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COMPANY

DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma,

obrando como apoderada de la sociedad solicitante, por el presente escrito

atentamente manifiesto a Usted que estando dentro del término de ejecutoria de la

Resolucion No 25667 ‘de 6 de octubre de 2005, mediante la cual Su Despacho nego

la solicitud de patente de invencion de la referencia, interpongo;,;igg«.su contra el
presente RECURST: BE REPOSICION para que dicha decision sea revocada y en su

defecto se conceda el privilegio de patente solicitado.

1. OPORTUNIDAD DEL RECURSO:

Por cuanto la notificacion fue realizada el dia 4 de Noviembre de 2005, el término de

ejecutoria de la resolucién recurrida es el 15 de Noviembre de 2005, por lo que me

encuentro dentro del plazo para interponer el presente recurso.
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2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
2.1.Claridad

Segun el articulo primero de la resolucién No. 25667, se rechaza la presente solicitud
de patente de invencién por las razones expuestas en la parte motiva, la cual expresa
como primer argumento que no se tuvo en cuenta la modificacion presentada por el
solicitante el dia 17 de agosto de 2005, contenidas en los folios 242 y 243 debido a que

ellas no cumplen con el requisito de claridad, al respecto sostiene:

« “‘De acuerdo al objeto de la solicitud, contemplado en la descripcion inicial, el

solicitante afirma:

“'...esta invencién se relaciona con microemulsiones de agua en aceite y, particular,
con el uso de microemulsiones de agua en aceite para el despliegue de productos
quimicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotacién de

yacimientos de petréleo o gas....’

“...Entre los productos quimicos para yacimientos de petréleo se encuentran los
inhibidores para formacion de incrustaciones...” y explica el problema al emplear

cierres temporales del pozo al inyectar inhibidor de corrosion de forma tradicional.

“Luego afirma el solicitante que ‘... se ha encontrado ahora un medio y un método
para incrementar la eficacia de los productos quimicos para la explotacion de
yacimientos de petréleo o gas, en particular inhibidores de la formaciéon de
incrustaciones, para permitir con ello una disminucién de la frecuencia de las
operaciones de compresion/cierre temporal y el incremento de la tasa de produccién
de petrdleo/gas...’

“Luego el solicitante hace una afirmacién '.../a presente invencién de relaciona con

una _micro_emulsion que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que

comprende una _solucién acuosa de un producto quimico soluble en agua para la

explotacion de un yacimiento de petroleo o de gas o una dispersion acuosa de un

producto quimico _dispersable en agua para la explotacion de un yacimiento de
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petroleo o de gas v (iii) al menos un surfactante, en donde la fase acuosa esta

distribuida en la fase oleosa en forma de qotitas que tienen un diametro del orden

de 1 .a 1.000 nm o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimensién

de longitud, ancho v espesor del orden de 1 a 1000 nm.

{

“Continua el solicitante ‘...la ventaja mas importante es que el despliegue de un
producto quimico de explotacién en una emulsion de agua en aceite aumenta la
eficacia del producto quimico de explotacién al reducir el nimero de operaciones de
compresion y cierre temporal. Esto es debido a que la "encapsulacién” o proteccion
del producto quimico en un punto mas profundo en la formacion de rocas (cerca de
la region de la perforaciéon del pozo y la baja tension interfacial de la microemulsion
actaa para separar petroleo de las superficies de la formacién de roca porosa, para
exponer asi una mayor cantidad de area superficial para que el producto quimico de

la explotacién se absorba en la misma o se precipite sobre la misma...’

“Luego el solicitante da las caracteristicas de la fase oleosa y la fase acuosa y

cualquier tipo de surfactante.

“Por dltimo, da ejemplos de a que tipos de compuestos quimicos podria servir la
emulsién objeto de la solicitud.

“‘De lo anterior se tiene que el objeto de la solicitud es una micro emulsién que

comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solucién

acuosa de un producto quimico soluble en agqua para la explotacion de un

yacimiento de petroleo o de gas o una dispersion acuosa de un producto quimico

dispersable en agua para la explotacion de un yacimiento de petroleo o de gas v (iii)

al menos un surfactante, en donde la fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa

en forma de gotitas que tienen un diametro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma de

micro dominios que tienen al menos una dimension de longitud, ancho v espesor del

orden de 1 a 1000 nm." Todo el sustento que da el solicitante lo da a la

presenfacién en emulsidon. Es decir, que de acuerdo a lo que se encuentra en la
descripcion, el solicitante pretende proteger una presentacién en microemulsion. Lo
importante alli es la microemulsién, no el tipo de producto quimico empleado. Se
nota como los ejemplos van relacionados al uso de la emulsién en comparaciéon con

el producto quimico aplicado sin microemulsién. Lo relevante no es el tipo de

<
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producto _quimico a emplear lo importante es la forma de presentacion en

microemulsion.

“Por lo anterior, no se puede aceptar un nuevo capitulo donde lo que se quiere
proteger como nuevo es el tipo de producto a emplear, cuando lo que muestra en la
descripcidn como nuevo es la presentacién en emulsiéon sin importar que tipo de
producto se trate. Asi se expresa en el folio 232: "...I1a cantidad usada de producto
quimico de produccién...dependera de la naturaleza del producto quimico usado y
de su finalidad perseguida...". Es decir, no es lo relevante.

- “No se puede colocar como caracteristico el resultado a alcanzar. El solicitante
coloca como objetivo a lograr: "el despliegue de productos quimicos solubles o
dispersables en agua de utilidad en la explotaciéon de yacimientos de petroleo o
gas:.." y en la reivindicacién principal coloca como lo caracteristico productos
quimicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotacion de

yacimientos de petréleo o gas. No se puede aceptar.

« “El nuevo capitulo continda sin tener soporte en la descripcion y el solicitante no B
realiz6 ninguna correccién a la objecion planteada en el anterior requerimiento
técnico. Alli se decia que "..Las reivindicaciones no encuentran soporte en la |
descripcién. Como se observa en la reivindicacion 1, el solicitante quiere que se le
proteja una micra emulsién con ciertas caracteristicas, que son las mismas que en
el folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas. Existe una clara contradiccién."

El solicitante no realiza ninguna correcciéon y mantuvo el error.

“Por todo lo anterior, no es posible aceptar el nuevo capitulo reivindicatorio, como
quiera que no se encuentra sustento en la descripcion y se coloca como caracteristico

el resultado a alcanzar.

“En consecuencia, para efectos de la presente decisién, sera tenido en cuenta el
capitulo que obra a folios 63 a 64 del expediente en cuestion.”

En relacién con el capitulo reivindicatorio que obra a folios 63 a 64, que finalmente fue
el estudiado en la Oficina Colombiana de Patentes establece que no es claro,

basicamente por los mismos motivos que habian sido expuestos en la accion oficial de
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fondo y que resumimos a continuacién:

El capitulo reivindicatorio que obra a folios 63 a 64, “no se encuentra correctamente
redactado. Dadas las muchas explicaciones que el solicitante da en las reivindicaciones
se torna confuso identificar el objeto a ser protegido. Nuevamente sefala la Oficina
Colombiana de Patentes que no es necesario que se explique que comprende una
fase acuosa, una fase oleosa y por lo menos un surfactante, pues todas las micro
emulsiones tienen esas caracteristicas y un técnico medio lo sabe. Ademas, si se habla
de un producto quimico dispersable en agua, se puede afirmar que dicho producto es

soluble en agua.”

“Por lo tanto ese preambulo largo tedioso y confuso, se entendera que queda reducido
a "Micro emulsién que incorpora un producto quimico soluble en agua para mejorar la
explotacién de un yacimiento de petréleo o de gas, caracterizado por..." Se entendera,
por lo encontrado en la descripcion, que la segunda parte (o parte caracteristica, que
define lo que se considera novedoso y se desea proteger), consiste en la distribucién

de la fase acuosa en la fase oleosa.”

“‘Insiste la Oficina Colombiana de Patentes que “las reivindicaciones no encuentran
soporte en la descripcién. Como se observa en la reivindicacion 1, el solicitante quiere iy
que se le proteja una micro emulsién con ciertas caracteristicas, que son las mismas

que en el folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas; entonces, existe una clara
contradiccién.”

Reivindicaciones desistidas. Se entendera, por el contenido del folio 214, que el

solicitante desiste de las reivindicaciones 12 a 17.

Dado lo anterior, el capitulo reivindicatorio no cumple con el articulo 30 de la Decision
486.

2.2.Determinacion del estado de la técnica y Nivel Inventivo:

Teniendo como base para el estudio el capitulo reivindicatorio original, la resolucién
25667 cita los documentos US5.186.257 (D1), US4.741.399 (D2), US 4.681.912 (D3),
US 4.012.329 (D4), US 3.688.851 (D5), US3.670.816 (D6) y 3.254.714 (D7), como



estado de la técnica en la accidon oficial anterior la Oficina Colombiana de Patentes
advierte que la invencién en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez
gue para un experto medio en la materia ella se deriva de manera evidente del estado
de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la

fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invencién propuesta.

“En efecto, en relacion con el documento US 5186257 (D1 de aqui en adelante) la
Oficina Colombiana de Patentes establece que esta anterioridad ensefia previamente
una serie de polimeros empleados en yacimientos, los cuales, son aplicados en forma

de micro emulsion. Todo lo que muestra la presente solicitud se puede derivar de D1."

Alega la Oficina Colombiana de Patentes que “no obstante lo anterior, el solicitante
afirma que D1 no revela la introduccion de una microemuisién preformada en un pozo
de produccién, pero de acuerdo a como se encuentra el capitulo reivindicatorio, esto
tampoco es lo que quiere proteger el solicitante. Ademas, D1 si habla de la introduccién

de la microemulsién en pozos.”

