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Sefiores
UNITED COLOR MANUFACTURING, INC.

TITULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES MARCADORAS, Y METODOS PARA
FABRICAR Y USAR LAS MISMAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/048320

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 24 de agosto de 2017.

PRIORIDAD: 24 de agosto de 2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/379,005

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

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 13 de
diciembre de 2019 bajo el nimero NC2019/0014071, y teniendo en cuenta lo sefialado
en el articulo 34 de la Decision 486 de 2000 de la Comisién de la Comunidad Andina,
esta Oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar métodos para identificar
fluidos de hidrocarburo que contienen marcadores, asi como composiciones Utiles como
un marcador y que pueda ser detectada no solo en el campo, sino también en el
laboratorio.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un método para
identificar fluidos de hidrocarburo marcados que han sido lavados, en donde, el marcador
de cromatografia de gas incluye una pirrolidinonay el marcador de espectroscopia incluye
ftaleina.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 13 de diciembre
de 2019.

4. De la solicitud de patente
4.1.Titulo

De conformidad con el literal d) del articulo 27 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, el nombre de la invencion de que se trata debera reflejar el
objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la
materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. EIl nombre no podra referirse a
nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.
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El titulo de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripciébn y las
reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente titulo: “COMPOSICIONES
MARCADORAS QUE COMPRENDEN PIRROLIDINONA Y FTALEINA".

4.2.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta oficina informa que,

El capitulo reivindicatorio no es conciso porque presenta tres reivindicaciones
independientes de método (reivindicaciones 1, 3 y 5) y dos reivindicaciones
independientes de producto (reivindicaciones 19 y 20). Se sugiere dejar una
reivindicacion independiente de método y producto, incluyendo en cada una de ellas
todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion, junto con las modalidades
preferidas en reivindicaciones dependientes.

La reivindicacion 1 reclama un método, pero este no se define mediante una secuencia
l6gica de etapas y/o mediante sus condiciones técnicas esenciales. En consecuencia, se
sugiere modificar dicha reivindicacion para definir las etapas que caracterizan el
procedimiento.

La reivindicacibn 1 no es clara porque comprende dos enlaces gramaticales:
“comprende”. Se sugiere dejar un unico enlace gramatical para identificar con claridad
las caracteristicas esenciales del método reclamado. Lo mismo sucede con las
reivindicacion 5.

Las reivindicaciones 1 a 5 mencionan las expresiones: “usando el reporte de
cromatografia de ...” y “usando el reporte espectroscopico...”, los cuales se podrian
entender como un uso. Se recuerda que los usos no son patentables, por lo tanto, se
sugiere eliminarlo o realizar las modificaciones correspondientes.

Las reivindicaciones 1, 3 y 5 reclaman una etapa de: “introducir una muestra del fluido
hidrocarburo en un sistema de cromatografia de gas...”; “introducir por lo menos una
porcién de la muestra de uno de los fluidos de hidrocarburo” e “introducir una primera
porcion de una muestra de fluido de hidrocarburo”, respectivamente. Sin embargo, dicha
etapa no es clara porque se interpreta que se dicha muestra se inyecta al sistema sin
previo tratamiento. Por otro lado, la palabra “introducir”, esta mal empleada; el término
gue se emplea en este campo es inyectar. Se sugiere hacer las respectivas aclaraciones
y correcciones.

La reivindicacion 2 menciona etapas adicionales en el método, que de ser fundamentales
para el método deben mencionarse en la reivindicacion 1 que es la independiente y
contiene todas las caracteristicas de la invencion.
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Las reivindicaciones 2, 4, 5, 6, 19, 20 y 26 no son concisas, porque los términos:
“marcador espectroscépico”, “tinte rojo”, “tinte amarillo”, “solvente”, son bastante
generales y no permiten determinar el alcance de lo que se desea proteger. Se sugiere
definirlos por su nombre o estructura quimica, de acuerdo con lo soportado en la
descripcion.

