Sefora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0009121
Solicitud de patente para: COMPOSICIONES POLIMERICAS QUE
TIENEN UN PRIMER COPOLIMERO DE UNIDADES DE REPETICION DE

Asunto: MALEICO, ITACONICO O SULFONATO, Y UN SEGUNDO COPOLIMERO
QUE TIENE UNIDADES DE REPETICION DE MALEICO Y OLEFINICO QUE
MINIMIZAN LA FIJACION DE FOSFATO

Solicitante: VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLCX

Fecha de solicitud: 29 de agosto de 2018

RESPUESTA A TERCER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicion de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy
respuesta al Oficio 7007, notificado por fijacion en lista el 10 de mayo de 2021 para el cual

pedi una prérroga el 2 de agosto de 2021.

I MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un nuevo Capitulo Reivindicatorio
conformado por 17 reivindicaciones, el cual reemplaza en su totalidad al Capitulo
Reivindicatorio presentado el 13 de octubre de 2020 en respuesta al segundo examen de

patentabilidad, en donde se realizan los siguientes cambios:

- se elimina la Reivindicacion 16;

- En la reivindicacion 1 modificada, se corrigen dos errores materiales
relacionados con la palabra “molécula” la cual fue reemplazada por
“molecular”, y se elimind la letra “e” que se encontraba presente en la lista de
las unidades que conforman el primer copolimero.

- se elimina la expresidon “dicho primer copolimero tiene un peso molecular de

2.000 - 15.000 Da” de la Reivindicacion 10;
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- Se eliminan las expresiones “un primer copolimero” y “un segundo copolimero”
de las Reivindicaciones 14 y 15, y se incluyen los pesos moleculares de los
copolimeros de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Esta
modificacion encuentra sustento en la pdagina 13 segundo pdrrafo de la
Descripcidn y la antigua Reivindicacion 16.

- Se incluye ademas en la Reivindicacién 15 una etapa adicional de secar el
recubrimiento al método. Esta encuentra sustento entre otros en el ejemplo 3
de la Descripcion.

- Se elimina la referencia al método de la antigua Reivindicacidn 17, y se incluye
en una nueva reivindicacién dependiente.

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

reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

Estas modificaciones se ajustan al Articulo 34 de la Decisién 486 de 2000, ya que no
constituyen una ampliacién de la proteccién que corresponderia a la divulgacion

contenida en la solicitud inicial.
Il. EN CUANTO AL TiTULO

En cuanto a la objecion relacionada con el titulo, siguiendo la amable sugerencia del
examinador, la Solicitante ha decidido modificar el titulo de manera que ahora

corresponde al siguiente:

“Composiciones poliméricas que tienen un primer copolimero de unidades de repeticion de
maleico, itacdnico o sulfonato, y un seqgundo copolimero que tiene unidades de repeticion

de maleico y olefinico que minimizan la fijacidon de fosfato”

Teniendo en cuenta la modificacién anterior, la objecién relacionada con el titulo de la

invenciéon debe ser considerada como superada.
1l EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD
En respuesta a las objeciones de la supuesta falta de claridad del Capitulo Reivindicatorio,

me permito Ilamar la atencidn del Examinador al capitulo reivindicatorio modificado, con

el cual considero se responde a estas objeciones.



En primer lugar, el examinador menciond que la Reivindicacion 1 no era clara debido a
gue no se entendia si la seleccién del primer copolimero se limitaba a un grupo de tres
compuestos o un grupo de dos compuestos. A este respecto, llamo la atencién del
Examinador al Capitulo Reivindicatorio Modificado, en el cual se ha corregido este error
involuntario, de manera que ahora se entiende claramente que el primer copolimero

puede ser seleccionado de tres compuestos (acido maleico, acido itacdnico y sulfonato).

Por otro lado, siguiendo la amable sugerencia del Examinador, se ha modificado la palabra
“molécula” por “molecular” de manera que se hace referencia al peso molecular del

primer copolimero en la Reivindicacion 1.

En cuanto a la objecidn relacionada con la presencia innecesaria del peso molecular del
primer copolimero en la Reivindicacién 10, y su redundancia con lo mencionado en la
Reivindicacion 1, llamo la atencién del Examinador al Capitulo Reivindicatorio Modificado
adjunto al presente memorial en el cual se ha eliminado la referencia al peso molecular

del primer copolimero de acuerdo con su amable sugerencia.