Sefala la Oficina Colombiana de Patentes que “el solicitante dice también que D1 se
refiere a cualquier polimero. Efectivamente cualquier polimero se puede aplicar en
microemulsién y afecta directamente al presente documento. Y, dice que no se deduce
si el polimero soluble en agua puede ser considerado como un inhibidor de (i) corrosién
(i) formaciéon de incrustaciones (iii) formacion de hidratos gaseosos (iv) cera (v)
deposicién de asfaltenos; como se dijo anteriormente, en la descripcion esto no es lo
que el solicitante considera como lo novedoso. El documento D1 relaciona el empleo
de microemulsiones para hacer llegar polimeros Utiles al fondo del pozo. Sin embargo,
y aunque no aplica, en el folio 117 y siguientes se encuentran muchos usos que el

solicitante dice que no esta pero en realidad si se encuentran.”

Indica la Oficina Colombiana de Patentes que “el solicitante afirma que D1 solo habla
de polimeros en general, incluso de polimeros de n -vinil amida, pero no de los
polimeros reclamados en la solicitud colombiana. En la columna 8 se relacionan los
posibles polimeros que entrarian en el objeto de dicha invenciéon. Ademas, y como ya
se menciond, el objeto de la presente solicitud no es proteger dichos compuestos sino

la presentacién en emulsion para introducir en pozos cualquier tipo de polimero.”
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Por ultimo, la Oficina Colombiana de Patentes “el solicitante establece que D1 no hace
referencia al tamafo de gotas, "es parte de la esencia de la invencién de la presente
solicitud..." Se le informa al solicitante que por definicién una microemulsién tiene ese
tamanio de gotas. Por consiguiente, cuando en D1 se habla de microemulsiones
se refieren especificamente al tamafo de gotas que el solicitante pretende proteger. En
cualquier libro de texto: puede encontrar esta definicion. En consecuencia las

afirmaciones del solicitante no tienen sustento.”

Por su parte, la Oficina Colombiana de Patentes indica que “el documento US 4741399
(D2 de aqui en adelante) revela métodos donde la inyeccién de compuestos (algunos
enumerados en la presente solicitud) mejora el rendimiento de pozos de hidrocarburos.
De tal suerte, combinando este documento con uno cualquiera de los demas
documentos citados, un experto medio en la materia llegaria de manera obvia a lo que

se pretende proteger.”

Advierte la Oficina Colombiana de Patentes que no obstante lo anterior, “el solicitante
afirma que en D2 nunca se revelan microemulsiones donde la fase acuosa es una
solucién acuosa. Dicha afirmacion resulta irrelevante, como quiera que la fase acuosa
debe ser una solucién acuosa o agua. Ademas, en las columnas 3 y 4 se revela la

forma de emplear microemulsiones.”

En relacion con “el documento US 4681912 (D3 de aqui en adelante), la Oficina
Colombiana de Patentes afirma que muestra micro emulsiones de copolimeros solubles
en agua dentro de una fase oleosa junto con surfactante(s) que mejoran las
caracteristicas de los pozos de hidrocarburos. De esa manera, partiendo de de las
ensefianzas de D3, un experto medio en la materia puede llegar a lo que se quiere

proteger en la presente solicitud.”

lgualmente, la Oficina Colombiana de Patentes argumenta que “el documento US
4012329 (D4 de aqui en adelante) muestra micro emulsiones como las esbozadas en
la presente solicitud y que también se usan en perforaciones de hidrocarburos. De esa
manera, se evidenciaria la presente solicitud partiendo de D4. Muchas de las ventajas

que tedricamente obtiene el solicitante ya habian sido descubiertas por la anterioridad.”

La Oficina Colombiana de Patentes indica que “no obstante lo anterior, el solicitante
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argumenta que los aditivos que relaciona D4 son diferentes a los que se definen en la
nueva reivindicacién 1. Como la nueva reivindicacion no fue aceptada, el argumento no
es valido.”

En relacién con “los documentos US 3688851 (D5 de aqui en adelante) y US 3670816
(D6 de aqui en adelante), la Oficina Colombiana de Patentes indicé que ellos
mencionan emulsiones que cumplen con el mismo objetivo propuesto en la presente
solicitud. Al combinar uno de estos documentos con ofro cualquiera de los
enumerados, se encuentra que lo que el solicitante reclama como patentable en la
presehte solicitud. De acuerdo a lo que afirma el solicitante, D5 y D6 no afectan la
novedad en virtud a la nueva reivindicacién. Sin embargo, no se acepta dicha nueva

por lo que D5 y D6 siguen afectando la presente solicitud.”

Para terminar, la Oficina Colombiana de Patentes estableci6 que “el documento
US3254714 (D7 de aqui en adelante) también revela el uso de micro emulsiones para
el tratamiento de pozos. El solicitante esta de acuerdo en que dicho documento afecta
la presente solicitud y por eso modifica y presenta nuevas reivindicaciones. Sin
embargo, como las nuevas reivindicaciones no fueron aceptadas, D7 continda

afectando a la presente solicitud.”

En vista de lo anterior, la Oficina Colombiana de Patentes dictamina que el objeto de la
presente solicitud, para un experto medio en la materia resultaria obvio y se derivaria
de manera evidente del estado de la técnica, y concluye que la invencion reivindicada
no cumple con el requisito de nivel inventivo que exigen los articulos 14 y 18 de la

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

3. ARTICULOS VIOLADOS

El articulo 14 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece:
‘Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan

nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”
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El articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina define el nivel
inventivo asi: “ Se considerara que una invencién tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del
estado de la técnica.”

El articulo 30 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece
que: “Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion.

“Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion
serd independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a
otra reivindicacién anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacidén anterior. Una
reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara

una reivindicacion dependiente mditiple.”

El articulo 34 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina dispone en
relacion con las modificaciones de la solicitud que “El solicitante de una patente podra
pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacion
no podra implicar una ampliaciéon de la proteccién que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial.

“Del mismo modo, se podra pedir la correcciéon de cualquier error material.”

4. ARGUMENTOS CONTRA LA RESOLUCION N° 25667.

Frente a los hechos anteriores y habiendo estudiado detalladamente la resolucion No.
25667, por medio de la cual se niega el privilegio de patente solicitado para la presente
invencion, el solicitante presenta las siguientes consideraciones sobre el particular,

como réplica a los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y

Comercio.

4.1.Aceptacion del nuevo capitulo reivindicatorio.
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En primer lugar y en relacioén con la no aceptacion del capitulo reivindicatorio radicado
el dia 17 de agosto de 2005 nos permitimos discrepar absolutamente de la
interpretaciéon que dicha Superintendencia hace, toda vez el articulo 34 de la Decisién
486 eé absolutamente claro en establecer que “El solicitante de una patente podra
pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacion
no podra implicar una ampliaciéon de la protecciéon que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial.” La unica causal para no aceptacién de una
modificacién que el solicitante realice es que dicha modificacion implique una
ampliacién de la protecciébn que corresponderia a la divulgacion contenida en la

solicitud inicial.

Como se demuestra a continuaciéon la modificacion radicada el dia 17 de agosto de
2005 en ningun momento amplia la divulgacion inicial, por el contrario limita el alcance
de las reivindicaciones a las microemulsiones de un reducido nimero de productos
cuya fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un
diametro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos

una dimension de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a2 1000 nm.

Las reivindicaciones 1, 7 y 10 del capitulo original establecian que el objeto de la

invencion era:

“1.- Una microemulsién que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa
que comprende una solucién acuosa de un producto quimico soluble en agua
para la explotacion de un yacimiento de petréleo o de gas o una dispersion
acuosa de un producto quimico dispersable en agua para la explotacién de un
yacimiento de petréleo o de gas vy (iii) al menos un surfactante, caracterizada
porque la fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que

tienen un diametro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que
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tienen al menos una dimensién de longitud, ancho o espesor del orden de 1 a
1000 nm.”

“7.- Una microemulsion segln una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque el surfactante es un surfactante aniénico o es un

surfactante no iénico.”

“8.- Una microemulsién segln una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,

caracterizada porque la microemulsiéon comprende dos surfactantes”

“10.- Una microemulsién segln una cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizada porque el producto quimico para la explotaciéon del
yacimiento de petréleo o gas es:
a. un inhibidor de: (i) corrosién, (i) formacion de incrustaciones,
(in)formaciéon de hidratos gaseosos (iv) cera o (v) deposicion de
asfaltenos; o

b. es (i) un barredor de sulfuro de hidrégeno o (ii) un dispersante de cera.”

Cuando el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio o tnico que hace es fusionar la
. informacion de estas cuatro reivindicaciones en una sola, dado lugar a la reivindicacion

1 que obra en el folio 242 y que define la invencién como:

“1.- Una microemulsioén que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa
que comprende una solucién acuosa de un producto quimico soluble en agua
para la explotacion de un yacimiento de petréleo o de gas o una dispersién
acuosa de un producto quimico dispersable en agua para la explotacion de un

yacimiento de petréleo o de gas y (i) al _menos dos  surfactantes

(reivindicacién 8 original) seleccionados del grupo consistente en los

surfactantes anidnicos y los surfactantes no iénicos (reivindicacién 7 original),

caracterizada porque el producto quimico para la explotacién del yacimiento de

petréleo o gas es un inhibidor de: (i) corrosion, (ii) formacion de incrustaciones,

(iiYformacioén de hidratos gaseosos (iv) cera, (v) deposicién de asfaltenos o es un

barredor de sulfuro de hidrégeno o un dispersante de cera (reivindicacion 10

original) y donde la fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa en forma de
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gotitas que tienen un diametro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de
microdominios que tienen al menos una dimension de longitud, ancho o espesor
del orden de 1 a 1000 nm.”