Las reivindicaciones 3 y 4 no son claras, porque no permiten identificar con claridad el
objeto a proteger y las caracteristicas que lo definen. En este sentido, se aclara que el
objeto del método reivindicado consiste en adicionar un marcador de cromatografia de
gas o un marcador espectroscopico a un fluido de hidrocarburo y mediante la deteccién
por cromatografia de gases o espectroscopia, identificar la presencia o ausencia del
mismo. Ahora bien, seleccionar un subconjunto de los fluidos de hidrocarburo en
circulacion dentro del mercado, no haria parte de las caracteristicas técnicas esenciales
del método que se desea proteger. Por lo tanto, es necesario que se modifique la
redaccion de lo que se reclama con el fin de dar mayor claridad al material que busca
proteccion. Se recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras por si
solas.

Las reivindicaciones 3 y 4 emplean el término: "por lo menos”, “que es impreciso, por lo
cual, no permite distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por
un término preciso o rango concreto.

La reivindicacién 5 estd mal redactada, presenta la expresion: “donde los fluidos de
hidrocarburo marcados in lavar”. Se sugiere corregir dicha expresion.

El preambulo de la reivindicacibn 5 no es claro porque reclama: “Un método para
identificar fluidos de hidrocarburo marcados que han sido lavados”, y seguido menciona
“en donde los fluidos de hidrocarburo marcados in lavar contienen un marcador de
cromatografia de gas y un marcador espectroscopico”, por lo cual, no se entiende con
claridad si el fluido de hidrocarburo se encuentra lavado o no. Se sugiere hacer las
respectivas correcciones.

La reivindicacién 5 reclama: “introducir una primera porcién de una muestra de fluido de
hidrocarburo que se sospecha que ha sido lavado...”, término que es relativo y no permite
distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere eliminar o sustituir dicho
término. -subrayado fuera de texto-

La reivindicacion 5 reclama: “...si el marcador de cromatografia de gas y el marcador
espectroscopico son identificados como presentes, entonces indicar que la muestra de
fluido de hidrocarburo es marcada y sin lavar; si el marcador de cromatografia se
identifica como presente y el marcador espectroscopico se identifica como ausente,
entonces indicar que la muestra de fluido de hidrocarburo es marcada y lavada; y si el
marcador de cromatografia de gas y el marcador espectroscépico se identifican como
ausentes, entonces indicar el fluido de hidrocarburo no esta marcado”; las cuales no se
interpretan como caracteristicas esenciales del método reivindicado, mas bien, se
relaciona con el resultado obtenido, tras la ejecucion del método. Se advierte que el
capitulo reivindicatorio debe ser claro y conciso, por lo tanto, se sugiere eliminar dichas
caracteristicas.

Las reivindicaciones 7 y 27 hacen referencia a: “Rojo Solvente 164 o Amarillo Solvente
124", que son una marca registrada que no define el producto, porque sus caracteristicas
técnicas pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserve el mismo nombre. Se
sugiere aclarar cuales son las caracteristicas técnicas del producto en cuestion.
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Las reivindicaciones 19 y 20 no son claras porque no definen las proporciones de los
componentes que intervienen en la composicion. Se le recuerda al solicitante que los
productos se definen por sus componentes especificos que son las caracteristicas
esenciales de la invencion y por las proporciones en que éstos intervienen en la misma.
Se sugiere definir las proporciones de dichos componentes.

Las reivindicaciones de producto 19 y 20 proporcionan una definicion mas amplia para la
pirrolidinona en comparacion con las reivindicaciones de método, por lo tanto, no existe
congruencia entre el método y el producto objeto de la invencion.

Las reivindicaciones 19 y 20 presenta modalidades preferidas al mencionar: “un grupo
alquilo no ciclico que tiene entre 3 y 7 atomos de carbono, entre 9 y 11 atomos de
carbono, o entre 13 y 24 atomos de carbono”. Se sugiere incluir las caracteristicas
opcionales o preferentes en una reivindicacion dependiente.

La reivindicacion 22 reclama como modalidad preferida: en donde la pirrolidinona es 1-
octadecil-2-pirrolidinona. Sin embargo, ésta no se encuentra dentro de la lista de la
reivindicacion 11. Se sugiere hacer las respectivas aclaraciones.

Las reivindicaciones 26 a 28 se refiere a la composicién marcadora de la reivindicacion
19, sin embargo, dicha reivindicacién no menciona ningiin marcador espectroscopico. Asi
las cosas, no existe coherencia entre el material reivindicado. Sirvase a hacer las
respectivas correcciones.

