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Sefor(a)
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

TITULO DE LA SOLICITUD: “REVESTIMIENTO APUNTALANTE PARA
RECUPERACION DE METALES PESADOS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/039492
FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 27 de junio de 2016.
PRIORIDAD(ES):

30/06/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/186,645

30/06/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/186,669

30/06/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/186,671

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. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 18 de octubre de 2019, bajo el numero
NC2018/0000620, por ajustarse a los requisitos legales.

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. Por lo tanto, se estudiaran
las reivindicaciones 1 a 7 del radicado N° NC2018/0000620 del 18 de octubre de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
materiales que permitan la recuperacién de metales pesados en procesos de extraccion
petrolera.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un apuntalante
revestido formado por una particula de apuntalante de nucleo sdlido y un revestimiento
de recuperacion de metales pesados. Asi mismo, proporciona un proceso para la
manufactura de dicho apuntalante.

3. De la solicitud de patente
3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisién 486)

- Las reivindicaciones 1 a 7 no son concisas porque presentan términos/expresiones

11

generales tales como: ‘particula de apuntalante de nucleo sdlido”, “revestimiento de

A1)

recuperacion de metales Pesados”, “cristales de recuperacion de metales pesados”,

LA 11

“matriz de resina polimérica”, “sulfatos de metal”, “6xidos de metal” “sulfatos de metal

7 [

alcalinotérreo”, “polimero portador” y “matriz a base de epoxi” los cuales, aunque
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corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de
tal manera que sugiere de forma imprecisa que la proteccion se extiende a otras
posibles variaciones o modificaciones que no encuentran sustento en la descripcion.

Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes
de acuerdo con la materia que se encuentre sustentada en la descripcion.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de junio de 2015 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:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién

D3 US2013186624 “Manufacture of polymer coated 25 de julio de 2013
proppants”

D4 US5196124 “Method of controlling the 23 de marzo de 1993

production of radioactive
materials from a subterranean
reservoir"

D3" divulga apuntalante sélidos recubiertos en un proceso que incluye los pasos de: (a)
recubrir solidos de apuntalante que fluyen libremente con un primer componente de un
poliol o un isocianato en el mezclador; (b) agregar un segundo componente de un
isocianato o un poliol que es diferente del primer componente a una velocidad o volumen
controlado suficiente para formar un recubrimiento de poliuretano sobre los sélidos del
apuntalante; y (c) agregar agua a una velocidad y volumen suficientes para retener las
caracteristicas de flujo libre de los sélidos apuntalantes. (Resumen).

D42 divulga un método para reducir el contenido de material radiactivo de los fluidos
extraidos de los depdsitos subterraneos. El método implica la deposicion de sélidos
sorbentes dentro de la matriz del depdsito que rodea un pozo de produccién para que
actue como un filtro in situ para los radionucleidos disueltos presentes en las aguas de
los poros del depdsito. (Resumen)

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un apuntalante revestido, caracterizado porque
comprende (...)” (Radicado N° NC2018/0000620 del 18 de octubre de 2019).

Tabla 1. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

1

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/048796295/publication/US2013186624A1?9=pn%3DUS201318
6624A1

2 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/025347403/publication/US5196124A?9=pn%3DUS5196124A
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Caracteristicas D3 D4
esenciales
Un apuntalante Un sélido curado, Un material apuntalante
revestido, recubierto y
caracterizado porque apuntalante que
comprende: comprende (Reiv. 6)
(Reiv. 13)
Particula de particula de nucleo Particulas de: arena,

apuntalante de nucleo | sélido apuntalante ceramicas
sélido: arena de silice | (...) Particulas

y apuntalantes a base | ceramicas o arena (Pag. 6)
de ceramica; (Reiv. 2, 13)

Revestimiento de
recuperacion de

Revestimiento
proporcionado en una

Revestimiento de: éter
corona

metales pesados:
cristales de
recuperacion de
metales pesados
incrustados dentro de
una matriz de resina
polimérica,

Cristales de
recuperacion de
metales pesados:
sulfatos de metal,
oxidos de metal

matriz polimérica

(Reiv. 23) (Reiv. 17)

Cristales de
recuperacion:

Cristales de
recuperacion:

Particulas ceramicas

Sulfato de bario

(Parr. [0092])
Polimero portador:

(Reiv. 14)

Polimero portador:

poliéter Poliol

(Reiv. 13) -
Matriz de resina Revestimiento de
polimérica: resinas de | poliuretano
poliuretano

(Reiv. 13)

El documento D3 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencién definida
en la reivindicacion 1 porque divulga un apuntalante solido curado y recubierto que
comprende una particula sélida de apuntalante que esta sustancialmente cubierta con un
recubrimiento sustancialmente homogéneo polimérico que comprende un primer
componente de tipo poliol e isocianato para formar un recubrimiento de poliuretano
(Resumen).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y la composicién divulgada
de D1 consiste en que el apuntalante contiene sulfatos de metales como cristales de
recuperacion.

No se evidencia un efecto asociado al incluir sulfatos de metal como cristales de
recuperacion.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ; Como modificar la composicién conocida en D1 con el fin de obtener una
composicién alternativa?