Por favor observe que hemos subrayado los fragmentos incluidos en la reivindicacién 1
del capitulo original y hemos colocado entre paréntesis y resaltado la aclaraciéon a

cerca de la reivindicacion original de la cual fue extraida la informacion.

En este orden de ideas no es posible afirmar que el solicitante ha ampliado la
divulgacion inicial de la solicitud, por el contrario, en la modificacién radicada el 17 de
agosto de 2005 el solicitante ha limitado el alcance de las reivindicaciones y en lugar
de requerir proteccion para una microemulsiéon de cualquier producto quimico para la
explotacidon de un yacimiento de petréleo o gas, delimita la proteccién sélo a los

productos que habian sido definidos en la reivindicacion 10 de la solicitud original.
Las otras modificaciones que se realizaron al capitulo reivindicatorio son:
» La eliminacion de las reivindicaciones 12-17.

« Nueva reivindicacion 2, que establece: “2.- Una microemulsion segin la
reivindicacion 1, caracterizada porque el primer surfactante es un surfactante
anionico teniendo un sulfato como grupo de cabeza y el segundo surfactante es un
surfactante aniénico teniendo un sulfosuccinato, fosfato o sulfonato como grupo de
cabeza o es un surfactante no i6nico.” Lo cual tiene soporte en el segundo parrafo

de la pagina 7 de la solicitud tal y como fue originalmente presentada.
= Se han renumerado las reivindicaciones de acuerdo con los cambios realizados.

Ante los hechos expuestos, sin lugar a duda la modificacién que obra en los
folios 242 y 243 de la solicitud en cuestion no constituye una ampliacion de la
divulgacién inicial, siendo asi, es errada la decision tomada por Ila
Superintendencia de Industria y Comercio al no aceptar la modificacion que el
solicitante anex6 como respuesta al requerimiento de fondo y radicé con el

mismo el dia 17 de agosto de 2005. Consecuente con lo mencionado, solicitamos
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a esta Superintendencia revocar su decision y aceptar el capitulo reivindicatorio
en cuestion.

4.2.Claridad de la solicitud.

En primer lugar queremos subrayar que de acuerdo con la Decisién 486, la falta
de claridad no es motivo para que una modificacion realizada por el solicitante no
sea aceptada, la unica causal para que la modificacion sea rechazada es que
amplie la divulgacion original y como se evidencié en el punto anterior la
modificacién efectuada por el solicitante es una delimitacion de alcance de la

invencion definida en el capitulo presentado inicialmente.

Ahora bien, en relacién con la claridad, el solicitante desea destacar la informacién
dada en la respuesta al auto de fondo que radicada el 17 de agosto de 2005, donde se
indica que como respuesta a las objeciones realizadas en la accion oficial, que objeta la
claridad de la invencién solicitada, el solicitante presenta nuevo capitulos
descriptivo donde el tamario de letra ha sido modificado y nuevo capitulo
reivindicatorio, que reemplaza al original que obran en la solicitud, y fue redactado

para remediar las observaciones efectuadas por su Despacho.

Adicionalmente, el solicitante manifiesta que el entiende que las reivindicaciones
independientes tienen que describir todos los elementos esenciales de la invencion y
aunque es cierto que cualquier microemulsién por definicion comprende al menos dos
fases, en este caso es imprescindible mencionar ambas fases, ya que mas adelante se

hace referencia a las mismas y se dan detalles acerca de su estructura y composicién.

Partiendo de esta respuesta nos permitimos respetuosamente subrayar que no se
entienden el cuestionamiento que la resolucion N° 25667 realiza en relacion con la
claridad de nuevo capitulo reivindicatorio, asi que no es posible establecer claramente

que es lo que la Superintendencia de Industria y Comercio no comprendi6.

No obstante y atin cuando estimamos que la modificacion del 17 de agosto de 2005
debe ser aceptada y de no ser totaimente clara para el examinador, el solicitante debe

ser requerido mediante el articulo 45 y tener una oportunidad de reparar los
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7005~ 12 - A%

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECURSO
Radicacion N° 00-48492
Clasificacion internacional C 09 K 7/02
Concepto Técnico N° 2005

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 48 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1) Documentos estudiados:

a) Para el presente estudio se tendra en cuenta el capitulo descriptivo,
comprendido en los folios 50 a 62 de la solicitud en estudio.

b) Para el presente estudio se tendran en cuenta las reivindicaciones 1 a 17 del
capitulo reivindicatorio encontrado en los folios 63 a 64.

c) Para el presente estudio se tendra en cuenta el concepto técnico 663 del 19
de mayo de 2005, junto con las anterioridades citadas, que obra en los folios
70 a 212

d) Para el presente estudio se tendra en cuenta la respuesta al concepto técnico
663, la cual fue radicada el 17 de agosto de 2005 y se encuentra anexo en los
folios 213 a 243.

e) Para el presente estudio se tendra en cuenta el concepto técnico 1275
emitido el dia 26 de agosto de 2005 anexado al expediente en los folios 244 a
251 y Resolucion 25667 de fecha 6 de octubre de 2005.
f) Para el presente estudio se tendra en cuenta el memorial de recurso de
reposicion radicado el dia 15 de noviembre de 2005, el cual obra en los folios
264 a 289
2) Memorial Del Recurso De Reposicion y Argumentos Del Solicitante

Mediante el memorial de fecha 15 de noviembre de 2005 se recurre la resolucion
25667 emitida el dia 6 de octubre de 2005 en los siguientes términos:

a) FUNDAMENTOS DEL RECURSO

i) “Segun el articulo primero de la resolucién No. 25667, se rechaza la
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presente solicitud de patente de invencion por las razones expuestas en la
parte motiva, la cual expresa como primer argumento que no se tuvo en
cuenta la modificacion presentada por el solicitante el dia 17 de agosto de
2005, contenidas en los folios 242 y 243 debido a que ellas no cumplen
con el requisito de claridad...”

“Teniendo como base para el estudio el capitulo reivindicatorio original, la
resolucion 25667 cita los documentos US5.186.257 (D1), US4.741.399
(D2), US 4.681.912 (D3), US 4.012.329 (D4), US 3.688.851 (D5),
US3.670.816 (D6) y 3.254.714 (D7), como estado de la técnica en la
accién oficial anterior la Oficina Colombiana de Patentes advierte que la
invencidn en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que
para un experto medio en la materia ella se deriva de manera evidente del
estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del
arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera
obvia a la invencion propuesta...”

b) ARTICULOS VIOLADOS

)

i)

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece: "Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventiva y sean
susceptibles de aplicacién industrial”

El articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
define el nivel inventivo asi: "Se considerara que una invencién tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia
ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

El articulo 30 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: "Las reivindicaciones definiran la materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion. Las reivindicaciones podran
ser independientes o dependientes. Una reivindicacién sera independiente
cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra
reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina
la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacion anterior.
Una reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores
se considerara una reivindicacion dependiente mdltiple."

El articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
dispone en relacién con las modificaciones de la solicitud que "El
solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del tramite. La modificacién no podra implicar una
ampliacion de la proteccién que corresponderia a la divulgacion contenida
en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podra pedir la correccién de
cualquier error material.

c) ARGUMENTOS CONTRA LA RESOLUCION N° 25667

4
e

{ 0
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i) 4.1. Aceptacion del nuevo capitulo reivindicatorio.
o”

(1) En primer lugar y en relacién con la no aceptaciéon del capitulo
reivindicatorio radicado el dia 17 de agosto de 2005 nos permitimos
discrepar absolutamente de la interpretacion que dicha
Superintendencia hace, toda vez el articulo 34 de la Decisién486 es
absolutamente claro en establecer que "El solicitante de una patente
podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la
proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud
inicial " La Unica causal para no aceptacién de una modificacién que el
solicitante realice es que dicha modificacion implique una ampliacion
de la proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en la
solicitud inicial.

»

(2) Como se demuestra a continuacion la modificacion radicada el dia 17
de agosto de 2005 en ningun momento amplia la divulgacion inicial,
por el contrario limita el alcance de las reivindicaciones a las
microemulsiones de un reducido nimero de productos cuya fase
acuosa esta distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que
tienen un diametro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de
microdominios que tienen al menos una dimensién de longitud, ancho
o espesor del orden de 1 a 1000 nm.

'/

(3)/ Las reivindicaciones 1, 7 Y 10 del capitulo original establecian que el
objeto de la invencion era: "1.- Una microemulsién que comprende (i)
una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solucion
acuosa de un producto quimico soluble en agua para la explotacion de
un yacimiento de petréleo o de gas o una dispersion acuosa de un
producto quimico dispersable en agua para la explotacion de un
yacimiento de petréleo o de gas y (iii) al menos un surfactante,
caracterizada porque la fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa
en forma de gotitas que tienen un diametro del ordende 1 a 1000 nmo
en forma de microdominios que tienen al menos una dimension de
longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm." "7.- Una
microemulsion seguin una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque el surfactante es un surfactante anidnico o es un
surfactante no iénico." "8.- Una microemulsién seguin una cualquiera
de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la
microemulsién comprende dos surfactantes” "10.- Una microemulsion
segun una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque el producto quimico para la explotaciéon del yacimiento de
petréleo o gas es: a. un inhibidor de: (i) corrosion, (ii) formacién de
incrustaciones, (iii)fformacion de hidratos gaseosos (iv) cera o (v)
deposiciéon de asfaltenos; o b. es (i) un barredor de sulfuro de
hidrégeno o (ii) un dispersante de cera."