El sistema de la reivindicacién 29 se podria definir en funcion del método y producto
reclamado. Sin embargo, esta reivindicacion se esta refiriendo al modo de procesamiento
gue comprende el cromatografo de gases, lo cual no es una caracteristica técnica del
sistema. Por consiguiente, se sugiere eliminar dicha reivindicacion.

El capitulo reivindicatorio contiene un excesivo numero de reivindicaciones
independientes que repiten informacion y protegen basicamente la misma materia. En
consecuencia, todas ellas son confusas y presentan el mismo alcance, por lo cual el
capitulo carece de concision.

Se advierte que, las caracteristicas de las reivindicaciones independiente del método y
producto deben de ser congruentes en todo el capitulo reivindicatorio. Es decir, la
reivindicacion 1, que es del método, debe definir la composicion con todos los
componentes esenciales junto con las proporciones, tal cual, como se define en la
reivindicacion independiente del producto.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

4.3.Descripcion

De conformidad con lo establecido por el articulo 28 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina y con ocasion a la solicitud en estudio se encuentra
qgue, los componentes de la invenciébn no pueden estar referenciados Unicamente
mediante sus marcas comerciales como ocurre con las marcas Rojo Solvente 164 o
Amarillo Solvente 124, en la pagina 19, porque su composicion puede cambiar con el
paso del tiempo, aunque conserve el mismo nombre. Se sugiere aclarar cuales son las
caracteristicas del producto en cuestion.
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5. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de agosto de 2016, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacion
“DETERMINATION OF 1-METHYL-2-
D1 Stephens, R. PYRROLIDONE IN REFINERY 01 de agosto de 1984

Analytical Chemistry HYDROCARBONS AND WATERS BY
GAS CHROMATOGRAPHY”

D2 US20070184555 “CHEMICAL MARKERS” 09 de agosto de 2007

“AROMATIC ESTERS FOR MARKING -
D3 US2003129758 OR TAGGING ORGANIC PRODUCTS” 10 de julio de 2003

D1! divulga un procedimiento para la determinacién del porcentaje de 1-metil-2-
pirrolidona en materias primas de refineria de agua y petréleo pesado. El analisis se
realiza en un cromatégrafo de gases equipado con un detector de ionizacion de llamay
un detector de nitrégeno-fésforo (pag. 1608, col. 1).

D22 divulga una composicion que contiene un hidrocarburo de petréleo, un combustible
biodiesel o un combustible de etanol y un compuesto marcador organico (resumen).

D32 se refiere a compuestos incoloros o esencialmente incoloros Utiles para marcar o
etiquetar diversos productos tales como combustibles de petréleo o disolventes y a
composiciones y métodos asociados con los mismos (pag. 1, [0002]).

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el analisis de los requisitos
de patentabilidad.

6.1.Novedad

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 16 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2019/0014071
del 13 de diciembre de 2019) refiere a: “Un método para identificar un fluido hidrocarburo
gue contiene un marcador de cromatografia de gas que comprende (...)". A continuacion,
se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos
encontrados en el estado de la técnica:

1Stephens, R. (1984). Determination of 1-methyl-2-pyrrolidone in refinery hydrocarbons and waters by gas chromatography. Analytical
Chemistry, 56(9), 1608-1610. Recuperado desde: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ac00273a016. Consulta realizada el
23/05/2023

2 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038003167/publication/US2007184555A1?q=US20070184555

3 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/023346241/publication/US2003129758A1?q=US2003129758
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CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D1

D2

Un método para identificar un
fluido hidrocarburo que contiene
un marcador de cromatografia de

Un método para identificar 1-
metil-2-pirrolidona en una
muestra de refinado mediante

Pag. 1609, col 1, procedimiento

Un método para identificar
gasolina comercial que contiene
un marcador de pirrolidinona por

gas que comprende una | cromatografia de gases cromatografia de gases
pirrolidinona, el método
comprende:

Pag. 5, ejemplo 5

a) Introducir una muestra del
fluido hidrocarburo en un sistema

muestra

Se prepar6 una muestra de
refinado y se analizé mediante

Pag. 1609, col 1, procedimiento

Se prepara una muestra de
gasolina comercial y se analiza

de cromatografia de gas, cromatografia de gases. mediante  cromatografia de
Resulta un reporte de | Se emite un cromatograma gases
cromatografia de gas de la Se genera un cromatograma

Pag. 5, ejemplo 5

b) Identificar la presencia de la
pirrolidinona en el fluido
hidrocarburo usando el reporte
de cromatografia de gas.

