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TITULO DE LA SOLICITUD: “TENSOACTIVOS INHIBIDORES DE CORROSION”
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FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 29 de julio de 2020.
PRIORIDAD: 29/07/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/879,726

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. Objeto de lainvencién

El problema planteado consiste en la necesidad de un método que incluya inhibidores de
corrosion, debido a la falta de nuevos métodos que cumplan con los requerimientos
regulatorios, ademas, que sean faciles de sintetizar, econdmicos y efectivos, ademas que
idealmente puedan adaptarse a varios equilibrios tanto hidr6fobo como hidrdéfilo.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un método que
comprende inhibir la corrosién de una superficie metélica que estd expuesta a una
salmuera acuosa al tratar la superficie con una composicion formadora de pelicula que
comprende un tensoactivo cuaternario, en donde el tensoactivo es hecho al reaccionar
un polialquilenglicol (PAG), un &cido haloalcanoico, una amina grasa terciaria.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 22 de diciembre
de 2021.

3. De la solicitud de patente
3.1.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, la reivindicacion 1 no es concisa porque reclama un método,
pero no se mencionan las condiciones en que debieran realizarse las etapas. Se sugiere,
entonces, mencionar las condiciones, tales como tiempo, temperatura, solventes,
concentracion de los reactivos, entre otros, ya que un método se define por sus etapasy
condiciones necesarias en cada una de ellas.
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La reivindicacion 1 y los términos “un tensoactivo cuaternario”, “a4cido haloalcanoico”,
“una amina grasa terciaria”; no son concisos porque utilizan términos genéricos para
definir los componentes del método de interés. Sirvase definir cada componente por
medio de su nombre quimico y no por su utilidad y su efecto.

La reivindicacién 1 incluye una combinacién de caracteristicas de método y producto, sin
gue se defina de manera clara el objeto a reclamar. Se sugiere separar dichas
caracteristicas de modo que las reivindicaciones de producto no incluyan caracteristicas
del método, ni las reivindicaciones del método incluyan caracteristicas de producto.
Adicionalmente, es necesario ajustar la relacién de dependencia de las demas clausulas.

La estructura de la reivindicacion 1 no permite identificar con claridad el objeto a proteger
y las caracteristicas que lo definen. Se recomienda presentar cada reivindicacion
conservando la estructura: "Preambulo - enlace gramatical - parte caracteristica". El
preambulo indica cual es el objeto de la invencién, que suele coincidir con el titulo de la
invencién (aparato, proceso, composicion, etc.) y las caracteristicas técnicas conocidas
en el estado de la técnica. De otro lado, la parte caracterizante comprende los elementos
técnicos y/o procedimentales que en conjunto con el preambulo se desean proteger y que
distinguen la invencion de las del estado de la técnica. Estas dos partes estan separadas

por el enlace gramatical "caracterizado por"”, “comprendido por”, “que comprende”, “que
consiste” o “que contiene”. Se sugiere mejorar la redaccién de dicha reivindicacion.

La reivindicacion 19 se refiere inicamente a un valor de eficiencia cuando menciona “la
composicién suministra una eficiencia de 18 horas de 75%”, el cual es un resultado a
alcanzar y no define al método, puesto que la reivindicacion incluiria no sélo la solucion
propuesta en la solicitud, sino todas las alternativas presentes o futuras que permitan
llegar a ese resultado. Se sugiere reemplazar por las caracteristicas técnicas esenciales,
estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtencién de ese efecto.

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

3.2.Descripcién

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
gue, los términos encontrados al final de la tabla 2 en la pagina 23 se encuentra en idioma
inglés. Se sugiere reemplazarlos por idioma castellano.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de julio de 2019, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

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

item Documento Titulo Fecha de publicacion

D1 US6475431B1 Corrosion inhibitors with low | 5 4o 1\ iembre de 2002
environmental toxicity

“Polyester polyamine and

polyester polyquaternary
ammonium corrosion

inhibitors”

D2 US9228089B2 5 de enero de 2016
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D1! divulga un método para inhibir la corrosion de una superficie metalica, el inhibidor
comprende un aducto de acido acrilico y acido cloroacético de imidazolinas 2-sustituidas
0 aminas primarias, secundarias o terciarias con una cadena de carbono de doce a
veintidos atomos saturados o insaturados (Resumen).