(4) Cuando el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio lo Unico que
hace es fusionar la informacion de estas cuatro reivindicaciones en
una sola, dado lugar a la reivindicacion 1 que obra en el folio 242 y que



290

define la invencién como: "1.- Una microemulsién que comprende (i)
una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solucion
acuosa de un producto quimico soluble en agua para la explotacion de
un yacimiento de petréleo o de gas o una dispersiéon acuosa de un
producto quimico dispersable en agua para la explotacion de un
yacimiento de petréleo o de gas y (iii)  al menos dos
surfactantes (reivindicacion 8 original) seleccionados del grupo
consistente en los surfactantes aniénicos y los surfactantes no idnicos
(reivindicacion 7 original), caracterizada porque el producto quimico
para la explotacion del yacimiento de petrdleo o gas es un inhibidor de:
(i) corrosion, (ii) formacion de incrustaciones, (iiiYformacion de hidratos
gaseosos (iv) cera, (v) deposicion de asfaltenos o es un barredor de
sulfuro de hidrégeno o un dispersante de cera (reivindicacién 10
original). y donde la fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa en
forma de gotitas que tienen un didmetro del ordende 1 a 1000 nmo en
forma de microdominios que tienen al menos una dimensién de
longitud, ancho o espesor del orden de 1 a 1000 nm."

Vo
(5) Por favor observe que hemos subrayado los fragmentos incluidos en la
reivindicacion 1 del capitulo original y hemos colocado entre paréntesis
y resaltado la aclaracion a cerca de la reivindicacion original de la cual
fue extraida la informacion.

2/

(6) En este orden de ideas no es posible afirmar que el solicitante ha
ampliado la divulgacién inicial de la solicitud, por el contrario, en la
modificacion radicada el 17 de agosto de 2005 el solicitante ha limitado
el alcance de las reivindicaciones y en lugar de requerir proteccion
para una microemulsion de cualquier producto quimico para la
explotacion de un yacimiento de petréleo o gas, delimita la proteccidn
sélo a los productos que habian sido definidos en la reivindicacién 10
de la solicitud original.

7

(7)/Las otras modificaciones que se realizaron al capitulo reivindicatorio
son: La eliminacién de las reivindicaciones 12-17, Nueva reivindicacion
2, que establece: "2.- Una microemulsion segun la reivindicacion 1,
caracterizada porque el primer surfactante es un surfactante anionico
teniendo un sulfato como grupo de cabeza y el segundo surfactante es
un surfactante anidnico teniendo un sulfosuccinato, fosfato o sulfonato
como grupo de cabeza o es un surfactante no idnico." Lo cual tiene
soporte en el segundo parrafo de la pagina 7 de la solicitud tal y como
fue originalmente presentada. Se han renumerado las reivindicaciones
de acuerdo con los cambios realizados.

(85/Ante los hechos expuestos, sin lugar a duda la modificacién que obra
en los folios 242 y 243 de la solicitud en cuestidon no constituye una
ampliacion de la divulgacion inicial, siendo asi, es errada la decision
tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio al no aceptar
la modificacibn que el solicitante anexd como respuesta al
requerimiento de fondo y radicé con el mismo el dia 17 de agosto de
2005. Consecuente con lo mencionado, solicitamos a esta
Superintendencia revocar su decision y aceptar el capitulo
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reivindicatorio en cuestion
i) 4.2 Claridad de la solicitud

/

(1 )/En primer lugar queremos subrayar que de acuerdo a la Decision 486,
la falta de claridad no es motivo para que una modificacién realizada
por el solicitante no sea aceptada, la Unica causal para que la
modificacidn sea rechazada es que amplie la divulgacion original y
como se evidencid en el punto anterior la modificacién efectuada por
el solicitante es una delimitacion de alcance de la invencion definida
en el capitulo presentado inicialmente.

(2§(Ahora bien, en relacién con la claridad, el solicitante desea destacar la
informacion dada en la respuesta al auto de fondo que radicada el 17
de agosto de 2005, donde se indica que como respuesta a las
objeciones realizadas en la accion oficial que objeta la claridad de la
invenciéon solicitada, el solicitante presenta nuevos capitulos
descriptivo... y nuevo capitulo reivindicatorio, que reemplazan al
original que obran en la solicitud y fue redactado para remediar las
observaciones efectuadas por su Despacho

(3§/Adicionalmente, el solicitante manifiesta que el entiende que las
reivindicaciones independientes tienen que describir todos los
elementos esenciales de la invencién y aunque es cierto que
cualquier microemulsién por definicion comprende al menos dos
fases, en este caso es imprescindible mencionar ambas fases, ya que
mas adelante se hace referencia a las mismas y se dan detalles
acerca de sus estructura y composicion.

/7
(4)/Partiendo de esta respuesta nos permitimos respetuosamente
subrayar que no se entiende el cuestionamiento que la resolucion N°
25667 realiza en relacion con la claridad de nuevo capitulo
reivindicatorio, asi que no es posible establecer claramente que es lo
que la Superintendencia de industria y Comercio no comprendio.

(5/)/No obstante y aun cuando estimamos que la modificacion del 17 de
agosto de 2005 debe ser aceptada y de no ser totalmente clara para
el examinador, el solicitante debe serrequerido mediante el articulo 45
y tener una oportunidad de reparar los cuestionamientos que sobre
dicho capitulo se realicen, nos permitimos efectuar las siguiente
precisiones:

/,

(6)4.2.1 ./La Superintendencia de Industria y Comercio cuestiona la
claridad diciendo que de acuerdo con el objeto de la solicitud,
contemplado en la descripcion inicial, la invencion se relaciona con
microemulsiones de agua en aceite y, particular, con el uso de
microemulsiones de agua en aceite para el despliegue de productos
quimicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotacion
de yacimientos de petréleo o gas....Al respecto nos permitimos explicar
que el objeto de la solicitud actual continua siendo una microemulsion
de agua en aceite y, particular, con el uso de microemulsiones de agua

[AL
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“ en aceite para el despliegue de productos quimicos solubles o
dispersables en agua de utilidad en la explotaciéon de yacimientos de
petréleo o gas... La Unica diferencia es que ahora en la primera
reivindicacion se ha incluido la informaciéon de la reivindicacion 10
original, la cual tiene sustento en la pagina 6 de la descripcién, para
delimitar el objeto de la reivindicacion no a una microemulsion de
cualquier producto quimico soluble o dispersable en agua de utilidad
en la explotacidn de yacimientos de petréleo o gas, sino
especificamente a los productos quimicos que la reivindicacion 10
original mencionaba los cuales son: un inhibidor de: (i) corrosion, (ii)
formacién de incrustaciones, (iii)formacién de hidratos gaseosos (iv)
cera, (v) deposicion de asfaltenos o es un barredor de sulfuro de
hidrégeno o un dispersante de cera.

4

(7) De lo anterior es evidente que la actual reivindicacién 1 es una
limitacién, entiéndase un subconjunto, de la totalidad de elementos
que cubria el conjunto de elementos definido en la reivindicacion 1
original. Para el solicitante, y esperamos que en esta ocasion para la
Superintendencia, es claro que la nueva reivindicacion 1 es igual a la
reivindicacién 10 original puesto que elia define los productos quimicos
para yacimiento de petréleo que son objeto de la invencidn y expresa
que el objeto es "Una microemulsion segun una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores" por lo que se interpreta que dicha
reivindicacion 10 depende y por ende incluye la informacién de las
reivindicaciones 1, 7 y 8.

4,

(8)/4.2.2. Por otra parte la Superintendencia de Industria y Comercio
indica que la descripcion es clara en establecer que "... Entre los
productos quimicos para yacimientos de petroleo se encuentran los
inhibidores para formacién de incrustaciones...' y explica el problema al
emplear cierres temporales del pozo al inyectar inhibidor de corrosion
de forma tradicional. "Luego afirma el solicitante que'... se ha
encontrado ahora un medio y un método para incrementar la eficacia
de los productos quimicos para la explotacion de yacimientos de
petroleo o gas, en particular inhibidores de la formacién de
incrustaciones, para permitir con ello una disminucién de la frecuencia
de las operaciones de compresion/cierre temporal y el incremento de
la tasa de produccién de petroleo/gas...’... Aln cuando no es muy
claro cual es el pensamiento de esa Superintendencia en relacién con
el tema y por qué esto impide que la invencién sea clara, no
permitimos precisar que la finalidad perseguida con el objeto
reivindicado es exactamente la misma que se perseguia con el objeto
reivindicado originalmente, es decir, el problema planteado es
encontrar un medio y un método para incrementar la eficacia de los
productos quimicos para la explotacion de yacimientos de petréleo o
gas, de modo que su utilizacién no implique el cierre del ducto o la
tuberia mientras se estaba aplicando el producto.

