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Senor
BASF SE

TiTULO DE LA SOLICITUD: “METODO PARA PREPARAR UNA SOLUCION ACUOSA
DE POLIACRILAMIDA”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/059759

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 25 de abril de 2017.

PRIORIDAD: 26/04/2016, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION (EPO)),
16167080.7

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Fusién de solicitudes en tramite (Art. 37 Decision 486)

Revisadas las solicitudes contenidas en las radicaciones NC2018/0011461 vy
NC2018/11472, observa esta Oficina coincidencia en la materia reclamada en ellas,
razon por la cual se le sugiere fusionarlas en una unica solicitud. En el evento de no
acoger la sugerencia, las solicitudes continuaran con el tramite que le corresponde.

NC2018/0011461 NC2018/11472
Método para preparar una solucién acuosa Un método para preparar una solucién
de poliacrilamida, que comprende: acuosa de poliacrilamida, que comprende:
- hidratar acrilonitrilo en agua en presencia de | - hidratar acrilonitrilo en agua en presencia de
un biocatalizador capaz de un biocatalizador capaz de
convertir acrilonitrilo en acrilamida a fin de convertir acrilonitrilo en acrilamida a fin de
obtener una solucién de obtener una solucién de
acrilamida, acrilamida,
- polimerizar de manera directa la solucién de | - polimerizar de manera directa la solucion de
acrilamida a fin de obtener acrilamida a fin de obtener un
un gel de poliacrilamida, en donde el gel de gel de poliacrilamida, y
poliacrilamida comprende - disolver de manera directa el gel de
de 16 % a 50 % en peso de sdlidos de poliacrilamida mediante la adicion de
poliacrilamida, y agua a fin de obtener una solucion acuosa de
- disolver de manera directa el gel de poliacrilamida, en donde el
poliacrilamida mediante la adicion gel de poliacrilamida se disuelve mediante
de agua para obtener una solucién acuosa de | corte por chorro de agua.
poliacrilamida, en donde
el método se lleva a cabo en el sitio.

2. 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, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486.
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Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 19 del radicado N° NC2018/0011461
del 26 de octubre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en que la mayoria de las poliacrilamidas
usadas en aplicaciones en mineria y yacimientos petroliferos en la actualidad se venden
como polvos, a pesar de que esto también requiere preparacion de alto costo y amplios
conocimientos para disolverlo nuevamente en el sitio de aplicacion.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un proceso para
preparar una solucion acuosa de poliacrilamida que permita la instalacion compacta,
transportable y que ahorre energia para la produccién en el sitio de poliacrilamida o
copolimeros de acrilamida.
3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decision 486)
La reivindicacion 19 no es patentable, de acuerdo con el articulo 14, teniendo en cuenta
que reclaman un uso.
4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisidén 486)

Las reivindicaciones 1y 18 no son claras porque:

o No se evidencia la proporcion de cada uno de los componentes que comprende la
solucién acuosa de poliacrilamida.
° No se menciona las condiciones de cada etapa, la temperatura o rango, tiempo, a

los que se produce la solucion acuosa de poliacrilamida.

Se le recuerda al solicitante que la caracteristica esencial de un método como es el que
se esta reclamando consiste en el tipo de etapas proporciones y condiciones empleadas.
Se sugiere definir estas condiciones.

La reivindicacion 1 no es concisa porque la expresion polimerizar es un término general,
que puede incluir multiples opciones de reaccion. Se sugiere, hacer una razonable
generalizacion de los ejemplos evidenciados en el capitulo descriptivo.

Las reivindicaciones 1, 5, 6, 7, 10, 12, no son concisas porque las expresiones
“biocatalizador” “comondmero hidrosoluble monoetilénicamente insaturado” “iniciador
para la polimerizacion de radicales” “son términos de caracter general que incluye varios
tipos de compuestos. Se recuerda al solicitante, que la parte caracteristica indica las
caracteristicas técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invencion de
los restantes conocidos, por lo tanto, se debe caracterizar los componentes de forma
especifica, por su nombre o formula quimica. Se sugiere hacer una razonable

generalizacién de los ejemplos evidenciados en el capitulo descriptivo

5. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de abril de 2016 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:
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Estado de la técnica

