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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

E.

Re:

S. D.

Expediente No. 16-006.830
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, obrando como apoderada de la
sociedad ECOLAB USA INC., domiciliada en Estados Unidos de América,
solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 7387 notificado
por medio electrénico el 18 de junio de 2017, relacionado con concepto técnico
de fondo, me permito manifestar:

1.

31

3.2

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier
momento del tramite, presento junto con este memorial nuevo capitulo
reivindicatorio, el cual consta de 6 reivindicaciones y reemplaza
completamente el capitulo presentado anteriormente.

Titulo

Respecto al requerimiento del sefior examinador solicitando una
modificacion al titulo de la presente solicitud, se solicita amablemente que
dicho titulo sea reemplazado por: “UNA COMPOSICION BIOCIDA
QUE INCLUYE UN COMPUESTO DE IMIDAZOLINA, UNA
AMINA CUATERNARIA Y UN COMPUESTO DE FOSFONIO”.

Claridad de la solicitud

La reivindicacién 1 ha sido modificada para eliminar la estructura del
compuesto 11, y se incluy6 el elemento de un sinergista de 2-mercaptoetanol.
Ademas, la amina cuaternaria se ha modificado para reflejar mas
estrechamente las aminas cuaternarias utilizadas en el Ejemplo 6. Por lo
tanto, la reivindicacion 1 modificada se encuentra debidamente sustentada
por la descripcion (en los parrafos [00153], [00186], [00199] y en 1a Tabla 2
de la Solicitud PCT) y su alcance puede ser entendido por una persona
versada en la materia.

ILas nuevas reivindicaciones 2 a 6 han sido modificadas en su alcance de
acuerdo con la modificacidon realizada a la reivindicacion 1.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el
animo de superar las objeciones de claridad y nivel inventivo realizadas por el sefior
examinador en su concepto técnico.
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En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 6
se ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decision 486.

4. Pago de tasas

En cuanto al nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo
reivindicatorio tiene menor numero de clausulas que el originalmente presentado
y en esencia es el mismo objeto pero mas limitado.

5. Nivel Inventivo

El sefior examinador establece que las antiguas reivindicaciones 1 a 6 carecen de
nivel inventivo a la luz de las ensefianzas descritas en los documentos US 6,517,617
(D1) y US 6,488,868 (D3).

En este sentido, me permito decir que el articulo 18 de la Decision 486 establece
que “Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica corvespondiente, esa invencion no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacion de
los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El analisis de nivel
inventivo debe demostrar la obviedad de la invencion y establecer como ésta no
contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta
que se hace necesario demostrar que la invencién analizada carece de nivel
inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente
que de acuerdo a las modificaciones presentadas en el nuevo capitulo
reivindicatorio se superan las objeciones realizadas ya que dichas caracteristicas
no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el sefior
examinador.

En este sentido, la reivindicacion 1 ha sido modificada para eliminar la estructura
del compuesto 11, para limitar el alcance del compuesto I, para limitar el alcance
del componente de amina cuaternaria de la composiciéon y para adicionar el
requisito de que la composicion incluya un sinergista de 2-mercaptoetanol. Por lo
tanto, las reivindicaciones modificadas 1 - 6 no se incluyen sobre los derivados de
imidazolina descritos en D1 ya que los compuestos de imidazolina definidos en la
reivindicaciéon 1 tienen estructuras especificas que no serfan previstas por un
experto en la materia al contemplar una divulgacién genérica de derivados de
imidazolina de D1. Ademas, D1 no describe una composiciéon que incluye un
sinergista de 2-mercaptoetanol.

Ademas, las nuevas reivindicaciones 1 - 6 también tienen nivel inventivo sobre D1
(US 6,517,617) y D3 (US 6,488,868). Cuando se parte de D1, las nuevas

reivindicaciones 1 - 6 requieten que R' sea -CH2CH2COzR¢ en el que R® es
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hidrégeno, alquilo Ci-Cs o R¢ esta ausente y R! es alquilo C; lineal, sustituido con
un sustituyente que es un N(R'®)(R"Y), en el que R'? es hidrégeno y R es -COR™,
en el que R" es —Ci7H35, -C17H33, O Ci7Hs1. Ademias, la reivindicacion 1 requiere
que la composiciéon incluya un sinergista de 2-mercaptoetanol. Una persona
versada en la materia no habria contemplado el modificar los derivados de
imidazolina de D1 para llegar a los compuestos de férmula (I) ya que D1 no
hubiera proporcionado una razén para adicionar el grupo R’ o el grupo R
Ademas, una persona versada en la materia no habria tenido una razén para
preparar la composicion que tiene un sinergista de 2-mercaptoetanol.
Adicionalmente, no hay descripcion de los componentes requeridos a las
concentraciones requeridas con los compuestos de imidazolina requeridos.

