Sefiora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2019/0001117

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICION FORMADORA DE ESPUMA
PARA LA RECUPERACION DE PETROLEOQ ASISTIDA POR VAPOR

Solicitante: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

Fecha de solicitud: 06 de febrero de 2019

RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicién de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy
respuesta al Oficio No. 11396, notificado el 25 de julio de 2022 y para el cual solicité

oportunamente prorroga el 13 de octubre de 2022.

I MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un nuevo Capitulo Reivindicatorio
Modificado conformado por 10 reivindicaciones, en donde se realizaron los siguientes

cambios:

- Se ha modificado el contenido a lo largo de las reivindicaciones, a fin de no incluir las

”

expresiones consideradas como no claras por el Examinador: “dos o mds”, “igual o
mayor”, “uno o mds”, “y/o”, “al menos”. Esta modificaciéon estd soportada en la
Descripcidn segun se presentd originalmente y en las reivindicaciones iniciales.

- Se ha modificado el predmbulo de la Reivindicacidn 1, eliminando la referencia al uso.

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

en la solicitud inicial.



1. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

3.1. En primer lugar, se desea indicar que, en vista de las modificaciones introducidas a
las reivindicaciones, la objecidn relativa a la inclusién de expresiones no claras se ve

superada.

No obstante y contrario a la opinion del Examinador, se considera que la expresion “mezclas
de estos” resulta lo suficientemente clara en el contexto de la invencion. Adicionalmente,
esta expresidon es ampliamente utilizada en el ambito de las solicitudes de patente y permite
reclamar modalidades alternativas que son igualmente vdlidas en vista del alcance de la

solicitud inicial. Por lo tanto, la objecidn relativa a esta expresion no es considerada valida.

3.2. Respecto al pH, éste se trata de una caracteristica técnica de la mezcla, como bien
puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la técnica. De hecho, el pH
se incluye como caracteristica que permite definir las mezclas de acuerdo con la invencién
de forma clara y concisa. De conformidad con lo establecido en el Estado de la Técnica, el pH
es una caracteristica medible, comprobable y permite conocer en detalle una solucién o

mezclal. En consecuencia, esta caracteristica permanece en las reivindicaciones.

3.3. Teniendo en cuenta que la Reivindicacién 1 ya no menciona el uso de la composicién,

la objecidn formulada en este sentido se ve superada.

3.4. En cuanto a la falta de concisién de las Reivindicaciones 1, 3, 4 y 6, me permito
sefialar que los términos objetados por el Examinador son ampliamente conocidos en el
campo técnico de la invencién. Ademas, se desea seiialar que el Solicitante esta en derecho
de reclamar proteccién sobre todo el concepto inventivo, el cual, en el presente caso,
corresponde a la composicion y al método, independientemente de las modalidades
alternativas. Es mas, el Solicitante no esta en obligacion de incluir elementos no esenciales
de la invencién en las reivindicaciones, sino Unicamente aquellas caracteristicas que los
distingan del arte previo. Incluir detalles adicionales Unicamente limitaria el alcance de la
proteccion de la patente y restringiria injustificadamente el alcance de la proteccion sobre la

cual tiene derecho el Solicitante.

1iQué es el pH?. https://www.todamateria.com/ph/



https://www.todamateria.com/ph/

3.5. Finalmente, en relacion con el soporte para las modalidades en las cuales el
compuesto de formula | a IV comprende un grupo X que es calcio o magnesio; una
composicion que comprende aditivos; y un método para recuperar petréleo del capitulo
reivindicatorio, se llama la atencién del Examinador frente a lo indicado por la Guia para
Examen de Solicitudes de Patente de Invencidon y Modelo de Utilidad (Guia de la SIC), en

relacién con la suficiencia?:

“La invencion puede estar suficientemente descrita si se aporta:

- Un sdélo ejemplo o un numero razonable de ejemplos, modos de realizacion

alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada

en la _materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en

prdctica la invencion en toda el drea reivindicada y no sélo algunas especies
particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la
presentacion de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invencion no

serd condicion necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se

mencionen en la descripcion”.

(énfasis adicionado)

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito indicar que no se requiere presentar ejemplos
para todas las modalidades reclamadas, por cuanto, con base en la informacién contenida
en la Descripcidn, la persona del oficio normalmente versada en la materia puede reproducir

la invencion.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado segun se
adjunta, cumple con todos los requisitos de claridad y concisidén, ajustdndose asi a los

lineamientos del Articulo 30 de la Decision 486.

1l. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE SOPORTE EN LA DESCRIPCION

De conformidad con los argumentos indicados en el aparte anterior, se considera que la
Descripcion provee suficiente soporte para las modalidades incluidas en las reivindicaciones.
En este sentido, se reitera que la inclusién de ejemplos relativos a todas las modalidades no

es requerida, por cuanto una persona del oficio normalmente versada en la materia, con

2 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccion 2.7.2.



base en sus conocimientos, podrd reproducir la invencion partiendo de la informacién

contenida en la Descripcidn y en las Reivindicaciones.