Identificacion de la presencia de
1-metil-2-pirrolidona en la
muestra de refinado usando el
cromatograma

Pag. 1609, col 1, procedimiento

Identificacion de la presencia de
2,4,6-tripirrolidil-1,3,5-triazina en
la muestra de gasolina comercial
mediante el  cromatograma
generado

Pag. 5, ejemplo 5

De acuerdo con la comparacion realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacién 1 no es nueva bajo las anterioridades D1 y D2 de manera independiente.

D1 describe un procedimiento para la determinaciéon del porcentaje de 1-metil-2-
pirrolidona en materias primas de refineria de agua y petréleo pesado. El analisis se
realiza en un cromatégrafo de gases equipado con un detector de ionizacién de llama 'y
un detector de nitrégeno-fosforo (pag. 1608, col. 1). Las muestras de refinado y extracto
libres de 1-metil-2-pirrolidona, se dosificaron a varias concentraciones de 1-metil-2-
pirrolidona, aproximadamente 5,00 g de cada refinado y extracto se prepararon, primero
se disolvieron en 15 ml de heptano o xilenos, respectivamente, con calor suave antes de
la extraccion con acido y se determind por CG (pag. 1609, col 1, procedimiento).

Por su lado, D2 describe un método para identificar un marcador que comprende los
pasos de: suministrar una muestra de gasolina comercial y adicionar una concentracion
de 12 ppm del marcador 2,4,6-tripirrolidil-1,3,5-triazina. Estas muestras se someten a
analisis utilizando cromatografia de gases acoplado a un espectrometro de masas
empleando el modo de deteccidon de iones selectivo (SIM) y la ionizacién por impacto de
electrones (El) (pag. 5, ejemplo 5).

De igual manera, se sefiala que la reivindicacion independiente 3 tampoco cumple con el
requisito de novedad, porque un método para marcar un subconjunto de fluidos de
hidrocarburo en circulacion dentro de un mercado y detectar la presencia del marcador,
ya habia sido divulgado en D1y D2 de manera independiente (D1: pag. 1608, col. 1, pag.
1609, col 1, procedimiento — D2: pag. 5, ejemplo 5).

Asi mismo, la reivindicacion independiente 19 (NC2019/0014071 del 13 de diciembre de
2019) refiere a: “Una composicién marcadora que comprende: (...)". A continuacion, se
presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y el documento encontrado en
el estado de la técnica:
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CARACTERISTICAS ESENCIALES D1
Una composicién marcadora que comprende: Una mezcla que comprende

P&g. 1609, col 1, procedimiento

Un marcador de cromatografia de gas que | Una muestra refinada que comprende 1-metil-2-
comprende una pirrolidinona; pirrolidona que se detecta por cromatografia de
gases

En donde la pirrolidinona es una 1-alquilo-2-
pirrolidinona o una 1-alquenil-2-pirrolidinona,
Seleccionada de 1-alquil-2-pirrolidinona incluye un
grupo alquilo no ciclico que tiene entre 3y 7 atomos
de carbono, o un grupo cicloalquilo que tiene entre
4y 24 atomos de carbono Pag. 1609, col 1, procedimiento

Un solvente Las muestras de refinado se dosificaron a varias
concentraciones de 1-metil-2-pirrolidona y 15 ml
de heptano o xileno

P4g. 1609, col 1, procedimiento

De acuerdo con la comparacion realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 19 no es nueva.

D1 describe que las muestras de refinado y extracto libres de 1-metil-2-pirrolidona, se
dosifican con 1-metil-2-pirrolidona en diferentes concentraciones. Aproximadamente 5,00
g de cada refinado y extracto se adiciona 15 ml de heptano o xileno, respectivamente,
con calor suave antes, y luego se realiza una extraccion con acido, finalmente se
determina la concentracion de 1-metil-2-pirrolidona por CG (pag. 1609, col 1,
procedimiento).

