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P-2021/36041

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2021/0017698
Solicitud de patente a nombre de CHEMTREAT, INC.

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad
CHEMTREAT, INC., domiciliada en Virginia, Estados Unidos de América, solicitante de
la patente de la referencia, en respuesta al Oficio No. 10730 notificado
electrénicamente el 10 de julio de 2025, relacionado con el tercer concepto técnico de
fondo, atentamente me permito presentar la siguiente informacion:

1. Modificacion al capitulo reivindicatorio

Con fundamento en la facultad que confiere el Articulo 34 de la Decisién 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
diez (10) reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado
anteriormente.

Especificamente en la reivindicacidén 1 se especificd que:

o ElI método comprende ‘“introducir en la corriente de fluido un quimico de
tratamiento (...)”. Esta modificacion encuentra sustento en la pagina 4 de la
descripcion.

o El inhibidor de corrosidn organometalico incluye (i) estafio estannoso, y (ii) un
acido graso C5 a C20. Esta modificacidon encuentra sustento en las paginas 5y 6
de la descripcién.

o El quimico de tratamiento se introduce en la corriente de fluido en una cantidad
en la que el inhibidor de corrosidon organometdlico entra en contacto con la
superficie de acero suave y sufre oxidacién para formar una pelicula de estannato
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sobre la superficie de acero suave que es una barrera contra la corrosion. Esta
modificacion encuentra sustento en la pagina 7 de la descripcion.

El solicitante se permite manifestar que las modificaciones presentadas en esta
oportunidad no implican una ampliacion de la proteccién que corresponderia a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial, por lo que es posible afirmar que el capitulo
reivindicatorio presentado junto a este memorial se ajusta a las disposiciones del
Articulo 34 de la Decisién 486/00.

2. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las
reivindicaciones, se anexa el comprobante de pago correspondiente a la tasa de
modificacion a las reivindicaciones, segun lo establecido en la Resolucidon No. 59669 de
2020.

Ahora, en relacién con el niumero de reivindicaciones, atentamente me permito resaltar
que junto a la presente respuesta no se realiza el pago de la tasa por concepto de
reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo reivindicatorio tiene diez
clausulas.

3. Claridad, concisidn y soporte de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentacion del nuevo capitulo reivindicatorio
quedan subsanadas la totalidad de las objeciones presentadas por el examinador en su
concepto técnico, de modo tal que las nuevas reivindicaciones reclaman de manera clara
y concisa la invencion descrita. Con respecto a las objeciones especificas del
examinador, me permito manifestar lo siguiente:

3.1 El Examinador asegura que la reivindicacidon 1 no es clara porque tiene por
objeto un método, sin embargo, esta caracterizado en términos de dos pasos:
proporcionar un quimico de tratamiento e introducir en la corriente de fluido
un quimico de tratamiento (...), sin que presente claramente una secuencia
l6gica de pasos por medio de las cuales se trasforme un material en un
producto y/o se obtenga un resultado. De igual manera no se presentan las
condiciones técnicas para llevarlo a cabo.
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El Solicitante manifiesta su desacuerdo. No obstante, con el fin de agilizar el tramite,
se ha modificado la redaccion de la reivindicacion 1 para que sea mas claro que el
método comprende: (i) introducir un quimico de tratamiento en una corriente de fluido,
(ii) contactar la corriente de fluido con una superficie de acero suave y (ii) formar una
barrera contra la corrosién, especificamente una pelicula de estannato a partir de la
oxidacion del inhibidor de corrosion organometalico cuando se contacta con la superficie
de acero suave.

Respecto a las condiciones, se reitera que la reivindicacién 1 incluye la composicion del
guimico de tratamiento y especifica que éste se incluye en la corriente de fluido en
cantidades suficientes para formar la pelicula de estannato que protege contra la
corrosion.

Se resalta que las reivindicaciones dependientes y la descripcidn proporcionan
diferentes rangos de concentracién del quimico de tratamiento que permitirian obtener
el efecto descrito. Como dichas concentraciones no corresponden a caracteristicas
esenciales de la invencion, es decir no son las que diferencian a la invencion del estado
de la técnica, no se han incluido en la reivindicacién independiente. Adicionalmente, se
enfatiza que la solicitud proporciona suficiente informacion para que la persona versada
en la materia reproduzca el método reclamado.

Finalmente se enfatiza que el objeto de la presente solicitud es un método, no una
composicidn y que las reivindicaciones se han redactado en consecuencia. Por lo tanto,
se solicita dar por superadas las objeciones en este aspecto.