En consecuencia, considero que la Descripcidon cumple con todos los requisitos del Articulo

28 de la Decisidn 486.

Iv. EN CUANTO A LAS REIVINDICACIONES SUPUESTAMENTE RELATIVAS A UN USO

El Examinador objeta las Reivindicaciones 4 a 10 afirmando que caracterizan un método por
la aplicaciéon de la composicidén y caracteristicas técnicas esenciales de la composicién de
derivados de alquil difenil oxido sulfato, lo cual hace referencia a la forma de uso de la

composicion.

Con respecto a esta objecién, deseamos expresar nuestro desacuerdo, por cuanto las
Reivindicaciones 4 a 10 no buscan proteger el uso de la composicién en absoluto. Tal como
puede establecerse a partir de la lectura de estas reivindicaciones, el método se encuentra
debidamente caracterizado conforme a lo requerido, es decir una serie de etapas, que

permiten obtener un fin técnico:

“Las reivindicaciones de procedimiento son las que se refieren a_actividades

ordenadas por una serie de pasos de manera determinada. Por ejemplo: un proceso

de sintesis, un método para fabricar un aparato, etc.”?

(énfasis adicionado)

En vista de lo anterior, las reivindicaciones 4 a 10 contienen materia patentable de acuerdo

con los Articulos 14, 16 y 18 de la Decisidon 486.

V. ESTADO DE LA TECNICA

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

patentabilidad de la presente invencion:

3 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccién 2.6.3.2.



No Documento Titulo Fecha de publicacion

Low viscosity alkyl diphenyl oxide 01 de junio de 2004

D2 US6743764 sulfonic acid blends”

“Heavy duty liquid detergent

D3 US2990375 N
compositions

27 de junio de 1961

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador sefiala que la presente invencidn carece de nivel inventivo a la luz de D2 y D3.

Respetuosamente difiero de la opinién del Examinador por las siguientes razones:

Segun senala el Manual Andino para el Examen de Solicitudes de Patentes: “Normalmente el

estado de la técnica mds cercano se encuentra en el mismo campo de la invencion o trata de

solucionar el mismo problema o uno semejante”* (énfasis adicionado).

El mismo Manual indica que una informacién técnica “tiene siempre que ser considerada en

su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de este. Es decir, que la caracteristica

técnica que se estd analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la

persona versada en el oficio consideraria de todos modos” (énfasis adicionado).

El Examinador considera el documento D2 como el estado de la técnica mds cercano a la
presente invencidn toda vez que se refiere a materiales y composiciones tensioactivos con
buenas propiedades de manipulacidn. La diferencia encontrada entre la Reivindicacion 1y la

D2 es que esta ultima no sugiere: una cantidad de DADS igual o superior al 50% en peso.

Sin embargo, en linea con lo sefialado por el Manual Andino de Patentes, no se considera D2
como un documento vdlido para afectar el nivel inventivo de la presente invencion. Al

analizar D2 se determina que el problema que se busca resolver es:

“Durante algun tiempo se ha deseado poder vender High Active Acid como un
producto concentrado para usar en formulaciones antes de la neutralizacion con el fin
de minimizar los costos de envio y manipulacion correspondientes al componente de

agua del producto surfactante (..) Lo que se necesita es un HAA [Acido de Altos

4 Comunidad Andina, Manual Andino para el Examen de Patentes (Perd, 2022). Seccién 11.3.
> lbidem. Seccién 11.4.1.




Activos] que tiene una viscosidad util a temperatura ambiente que se puede agregar
al agua. La presente invencion resuelve este problema al proporcionar modalidades
de formulacion de HAA y métodos para su formulacion, de modo que se proporcione
un HAA que tenga una viscosidad relativamente baja a temperatura ambiente”. (Col.

1, Linea 55 a Col. 2, linea 5)

En vista del problema anterior, D2 también establece:

“Se ha descubierto que la adicion de dcidos grasos, por ejemplo, dcido caprilico

(octanoico) o ldurico, al dcido sulfdnico de surfactante altamente concentrado puede

reducir en gran medida la viscosidad del surfactante y mejorar las caracteristicas de
manejo de HAA. El uso de dicho aditivo para formar mezclas particulares permite la

fabricacion y el uso de formas dcidas concentradas de estos tensioactivos.

(..)

El dcido formico, el dcido acético, el dcido propidnico, el dcido butanoico, el dcido
pentanoico, el dcido valérico, el dcido hexanoico, el dcido heptanoico, el dcido
octanoico, el dcido nonanoico, el dcido decanoico, el dcido undecanoico y el dcido

dodecanoico (ldurico) brindan beneficios en las formulaciones de HAA de baja

viscosidad, como se describe mds detalladamente con referencia a los datos de

muestra en los Ejemplos y Figuras” (énfasis adicionado; Col. 5, lineas 26 a 43)

Por lo tanto, lo que D2 sugiere es un método para reducir la viscosidad en una mezcla de
acido sulfénico de 6xido de alquildifenilo altamente concentrado que comprende el paso de:

mezclar un acido graso en la mezcla de acido sulfonico de éxido de alquildifenilo altamente

concentrado para proporcionar entre un 5% en peso y un 50% en peso de acido graso en la

mezcla, con la condicién de que dicha mezcla de acido sulfénico de dxido de alquildifenilo
altamente concentrado esté presente de 44 a 95 por ciento en peso en dicha mezcla

(Reivindicaciones 1, 2 y 5).