Adicionalmente, el Examinador menciona que la Reivindicacién 11 no es clara ya que se
refiere a cantidades individuales de dos segundos copolimero diferentes sin especificar a
qué unidades se refieren dichos copolimeros. A este respecto, quiero sefialar que la
expresion "que incluye cantidades individuales de dos segundos copolimeros diferentes"
indica que la composicion puede contener dos del segundo polimero definido en la
reivindicaciéon 1 (un copolimero que tiene unidades repetidas maleico y olefinico con un
peso molecular de hasta 450.000 Da). Esta caracteristica particular se incluye en la
Descripcion, en donde se menciona que “En el caso de composiciones para recubrimiento
de fertilizantes sdlidos o granulares de fosfato, pueden utilizarse ingredientes adicionales
tales como uno o mds tintes, disolvente/s de tinte, y una mezcla de productos de Polimero

Il de bajo y alto peso molecular.” (Pagina 14, ultimo parrafo)

Por consiguiente, y a la luz de las ensefianzas de la Descripcion y la dependencia con la
Reivindicacion 1, esta claro que los "dos segundos copolimeros diferentes" mencionados
en la Reivindicacion 11 se refieren a un copolimero con unidades repetidas de maleico y
olefinico con un peso molecular de hasta 450.000 Da, segun se define en la Reivindicacion

1.



En relacion con la objecion sobre la Reivindicacidn 14, en la cual se hace referencia a un
segundo copolimero que comprende un primer copolimero y un segundo copolimero,
considero que esta Reivindicacidn es clara por las mismas razones expuestas en el parrafo
anterior. La reivindicacién especifica que el segundo copolimero no se limita a un solo
copolimero, sino que comprende dos polimeros, donde se menciona que la diferencia
depende del peso molecular de cada polimero. Estos dos "segundos copolimeros" se
definen como un "polimero de alto peso molecular" y un "polimero de bajo peso
molecular". Si bien esto es claro para un experto en la materia, la Solicitante ha
modificado la redaccién en aras de evitar ambigliedades en la interpretacién de esta

reivindicacion.

El examinador sefiald que la reivindicacion 15 no es clara ya que se refiere a un
procedimiento que tiene una sola etapa. A este respecto la Solicitante decidié incluir un
paso adicional el cual se refiere a una etapa de secado del recubrimiento aplicado. Asi las
cosas, considero que el método estd debidamente definido por mas de una etapa tal

como lo solicitd el examinador.

En relacién con la falta de concisidon del Capitulo Reivindicatorio, debido a que contiene
tres Reivindicaciones de producto, me permito diferir respetuosamente con la opinién del
examinador, lo anterior debido aquel capitulo reivindicatorio contiene una unica
reivindicacion principal de producto (Reivindicacién 1), de la cual se desprenden una serie

de particularidades incluidas en las Reivindicaciones dependientes.

Por otro lado, el examinador objetd las reivindicaciones 14 y 17 por contener términos
imprecisos. En este sentido, llamo la atencién del examinador al capitulo reivindicatorio
modificado en el cual se especifican los pesos moleculares asociados con "alto peso
molecular" y "bajo peso molecular", de modo que el término "oscila" también se define
utilizando los pesos moleculares proporcionados. Por lo tanto, las expresiones
consideradas imprecisas ahora se refieren a un valor particular haciendo que el capitulo

reivindicatorio sea totalmente preciso.

Finalmente, se menciona que las Reivindicaciones 16 y 17 presentan una falsa
dependencia. Por lo tanto, la Reivindicacién 16 se ha modificado de manera que se

reclame de manera independiente el método en la nueva Reivindicacién 17.



Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado
adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisidon, 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.

V. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluacion de

patentabilidad de la presente invencion:

No Documento Titulo Fecha de publicacién
D1 WO 2015/031521 “Polyanionic polymers” 5 de marzo de 2015
“Granular fertilizers having
D3 WO 2014/081657 30 de mayo de 2014
improved dust control”

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

En relacion con el nivel inventivo, respetuosamente difiero de la opinién del Examinador.
Con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invencién, y basandome en la
Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencidon y Modelo de Utilidad (Guia de la
SIC) sobre el método problema-solucidn, a continuacién expongo cémo el arte previo
citado por el Examinador no llevaria a la persona del oficio normalmente versada en la

materia a la invencion reclamada.

La presente invencién se relaciona con una composicidon polimérica que comprende un
primer copolimero que tiene al menos dos unidades de repeticidn seleccionadas del grupo
que consiste en unidades de repeticién de acido maleico, itacénico y sulfonato, y un
segundo copolimero que tiene unidades de repeticién de acido maleico y olefinico, en
donde dicho primer copolimero tiene un peso molecular de entre 2.000 y 15.000 Da y

dicho segundo copolimero tiene un peso molecular de hasta 450.000 Da.