/
(9{Tanto el capitulo original como la modificacién de agosto de 2005
solucionan dicho problema mediante la aplicacién del producto como
una microemulsion que se caracteriza porque la fase acuosa esta
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distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un
diametro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que
tienen al menos una dimension de longitud, ancho o espesor del orden
de 1 a 1000 nm. Segun consta en la descripcién, ver pagina 3, las
emulsiones asi caracterizadas logran tal eficacia que permiten
disminuir la frecuencia de las operaciones, sin requerir el cierre de la
tuberia y por ende, garantizado un incremento en la tasa de
produccion. Ejemplos especificos del comportamiento de los productos
son encontrados en las paginas 6 a 8
”

(10) 4.2.3. "Luego el solicitante hace una afirmaciéon '...la presente
invencion de relaciona con una micra emulsion que comprende (i) una
fase oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solucién acuosa
de un producto quimico soluble en agua para la explotaciéon de un
yacimiento de petrdleo o de gas o una dispersidn acuosa de un
producto quimico dispersable en agua para la explotacion de un
yacimiento de petréleo o de gas y (iii) al menos un surfactante. en
donde la fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa en forma de
gotitas que tienen un diametro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma
de micro dominios que tienen al menos una dimension de longitud,
ancho v espesor del orden de 1 a 1000 nm. '.. Como ya se expuso
cuando se argument6 que la modificacidon no amplia la divulgacion
original, la informacién comprendida en la reivindicacién 1 original esta
presente en la nueva reivindicaciéon 1, la cual exhibe como principal
diferencia que ha incorporado la informacién de las reivindicaciones 7,
8 y 10. Siendo de esta manera y dado que la ley faculta al solicitante a
modificar su solicitud en cualquier momento antes de finalizado el
tramite, no entendemos porque no se aceptan las modificaciones ni se
comprende donde hay una falta de claridad en el capitulo
reivindicatorio de 17 de agosto de 2005.

(11) 4.2.4. "Continua el solicitante '...la ventaja mas importante es
que el despliegue de un producto quimico de explotacion en una
emulsién de agua en aceite aumenta la eficacia del producto quimico
de explotacion al reducir el nimero de operaciones de compresion y
cierre temporal. Esto es debido a que la "encapsulacién” o proteccidn
del producto quimico en un punto mas profundo en la formacién de
rocas (cerca de la region de la perforacion del pozo y la baja tension
interfacial de la microemulsién actia para separar petréleo de las
superficies de la formacion de roca porosa, para exponer asi una
mayor cantidad de area superficial para que el producto quimico de la
explotacién se absorba en la misma o se precipite sobre la misma...'
...La ventaja que presentan las microemulsiones de los productos
inciuidos en Ia nueva reivindicacién 1, que son los mismos productos
de la antigua reivindicacién 10, son exactamente las mismas. El
despliegue del producto quimico de explotacién, sea éste un inhibidor
de: (i) corrosion, (ii) formacion de incrustaciones, (iii) formacion de
hidratos gaseosos (iv) cera, (v) deposicion de asfaltenos o es un
barredor de sulfuro de hidrégeno o un dispersante de cera, en una
emulsion de agua en aceite aumenta la eficacia del producto quimico
de explotacién al reducir el numero de operaciones de compresion y

_—_r
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cierre temporal. La causa de esta ventaja es la misma que ya se habia
mencionado y es la "encapsulacion” o proteccion del producto quimico
en un punto mas profundo en la formacion de rocas (cerca de la regioén
de la perforacion del pozo y la baja tensién interfacial de la
microemulsion actua para separar petréleo de las superficies de la
formacién de roca porosa, para exponer asi una mayor cantidad de
area superficial para que el producto quimico de la explotacion se
absorba en la misma o se precipite sobre la misma.

(12) 7 Como se deduce de lo anterior toda esta informacion es igual
tanto al decir "productos quimicos de explotacion” en general, que sise
habla de dichos productos quimico de explotacion de forma especifica,
determinando cuales son dichos productos. Como se ha mencionado
en numerosas ocasiones para la presente invencion las caracteristicas
de la fase oleosa y la fase acuosa y cualquier tipo de surfactante son
iguales ya sea que la primera reivindicacidon se refiere a productos
quimicos en general o que la primera reivindicacion haga mencion
expresa de cuales pueden ser dichos productos.

(13) 4.2.5 Advierte la Superintendencia de Industria y Comercio. "De
lo anterior se tiene que el objeto de la solicitud es una micro emulsion
que comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa que
comprende una solucion acuosa de un producto quimico soluble en
agua para la explotacion de un yacimiento de petréleo o de Gas o una
dispersién acuosa de un producto quimico dispersable en agua para la
explotacién de un yacimiento de petréleo o de Gas v (iii) al menos un
surfactante, en donde la fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa
en forma de Gotitas que tienen un diametro del orden de 1 a 1.000 nm
o en forma de micro dominios que tienen al menos una dimension de
longitud, ancho v espesor del orden de 1 a 1000 nm. " Todo el
sustento que da el solicitante lo da a la presentacion en emulsion. Es
decir, que de acuerdo a lo que se encuentra en la descripcién, el
solicitante pretende proteger una presentacion en microemulsion. Lo
importante alli es la microemulsién, no el tipo de producto quimico
empleado. Se nota como los ejemplos van relacionados al uso de la
emulsidn en comparacion con el producto quimico aplicado sin
microemulsion. Lo relevante no es el tipo de producto quimico a
emplear lo importante es la forma de presentacion en microemulsion.
Con todo respecto manifestamos que la norma es clara en establecer
que lo relevante de una invencion debe estar expresado en las
reivindicaciones pues ellas determinan el alcance de la invencion.
Partiendo de este principio el solicitante establecié dentro de las
reivindicaciones lo que para él era relevante y por ende, sobre lo que
deseaba proteccion. Entre ello mencioné una microemulsién cuya
caracteristica es que el producto quimico para la explotacién del
yacimiento de petréleo o gas es: a. un inhibidor de: (i) corrosion, (ii)
formacién de incrustaciones, (iii) formacién de hidratos gaseosos (iv)
cera o (v) deposicion de asfaltenos; o b. es (i) un barredor de sulfuro
de hidrégeno o (ii) un dispersante de cera.”

/
(14) 4 Ante estos hechos no entendemos porque esa Superintendencia
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se empena en denir que los productos no son relevantes. Cuando
precisamente son dichos productos los que deben estar en una
microemulsidn para que puedan ser ian eficientes que realicen su
activicad sin reguerir da cierres temporales de la tuberia. En ningin
momento fa invencién se puede comprender como que ei objeto sea la
microemuisién sin dichos productos ni los productos que no estén en
una microemulsién donde la fase acuosa esta distribuidz en la fass
olecsa en forma de gotitas gue tienen un diametrc del orden de 1 a
1000 nm o en forma de microdominios que tienen al menos una
dimension de longitud, aricho ¢ espesor del orden de 1 a 1000 nm. E!
vinculo entre ellos es tan extrechio que la microemulsidn sin le productc
no tiene ninguna utllidad y el producto en forma diferente a Ia
microemulsion no suosra la problematica existente en el estado de la
técnica.

{15} 4.2.6. "Por o anterior, no se puede aceptar un nuevo capituio
donde o que se quiare proteger como nuevo es el tipo de producio a
emplear, cuando lo que muestra en la descripcion come nueve es ia
presentacién en emulsion sin importar que tipo de producto se trate.
Asi se expresa enr el folio 232: "... la cantidad usada de prcducto
quimico de produccidn., dependera de la naturaleza del producio
guimico usade y de su finalidad perseguida...". Es decir, nc es ¢
slevante. "No se guede colocar como caracteristico el resultado &
aicanzar, El solicitante coloca como objetivo a lograr: "el despliegue de
rroductos guimicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la
sxpiotacidn de yacimientos de petrdlec © gas...” y en {a reivindicacion
principal coloca como io caracteristico productos quimicos solubles ¢
dispersabies en agua de utilidad en la explotacién de yacimientos de
petréleo o gas. No se puede aceptar. En conclusion y de acuerdo con
o mencicnado anteriormente, 10 que se quiere proteger es una
rrrcreemulsion que se caracieriza por el producto activo qQue contiene vy
ei tamaio didametre de las gotitas de fase acJyosa distribuida en la fase
olecsa el cual debe ser del orden de 1 a 1000nm o en forma de micro
dominios gue tienen al menos una dimensién de longitud, ancho y
espesor dei orden da 1 a 1000nm. Nc se pretende proteger ni &l
pnroducic en si ni ia micrcemulsidn de otres productos © que no
contengan los productos especificados en la reivingicacién 1 radicada
et 17 de agosto de 2005,

(16) /' Obviamente la concentracion de producto dependera de la
naturaieza del producto quimico usado y de su finalidad perseguida y
dichas cantidades no son relevantes, lo t-ascendente es i tamano de
28 gutas v gua dicha fase acuosa contenga el producto.

{17} 7 E&n ningan momento se esta colocando como caracteristica &l
resuitado a sicanzar. Lo que se estd caracterizando es una
microemiulsion de un compuesto y como todas las microemulsiones
deben caracterizarse por sus componentes o las caracteristicas fisicas
ae los mismos, este caso no es diferentes y simplemente se esia
dgefiniendo la microemulsion en funcion de los componentes que ella



contiene, entre ellos el que actia como ingrediente activo en la
explotacién de un yacimiento de petréleo o de gas. Asi que el nuevo
capitulo es perfectamente aceptable.

(18) 4.2.7. "El nuevo capitulo continda sin tener soporte en la
descripcion y el solicitante no realizé ninguna correccion a la objecion
planteada en el anterior requerimiento técnico. Alli se deciaque "...Las
reivindicaciones no encuentran soporte en la descripcion. Como se
observa en la reivindicacion 1, el solicitante quiere que se le proteja
una micra emulsion con ciertas caracteristicas, que son {as mismas
que en el folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas. Existe una
clara contradicciéon." El solicitante no realiza ninguna correccion y
mantuvo el error.” Lamentamos informarle a esa superintendencia que
primero si se hicieron modificaciones sobre el capitulo reivindicatorio,
pero ustedes no las aceptaron, segundo contrario a lo que se expresa
por esa oficina no entendemos como las reivindicaciones no tienen
sustento en la descripcidn cuando en ella se hace referencia a
microemulsiones que justo tienen los elementos de la microemulsién
reivindicada, tienen el mismo tamafio de gota de la fase acuosa en la
fase oleosa y los ejemplos que se dan en la descripcion sobre las
microemulsiones justamente emplean los productos que se reivindican
en las reivindicaciones.