De otro lado, lo que la presente invencién busca resolver es: proporcionar tensioactivos
tolerantes a la salmuera y a los iones divalentes, termoestables y altamente espumantes

para desplazar el petréleo de los depdsitos subterraneos. Dicho problema se resuelve



mediante la composicidén y el método formadores de espuma de la presente solicitud que no

contemplan la adicién de un acido graso.

En consecuencia, se puede establecer que: i) D2 no busca resolver un problema similar y, por
lo tanto, no es un estado del arte cercano; ii) D2 no tiene informacion sobre una
composicion formadora de espuma para desplazar el petrdleo de los depdsitos
subterrdneos; y iii) D2 sugiere y divulga especificamente el uso de un acido graso para

reducir la viscosidad del tensioactivo y mejorar las caracteristicas de manejo de un HAA.

En vista de lo anterior, un experto en la materia no habria considerado D2 al tratar de

resolver el problema planteado por la presente invencion.

Ahora bien, aunque el experto en la materia hubiese considerado D2, estableceria que dicho
documento no describe la relacidon especifica de DADS solo, en la mezcla, y tampoco se

indica el pH para la solucién acuosa.

Adicionalmente, el Ejemplo 1, como se analiza en la presente solicitud, incluye monoalquil
difeniléxido monosulfato (MAMS), monoalquil difeniléxido disulfato (MADS), dialquil
difeniléxido monosulfato (DAMS), dialquil difeniléxido disulfonato (DADS) y alquilatos
superiores de mono - y disulfonatos. El Ejemplo 1 se utiliza luego para formar una solucién
acuosa. Esto es diferente de D2 que incluye adicionalmente un acido graso. Como tal, el
ejemplo es diferente porque la solucién acuosa consiste esencialmente en agua y los
componentes del Ejemplo 1. Del mismo modo, con esa solucion se obtienen los resultados

positivos que se muestran en la FIG. 2 de la presente solicitud.

Los problemas encontrados en D2 no son resueltos por el documento D3, el cual se refiere a:
“composiciones detergentes liquidas acuosas transparentes que contienen sulfonatos de éter
difenilico de alquilo y sales de polifosfato de metales alcalinos, cuyas composiciones son
adecuadas para propdsitos de limpieza y lavado en agua tanto blanda como dura” (Col. 1,
Lineas 17 a 21). Un experto en la materia no habria considerado D3 como un documento
cercano a la hora de intentar solucionar el problema de la presente invencion, dado que ni

siquiera se encuentran en el mismo campo técnico.

Es importante mencionar que la composicidn formadora de espuma de la presente invencion

da como resultado un rendimiento mejorado en técnicas mejoradas de recuperacién de



petroleo realizadas a temperaturas elevadas, tipicamente en aplicaciones de vapor. Esto no

es obvio en vista de las ensefianzas combinadas de D2 y D3.

Por lo tanto, se considera que Examinador estd empleando un enfoque retrospectivo
porque, aunque D2 considera una mezcla de acido sulfénico de éxido de alquildifenilo, D2
también revela componentes que estan excluidos en la presente invencién. Por otro lado, no
existe una ensefianza particular en D3 que motive a la persona medianamente versada en la
materia a adaptar la formulacién de D3, dentro de la divulgada en D2, de acuerdo con la
presente invencién. Es decir, el Examinador simplemente combind las caracteristicas
estructurales mostradas anteriormente de D2 y D3, sin considerar las ensefianzas especificas

de dicho estado de la técnica y las diferencias con la presente invencion.

En consecuencia, se tiene lo siguiente:

i) La combinacion de las ensefianzas de los documentos D2 y D3 no es obvia, por
cuanto son documentos dirigidos a objetos y problemas técnicos diferentes;

ii) Aun si se combinase los documentos D2 y D3, la persona del oficio normalmente
versada en la materia no encuentra ensefanzas o sugerencias claras sobre las
caracteristicas técnicas definidas en las Reivindicaciones 1y 4;

iii) Las diferencias técnicas permiten obtener un efecto técnico que, por demas, es

inesperado y superior respecto a lo ensefiado en D2 y D3

Por lo tanto, la presente solicitud es inventiva sobre D2 y D3.

Por ultimo, considero que las Reivindicaciones 2 a 3 y 5 a 10 también son inventivas, al ser

reivindicaciones dependientes de forma directa o indirecta de las Reivindicaciones 1y 4.

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 su Despacho considere que la modificacién

introducida al Capitulo Reivindicatorio amerita revisién adicional, solcito se requiera un



examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2.2.5.1. del

Titulo X de la circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio.

VIlIl. ANEXOS
1. Nuevo Capitulo Reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones
2. Pago por concepto de modificaciones voluntarias

Sefora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogota

T.P. 114.908
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