D1 puede ser considerado como el arte previo mas cercano en tanto divulga polimeros

polianidnicos biodegradables solubles en agua que son al menos tetrapolimeros y
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contienen preferiblemente tipos especificos de unidades repetidas carboxilicas vy

sulfonato. (D1, pagina 1, lineas 10-20)

D3, considerado como documento complementario, se refiere a un recubrimiento a base
de aceite para granulos de fertilizantes impregnados con un aditivo polimérico y métodos
relacionados de aplicacion del recubrimiento a base de aceite. El aditivo polimérico puede
comprender homopolimeros, copolimeros o combinaciones de los mismos, incluidos
homopolimeros de polietileno. El aditivo polimérico aumenta la viscosidad del
revestimiento a base de aceite, aumentando asi el tiempo durante el cual el revestimiento
es capaz de controlar o inhibir la formacién de particulas de polvo a partir de los granulos

de fertilizante. (D3, Resumen)

En relacidn con las diferencias entre D1 y la presente invencion, queremos insistir una vez
mas en que D1 no menciona la presencia de un segundo copolimero que tenga unidades
repetidas maleico y olefinico, ni los rangos de peso molecular especifico de cada
copolimero. Una vez mas, el Examinador esta considerando que D1 ya anticipa el peso
molecular del primer copolimero, ya que en este documento se menciona que "E/
polimero (...) tiene un peso molecular de aproximadamente 800-50.000" (D1,
reivindicacién 13), sin embargo, este peso molecular es para todo el polimero reivindicado
en D1, y no para una parte de este, tal como se define en el presente caso, en donde solo
se refiere a unidades de maleico, itacdnico y sulfonato, a diferencia de los tetrapolimeros
de D1. Ademds, D1 no se ocupa de los mismos problemas técnicos de la presente

invencién, como el costo del producto, el marcado con color y/o la produccion de polvo.

En relacidon con el efecto técnico, la presente invencidn demuestra que las composiciones
divulgadas proporcionan una inhibicién de la fijacién de fosfato en valores alrededor del
60%. Ademas, es evidente un efecto sinérgico en la mejora en el rendimiento de inhibicidon

de las composiciones reivindicadas como se muestra en el Ejemplo 7 y la Figura 1.

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que el Examinador esta adoptando un enfoque
equivocado, ya que considera que el problema técnico es “éComo modificar el producto
conocido en D1 con el fin de obtener un producto alternativo?”, cuando realmente el
problema técnico es “¢Como modificar la composicion de D1 para proporcionar una

composicion para la inhibicion de la fijacion de fosfato con menos produccidn de polvo?”



Al considerar el Examinador que la pregunta es simplemente cémo obtener un producto
alternativo, se estan ignorando las propiedades mejoradas asociadas con la presente
invencion. Como se indicod anteriormente, se observa un efecto sinérgico sorprendente e
inesperado al combinar los dos copolimeros reivindicados. Esto se muestra en la tabla
siguiente, donde la combinacion de los dos copolimeros mejord el porcentaje de

inhibicién de la fijacién de fosfato.

SOLIDOS DE POLIMERO | | SOLIDOS DE POLIMERO Il | INHIBICION %

100% 0% 21.6
90% 10% 47.8
75% 25% 60.0
50% 50% 62.8
25% 75% 50.2

10% 90% 39.2

0% 100% 25.1

Tal como se menciona en la Descripcién:

“La Figura muestra los resultados de este estudio. Como se ilustra, las
composiciones de Polimero | y Polimero Il 100 % presentan cada un
desempefio de inhibicion de aproximadamente 20-26 % cada una, mientras
que todas las mezclas han mejorado su desempefio, mds particularmente
aquellas que tienen de aproximadamente 10-80 % de polimero Il en ellas. Se
obtuvieron los mejores resultados con composiciones que tienen de
aproximadamente 25-75 % de Polimero .

Esta prueba demuestra los efectos sinérgicos de las composiciones
combinadas de Polimero I-Polimero I, y confirma que las composiciones de
copolimeros combinados tienen desempefos de inhibicion mucho mejores, en
comparacion con los productos de Polimero | y Polimero Il solos.”

Por tanto, la presente invencién proporciona inhibicién de la fijacion de fosfato a valores
de alrededor del 60%, un efecto no divulgado, ensefiado o sugerido por ninguno de los
documentos citados. Ademas, la invencién no solo permite la inhibicion de la fijacion de

fosfato sino que también reduce la produccidn excesiva de finos y/o polvo.