3.2 El Examinador afirma que el capitulo reivindicatorio no se encuentra
debidamente sustentado en la descripcidon puesto que en las realizaciones
preferidas hace referencia a un quimico de tratamiento en cupones de
corrosion de acero suave (Ejemplos), lo cual no evidencia la accion/efecto de
todos los compuestos reclamados, sino que se hace una generalizaciéon de
manera especulativa.

Se manifiesta desacuerdo. Se le recuerda a ese Despacho que la Guia de Examen de la
SIC establece especificamente que:

La invencion puede estar suficientemente descrita si se aporta un sélo ejemplo o

un numero razonable de ejemplos, modos de realizacion alternativos o
variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la
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materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en
practica la invencién en toda el area reivindicada y no sélo algunas especies
particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso,
la presentacién de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la
invencion o a cada alternativa reivindicada no sera condicion necesaria para la
suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripcion.”
(seccién 4.4.2., énfasis afadido)

En este sentido, es claro que el espiritu de los lineamientos vigentes no es el de requerir
gue las reivindicaciones estén limitadas Unicamente a los ejemplos presentados en la
descripcion como parece sugerir el Examinador, sino que estos ejemplos sirvan como
guia para que la persona normalmente versada en el campo técnico, junto con sus
conocimientos técnicos, esté en capacidad de reproducir la invencion.

A pesar de lo anterior, y con el fin de acelerar el tramite de la presente solicitud, se ha
limitado la composicién del quimico de tratamiento de manera que el inhibidor de
corrosion organometalico comprende estafio estannoso (es decir, compuestos de estafio
(II)) y un acido graso C5 a C20.

De esta manera, las reivindicaciones no abarcan una generalizacién especulativa, ya
gue la descripcion divulga varios ejemplos que se encuentran dentro de este rango y
explica el mecanismo de la reaccién, de modo que un experto en la materia esperaria
razonablemente que los acidos grasos C5-C20 muestren una mayor eficacia.

Por ejemplo, la descripcion menciona en la pagina 2 que la funciéon de la porcidn
hidréfoba del inhibidor de corrosién organometalico es evitar que la pelicula se disperse
en presencia de agua. Este efecto es razonablemente previsible para el rango de acidos
grasos reivindicado, en particular dados los resultados demostrados en los ejemplos.

En vista de lo anterior, se solicita dar por superadas las objeciones en este aspecto.

4. Descripcion

El Examinador considera que la descripcion no divulga la invencidon de manera
suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia
técnica correspondiente pueda reproducirla. En particular, el Examinador considera que

la descripcion no presenta evidencia del desarrollo de un método para suprimir la
corrosion de una superficie de acero suave con cada una de sus etapas y condiciones.
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El Solicitante manifiesta su desacuerdo. A pesar de lo anterior, y con el fin de acelerar
el tramite de la presente solicitud, se ha limitado la composicidon del quimico de
tratamiento de manera que el inhibidor de corrosiéon organometalico comprende estano
estannoso (es decir, compuestos de estafio (II)) y un acido graso C5 a C20. En este
sentido, la descripcidn proporciona suficiente evidencia en los ejemplos que un método
gue involucra el quimico de tratamiento descrito es efectivo en evitar la corrosién de
una superficie de acero suave.

Dado que la descripcion si presenta la informacién necesaria para que la persona
normalmente versada en la materia pueda reproducir la invencién, y que las
reivindicaciones corresponden a una adecuada generalizacidn de lo ejemplificado por el
solicitante, se sefiala que la descripcién si cumple con las disposiciones del Art. 28 de
la decision 486.

5. Nivel inventivo

El Examinador asegura que las reivindicaciones 1 a 10 carecen de nivel inventivo a la
luz de las ensefianzas técnicas descritas en US2018100096 (D1) y US6475431 (D2),
siendo D1 considerado como el estado del arte mas cercano a la invencion.

El examinador sostiene que la diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion
1 y el método de D1 consiste en que se incluye dietilentriamina imidazolina de aceite
de resina como co-inhibidor.

El Examinador considera que dicha diferencia no aporta algun efecto técnico diferente
al ya proporcionado por el objeto de D1, esto es, eliminar la corrosidon y formacion de
esquirlas, en particular eliminar H;S en sistemas y procesos de hidrocarburos.

Adicionalmente, el examinador considera que dicha diferencia estaria anticipada por las
ensefanzas del documento D2, que se refiere a un método para inhibir la corrosién de
equipos de proceso metalico en un ambiente corrosivo de un yacimiento petrolifero que
comprende la etapa de introducir una mezcla inhibidora de la corrosion en una cantidad
eficaz, donde el inhibidor comprende un co-inhibidor que es una dietilentriamina
imidazolina de aceite de resina (Ejemplo 1).

