales como particula, tensioactivo, aglutinante
polimérico y abrillantador éptico, deseo aclarar nuevamente que la invencion definida en
la Reivindicacién 1 estd redactada en términos perfectamente claros y concisos como para
gue cualquier persona medianamente versada en la materia los pueda entender; y
asimismo pueda reproducir y ejecutarla. Por otra parte, sobre las proporciones de la
particula y el revestimiento, asi como los componentes adicionales, deseo aclarar que
éstos estan definidos en las reivindicaciones por lo que son claro para cualquier persona
medianamente versada en la materia. Por todo lo anterior, considero superada dichas
objeciones relacionadas con la amplitud. Asi las cosas, me permito recordar al
Examinador que un inventor estd en el derecho de reclamar la totalidad del concepto
inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste siempre y cuando se cumpla el
requisito de unidad de invencién y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. De
ninguna manera debe limitarse la materia reclamada Unicamente a ciertas modalidades
preferidas, ya que incluir elementos y condiciones especificas no esenciales en las

reivindicaciones limitaria injustamente el derecho del inventor.
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2. Respecto a la expresion “i) (...) que no incluye el componente ii)” deseo aclarar que
ésta es son perfectamente claras ya que indican claramente el porcentaje en peso del

mondmero etilénicamente insaturado sin incluir el segundo polimero / monémero.

3. Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado
adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisién, ajustandose asi a los
lineamientos del Articulo 30 de la Decisién 486, ya que cualquier persona del oficio
normalmente versada en la materia estd en completa capacidad de reproducir la

invencion sin ambigliedad alguna.
Iv. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

Respecto a la supuesta falta de unidad de invencion, respetuosamente llamo la atencién
del Examinador sobre el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual se limité
el alcance de la Reivindicacién 9 de tal forma que ahora reclama una modalidad particular
de la Reivindicacion 1. Asi las cosas, considero que el adjunto cumple con todos los
requisitos de claridad y concision, ajustandose asi a los lineamientos del Articulo 25 de la

Decision 486, ya que las reivindicaciones reclaman un Unico concepto inventivo.
V. ARTE PREVIO

El Examinador consideré6 un documento como relevante en la evaluacion de

patentabilidad de la presente invencidn:

D1, referido al documento W02013158306 titulado “SELF-SUSPENDING PROPPANTS FOR
HYDRAULIC FRACTURING” que divulga agentes de sostén modificados, que comprenden
una particula de apuntalante y un revestimiento de hidrogel, en donde el revestimiento
de hidrogel se localiza en la superficie de la particula de apuntalante para producir el
apuntalante modificado. Las particulas de apuntalante pueden ser sdlidas tales como

arena, bauxita, bauxita sinterizada, ceramica o apuntalante de baja densidad (Resumen).
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VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador considera que la Reivindicacién 1 carece de novedad a la luz de D1.
Respetuosamente difiero de la opinidon del Examinador. De hecho, deseo aclarar que D1
también se cité en la Opinidn Escrita en la que el Examinador Internacional reconocié la
novedad y el nivel inventivo. En el caso presente, me permito indicar que la composicién

de D1 contiene un recubrimiento de hidrogel hinchable en agua que puede prepararse a

partir de un polimero soluble en agua. Ver D1, resumen. D1 no describe un recubrimiento

que estd hecho de un polimero en emulsidén insoluble en agua, como se reivindica

actualmente. De hecho, me gustaria enfatizar que la combinacién de sustancias citadas
por el Examinador (es decir, una mezcla de acido acrilico, poli (etilenglicol) metil éter
acrilato y polietilén glicol dimetacrilato) son solubles en agua que caen fuera del alcance
de la presente invencidén. Ademas, cuando el tensioactivo esta presente en la composicion
de revestimiento de D1, su cantidad es significativamente menor que el minimo 2 por
ciento en peso de las presentes reivindicaciones como se representa en el Ejemplo 37 de
D1, donde solo estd presente 0,6 mM de tensioactivo de bromuro de

hexadeciltrimetilamonio (CTAB). D1, por lo tanto, no divulga la invencidn reivindicada.

Con base en lo anterior, deseo aclarar que de acuerdo con la Guia de la SIC, las

invenciones revisten de novedad cuando la invencidon reivindicada no es idéntica a lo

revelado en el estado de la técnica.! En el presente caso, es evidente que las
caracteristicas técnicas esenciales de la invencidn no han sido reveladas en su totalidad
por el arte previo citado por el Examinador. En conclusién, se reconoce claramente la

novedad de la presente invencion.

Asi mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado que, en cuanto a
la divulgacion de una invencidn en el arte previo como afectacién de la novedad de una
invencion, “(...) Esta divulgacion debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que
una persona del oficio pueda utilizar esa informacion para ejecutar o explotar la

invencion” .2 En este caso, el arte previo no revela el producto con todas y cada una de las

1 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccion 2.12.

2 Ver proceso 06-1P-89 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc

y proceso 36-1P-2004 http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm
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caracteristicas esenciales de la presente invencién, razén por la cual la invencién

reclamada es novedosa a la luz del arte previo citado.
VIl.  PETICION

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccién

de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que la Direccion de Nuevas Creaciones tenga
observaciones adicionales a la patentabilidad del invento, solicito emitir un nuevo

requerimiento en el marco del Articulo 45 de la Decisién 486 de 2000.

Vill. ANEXOS
1. Capitulo Reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones;
2. Comprobante de pago de tasa por 5 reivindicaciones adicionales;
3. Comprobante de pago de tasa por examen de fondo adicional.

Sefor Director,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotd

T.P. 114.908

COLO-19700-0841-0002-3
SAR\SAR\ID-301183\WPC19700
No. M-2018-301183\SAR