(19) 7 Sencillamente, para nosotros es evidente que si existe ese
soporte y no encontramos dicha contradiccion puesto que la
descripcion es clara en indicar que aun cuando las microemulsiones
son conocidas y las microemulsiones de la invencién se diferencian de
las emulsiones ordinarias en que tiene gotitas o microdominios de
tamafo muy pequeiio, al punto que parecen transparentes a simple
vista en comparacion con las gotas grandes, cuyo diametro es mayor
de 1.000nm, de las emulsiones turbias convencionales.

(20) //Con todo respeto no vemos la contradiccion pues simplemente
el solicitante reconoce que las microemulsiones no son parte de lo que
€l ha desarrollado, que él solo desarrollé las microemulsiones de los
compuestos especificados en la reivindicacion 1 del capitulo
reivindicatorio presentado el 17 de agosto de 2005 y que tiene el
tamano senalado en dicho capitulo.

V4 e i .
(21) En consecuencia insistimos en la aceptacién del capitulo
reivindicatorio modificado en agosto del presente afo.

i) 4.3. Patentabilidad

/

(1 )/Partiendo de lo expresado y dado que el capitulo modificado debié ser
aceptado nos permitimos hacer las siguientes presiones sobre su
patentabilidad, pues dado que la modificacién no fue aceptada nunca
se argumentd sobre la no patentabilidad del nuevo capitulo
reivindicatorio, por lo que se hace necesario reiterar lo escrito en la
respuesta al auto de fondo sobre la patentabilidad del nuevo capitulo
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reivindicatorio radicado el 17 de agosto de 2005 y que la resolucion N°
25667 no tuvo en cuenta toda vez que dicho capitulo no fue aceptado.

(2) 4.3.1. Novedad...(continian mas de tres paginas de argumentos) 7
(3) .4.3.2. Altura Inventiva

(aﬁ_a presente invencion se refiere a una microemulsién atil para
desplegar determinados compuestos quimicos de la produccién en
campos de crudo o gas durante las operaciones de inyeccion (en
inglés, "squeeze") y bloqueo (eninglés, "shut-in"). Se ha encontrado
gue cuando la microemulsién comprende al menos dos surfactantes
elegidos del grupo formado por surfactantes aniénicos y no-idnicos
dicha microemulsién es particularmente estable. Dicha estabilidad
se ve acentuada de forma especial en el caso de que el primer
surfactante es aniénico y comprenda un sulfato como grupo de
cabeza; y el segundo surfactante es no-ibnico o es anidnico
comprendiendo como grupo de cabeza sulfosuccinato, fosfato o
sulfonato.

”

(b) La ventaja fundamental que presenta una microemulsién segun la
presente invencidn es que se aumenta la efectividad del compuesto
quimico de produccion reduciéndose de esta manera el nimero de
operaciones de inyeccion y bloqueo. Esto se debe a que la
encapsulacion o proteccion del compuesto quimico para la
explotacion del yacimiento de petréleo o gas dentro de la fase
organica continua sitGa dicho compuesto quimico de produccion
mas profundamente en el lecho rocoso y la baja tension superficial
de la microemulsién permite arrastrar el aceite depositado en la
superficie rocosa, de forma que el compuesto quimico tiene mas
superficie sobre la que depositarse o ser absorbido.

/7

(c) Los documentos D1, D2, D6 y D7 se refieren a métodos para
incrementar el grado de recuperacién de crudo, en los que un fluido
(puede ser una microemulsion) se inyecta en la formacion rocosa y
se hace pasar hacia el molino de extraccién (en inglés, "production
well"). Por lo tanto, el objetivo de dichos documentos es hacer pasar
la microemulsion a través de la formacién rocosa y con elio mejorar
la recuperacién. Por el contrario, el objetivo de la microemulsién que
se describe en las nuevas reivindicaciones ahora aportadas, es el
de tratar la regioén préxima a la entrada del pozo durante el proceso
de extraccidon. La microemulsion cumple con el objetivo de
aumentar la retencién del compuesto quimico en la formacion
rocosa. Por lo tanto, el problema que resuelven los documentos D1,
D2,D6y D7Y el problema que resuelve la presente invencion son
completamente diferentes. En consecuencia, un experto medio en
la materia no podria haber tenido en cuenta lo descrito en dichos
documentos a la hora de afrontar el problema de incrementar la
retencion de un compuesto quimico durante un tratamiento de
inyeccion.
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(d) Por su parte, los documentos D4 y D5 se refieren a fangos de

perforacion. Dichos fangos estan especificamente disefiados para
su uso durante operaciones de perforacion y no se sugiere explicita
ni implicitamente las microemulsiones segun la presente invencion
ni su utilizacién para la introduccion de compuestos quimicos en
pozos de produccion.

i

(e) Los requisitos de ambos tipos de fluidos son muy diferentes. Por
ejemplo, los fangos de perforacion descritos en D4 y D5, como la
mayoria de los fangos, se formulan para minimizar la pérdida de
fluido hacia la formacién rocosa, mientras que la microemulsion
segun la presente invencion esta disefiada para ser inyectada
dentro de la formacion rocosa desde un pozo de produccién. Por lo
tanto, un experto medio en la materia no miraria en las
descripciones de fangos de perforaciéon para solucionar el problema
de mejorar los procesos de inyeccion, es decir, para solucionar el
problema de impregnar la zona cercana a la superficie de un pozo
con un determinado compuesto quimico. No hay nada en comun
entre el problema abordado por los documentos citados y el que
soluciona la invencién de esta solicitud, asi que un experto medio
en la materia no tendria en cuenta estos documentos a la hora de
buscar una composicion que mejorase la retencion de un
compuesto quimico en la superficie de la formacion rocosa.

Y/

(f /Los argumentos anteriores demuestran que la solucién planteada
en la .invencién reclamada en la totalidad de las nuevas
reivindicaciones de la solicitud CO00048492 no solo cumple con el
requisito de novedad, sino que no es evidentemente derivada del
estado de la técnica y por ende, cumple con el requisito de nivel
inventivo requerido en virtud del el articulo 14 y definido en el
articulo 18 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

(gs’En consecuencia, se solicita a ese Despacho revocar la resolucion
25667, Y junto a ello retomar el tramite aceptando el nuevo capitulo
reivindicatorio y por consiguiente, efectuar el examen de fondo
sobre este capitulo y dar la oportunidad al solicitante de aclarar
cualquier cuestionamiento de la claridad o la patentabilidad del
mismo, si lo hubiere, mediante una notificacion de dichas
objeciones como lo dispone el articulo 45 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina. 7

3) Respuesta A Los Argumentos Del Solicitante

Segun lo dispuesto en el articulo 59 del Cédigo Contencioso Administrativo se
procede a hacer el andlisis en los siguientes términos:

a) Fundamento Juridico

i) El Decreto 2153 de Diciembre 30 de 1992 afirma que:
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(1) ARTICULO 1o. Naturaleza.- La Superintendencia de Industria y
Comercio es un organismo de caracter técnico adscrito al Ministerio de
Desarrollo Econémico, que goza de autonomia administrativa,
financiera y presupuestal.

(2) ARTICULO 20. Funciones.- La Superintendencia de Industria y
Comercio ejercera las siguientes funciones:...6. Administrar el sistema
nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos
relacionados con la misma;...

(3) ARTICULO 3o0. Estructura.- La Superintendencia de Industria y
Comercio tendra la siguiente estructura:... 3. DESPACHO DEL
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. 3.1. Division de Signos Distintivos 3.2. Divisién de
Nuevas Creaciones

(4) ARTICULO 4o0. Funciones del Superintendente de Industria y
Comercio.- Al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del
organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 1.
Dirigir la Superintendencia de Industria y Comercio, conjuntamente con
los Superintendentes Delegados; 2. Velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales relativas a la entidad y por el eficiente
desempeno de las funciones técnicas y administrativas de la
misma;...5. Decidir las solicitudes de patentes de invencion;...

(5) ARTICULO 16. Funciones de la Division de Nuevas Creaciones.- Son
funciones de la Division de Nuevas Creaciones:1. Tramitar las
solicitudes de patentes de invencién y de modelos de utilidad;...

El Titulo X de la Circular Unica afirma que: “1.2.2.3 Notificacién de no
patentabilidad...Para los efectos previstos en el articulo 45 de la decision
486, la Superintendencia notificara solamente una vez al solicitante,
indicando los motivos por los cuales la invencién no es patentable o no
cumple con alguno de los requisitos para su concesioén. La notificacion
debera ir acompafiada de la relacion de anterioridades que afecten la
patentabilidad de la misma, si es del caso. En caso de que el solicitante en
su respuesta al requerimiento, modifique el capitulo reivindicatorio o la
descripcion de la invencion que pretende proteger, la Superintendencia
podra notificarlo nuevamente y por una vez...”

