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JEFE DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Afio-Exp) : 2021-NC2021/0008249

Respuesta Oficio : 12554
Nuestra Ref. : 1386-P
Actuacion : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificacion CC 42.150.298 y
TP 196.033, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER segun poder anexo al tramite administrativo

de la referencia.

Encontrdndome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de
Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa
Oficina, con fundamento en el Articulo 45 de la Decision 486 de 2.000 de C.A.N, en los

siguientes términos:
1. De la solicitud de patente

El examinador objeta la claridad del capitulo reivindicatorio. Con el fin de subsanar las
objeciones del examinador, el solicitante presenta un nuevo capitulo reivindicatorio en donde
se han hecho las siguientes modificaciones y correcciones:
i. Se modifica la reivindicacién 1 para incluir los parametros del proceso.
ii. Se corrige la reivindicacion 5, nueva reivindicacion 4, para cambiar la expresion “II”,
por “el”, acogiendo la sugerencia del examinador.
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2. Examen de patentabilidad

El examinador objeta el nivel inventivo a la luz de las ensefianzas de los documentos D1y
D2. Al respecto, el solicitante hace las siguientes observaciones y aclaraciones:

a. En primer lugar, respecto al documento D1, el solicitante llama la atencién del

examinador a lo establecido por el articulo 17, literal a), de la Decision 486, el cual

dice lo siguiente:

“Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en consideracion la
divulgacién ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud
en el Pais Miembro o dentro del afio precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido

invocada, siempre que tal divulgacion hubiese provenido de:
a) el inventor o su causahabiente; (...)”

Como se puede apreciar, el documento D1 corresponde a un articulo cientifico escrito por
los mismos solicitantes de la presente invencion, por lo tanto, dicho documento constituye
una publicacioén inocua a la luz de lo establecido por el citado articulo y debe ser reterada

por no ser un documento valido.

b. En relacién con el documento D2, el solicitante presenta las siguientes observaciones

y aclaraciones:

En el documento D2 se presenta el proceso de fabricacion de una nueva familia de
tensioactivos derivados de aminoacidos, del tipo mono y diacil glicéridos disefiados para que
actuen como agentes de superficie y antimicrobiales (Pagina 6, Ln 10). Ademas, se describen
dos metodologias para su fabricacion, una enzimatica y otra quimica. Esta Ultima, seria la
relevante para la evaluacion de la presente solicitud, ya que el aditivo de este invento no

incorpora el uso de enzimas en los procesos de fabricacion. En el procedimiento de obtencion
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quimico, D2 sefiala en la reivindicacion 5 una primera etapa, en la se parte de N%cetil-L
aminoacidos y glicerol utilizando BFs como catalizador quimico para la obtencion de los
compuestos 1- N%acetil-aminoacil-sn-glicerol éster. Esto implica la uniébn de aminoacidos a

la molécula de glicerol mediante enlaces éster.

Por su parte, la presente invencion contempla una primera etapa en la que se realiza la
eterificacion del glicerol en un reactor de microondas, en presencia de catalizador de acido
sulfarico, para la obtencién de un poliglicerol de alto peso molecular y una segunda etapa
para obtener poliglicerol éster, donde el poliglicerol resultante de la etapa anterior se
esterifica al reaccionar con un primer complejo de prepolimero compuesto por glicerol
esterificado con &cido oleico. Este compuesto involucra la union de acidos grasos a la

molécula de poliglicerol, creando ésteres.

Por lo tanto, aunque ambos compuestos involucran glicerol y tienen enlaces éster, se
evidencian notables diferencias en la tecnologia utilizada para su sintesis, a saber, el
catalizador utilizado, las estructuras especificas y las formas en que se unen los grupos

funcionales.

Asimismo, en la reivindicacién 1 de D2 se presenta la formula estructural de los tensoactivos
derivados de aminoacidos que fueron sintetizados como se menciona en las reivindicaciones
2 y 3. Estos tensioactivos exhiben una estructura en la que un esqueleto de glicerol se
encuentra esterificado por un aminoacido y enlazados a una o dos cadenas de acido graso
como se detalla en la descripcion de la invencion, empleando cloruros de acidos grasos en

un medio de piridina (ver, Pagina 5, I. 25).

Sin embargo, el aditivo de acuerdo con la presente invencion se distingue por tener un
esqueleto de poliglicerol esterificado con un &cido graso. Es decir, se trata de una molécula
polimérica que esta unida a un aminoacido a través de una estrategia de formacién de un

complejo de prepolimero.
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Debido a estas diferencias, el objeto de la presente invencion presenta una morfologia y un
peso molecular notablemente distintos en comparacion con el tensoactivo descrito en el

documento D2.

Es fundamental resaltar que cuando se trata de un polimero, el tamafio y la morfologia
especifica ejercen una influencia significativa en las propiedades deseadas del material, para
una aplicacion especifica. En este contexto, dichas propiedades son cruciales para la mejora
de las caracteristicas del asfalto y la reduccion de la temperatura en mezclas asfalticas. Por
lo cual, es importante notar que estos logros no se alcanzan exclusivamente mediante la

incorporacion de aminoacidos en el aditivo.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud
de patente de invencidn cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de
la Decision 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicacion
Industrial, solicito dar por subsanado dicho examen y ordenar lo pertinente con el fin que el

expediente en mencion siga su curso normal.

Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio

de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso sequndo del articulo 45 de la

decision 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional

competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad,

podra notifica al solicitante dos o mas veces (...)" (Subrayado para destacar).

ANEXOS

- Reivindicaciones corregidas

Confirmamos a su despacho que en la fecha se han pagado las tasas por_las

modificaciones en las reivindicaciones, gue se aportan con esta respuesta a
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examen de patentabilidad, mediante el sistema SIPI, tal como puede ser verificado en el

expediente citado.
Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en la
Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la
ciudad de Bogota D.C. o al correo electronico: tmtamayo@gmail.com.
Del sefior Jefe,

M%@J‘I\%E |ﬁ‘>us‘oQ|‘?()ﬁ,-La

CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J.
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