D22 divulga un método para inhibir la corrosién de superficies metdlicas que comprende
poner en contacto la superficie con el inhibidor de corrosion, el inhibidor comprende un
compuesto de poliéster de amonio cuaternario ademas compuestos de poliesteramina o
poliéster de amonio policuaternario e incluye los métodos para su elaboracion
(Resumen).

5. 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.

5.1.Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2021/0017689
del 22 de diciembre de 2021) refiere a: “Un método que comprende inhibir la corrosion
de la superficie metalica que esta expuesta a una salmuera acuosa al tratar la superficie
con una composicion formadora de pelicula 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 b1 b2
Un método que comprende inhibir Un método para inhibir la Un método para inhibir la
la corrosion de la superficie corrosion en una superficie corrosion de una superficie
metalica que esta expuesta en metalica expuesta a sales metalica que comprende
una salmuera acuosa organicas mezcladas con agua
gue comprende
(Col. 3, lin 56-62, col. 4 lin. 25-
26) (Col. 1 1in. 15-22)
al tratar la superficie con una Poner en contacto la superficie Poner en contacto la superficie
composicién formadora de con la composicion inhibidora metdlica con el inhibidor de
pelicula que comprende gue comprende corrosion
(Col. 4, lin 14-36) (Col. 11in. 15-22)
Un tensoactivo cuaternario, en Un derivado de amina Un poliéster poliamonio
donde el tensoactivo es hecho al (tensoactivo) que se obtiene al cuaternario (tensoactivo
reaccionar reaccionar cuaternario) que se obtiene a
partir de
(col. 4 lin. 37-38) (Col. 2, lin. 46-52)
Un polialquilenglicol (PAG) Propilenglicol (Polialquilenglicol) Propilenglicol o dietilenglicol
como disolvente
(Polialquilenglicol)
(Coal. 6, lin. 30) (Col. 6, lin 24-33)
Un &cido haloalcanoico Un &cido halocarboxilico como
monocloroacético | @ -
(Col. 4 lin. 64-67, col. 5 lin. 1-5)

thttps://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/023109111/publication/US6475431B1?9=US6475431
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043928983/publication/US9228089B2?q=US9228089
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Una amina grasa terciaria Amina grasa Una amina de grasa terciaria
(Col. 2, lin. 43-43) (Col. 3 lin. 30, col. 4, lin. 51-57)
En donde el tensoactivo En donde el poliéster
comprende un compuesto comprende un compuesto
cuaternario de monoéster PAGY | - dicuaternario de diester
un compuesto dicuaternario de
diéster PAG (Col. 4, lin 15, compuesto V)

D1 es considerado como el estado de la técnica més cercano a la invencién definida en
la reivindicacion 1, ya que divulga un método para inhibir la corrosion de metales ferrosos
expuestas al flujo de productos de petréleo y a sales organicas mezcladas con agua como
salmueras, el inhibidor de corrosion es un derivado de amina que comprende la férmula
R-X(C,H4NZ),C,H4NZ, vy, a su vez comprende la reaccién de una alquilamina con un
acido graso y posteriormente reacciona con un acido halocarboxilico (Col. 4 lin. 64-67,
col. 5 lin. 1-5).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacion 1 y el método de inhibicién
de corrosiéon divulgado en D1, consiste en adicionar una amina grasa terciaria y la
presencia de un compuesto cuaternario de monoéster y un compuesto dicuarternario de
diéster en el tensoactivo cuaternario.