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
METHOD FOR PREPARING AN AQUEOUS
D1 CA2962510A ACRYLAMIDE SOLUTION HAVING A LOW 07 de abril de 2016

ACRYLIC ACID CONCENTRATION
PREPARATION OF AQUEOUS
D2 US4605689 POLYACRYLAMIDE SOLUTIONS FOR 12 de agosto 1986
ENHANCED OIL RECOVERY

D1'divulga métodos para preparar una solucion acuosa de acrilamida que tiene una baja
concentracion de acido acrilico, que comprende una bioconversiéon de acrilonitrilo a
acrilamida en presencia de un biocatalizador, en el que durante la bioconversion el
contenido de acrilonitrilo se mantiene a 0.3% p/p o mas referido al peso total de la
composicién en el reactor. Ademas, la presente invencion esta relacionada con un
homopolimero o copolimero de acrilamida obtenido por polimerizacién de la acrilamida
de la solucion acuosa (Resumen (57)).

D22 divulga un proceso para convertir el gel de poliacrilamida en soluciones acuosas
diluidas adecuadas para su uso en la recuperacién secundaria de petréleo. El gel de
poliacrilamida se convierte inicialmente en una suspension de pequefias particulas de gel
en agua a partir de las cuales se forma una solucion homogénea concentrada que luego
se diluye facilmente para proporcionar el fluido impulsor final sin ninguna degradacién
significativa del polimero. El proceso se puede adaptar adicionalmente al sitio de
perforacion u otras operaciones en el sitio que requieran soluciones de poliacrilamida
tales como tratamiento de agua, mineria o fabricacion de papel (resumen (57)).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
6.1.Nivel Inventivo (Art. 18 Decisidn 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un método para preparar una soluciéon acuosa de
poliacrilamida, que comprende...” (Radicado N° NC2018/0011461 del 26 de octubre de

2018).
Tabla 1. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Caracteristicas esenciales D1 D2
Un método para preparar una Un método para preparar una Proceso para producir
solucién acuosa de solucién acuosa de acrilamida que | soluciones de gel de
poliacrilamida, que comprende: poliacrilamida
comprende:
Pag. 3, lineas 1-14 Pag. 2, lineas 31-37
- Hidratar acrilonitrilo en agua (a) Agregar los siguientes Obtener copolimero de
en presencia de un componentes a un reactor acrilamida/acido acrilico:
biocatalizador capaz de (i) un biocatalizador capaz de Agua, monémero de
convertir acrilonitrilo en convertir acrilonitrilo en acrilamida; | acrilamida y acido acrilico en
acrilamida a fin de obtener una | (ii) acrilonitrilo; un reactor.
solucion de acrilamida (iii) agua
Pag. 3, lineas 1-14
Pag. 4, lineas 12-22
- Polimerizar de manera Polimerizacion de la acrilamida en Polimerizar la solucién acuosa
directa la solucién de solucién acuosa. de poliacrilamida

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?lI=0&ND=3&adjacent=true&locaIe=en_EP&FT=D&date=201 60407&CC=
CA&NR=2962510A1&KC=A1
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?lI=O&ND=:’:&adjacent=true&locaIe=en_EP&FT=D&date=1 9860812&CC=
US&NR=4605689A&KC=A
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acrilamida a fin de obtener un

gel de poliacrilamida, Pag. 20, lineas 25-32

Pag. 4, lineas 12-22.
16 % a 50 % en peso de Contenido de acrilamida 20% al
sélidos de poliacrilamida y 50%

Pag. 8, lineas 20-25

- Disolver de manera directa el | Solucién acuosa de acrilamida Disolver el gel de

gel de poliacrilamida mediante poliacrilamida mediante
la adicién de agua a fin de bombeo del gel de
obtener una solucién acuosa poliacrilamida y el agua.

de poliacrilamida, en donde el
método se lleva a cabo en el
sitio.