La reivindicacion dependiente 21 tampoco cumple con el requisito de novedad.

Similarmente, la reivindicacion independiente 29 (NC2019/0014071 del 13 de diciembre
de 2019) refiere a: “Un sistema para identificar fluidos de hidrocarburo marcados: (...)". A
continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES
Un sistema para identificar | Un cromatégrafo de gases que | Un cromatdégrafo de gases para
fluidos de hidrocarburo marcados | permite la identificacion de 1- | la identificacion de pirrolidinona
con un marcador de CG que | metil-2-pirrolidona en muestras | en una muestra de gasolina
incluye una pirrolidinona, el | de hidrocarburos comercial.
sistema comprende:

D1 D2

Pag. 1609, col 1, aparato y proc. | Pag. 5, ejemplo 5

Una cromatografia de gas con | Un cromatografo de gases con | Un cromatdgrafo de gases con
sistema detector de fésforo de | detector de nitrdgeno-fosforo detector de nitrégeno-fésforo
nitrégeno (GC-NPD); y

Pag. 1609, col 1, aparato y proc | Pag. 2, [0011]

Un computador que tiene un | EI cromatégrafo se conecta a | Las muestras se someten a
procesador y una memoria, una computadora, este sistema | andlisis utilizando cromatografia
La memoria tiene almacenada el | proporciona informacién sobre la | de gases acoplado a un
reporte de cromatografia de gas | presencia o ausencia de 1-metil- | espectrémetro de masas para
de la pirrolidinona; el procesador, | 2-pirrolidona en muestras de | determinar la concentracion de
identifica la presencia o ausencia | hidrocarburos. pirrolidinona mediante regresion
del marcador con una | Se genera un cromatograma. lineal.

comparacion con el reporte de
cromatografia de gas de

referencia.
Pag. 1609, col 1, aparato y proc | Pag. 5, ejemplo 5
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De acuerdo con la comparacién realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 29 no es nueva bajo las anterioridades D1 y D2 independientemente.

D1 describe un equipo de cromatografia de gases de doble canal con un detector de
ionizacion de llama (FID) y un detector de nitrégeno-fésforo (NPD). Una rutina en el
microprocesador que controla el cromatografo reequilibra el NPD después de cada
ejecucion. El cromatografo se conecta a una computadora. Este sistema proporciona la
capacidad de escribir informes al tiempo que mejora la precision de integracion vy
exactitud (pag. 1609, col. 1, aparato). Mediante la cromatografia de gases se determina
la cantidad de 1-metil-2-pirrolidona en muestras de refinado y extracto libres de 1-metil-
2-pirrolidona (pag. 1609, col 1, procedimiento).

Por otro lado, D2 describe un método de cromatografia de gases acoplado a un
espectrometro de masas para identificar un marcador de 2,4,6-tripirrolidil-1,3,5-triazina
gue se adiciona a una muestra de gasolina comercial (pag. 5, ejemplo 5).

6.2.Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion dependiente 2 (NC2019/0014071 del
13 de diciembre de 2019) refiere a: “El método de la reivindicacion 1, en donde el fluido
de hidrocarburo ademas comprende (...)". A continuacion, se presenta la tabla
comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de
la técnica:

CARACTERISTICAS

ESENCIALES

D3

D2

El método de la reivindicacion 1,
donde el fluido de hidrocarburo
ademas comprende un marcador
espectroscopico:

Un método que comprende un
derivado de petréleo que incluye
un marcador espectroscopico

Pag. 5, Ej. 1, pag. 6, Ej. 9

Un método que comprende una
muestra de gasolina que incluye
un marcador

Pag. 5, ejemplo 5

Reivindicacion 1

a) Introducir una muestra del
fluido hidrocarburo en un sistema
de cromatografia de gas,
Resulta un reporte de CG de la
muestra

La cantidad de marcador se
puede determinar por
cromatografia liquida

Pag. 4, [0026]

Preparar una muestra de
gasolina comercial
Analizar por cromatografia de

gases

Pag. 5, ejemplo 5

b) Identificar la presencia de la
pirrolidinona en el fluido
hidrocarburo con el reporte de
CG