No hay evidencia de que el incluir especificamente una amina grasa terciaria y un
compuesto cuaternario de monoéster y un compuesto dicuaternario de diéster en el
tensoactivo cuaternario proporcione un método con algun efecto técnico diferente al que
ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que un método que permite inhibir la corrosién
de manera significativa (Ver tabla Col. 5, lin. 50) y es seguro ya que tiene baja toxicidad
para la vida marina cuando se vierte al océano, ya habia sido previsto en dicho
documento (Col. 5, lin. 21-46, col.10, lin. 2-24). Ademas, se resalta que los ejemplos
comparativos E, F y G de la presente solicitud, donde no se observa un efecto frente a la
corrosion (Descripcion, tabla 1y 2), se encuentran dentro del alcance de la reivindicacion
1, teniendo en cuenta que no se esta especificando el tipo de PEG ni de amina grasa
empleada.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 para proporcionar otro método
alternativo?

Sin embargo, el incluir especificamente una amina grasa terciaria y un compuesto
dicuaternario de diéster en el tensoactivo cuaternario en un método, ya esta divulgado en
D2 que se refiere a método para inhibir la corrosidn de una superficie metalica expuesta
a agua salda que comprende poner en contacto la superficie con una composicion
inhibidora de corrosion, que a su vez comprende compuestos de poliéster poliamina o
poliéster poliamonio cuaternario obtenidos a partir de la condensacién de un acido graso
o un &cido carboxilico y una amina alcoxilada, propilenglicol como disolvente en donde el
producto se ha cuaternizado con un agente alquilante adecuado, ademas el compuesto
inhibidor de corrosion comprende un compuesto dicuaternario de diéster (Col. 1 lin. 15-
22, col. 4, lin 15, compuesto 1V). Ademas, es conocido en el estado de la técnica los
tensoactivos gemini de amonio cuaternario que tienen diferentes unidades de oxido de
etileno como espaciadores unidos con funcionalidad éster3. Por otro lado, si bien D1y D2
no mencionan explicitamente un compuesto cuaternario de monoéster, incluir el
monoéster es una alternativa sin un efecto inesperado, porque no hay una relacion de
causalidad entre la diferencia y el efecto, especialmente teniendo en cuenta que dichos

3Bhadani, A. et al (2014). Self-aggregation properties of new ester-based gemini surfactants and their rheological behavior in the
presence of cosurfactant — monolaurin. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 461 Pag. 258-266.
Recuperado desde: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.08.001
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compuestos son empleados usualmente en tensioactivos inhibidores de la corrosion* y
ante su seleccidn no se obtienen resultados sorprendentes en cuanto a su efecto técnico.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir una amina grasa terciaria y un compuesto dicuaternario de diéster del método de
inhibicion de corrosion de una superficie metalica de D2 junto con las modificaciones
rutinarias, en el método de inhibicion de corrosion de D1, para asi llegar al objeto de la
reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D1 menciona que el inhibidor de corrosion tiene aplicabilidad en el
campo del petréleo ya que la composicion permite la proteccion de superficies metélicas
expuestas al flujo de productos de petroleo, que incluye las lineas de recoleccion y
tanques de almacenamiento (Col. 4, lin. 1-15), también menciona que el inhibidor de
corrosion presenta baja toxicidad al obtener una tasa de superveniencia de organismos
del 90% en un intervalo de 48 horas (Col. 10 lin.1-23) e indica que la concentracion del
inhibidor de corrosién es de 50 a 100 ppm en la linea de agua marina (Col. 5, lin. 42-45).

Adicionalmente, D2 menciona que el inhibidor de corrosion tiene aplicabilidad en la
proteccion de superficies metélicas en industrias petroleras, donde la superficie metélica
incluye aleaciones ferrosas, tales como hierro y acero (Col. 7, lin. 9-20).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 20 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al método
de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

6. Conclusion

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

- Reivindicaciones .
Item Documento afectadas Requisito que afecta
D1 US6475431B1
laz20 Nivel inventivo
D2 US9228089B2

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
notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegard la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
deberéd observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
deberé 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.