Ademas, una persona con conocimientos ordinarios en la técnica no habria tenido
una expectativa razonable de que tal modificaciéon hubiera sido beneficiosa. D1 no
revela ningtin derivado de imidazolina particular distinto de la imidazolina oleica y
el imidazol y un experto en la técnica no habria tenido razén para seleccionar los
compuestos de imidazol de D3 del universo de posibles compuestos que podrian
haberse adicionado a la composicion. Por consiguiente, las composiciones que
contienen los compuestos de férmula (I), con una amina cuaternaria, un
compuesto de fosfonio, y un sinergista de 2-mercaptoetanol son nuevas e
inventivas sobre D1 y D3.

Por lo tanto, ni D1 ni D3 ya sea solos o en combinacién, ensefian o sugieren la
composicion reclamada, como se describe en la presente invencion. En vista de lo
anterior, las nuevas reivindicaciones presentadas no son obvias y por lo tanto
son inventivas sobre el estado del arte.

Finalmente, es deseo de la Solicitante indicar que, de acuerdo a lo expuesto
anteriormente, la materia objeto descrita en las nuevas reivindicaciones son
novedosas e inventivas sobre las referencias citadas por el sefior examinador ya
que no mencionan cada uno de los elementos reclamados. En consecuencia,
se solicita respetuosamente retirar el rechazo realizado a la presente invencion.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invencion
tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 0, tiene
diferencias con el estado del arte e implic6 un nivel inventivo durante su desarrollo,
por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva segun las
disposiciones de los articulos 16 y 18 de la Decision 486.

6. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencién a la
solicitud en estudio o si el sefior examinador considera que subsisten razones para
objetar la presente invencion, rogamos expedir otro examen de fondo con los
debidos motivos y razones que sustenten su objecion con el fin de que nuestro
mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la
interpretacion de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al
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examinador para emitir los examenes de fondo-, 42 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que sefiala que: “Habiéndose
dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e
informes disponibles, se tomard la decision que serd motivada. L.a decision resolverd todas las

peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuacion por el peticionario y
por los terceros reconocidos” (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacién con todos
los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio
del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constituciéon Nacional

7. Anexos

- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones.

Sefior Director,

~¢ A a .i 3 va

(& _x\_\_Ax.v;_&_xzx' 1
CAROLINA DAZA ALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co
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P-2015/11146
Reivindicaciones Modificadas
Septiembre 12, 2018

REIVINDICACIONES

1. Una composicion biocida, que comprende:
de 5% en peso a 17% en peso de un compuesto de imidazolina;
de 10% en peso a 30% en peso de una amina cuaternaria;
de 1% en peso a 14% en peso de un compuesto de fosfonio, y
de 0.01% en peso a 10% en peso de sinergista, con base en el peso total de la
composicion;

en donde el compuesto de imidazolina tiene la férmula (I),

R2

en donde

(i) R! es alquilo C; lineal, sustituido con un sustituyente que es un terminal -
N(R?)(R13), en donde R1? es hidrogeno y R1? es -COR!, en donde R* es —C17H3s,
- C17H33, o C17H31; R% es -Ci7H35, -C17H33, 0 -C17H31; R3 es -CH2CH2CO2Re, en
donde Re¢ es hidrégeno, alquilo Ci-Cg, 0 Re esta ausente; R* es hidrégeno; y R es
hidrégeno; o

(if) R! es alquilo Cz lineal, sustituido con un sustituyente que es un terminal -
N([R?)(R13), en donde R'? y R13 son cada uno un alquilo C>-CO2R'7, en donde R17
es hidrogeno o R!7 esta ausente; R? es -Ci7H3s, -Ci7Hss, o -Ci7Hz1; R3 es -
CH2CH2CO2R¢, en donde Re es hidrogeno, alquilo Ci-Ce, 0 Re¢ esta ausente; R* es
hidrégeno; y R> es hidrégeno;

la amina cuaternaria tiene la férmula

en donde nes 8, 10, 12, 14, 16, o 18;
Xes Cl, BroI;
el compuesto de fosfonio es una sal de tetraquis(hidroxiorgano)fosfonio; y

el sinergista es 2-mercaptoetanol.
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2. La composicién de la reivindicacion 1, en donde la amina cuaternaria se
selecciona del grupo que consiste de cloruro de cetil bencilodimetil amonio,
cloruro de dimetil alquilo Ci2-Cis bencil amonio, o cloruro de cocoalquil dimetil

bencil amonio.

3. La composicién de la reivindicacion 1, en donde el compuesto de fosfonio es sales

tetraquis(hidroximetil)fosfonio.