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos
de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacién industrial.”

iv) El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina

establece que: “Una invencién se considerara nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica”."El estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una

Fif

!
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descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en
su caso, de la prioridad reconocida”. “Solo para el efecto de la
determinacion de novedad, también se considerara dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese
anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido
en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”

El articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

vi) El articulo 30 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

establece que: “Las reivindicaciones definiran la materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcién.”

vii) El articulo 34 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina

establece que: “El solicitante de una patente podra pedir que se modifique
la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacién no podra
implicar una ampliacién de la proteccion que corresponderia a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podra
pedir la correccion de cualquier error material.”

viii) El articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

establece que: “Si la oficina nacional competente encontrara que la
invencion no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en esta Decision para la concesion de la patente, lo notificara
al solicitante. Este debera responder a la notificacion dentro del plazo de
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacion.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario
para los fines de patentabilidad, podra notificar al solicitante dos 0 mas
veces conforme al parrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado,
o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, la oficina nacional competente denegara la patente”

ix) El articulo 75 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

establece que: “La autoridad nacional competente decretara de oficioo a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta
de una patente cuando:... e) las reivindicaciones incluidas en la patente no
estuviesen enteramente sustentadas por la descripcion... Cuando las
causales indicadas anteriormente sélo afectaren algunas de las
reivindicaciones o partes de una reivindicacion, la nulidad se declarara
solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la
reivindicacion, segun corresponda.”



b) Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente
i) Aceptacion del nuevo capitulo reivindicatorio.

Afirma el recurrente: “En primer lugar y en relacién con la no aceptacién
del capitulo reivindicatorio radicado el dia 17 de agosto de 2005 nos
permitimos discrepar absolutamente de la interpretacion que dicha
Superintendencia hace, toda vez el articulo 34 de la Decisi6én486 es
absolutamente claro en establecer que "El solicitante de una patente
podréa pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
tramite. La modificacién no podra implicar una ampliacién de la proteccion
que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial " La
Unica causal para no aceptaciéon de una modificacion que el solicitante
realice es que dicha modificacién implique una ampliacion de la proteccién
que corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.”

El recurrente toma una interpretacion personal de la legislacién vigente que
difiere totalmente de la realidad.

Primero. El articulo 34 de la Decision 486 afirma que E/ solicitante de una
patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento
del tramite. El verbo “poder” implica que tiene expeditas la facultad o la
potencia de hacer la peticion. El texto del articulo nunca dice que el
solicitante de una patente podra exigir o podra cambiar. Por tanto, en
conclusion, el solicitante solo podra hacer una peticion.

Segundo. Si el solicitante solo puede hacer una peticién debe existir un
ente que acepte o no la peticion. De acuerdo a legislacion vigente, dicha
facuitad corresponde a la Superintendencia de industria y Comercio. La
Superintendencia puede o no acoger la peticion.

Tercero. Si la Superintendencia de Industria y Comercio puede tomar la
decision, los argumentos del solicitante no tienen fundamento, toda vez
que dicha oficina puede aceptar o rechazar la peticion.

Cuarto. El articulo en mencién también es claro en afirmar que "E/
solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del tramite (pero) La modificacién no podra implicar
una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial”. Es decir, el solicitante podra hacer la
peticion, pero no puede realizar la peticion con una ampliacion del objeto
inicial. En otras palabras, el solicitante esta facultado para hacer una
peticién pero no esta facultado para hacer una peticién con mas materia de
la inicialmente contenida. Contrario a la afirmacién del recurrente, la

limitacion de la aceptacion de la_peticion no es para la oficina sino
para el mismo solicitante.

Quinto. Como lo contempla la legislaciéon vigente, es labor de esta
Superintendencia administrar el sistema nacional de la propiedad industrial



305

y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma;... Velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la entidad y por el
eficiente desempefio de las funciones técnicas y administrativas de la
misma,;...y decidir las solicitudes de patentes de invencion.

Sexto. La legislacion vigente en materia de patentes es clara en afirmar
ciertos requisitos que se deben cumplir por parte del solicitante. Por
ejemplo, al hablar de la solicitud se habla que, (articulo 30 de la Decisién
486 de la Comisién 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”. Las
reivindicaciones definiran (imperativo). Nunca se habla de podran definir
(opcional). De la misma forma se habla que las reivindicaciones deben
ser (obligatorias, no opcionales) claras y concisas y deben estar
(obligatorias, no opcionales) enteramente sustentadas por la descripcion.
El solicitante por tanto debe cumplir totalmente con este requisito. De la
misma forma en toda la legislacién existen otros requisitos que debe
cumplir el solicitante

Séptimo. Dadas las funciones otorgadas a esta oficina, es deber de la
Superintendencia hacer cumplir la legisiacion vigente en materia de
patentes. Por tanto, la Superintendencia esta obligada a exigir que se
cumplan las normas vigentes y puede aceptar o negar peticiones del
solicitante dependiendo de si cumple o no dichas exigencias de la
legislacion. S L

22

Octavo. Tan son asi las anteriores cgriclusiones, que segun el Articulo 75
de la Decisidon 486, la misma ofieiria decretara (obligacién) de oficio o a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la_nulidad
absoluta de una patente cuando no cumpla requisitos establecidos
en la legislacién. Aqui se incluyen la ampliacion de la solicitud inicial

muchos otros requisitos diferentes como por ejemplo que las
reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente
sustentadas por la descripciéon. Por tanto, esta oficina esta obligada a
aceptar o rechazar peticiones en virtud de que se cumpla o no la
legislacion vigente

Noveno. En conclusién, y contrario a la afirmacién del recurrente, esta
oficina esta obligada no solamente a no aceptar una modificacion que
implique una ampliacion de la divulgacion contenida en la solicitud inicial,
sino que también estad obligada a hacer cumplir los demas
requerimientos exigidos por ley y donde se incluyen que las
reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la

patente y deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcion

En consecuencia, es absolutamente falso el argumento del recurrente que
la Unica causal para no aceptacion de una modificacion que el solicitante
realice es que dicha modificacién implique una ampliacion de la proteccion
que corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

¢
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Por tanto, esta oficina si podia no aceptar el nuevo capitulo reivindicatorio

por razones diferentes a la ampliacion de la materia contemplada
inicialmente.

Afirma el recurrente: “Como se demuestra a continuacién la modificacion
radicada el dia 17 de agosto de 2005 en ningtin momento amplia la
divulgacion inicial, por el contrario limita el alcance de las reivindicaciones
a las microemulsiones de un reducido numero de productos cuya fase
acuosa esta distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que tienen un
diametro del orden de 1 a 1000 nm o en forma de microdominios que

tienen al menos una dimension de longitud, ancho o espesor del orden de
1a 1000 nm...”

El recurrente hace todo su sustento (folios 273 a 276) explicando que no
amplio la materia contenida en la solicitud inicial. ESTA OFICINA NUNCA
HABLO DE AMPLIACION DE LA MATERIA CONTENIDA

INICIALMENTE. Las razones para no aceptar el capitulo reivindicatorio se
basaron en:

(a) De acuerdo alo que se encuentra en la descripcion, el objeto de la
solicitud es una presentacion en microemulsion y no el tipo de
producto quimico que emplea la microemulsion. Nétese como los
ejemplos van relacionados al uso de la emulsién en comparacion
con el producto quimico aplicado sin microemulsion. Lo relevante
NO ES EL TIPO DE PRODUCTO QUIMICO A EMPLEAR. LO
IMPORTANTE ES LA FORMA DE PRESENTACION EN
MICROEMULSION. Es decir, el nuevo capitulo lo que quiere
proteger como nuevo es el tipo de producto a emplear cuando lo
que muestra en la descripcion como nuevo es la presentacion en
emulsion sin importar que tipo de producto se trate. Asi se expresa
en el folio 232: “...la cantidad usada de producto quimico de
produccion...dependera de la naturaleza del producto quimico
usado y de su finalidad perseguida...” Es decir, no es lo relevante.
Por tanto, el solicitante en su nuevo capitulo esta cambiando el
objeto a proteger.

(b) Coloca como caracteristico el resultado a alcanzar. El solicitante
coloca como obijetivo a lograr: “el despliegue de productos quimicos
solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotacion de
yacimientos de petroleo o gas...” Y en la reivindicacion principal
coloca como lo caracteristico productos quimicos solubles o
dispersables en agua de utilidad en la explotacién de yacimientos
de petréleo o gas. No se puede aceptar.

(c) El nuevo capitulo continda sin tener soporte en la descripcion y el
solicitante no realizé ninguna correccion a la objecion planteada en
el anterior requerimiento técnico. Alli se decia que “...Las
reivindicaciones no encuentran soporte en la descripcién. Como se
observa en la reivindicacion 1, el solicitante quiere que se le proteja
una micro emulsién con ciertas caracteristicas, que son las mismas
que en el folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas. Existe
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una clara contradiccién.” El solicitante no realizé ninguna correccion
y mantuvo el error.

Es evidente que la argumentacion proporcionada por el recurrente es
vacia, carece de piso y va a dirigida a materia que no es objeto de
discusion, buscando desviar la atencion de las reales razones para la
negacion de la solicitud.

i) 4.2 Claridad de la solicitud

(1) Continua el recurrente: “En primer lugar queremos subrayar que de
acuerdo a la Decision 486, la falta de claridad no es motivo para que
una modificacién realizada por el solicitante no sea aceptada, la tnica
causal para que la modificacion sea rechazada es que amplie la
divulgacion original y como se evidencié en el punto anterior la
modificacion efectuada por el solicitante es una delimitacion de
alcance de la invencion definida en el capitulo presentado
inicialmente.”