Pag. 20, lineas 25-32

Pag. 2, lineas 50-68

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencidén definida en la
reivindicacion 1 porque divulga un método para preparar una solucion acuosa de
acrilamida, que comprende los siguientes pasos: (a) agregar los siguientes componentes
(i) a (iii) a un reactor para obtener una composiciéon para bioconversion: (i) un
biocatalizador capaz de convertir acrilonitrilo en acrilamida; (ii) acrilonitrilo; (iii) agua; y (b)
realizar una bioconversién en la composicion obtenida en la etapa (a); (c) agregar mas
acrilonitrilo y mantener el contenido de acrilonitrilo durante el paso (b) a 0.3% p/p o mas
durante 10 minutos a 48 horas (pag. 3, lineas 1-14).

El término "bioconversién" denota una reaccion, en la que el acrilonitrilo se convierte en
acrilamida en presencia de agua y un biocatalizador. La acrilamida se disuelve en el agua
y forma una solucién acuosa de acrilamida (pag. 4, lineas 27-31). "Biocatalizador"
comprende en particular microorganismos (p. €j., bacterias o eucariotas protozoicos) y
enzimas que son capaces de convertir el acrilonitrilo en acrilamida (pag. 4, lineas 35-37).
La bioconversion en la etapa (b) puede realizarse a5 ° C a 40 ° C durante 10 minutos a
48 horas, (pag. 8, lineas 4-5). El biocatalizador capaz de convertir acrilonitrilo en
acrilamida puede ser un microorganismo que codifica la enzima nitrilo hidratasa (pag. 11,
lineas 29-31). La acrilamida puede ser un homopolimero o copolimero obtenido mediante
la polimerizacidn de la acrilamida en solucidon acuosa. En particular, se puede realizar
cuando el biocatalizador se ha separado de la solucidn acuosa, antes de la polimerizacién
(pag. 20, lineas 25-32). El copolimero de acrilamida es una poliacrilamida catioénica, que
ademas de los mondmeros de acrilamida contiene comondmeros cationicos, tales como,
por ejemplo, comonémeros que comprenden grupos de amonio cuaternario, una
poliacrilamida cationica que tiene acido acrilico (pag. 21, lineas 18-22).

D1 ejemplifica un proceso semi-discontinuo, donde se adiciond acrilonitrilo y 2446 g de
agua en un reactor de vidrio, luego, se agrego el biocatalizador seco (Rhodococcus
rhodochrous, cepa NCIMB 41164) para iniciar la bioconversion. Los contenidos de
acrilonitrilo y acrilamida se midieron en linea. En total, 1553 g de acrilonitrilo, que es la
cantidad total de acrilonitrilo colocado en el reactor antes de comenzar la bioconversion
y agregado durante la reaccidn, se convirti6 en acrilamida. Al final de la reaccién, se
obtuvieron 4 kg de una solucion acuosa de acrilamida que tiene un contenido de 52% p/
p basada en el peso total de la composicion en el reactor (Ejemplo 1, pag. 25, lineas 5-
16).

Los homopolimeros y/o copolimeros de acrilamida se usan, por ejemplo, en aplicaciones
de campos petroleros. En particular, el uso de homopolimeros y / o copolimeros de
acrilamida se realiza en la recuperaciéon de petroleo terciario, que también se denomina
recuperacion mejorada de petréleo. En los métodos de recuperacion de petréleo terciario,
se puede inyectar una solucién acuosa del polimero en la roca para promover el
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desplazamiento del petréleo y asi aumentar el rendimiento del petréleo crudo.(pag. 21,
lineas 31-36)

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el método divulgado en
D1 consiste en el paso de polimerizar de manera directa la soluciéon de acrilamida a fin
de obtener un gel de poliacrilamida.

No hay efecto asociado al obtener un gel de poliacrilamida, dado que no hay evidencia
de alguna ventaja técnica en la descripcion.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener métodos
alternativos?