4Mahdavian, M. et al (2010). Comparison of a Cationic Gemini Surfactant and the Corresponding Monomeric Surfactant for
Corrosion Protection of Mild Steel in Hydrochloric Acid. Journal of Surfactants and Detergents (14). Pag. 605-613. Recuperado
desde: https://doi.org/10.1007/s11743-011-1252-9

Pagina5de 8

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Nuestro aporte es fundamental,
www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 601 59204 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 al usar menos papel contribuimos con
Direccién: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1, 3, 4,5,6, 7y 10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogotd D.C.- Colombia el medio ambiente

Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co "



COLOMBIA - . ]
POTENCIA DE LA ./ Industria y Comercio
o VlDA | .'/,SUPERINTENDENC[A
Oficio N° 1067 de 23 de enero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0017689

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.
W

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

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2021/0017689 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/IB2020/057170 29/11/2020
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
29/07/2019 X
Solicitante

STEPAN COMPANY

Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:

Art. 25 (Falta de unidad de

Art. 14 - Art. 15 - Art. 20 - . i -
invencion)
CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de blsqueda la?20
Palabras clave utilizadas Polyalkyler_1e gl!col, haloglka_nm_c g_md, tertiary fatty amine,
chloroacetic acid, corrosion inhibiting surfactants.
cip: |CO9K 8/54, C23F 11/14
Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)
Informes de o .
busqueda / ik salenid et Fec_ha de Reivindicaciones Categoria del
Bases de EUEE PUbhcaC'qn /Secuencias |Citas relevantes del estado de la técnica| documento
datos N° de patente / /Presentacion afectadas citado(?)
Autor LNP(Y) (DD/MM/AAAA)
consultadas
SIPI 92128264 31/01/1975 - - A
WO02019082205A1| 02/05/2019 - - A
ISA
CN102533238A | 04/07/2012 - - A
US2017247798A1| 31/08/2017 - - Y
USPTO US2018030000A1 | 01/02/2018 - - A
US2012114523A1| 10/05/2012 - - Y
WO02019139080A1| 18/07/2019 - - A
US2006225605A1 | 12/10/2006 - - A
Patbase
US2007298983A1 | 27/12/2007 - - A
GB1222133A 10/02/1971 - - A
Col. 3, lin 56-62, col. 4 lin. 14-36,
US6475431B1 05/11/2002 la20 25-26, 37-38, 64-67 col. 5 lin. 1-5, Y
Col. 6, lin. 30
Col. 1, lin. 15-22, col. 2, 46-52, Col.
US9228089B2 05/01/2016 la20 3lin. 30, col. 4, lin. 15, 51-57, Col. Y
6, lin 24-33
Orbit
US8940227B2 27/01/2015 - - Y
US2009057617A1| 05/03/2009 - - A
US2824059A 18/02/1958 - - A
US10131861B2 20/11/2018 - - A
STNext CN102219896A 19/10/2011 - - A
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EP0021431A2 07/01/1981 -

- A

(o}

(Y) cita completa literatura no patente
(LNP)

revista. Volumen(NUmero), pp-pp.

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.
Nombre de la revista. Recuperado de
http://XXXXXXXX.

Bhadani, A. et al (2014). Self-aggregation properties of new ester-based gemini surfactants
and their rheological behavior in the presence of cosurfactant — monolaurin. Colloids and
Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 461 Pag. 258-266. Recuperado
desde: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.08.001

Apelido, A. A. (Fecha). Titulo del|Mahdavian, M. et al (2010). Comparison of a Cationic Gemini Surfactant and the

articulo. Nombre de la|Corresponding Monomeric Surfactant for Corrosion Protection of Mild Steel in Hydrochloric
Acid. Journal of Surfactants and Detergents (14). Pag. 605-613. Recuperado desde:
https://doi.org/10.1007/s11743-011-1252-9

(%) 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 atencion sobre por ejemplo, dudas
acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la fecha de
publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una explicacion,
por la cual se citan.

“O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos
siempre estar4 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 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 (til para la mejor comprension 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 invencién 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 impliqgue 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.
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Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 601 59204 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccién: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1, 3, 4,5,6, 7 v 10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia
Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co

MNuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos con
el medio ambiente