El solicitante discrepa respetuosamente de la opinidn del examinador y hace notar que
el Articulo 18 de la Decision 486/00 determina gue "“una invencidn tiene nivel inventivo,
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si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica

correspondiente, esa invencion no hubiera resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica” (énfasis anadido).

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacién de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. Por el contrario, el analisis de
nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invencidn y establecer como ésta no
contiene un salto cualitativo.

Ahora bien, dichas condiciones no se cumplen para el caso en cuestion, pues, tal como
se demostrard a continuacion, las caracteristicas técnicas mencionadas en las nuevas
reivindicaciones no pueden derivarse de manera obvia o evidente a partir de las
ensefanzas del estado de la técnica representadas en los documentos D1 y D2, vy, por
lo tanto, la materia reclamada es inventiva a la luz del arte previo.

En primer lugar, la reivindicacion 1 ha sido limitada y ahora se refiere a un método para
suprimir la corrosién de una superficie de acero suave que entra en contacto con una
corriente de fluido en un sistema de hidrocarburos que comprende introducir en la
corriente de fluido un quimico de tratamiento que incluye (a) un inhibidor de
corrosion organometalico que incluye (i) estaino estannoso, y (ii) un acido
graso C5 a C20; y (b) un co-inhibidor que es una dietilentriamina imidazolina
de aceite de resina, en donde el quimico de tratamiento incluye el inhibidor de
corrosidon organometalico y el co-inhibidor en una relacidn de peso en un rango de 1:9
al:1l.

El quimico de tratamiento se introduce en la corriente de fluido en una cantidad en la
que el inhibidor de corrosion organometalico entra en contacto con la superficie de acero
suave y sufre oxidacidon para formar una pelicula de estannato sobre la superficie de
acero suave que es una barrera contra la corrosion.

Ahora, como se mencioné anteriormente, D1 solo describe el uso de un carboxilato
metdlico como depurador de H.S y no como agente anticorrosivo formador de pelicula.
El Examinador sefala que D1 describe que el carboxilato metalico puede usarse en
cantidades que se superponen a las descritas en la presente solicitud.

Sin embargo, esto es irrelevante en cuanto a si D1 sugiere la formacidon de una pelicula

anticorrosiva con el carboxilato metalico, ya que ignora el hecho de que D1 ensefia que
el propésito del carboxilato metalico es reaccionar con compuestos de sulfhidrilo (tiol)

clarkemodet.com



Carrera 11 No. 86-53, Piso 3

Edificio Segovia
Clarke + 110221 Bogotd, Colombia

T (+57) 1618 10 88
MOdet F (+57) 1 63508 24

para depurarlos del sistema y, por lo tanto, ensefia que la cantidad de carboxilato
metalico se anade en funcion de la cantidad de sulfhidrilo que necesita depurar (véase
por ejemplo, parrafos [0032] y [0063] de D1).

Por lo tanto, las cantidades en ppm descritas en D1 asumen que existe una cantidad
correspondiente de compuesto de sulfhidrilo con el que reaccionara, y no sugieren a
una persona versada en la materia usar una cantidad suficiente para formar una pelicula
sobre la superficie del acero.

El Examinador sefiala nuevamente que D1 revela la formacion de precipitados de sulfuro
de zinc insoluble en agua, lo que, segun el Examinador, indica que los compuestos
formarian una pelicula resistente a la corrosion. Sin embargo, el quimico de tratamiento

involucrado en el método reclamado se ha limitado a compuestos estannosos, de
los cuales D1 no indica que formen precipitados.

Adicionalmente, las reivindicaciones requieren que el estannoso se oxide para formar
una pelicula de estannato (que tiene un estado de oxidacion de +4). La formacion de
sulfuro de zinc en D1 no sugiere este resultado, y no hay indicios de que el zinc se
oxide.

El Examinador también cita D1 por su revelacidon de que la presencia de ZnS crea una
capa uniforme entre el aceite y el agua (parrafo [0149]). Esto no seria relevante para
la formacion de una pelicula sobre una superficie metalica y no sugiere ningun resultado

que un compuesto estannoso pudiera tener.

Finalmente, el Examinador explica por qué habria sido obvio utilizar el inhibidor de
corrosién organometalico y el co-inhibidor en la proporcion reclamada. Dado que D1
revela que el carboxilato de metal solo actlia como depurador, la cantidad que se incluye
se basaria en los compuestos de sulfhidrilo que se pretende eliminar, como se discutié
anteriormente, y una persona versada en la materia no tendria motivos para haberlo

incluido en la proporcion reivindicada con el co-inhibidor reivindicado

especifico.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, queda claro que las caracteristicas

técnicas de la materia definida en el capitulo reivindicatorio presentado junto al presente
memorial no se derivan de manera obvia o evidente de las ensefanzas de D1 y D2.
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Por lo tanto, el objeto reclamado cumple con el requisito de Nivel inventivo establecido
en el Art. 18 de la Decisién 486.