Sin embargo, el incluir sulfatos de metal para obtener la composicion, ya esta divulgado

en el documento D4 que se refiere a un apuntalante en donde los agentes de soporte
tienen una superficie funcionalizada mediante la unidén a la misma de un producto quimico
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capaz de atrapar radionucleidos disueltos mediante intercambio idnico, quelacion,
adsorcion, quimisorcion o coprecipitacion (...) el sorbente sélido se selecciona del grupo
que consiste en didoxido de manganeso, sulfato de bario, carbonato de bario, hidroxido de
aluminio, 6xido de hierro, hidroxido de hierro, fosfatos de circonio y calcio, y los 6xidos
de circonio, titanio, antimonio y estafio (Resumen, Reiv. 14, 15).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaria motivada a
incluir el sulfato de bario del documento D4 en la composicion de D3, para asi llegar al
objeto de la reivindicacién 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacién 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

La reivindicacion 7 tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo de acuerdo con la
informacion divulgada en D3 y D4, ya que D3 divulga “Un método para la produccion de
apuntalante recubierto con un recubrimiento polimérico, que comprende: (a) recubrir
soélidos de apuntalante (...) con (...) un poliol o un isocianato en el mezclador; (b) agregar
(...) un sequndo componente que comprende un isocianato o un poliol(...) ; y (c) ahadir
agua (...) retener las caracteristicas de flujo libre de dichos solidos apuntalantes.” (Reiv.
1 de D3) junto con las caracteristicas del apuntalante ya mencionadas en la tabla 1.

6. 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 US2013186624 1a7 Nivel inventivo
D2 US5196124 1a7 Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante
Argumentos con respecto a la claridad de la solicitud
El solicitante afirma que:

e “...) en cuanto a las demas expresiones referenciadas por el Examinador
sefialo que éstas corresponden a una generalizacion razonable de los
componentes comprendidos por el apuntalante revestido reclamado, los cuales
son claros para una persona normalmente versada en la materia y ademas
permiten abarcar la totalidad del concepto inventivo de la solicitud”. Al respecto,
esta Oficina se permite aclarar que, si bien dichas expresiones son conocidas,
podria abarcar materia que no encuentra debido sustento en la descripcion.

Argumentos respecto a la novedad con respecto a D1 y D2

El solicitante argumenta que “sefialo que la invencién de la presente solicitud se reviste
de novedad respecto de las ensefianzas de D1y D2, puesto que dichos documentos no
revelan de manera idéntica un apuntalante revestido que comprenda, entre otros, un
revestimiento de recuperacién de metales pesados que incluya cristales de recuperacién
de metales pesados seleccionados de sulfatos de metal, 6xidos de metal, o cualquier
combinacion de los mismos, los cuales sean proporcionados en un polimero portador
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cuando se forma el revestimiento de recuperacion de metales pesados, en donde el
polimero portador incluya un poliéter poliol o una resina epoxi liquida, y en donde la matriz
de resina polimérica incluya una o mas resinas de poliuretano, una 0 mas resinas epoxi,
y/o una o0 mas resinas hibridas poliuretano/epoxi.” Al respecto esta Oficina senala que las
objeciones con respecto a novedad se encuentran superadas.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacién. 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) o 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
NC2018/0000620 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2016/039492 27 de junio de 2016
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
30/06/2015 X
Solicitante
DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - |at1s - At 20 - ﬁcéﬁg’ig?'ta de unidad de -

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de busqueda 1-7

Proppant, sulfate, coating, polymer, polyether polyol, epoxy resin,

Palabras clave utilizadas
polyurethane.

CIP: |CO9K 8/80

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

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

Informes de o .
busqueda / N de;:'f::gl;d Es PZT)(I:izgcci!gn Reivindicaciones Categoria del
Bases de 3 P " /Secuencias |Citas relevantes del estado de la técnica| documento
datos N° de patente / /Presentacion afectadas citado(?)
Autor LNP(") (DD/MM/AAAA)
consultadas
US 5728302 17/03/1998 - ¥
US2005194135 08/09/2005 1.7 Resumen, Reiv. 1, 2, 13, 23, Parr. Y
US2013186624 25/07/2013 [0092] Y
EPO/ISR )
WO 9406998 31/03/1994 ) - v
EP2444377 25/04/2012 ) - A
US2013189714 18/07/2013 ) - A
US2012018162 26/01/2012 - : A
Patbase US2013056204 07/03/2013 - . . Y
US5196124 | 23/03/1993 17 Resumen, Reiv. g’ 14,15, 17, Pag Y
Orbit US2015119301 30/04/2015 - - Y
W02013158164 24/10/2013 - - Y
STN US2006048943A1| 09/03/2006 - - A
CN103849369A | 11/06/2014 - - 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
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“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, dudas
acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la fecha de
publicacién de otra cita, siempre van acompafados de una explicacion,
por la cual se citan.

“0” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos
siempre estara acompafado por otra letra que indique la pertinencia del
documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

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

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con
dicha solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del
principio o teoria en que se basa la invencién, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma
naturaleza, cuya combinacién resulta evidente para un experto en la
materia.

Fecha del reporte de busqueda:

Examinador: Jessica Carolina Hernandez Galeano
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