Identificacion de pirrolidinona en
diésel

P&g. 5, Ej. 1, pag. 6, Ej. 9

Identificar el marcador
2,4,6-tripirrolidil-1,3,5-triazina
Mediante un cromatograma

P&g. 5, ejemplo 5

¢) Analizar espectroscépica una
segunda muestra del fluido de
hidrocarburo,

Resulta un reporte
espectroscopico de la segunda
muestra

Analizar por espectroscopia UV-
VIS una muestra de diésel

Se genera una lectura de una
concentracion de 4ppm

Pag. 5, Ej. 1, pag. 6, Ej. 9

Analizar por espectroscopia de
masas la muestra de gasolina
comercial

Mediante el espectro generado

Pag. 5, ejemplo 5

d) Identificar la presencia del
marcador espectroscépico en el
fluido de hidrocarburo usando el
reporte espectroscapico.

Se identifica la presencia de
dibutirato de cresolftaleina en
diésel empleando el reporte de
espectroscopia UV-VIS

Pag. 5, Ej. 1, pag. 6, Ej. 9
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D3 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacioén 2, ya que divulga un método para marcar diversos productos tales como
combustibles de petrdleo o disolventes (pag. 1, [0002]). D3 ejemplifica un método que
comprende una composicién de dibutirato de cresolftaleina con 1-octil-2-pirrolidinona,
gue se diluye con un solvente Aromatic® 200 para producir una solucién al 20% del éster
(pag. 5, ejemplo 1). Luego, la anterior composicion se dosifica en un litro de combustible
diésel a 4 ppm y se determina la cantidad de marcador mediante espectroscopia UV-Vis
a su absorbancia maxima de 580 nm (pag. 6, ejemplo 9).

La diferencia entre la invencién definida entre la reivindicacion 2 y el método divulgado
en D3, consiste en que la identificacion de la presencia de la pirrolidinona se realiza
mediante cromatografia de gases.

No hay evidencia de que la identificacion de la presencia de la pirrolidinona se realice
mediante cromatografia de gases, proporcione un método con algun efecto técnico
diferente al que ya proporcionaba el objeto de D3, puesto que un método que comprende
la adicion de una composicién marcada a un producto de petréleo, donde, el marcador
tiene buena solubilidad y compatibilidad con productos derivados del petréleo liquido, y
son dificiles de extraer del producto marcado en estado no desarrollado y, ademas, son
facilmente cuantificables por espectrofotometria de absorcion, ya habia sido previsto en
dicho documento (pag. 1, [0010]-[0011]).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Cémo modificar el método conocido en D3 con el fin de proporcionar un
método alternativo?

Sin embargo, el identificar la presencia de pirrolidinona mediante cromatografia de gases
en muestras de hidrocarburos ya esta divulgado en D2 que describe un método para
identificar un marcador que comprende los pasos de: suministrar una muestra de gasolina
comercial y adicionar una concentracion de 12 ppm del marcador 2,4,6-tripirrolidil-1,3,5-
triazina. Diluciones adicionales con gasolina producen una serie de muestras que varia
la concentracion desde 12,0 ppm hasta 0,2 ppm (8,88-0,15 mg/L). Estas muestras se
someten a analisis utilizando cromatografia de gases acoplado a un espectrometro de
masas empleando el modo de deteccion de iones selectivo (SIM) y la ionizacién por
impacto de electrones (El) (pag. 5, ejemplo 5).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
especificar que, la identificacion de la presencia de pirrolidinona en muestras de
hidrocarburos se realice mediante cromatografia de gases sugerido en D2 en el método
de D3, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 2. Por lo cual se considera obvia.

De igual manera se sefala que sefiala la reivindicacion independiente 5 tampoco cumple
con el requisito de nivel inventivo porque un método para identificar fluidos de
hidrocarburo marcados que han sido lavados, en donde los fluidos de hidrocarburo
marcados in lavar contienen un marcador de cromatografia de gas y un marcador
espectroscopico, el marcador de cromatografia de gas incluye una pirrolidinona, ya habia
sido divulgado previamente (D3: pag. 1, [0002], pag. 6, ejemplo 9 — D2: pag. 5, ejemplo
5), y porque no se evidencia ningun efecto otorgado por el método reclamado.