6. Conclusiones

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:

i) Las modificaciones del pliego reivindicatorio se ajustan a las disposiciones del
Articulo 34 de la Decisién 486;

i) La invencion de la presente solicitud es clara y cuenta con el debido sustento
en el capitulo descriptivo, a la vez que se encuentra divulgada de manera
suficientemente completa, cumpliendo asi con los requerimientos de los
Articulos 30 y 28 de la Decision 486; vy,

iii) La invencién reivindicada no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado
de manera evidente del estado de la técnica por una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica, cumpliendo asi con el
requerimiento del Articulo 18 de la Decision 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de
patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los
requerimientos de la Decisién 486 de 2000.
Asimismo, respetuosamente solicito a ese Despacho pronunciarse en relacion con todos
los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacidon al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucidn Nacional.
7. Anexos

- Nuevo capitulo reivindicatorio que incluye diez (10) reivindicaciones.

- Recibo de pago por concepto de modificacion de la solicitud.

Sefora Directora,
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NC2021/0017698 (2021/36041)
Reivindicaciones modificadas como parte de la respuesta al Oficio N° 10730

REIVINDICACIONES

1. Un método para suprimir la corrosioén de una superficie de acero suave que entra

en contacto con una corriente de fluido en un sistema de hidrocarburos, que comprende:

introducir en la corriente de fluido un quimico de tratamiento que incluye (a) un
inhibidor de corrosion organometélico que incluye (i) estafio estannoso, y (ii) un acido graso
C5 a C20; y (b) un co-inhibidor que es una dietilentriamina imidazolina de aceite de resina,
en donde el quimico de tratamiento incluye el inhibidor de corrosion organometalico y el co-
inhibidor en una relacidon de peso en un rango de 1:9 a 1:1, siendo introducido el quimico de
tratamiento en la corriente de fluido en una cantidad en la que el inhibidor de corrosion
organometalico entra en contacto con la superficie de acero suave y sufre oxidacion para
formar una pelicula de estannato sobre la superficie de acero suave que es una barrera contra

la corrosion.

2. El método para suprimir la corrosion de una superficie de acero suave de acuerdo
con la reivindicacion 1, en donde el inhibidor de corrosiéon organometalico es octoato

estannoso.

3. El método para suprimir la corrosion de una superficie de acero suave de acuerdo
con la reivindicacion 1, en donde el quimico de tratamiento se introduce en la corriente de

fluido mediante un tratamiento continuo.

4. El método para suprimir la corrosion de una superficie de acero suave de acuerdo
con la reivindicacién 3, en donde el quimico de tratamiento se afiade de manera que inhibidor
de corrosion organometalico esta presente en la corriente de fluido en una concentracién en

un intervalo de 5 a 500 ppm.



5. El método para suprimir la corrosion de una superficie de acero suave de acuerdo
con la reivindicacion 3, en donde el inhibidor de corrosion organometalico estd presente en el

quimico de tratamiento en una concentracion en un intervalo de 1,000 ppm a 250,000 ppm.

6. El método para suprimir la corrosion de una superficie de acero suave de acuerdo
con la reivindicacion 1, en donde el quimico de tratamiento se introduce en la corriente de

fluido mediante un tratamiento en lotes.

7.El método para suprimir la corrosidon de una superficie de acero suave de acuerdo
con la reivindicaciéon 6, en donde el quimico de tratamiento se afiade de manera que el
inhibidor de corrosion organometéalico estd presente en la corriente de fluido en una

concentracion en un intervalo de 500 a 10,000 ppm.

8. El método para suprimir la corrosién de una superficie de acero suave de acuerdo
con la reivindicacion 6, en donde el inhibidor de corrosion organometalico estd presente en el

quimico de tratamiento en una concentracion en un intervalo de 250,000 a 1,000,000 ppm.

9. El método para suprimir la corrosion de una superficie de acero suave de acuerdo
con la reivindicacién 1, en donde el quimico de tratamiento se introduce directamente en una

superficie de acero suave mediante tratamiento por lotes.

10. El método para suprimir la corrosion de una superficie de acero suave de acuerdo
con la reivindicacion 9, en donde el quimico de tratamiento se afiade de manera que el
inhibidor de corrosion organometalico esta presente en la corriente de fluido en una

concentracion en un intervalo de 25,000 a 1,000,000 ppm.
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