Sin embargo, el incluir un gel de poliacrilamida, ya esta divulgado en D2, que se refiere a
un proceso para producir soluciones de gel de poliacrilamida que tienen
aproximadamente 0.1%-0.5% de sodlidos poliméricos para usar como fluidos de
accionamiento de inyeccion en una recuperacion mejorada de petroleo, floculantes en
operaciones de tratamiento de agua y mineria, y como ayuda de retencidn de papel en la
fabricacion de papel (pag. 2, lineas 31-37)

El proceso para producir una solucién diluida de poliacrilamida comprende: (a) preparar
un gel de poliacrilamida que tenga aproximadamente 6% -12% o mas de solidos
poliméricos y una "viscosidad de solucion" de aproximadamente 3-10 cps. (b) bombear
el gel de poliacrilamida y el agua de dilucién inicial (agua disponible) a través de una rejilla
metalica estrechamente espaciada para formar una suspension de particulas de gel muy
finas en agua. (c) obtener un concentrado de solucién uniforme (d) el concentrado de
solucion uniforme se pasa a través de un mezclador estatico estandar con suficiente
agua adicional disponible para producir una solucién final que tiene aproximadamente
0.1% -0.5% de sélidos poliméricos (pag. 2, lineas 50-68, pag. 3, lineas 1-6).

En caracteristicas preferidas, el copolimero de acrilamida/acido acrilico se prepara in situ
asi: Se carga agua, monomero de acrilamida y acido acrilico en un reactor. El pH se
ajusta a 7,5-8,0, se anade un agente quelante y un agente de transferencia de cadena
opcional. El reactor se rocia con nitrégeno para reducir el contenido de oxigeno y se
anade el catalizador de polimerizacion. Se obtiene un gel de poliacrilamida de 6-15% de
solidos poliméricos en 10 a 24 horas (pag. 4, lineas 12-22).

Los catalizadores de polimerizacion adecuados incluyen varios catalizadores redox
solubles en agua tales como persulfato de amonio, persulfato de potasio. Estos
catalizadores redox pueden ser aumentados por compuestos azo como clorhidrato de
azo bis (2-amidinopropano) o azo bis (2,4-dimetilvaleronitrilo) o azo bis 2-metil-
butironitrilo (pag. 4, lineas 31-38).

De acuerdo a las consideraciones anteriores, una persona normalmente versada en la
materia, estaria motivada a obtener un gel de poliacrilamida con una expectativa
razonable de éxito, conociendo el arte previo de D2 e incluirlo en el método de D1, para
asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 18 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al metodo
de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo
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7. Conclusion con respecto a nivel inventivo

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 CA2962510A 1a18 Nivel inventivo
D2 US4605689 1a18 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacién de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) 0 presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccién de Nuevas
Creaciones seguira el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacion administrativa.

MARIA JOSE LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2018/0011461 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/EP2017/059759 25 de abril de 2017
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacién
(DD/MM/ANO)
26/04/2016 X
Solicitante
BASF SE
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 19 |Art. 15 - Jart20 - Qﬁéﬁgig’;"ta de unidad de -

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de busqueda 1a18

POLYACRYLAMIDE, AQUEOUS SOLUTION, ACRYLONITRILE,
Palabras clave utilizadas BIOCATALYST, ACRYLAMIDE, POLYACRYLAMIDE GEL, JET
CUTTING

CIP: |COSF 20/56

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

ISE?TJZE;? b de;zii::t;d e Piiﬁzzggn Reivindicaciones Categoria del
B q 5 P . /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
ases de datos| N° de patente/ | /Presentacion afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(") (DD/MM/AAAA)
US4605689 12/08/1986 1a18 Pag.1,2y4 Y
CA2962510A 07/04/2016 1a18 Pag. 3,4, 8,11,20,21y 25 Y
Orbit W02016050819| 07/04/2016 - - A
W02015158517| 22/10/2015 - - A
US8329843 11/12/2012 - - A
US5998180 07/12/1999 - - A
Patbase US9057084 16/06/2015 - - A
US9102590 11/08/2015 - - A
(") Cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(Numero), pp-pp.
o
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXXXX.

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacién o la de
considerado como particularmente relevante. prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

solicitud, pero puede ser util para la mejor comprension del principio o
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha teoria en que se basa la invencién, o para demostrar que el razonamiento
de presentacion internacional o en fecha posterior. o los hechos en los que se basa dicha invencion son incorrectos.
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“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, “X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una referencia al documento aisladamente considerado.

explicacion, por la cual se citan.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. cuya combinacién resulta evidente para un experto en la materia.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (12/12/2019)

Examinador: Cristina Mejia Hernandez
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