Tras una revisiéon de D1, una persona medianamente versada en la materia habria
concluido que D1 ensefia especificamente que no se desea incluir un monémero de
olefina en ningun polimero, y mucho menos en el segundo polimero. Porque, no solo D1
ensefia que el segundo polimero contiene solo monémeros maleico e itacénico, sino que
también ensefia que el primer polimero (Clase I) estd preferiblemente libre de grupos

olefina no carboxilato. Dada esta ensefianza, el experto en la materia no se habria sentido
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motivado y se habria desalentado activamente de incluir mondémeros de olefina en
cualquier polimero, y mucho menos en el segundo polimero. Como tal, no se puede decir
gue la composicidn actualmente reivindicada, que comprende un segundo polimero con

mondmeros maleico y olefinico, hubiese sido obvia.

En cuanto a D3, el examinador considera que este documento hace obvio el uso de un
polimero que tiene unidades repetidas olefinicas de alto y bajo peso molecular para
obtener el producto reivindicado. A este respecto, quiero sefalar que D3 describe
composiciones para prolongar la eficacia de las particulas de control del polvo a base de
aceite. Para lograr este resultado, D3 propone una composicion que comprende un
granulo de fertilizante base, un recubrimiento de control de polvo biodegradable
compuesto por un componente oleoso y un aditivo polimérico sustancialmente disuelto
dentro del componente oleoso (Resumen, Reivindicaciéon 1). Segun D3, el aditivo
polimérico es un homopolimero de polietileno que se selecciona de un grupo que consta
de polietileno de alta densidad, polietileno de densidad media, polietileno de baja

densidad y polietileno lineal de baja densidad (Reivindicaciones 2 y 3).

El examinador alega ademds que D3 busca mejorar el control del polvo de las
composiciones oleosas, usando un aceite como componente principal para controlar la
produccién de polvo, pero reduciendo los posibles efectos secundarios del uso de aceite
puro. Sin embargo, no se mencionan composiciones que incluyan otros polimeros, o
composiciones sin incluir aceites, y mucho menos la combinacién especifica de dos
polimeros que comprende la presente invencion. Por consiguiente, el experto en la
técnica no encontraria ningln motivo razonable para excluir el aceite de una composicion
alternativa o incluir copolimeros adicionales para lograr los efectos técnicos observados
en la presente invencion. Ademds, D3 no menciona que el copolimero tiene un peso
molecular de hasta 450.000 Da, lo que hace imposible llegar al objeto reivindicado. Como

tal, D3 no hace que la presente invencidn sea obvia, ya sea sola o en combinacion con D1.

Finalmente, quisiera afadir que, acorde al Articulo 18 de la Decisidon 486, una invencién
tiene nivel inventivo cuando no hubiese resultado obvia ni se hubiera derivado de manera
evidente del estado de la técnica para la persona medianamente versada en la materia. El
analisis de nivel inventivo no puede entonces basarse en si la invencion era -posible de
desarrollarse-, pues esto haria de todas las invenciones obvias. En otras palabras, lo que

deberia hacer parte del analisis no es lo que la persona medianamente versada en la
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materia podria haber hecho en la fecha de prioridad sino lo que habria hecho teniendo en
cuenta sus conocimientos en el area y lo ensefiado en el arte previo. Ademas, no puede
basarse el analisis tampoco en si la invencion es -mejor- que el arte previo o si presenta
efectos mejorados, o si existe un documento que invite al cientifico a llevar a cabo
investigacion, sino Unicamente en si la invencion resulta obvia o evidentemente derivable

del arte previo, lo cual, como se explicé anteriormente, no aplica para el presente caso.

En conclusidn, y en relacién con el nivel inventivo de |la presente invencidn, éste se
reconoce claramente, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia
reconoceria que la presente invencidn es inventiva, sumado al hecho de que el arte previo
en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar
la invencion de manera especifica, por lo que la presente invencidn reviste de nivel

inventivo.

Por lo tanto, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion no se
podian prever a partir de las ensefianzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar
a cabo una actividad inventiva. En el presente caso, nada en D1 hubiera llevado a la
persona normalmente versada en la materia a modificar la composicion para resolver los

problemas técnicos mencionados anteriormente.

Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo

cuando

“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento
que contiene una ensefianza que indicaria (no sélo que podria indicar, sino
que indicaria) a la persona medianamente versada en la materia,
enfrentada al problema técnico, cmo modificar o adaptar el estado de la
técnica mds cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada,
sin realizar una actividad inventiva” !

En el presente caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién
no se podian prever a partir de las ensefianzas del arte previo citado por el Examinador sin

[levar a cabo una actividad inventiva.

1 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccién 2.13.5.1



VI. PETICION

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

Direccion de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de

patente.
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ANEXOS
1. Capitulo Reivindicatorio Modificado conformado por 17 reivindicaciones;
2. Comprobante de pago de tasa por modificaciones voluntarias.

Sefiora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogota

T.P. 114.908

COLO-24527-0841-0001-5
NBVANBV\ID-308407\WPC24527
No. M-2021-308407\NBV