Adicionalmente, D3 menciona que, los compuestos marcadores se afladen al producto
de petréleo en forma de solucion liquida concentrada. Los disolventes adecuados
incluyen, 1-metil-pirrolidinona, 1-octil-pirrolidinona, 1-dodecil-pirrolidinona y similares
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(pag. 1, [0023]). Una cantidad detectable del marcador se determina mediante
instrumentacion espectroscopica o cromatografia liquida (pag. 4, [0026]). Ademas, los
marcadores espectroscopicos pueden ser cresolftaleina, butirato de cresolftaleina, entre
otros (pag. 5, ejemplo 1y 2).

Por lo tanto, las reivindicaciones dependientes 4, 6 a 18 no mencionan alguna
caracteristica que, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte
nivel inventivo al método de la reivindicacién 5, por lo cual se considera que carece de
nivel inventivo.

Igualmente, la reivindicacion independiente 20 (NC2019/0014071 del 13 de diciembre de
2019) refiere a: “Una composicién marcadora que comprende: (...)". A continuacion, se
presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados
en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS

ESENCIALES e D2
Una composicion marcadora que | Una composicion marcadora Una composicion marcadora
comprende:
Pag. 5, Ej. 1, pag. 6, Ej. 9 Pag. 5, ejemplo 5
Un marcador de cromatografia | Un marcador que comprende Un marcador de cromatografia
de gas que comprende una de gas que comprende una
pirrolidinona; pirrolidinona

En donde la pirrolidinona es una | 1-octil-2-pirrolidinona
1-alquilo-2-pirrolidinona o una 1-
alquenil-2-pirrolidinona,
Seleccionada de 1-alquil-2-
pirrolidinona incluye un grupo
alquilo no ciclico que tiene entre
3y 7 aomos de carbono, o0 un
grupo cicloalquilo que tiene entre
4y 24 atomos de carbono

Pag. 5, Ej. 1, pag. 6, Ej. 9 Pag. 5, ejemplo 5
Un marcador espectroscopico Un marcador espectroscopico --
Dibutirato de cresolftaleina

P4g. 5, Ej. 1, pag. 6, Ej. 9

D3 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 20, ya que divulga composiciones para marcar diversos productos tales
como combustibles de petréleo o disolventes (pag. 1, [0002]). D3 ejemplifica una
composicion de dibutirato de cresolftaleina con 1-octil-2-pirrolidinona, que se diluye con
un solvente Aromatic® 200 para producir una solucion al 20% del éster. Esta composicion
tiene una mayor resistencia a la cristalizacion incluso a -35°C (pag. 5, ejemplo 1). Luego,
la anterior composicién se dosifica en un litro de combustible diésel a 4 ppm y se
determina la cantidad de marcador mediante espectroscopia UV-Vis a su absorbancia
maxima de 580 nm (pag. 6, ejemplo 9).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacion 20 y la composicion
divulgada en D3, consiste en especificar un marcador de cromatografia de gas.

No hay evidencia de que especificar un marcador de cromatografia de gas, proporcione
una composicion con algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de
D3, puesto que una composicion marcada que se adiciona a un producto de petrdleo,
donde, la composicion tiene buena solubilidad y compatibilidad con productos derivados
del petroleo liquido, y son dificiles de extraer del producto marcado en estado no
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desarrollado y, ademas, son facilmente cuantificables por espectrofotometria de
absorcion, ya habia sido previsto en dicho documento (pag. 1, [0010]-[0011]).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar la composicién conocida en D3 con el fin de proporcionar
una composicién alternativa?

Sin embargo, el especificar un marcador de cromatografia de gas en muestras de
hidrocarburos ya esta divulgado en D2 que describe una composicion que comprende
una muestra de gasolina comercial y una concentracién de 12 ppm del marcador 2,4,6-
tripirrolidil-1,3,5-triazina. Diluciones adicionales con gasolina producen una serie de
muestras que varia la concentracion desde 12,0 ppm hasta 0,2 ppm (8,88-0,15 mg/L).
Estas muestras se someten a analisis utilizando cromatografia de gases acoplado a un
espectrometro de masas empleando el modo de deteccion de iones selectivo (SIM) y la
ionizacién por impacto de electrones (El) (pag. 5, ejemplo 5).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
especificar un marcador de cromatografia de gas en muestras de hidrocarburos sugerido
en D2 en la composicion de D3, para asi llegar al objeto de la reivindicacién 20. Por lo
cual se considera obvia.