4. La composiciéon de la reivindicacion 1, en donde el compuesto de fosfonio se
selecciona del grupo que consiste de sulfato de tetraquis(hidroximetil)fosfonio
(THPS), cloruro tetraquis(hidroximetil)fosfonio, fosfato de
tetraquis(hidroximetil)fosfonio, formiato tetraquis(hidroximetil)fosfonio, acetato

de tetraquis(hidroximetil)fosfonio, u oxalato de tetraquis(hidroximetil)fosfonio.

5. La composicion de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que comprende
adicionalmente un demulsificante, en donde el demulsificante se selecciona del
grupo que consiste de acido dodecilbencilosulfonilo (DDBSA), o la sal de sodio
de acido xilenosulfénico (NAXSA).

6. La composicién de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende el
compuesto de imidazolina de férmula (I), en el que R! es alquilo C; lineal,
sustituido con un sustituyente que es un terminal -N(R'?)(R13), en donde R1? es
hidrogeno y R13 es -COR4, en donde R!* es —C17H3s, - C17H33, 0 C17H31; R? es -
Ci7Hss, -Ci17H33, o -Ci7Hz1; R? es -CH2CH2CO2Re, en donde Re es hidrégeno,

alquilo C1-Cs, o Re estd ausente; R* es hidrogeno; y R> es hidrégeno.
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REIVINDICACIONES

1. Una composicion biocida, que comprende:
de 5% en peso a 17% en peso de un compuesto de imidazolina;
de 10% en peso a 30% en peso de una amina cuaternaria;
de 1% en peso a 14% en peso de un compuesto de fosfonio, y
de 0.01% en peso a 10% en peso de sinergista, con base en el peso total de la
composicion;

en donde el compuesto de imidazolina tiene la férmula (I),

RZ

en donde

(i) R! es alquilo C, lineal, sustituido con un sustituyente que es un terminal -
NR!?»)(RP), en donde R'? es hidrdgeno y R1? es -COR™, en donde R es —~C;7H3;s,
- Ci7Hs3, 0 Ci7Hsp; R? es -Cy7H3s, -Ci7Hs3, 0 -C7H3; R? es -CH,CH,CO,R¢, en
donde R¢ es hidrégeno, alquilo C;-Cg, 0 R€ esta ausente; R* es hidrogeno; y R> es
hidrégeno; o

(i) R! es alquilo C, lineal, sustituido con un sustituyente que es un terminal -
NR!?»)(RP), en donde R!? y R son cada uno un alquilo C,-CO,RY, en donde R
es hidrégeno o R estd ausente; R? es -Cy7Hss, -Ci7Hss, 0 -Ci7Hzp; RO es -
CH,CH,CO,R¢, en donde R¢ es hidrégeno, alquilo C;-Cg, 0 R¢ est ausente; R* es
hidrégeno; y R es hidrégeno;

la amina cuaternaria tiene la férmula

en dondenes 8, 10,12, 14, 16, o 18;
XesClL Brol;
el compuesto de fosfonio es una sal de tetraquis(hidroxiorgano)fosfonio; y

el sinergista es 2-mercaptoetanol.
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2. La composiciéon de la reivindicacion 1, en donde la amina cuaternaria se
selecciona del grupo que consiste de cloruro de cetil bencilodimetil amonio,
cloruro de dimetil alquilo C;,-Cy4 bencil amonio, o cloruro de cocoalquil dimetil

bencil amonio.

3. La composicion de la reivindicacion 1, en donde el compuesto de fosfonio es sales

tetraquis (hidroximetil)fosfonio.

4. La composicion de la reivindicacion 1, en donde el compuesto de fosfonio se
selecciona del grupo que consiste de sulfato de tetraquis(hidroximetil)fosfonio
(THPS), cloruro tetraquis(hidroximetil)fosfonio, fostato de
tetraquis(hidroximetil)fosfonio, formiato tetraquis(hidroximetil)fosfonio, acetato

de tetraquis(hidroximetil)fosfonio, u oxalato de tetraquis(hidroximetil)fosfonio.

5. La composiciéon de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que comprende
adicionalmente un demulsificante, en donde el demulsificante se selecciona del
grupo que consiste de acido dodecilbencilosulfonilo (DDBSA), o la sal de sodio
de 4cido xilenosulfénico (NAXSA).

0. La composicion de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende el
compuesto de imidazolina de férmula (I), en el que R! es alquilo C, lineal,
sustituido con un sustituyente que es un terminal -N(R'?)(R'%), en donde R!? es
hidrégeno y R es -CORM, en donde R es —C7H3s, - C17H33, 0 C7Hjp; R? es -
Ci7Hss, -Ci7Hs3, 0 -Ci7Hjzp; R3 es -CH,CH,COLRE, en donde R¢ es hidrogeno,

alquilo C;-Cg, 0 R¢ estd ausente; R* es hidrogeno; y R® es hidrégeno.
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