Adicionalmente, D3 menciona que, los compuestos marcadores se afiaden al producto
de petréleo en forma de solucién liquida concentrada. Los disolventes adecuados
incluyen, 1-metil-pirrolidinona, 1-octil-pirrolidinona, 1-dodecil-pirrolidinona y similares
(pag. 1, [0023]). Una cantidad detectable del marcador se determina mediante
instrumentacion espectroscopica o cromatografia liquida (pag. 4, [0026]). Ademas, los
marcadores espectroscopicos pueden ser cresolftaleina, butirato de cresolftaleina, entre
otros (pag. 5, ejemplo 1y 2).

Por lo tanto, las reivindicaciones dependientes 22 a 28 no mencionan alguna
caracteristica que, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte
nivel inventivo a la composicién de la reivindicacion 20, por lo cual se considera que
carece de nivel inventivo.

7. Conclusién

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

item Documento REMINE EEE OrES Requisito que afecta
afectadas
Stephens, R.
D1 Analytical Chemistry 1,319,211y 29 Novedad
1,3y29 Novedad
D2 US20070184555 2,4a1l8, 20,22 a 28 Nivel inventivo
D3 US2003129758 2,4a18,20,22a28 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 el capitulo reivindicatorio,
debera observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
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Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

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 actuacién administrativa.
%%

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0002751 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional:
PCT/US2017/048320 24 de agosto de 2017
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
24/08/2016 X

Solicitante

UNITED COLOR MANUFACTURING, INC.

Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:

Art. 14

- Art. 15

Art. 25 (Falta de unidad de

- Art. 20 - -

invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de blsqueda

1a?29

Palabras clave utilizadas

GAS CHROMATOGRAPHY, MARKER,
SPECTROSCOPIC MARKER,
DIBUTYRATE, CRESOLPHTHALEIN,
DIBUTYRATE, THYMOLPHTHALEIN, 1
PYRROLIDINONE, 1 ETHYL 2
CYCLOHEXYL 2 PYRROLIDINONE, 1
PYRROLIDINONE, DODECYL 2
HYDROCARBON FLUIDS, PETROLEUM DERIVED.

PHTHALEIN,
METHYL

OCTY 1

PYRROLIDINONE,
PHTHALEIN
CRESOLPHTHALEIN

2

PYRROLIDINONE,

2

PYRROLIDINONE,

Clasificaciones utilizadas para la busqueda

CIP: |GOIN 30/88, GOIN 33/28, CO7D 207/26, GOIN 30/02

CPC:

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

Informes de o .
busqueda / e Fec_ha de Reivindicaciones Categoria del
Bases de S PUbhcaC'qn /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
datos N° de patente / /Presentacion afectadas citado(?)
Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)
consultadas
SIPI 10070408 19/08/2010 - - A
1,3y29 X
US20070184555| 09/08/2007 | 2,4 a 18, 20, Pag.2y5 Y
22 a 28
US5358873 25/10/1994 - - A
ISR
KR20020033033| 04/05/2002 - - A
WO02014179646 | 06/11/2014 - - A
WO02012125120| 20/09/2012 - - A
STNext | Stephens,R. | 01/08/1984 | =3 12% 2ly Pag. 1608 - 1609 X
US2003129758 | 10/07/2003 2,418, 20, Pag.14,5y6 Y
22 a 28
ORBIT
US2002038064 | 28/03/2002 - - A
PATBASE |KR20100996261| 24/11/2010 - - A
DERWENT |KR20130132369| 04/12/2013 - - A
(Y) cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.
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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
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 reivindicacion de prioridad o para determinar la
fecha de publicacion de otra cita, siempre van acomparfiados de una
explicacion, por la cual se citan.

“O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de
documentos siempre estara acompafiado 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 presentacién
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

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

“X" Documento particularmente relevante; la invencion 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 combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de busqueda: (24/05/2023)
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