El anterior argumento es abiertamente falso como ya se demostrd. Por
demas, se invita a revisar el Articulo 75 de la Decision 486 donde se
enumeran las causas por las cuales se puede declarar nula una
patente, y donde se han recopilando algunas de las causas que trae la
legislacion que no permiten la concesiéon de una patente y que incluyen
divulgaciéon mas amplia que la solicitud inicial y que las reivindicaciones
no estén enteramente sustentadas por la descripcion, caso este ultimo
donde se apoyd particularmente esta oficina para no aceptar el nuevo
capitulo. En general la argumentacion del recurrente no tiene soporte
alguno y se limita a una vision muy particular, atipica y totalmente
desfasada de la legislacion.

(2) Continua el recurrente: Ahora bien, en relacion con la claridad, el
solicitante desea destacar la informacion dada en la respuesta al auto
de fondo que radicada el 17 de agosto de 2005, donde se indica que
como respuesta a las objeciones realizadas en la accion oficial que
objeta la claridad de la invencién solicitada, el solicitante presenta
nuevos capitulos descriptivo... y nuevo capitulo reivindicatorio, que
reemplazan al original que obran en la solicitud y fue redactado para
remediar las observaciones efectuadas por su Despacho“

En el concepto técnico 663 se requeria:

- El tamafio de la letra en los dos capitulos era inadecuada. El
solicitante corrigi6é el problema de acuerdo al memorial 00-48492
0000005.

- La redaccion de las reivindicaciones era inadecuada, pues
comprende expresiones innecesarias Yy tediosas que dificultan la
lectura de la solicitud. Se sugeria una redacciéon mas simple que
permitia un entendimiento mas facil. Sin embargo, en el memorial
00-48492 0000005, el solicitante insiste que asi quiere que seala
forma de presentacién de las reivindicaciones.
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- Se objetaron las reivindicaciones 12 y 17. De acuerdo al memorial
00-48492 0000005 el solicitante decide eliminarlas.

- Existe una contradiccion entre la reivindicacién 1 y el folio 52. El
solicitante no se pronuncia al respecto.

El solicitante envia un nuevo capitulo reivindicatorio en el memorial
mencionado. Sin embargo, aunque si corrige algunas cosas comienza
a mezclar materia contenida dentro de la solicitud de tal forma que
cambia el objeto de la solicitud, convirtiendo su solicitud original en
una totalmente diferente de su objeto inicial. Esta oficina enumero una
serie de elementos que no correspondian entre el nuevo capitulo y la
descripcion tal como fue presentada. Es decir, si bien debia el
solicitante corregir algunas pocas cosas, introdujo una serie de
modificaciones que causaron que las nuevas reivindicaciones nunca
tuvieran sustento en la descripcidn. Asi segtn la descripcion, el objeto
de la solicitud es una micro emulsién que comprende (i) una fase
oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solucién acuosa de
un producto quimico soluble en agua para la explotacion de un
yacimiento de petréleo o de gas o una dispersion acuosa de un
producto quimico dispersable en agua para la explotacion de un
yacimiento de petréleo o de gas vy (iii) al menos un surfactante, en
donde la fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa en forma de
gotitas que tienen un diametro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma
de micro dominios que tienen al menos una dimensién de longitud,
ancho y espesor del orden de 1 a 1000 nm.” Todo el sustento que da
el solicitante en la descripcion lo da a la presentacion en emuision.
Es decir, que de acuerdo a lo que se encuentra en la descripcion, el
solicitante pretende proteger una presentacién en microemuisién. Lo
importante alli es la microemulsion, no el tipo de producto quimico
empleado. Nétese como los ejemplos van relacionados al uso de la
emulsién en comparacion con el producto quimico aplicado sin
microemulsion. Lo relevante NO ES EL TIPO DE PRODUCTO
QUIMICO A EMPLEAR. LO IMPORTANTE ES LA FORMA DE
PRESENTACION EN MICROEMULSION. Por lo anterior no se podia
aceptar un nuevo capitulo donde lo que se quiere proteger como
nuevo es el tipo de producto a emplear cuando lo que muestra en la
descripcién como nuevo es la presentacion en emulsién sin importar
que tipo de producto se trate. Es decir, cambia radicalmente el objeto
de la solicitud sin tener sustento técnico las reivindicaciones con la
descripcién.

Ademas de eso, en el nuevo capitulo se coloca como caracteristico el
resultado a alcanzar. El solicitante coloca como objetivo a lograr: “el
despliegue de productos quimicos solubles o dispersables en agua de
utilidad en la explotacion de yacimientos de petréleo o gas..." Y enla
reivindicacion principal coloca como lo caracteristico productos
quimicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotacién
de yacimientos de petroleo o gas. No se podia aceptar dicho cambio.

Lo
Ry
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Por tanto, un capitulo reivindicatorio que tenia errores faciimente
corregibles, el solicitante pretendia convertirlo en algo totalmente sin
sustento en la descripcién y mas confuso. A este segundo capitulo
era imposible realizarle un analisis de patentabilidad correctamente
realizado por las incongruencias en que caia y porque no tenia
sustento en la descripcion.

Por lo anterior, esta oficina decide no aceptar un segundo capitulo
pesimamente presentado con profundos errores de forma y de fondo y
decide que es mas conveniente realizar el examen definitivo basado
en un capitulo con errores menos graves, donde ya se le habia hecho
un primer acercamiento dado que la solicitud lo permitia.

En conclusién, si bien es cierto que el solicitante intenté remediar
ciertas inconsistencias del capitulo original, también es cierto que
present6 otros cambios no pedidos que causaban un cambio radical
en el objeto de la solicitud original y que causaban que dicho capitulo
no pudiera ser objeto de estudio toda vez que no tenian sustento enla
descripcidén y, ademas, poseia errores graves no contemplados en la
solicitud original.

(3) Continua el solicitante Adicionalmente, el solicitante manifiesta que el
entiende que las reivindicaciones independientes tienen que describir
fodos los elementos esenciales de la invencion y aunque es cierto
que cualquier microemulsioén por definicion comprende al menos dos
fases, en este caso es imprescindible mencionar ambas fases, ya que
mas adelante se hace referencia a las mismas y se dan detalles
acerca de sus estructura y composicion.

Aunque si bien esta oficina no comparte esta apreciacion, y existe un
innecesario empleo de ciertas definiciones y frases, también es cierto
qgue esto no causod que la solicitud no pudiera ser estudiada. Por lo
mismo, en el concepto técnico 1275 esta oficina afirmé que, para
efectos de estudio de patentabilidad, todas esas frases innecesarias
podian quedar reducidas a una expresion del tipo “Micro emulsion
que incorpora un producto quimico soluble en agua para mejorar la
explotacion de un yacimiento de petroleo o de gas, caracterizado
por...” y que se entendia, por lo encontrado en la descripcion, que la
segunda parte (o0 parte caracteristica, que define lo que se considera
novedoso y se desea proteger), consiste en la distribucion de la fase
acuosa en la fase oleosa.

La anterior es una redaccién mas clara y mas sucinta que le otorga
un mejor acercamiento al objeto de la solicitud. Tan clara se
encuentra esta definicion, que el recurrente no se pronuncia en contra
de esta interpretacion. Y asi debe ser toda vez que se basa en la
misma solicitud y en la misma descripcion.

(4) Contintia el solicitante: Partiendo de esta respuesta nos permitimos
respetuosamente subrayar que no se entiende el cuestionamiento que
la resolucion N° 25667 realiza en relacién con la claridad de nuevo
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capitulo reivindicatorio, asi que no es posible establecer claramente
que es lo que la Superintendencia de industria y Comercio no
comprendio.

Es absurda la postura del recurrente.

Primero, el problema de claridad del nuevo capitulo no se baso en la
forma de definir la microemulsion, lo cual se habia objetado para el
capitulo original, mas no para el segundo capitulo (el cual no fue
aceptado)

Segundo, el nuevo capitulo no se acepté porque no tenia ningun
sustento en la descripcién y ademas coloca como nuevo el mismo
resultado a alcanzar. Nada de lo que habla el recurrente

Tercero, la labor de la Superintendencia no es caprichosa, por lo que
la frase tendenciosa acerca de que “/a Superintendencia de Industria
y Comercio no comprendié” es irrelevante y busca mas una
pendencia que una argumentacion sélida que desvirtie realmente los
conceptos de la oficina. Al contrario, lo que esta oficina entiende
perfectamente es que el nuevo capitulo se encuentra absolutamente
mal presentado y busca desviar totalmente el objeto de la solicitud

hacia algo no contemplado inicialmente.

(5) Prosigue el recurrente No obstante y aun cuando estimamos que la
modificacién del 17 de agosto de 2005 debe ser aceptada y de no ser
totalmente clara para el examinador, el solicitante debe ser requerido
mediante el articulo 45 y tener una oportunidad de reparar los
cuestionamientos que sobre dicho capitulo se realicen, nos permitimos
efectuar las siguiente precisiones:

Primero. Las incongruencias de la solicitud no lo son solo para el
examinador sino para cualquier técnico medio que entienda del arte y
de patentes. El nuevo capitulo reivindicatorio no tiene sustento en la
descripcion. La legislacion no lo permite. Ademas, es inconsistente.
Cualquier persona que entienda de patentes lo entiende.

Segundo. Desafortunada la postura del recurrente que ante la
imposibilidad de controvertir los argumentos que esgrime esta oficina,
se dedique a buscar enfrentamientos. El recurrente nunca pone en
discusion el hecho que el nuevo capitulo no tiene sustento en la
descripcion, ni tampoco que quiere caracterizar el resultado a
alcanzar. Estas y no otras son las razones para no aceptar el nuevo
capitulo. Sin embargo, el recurrente no dice absolutamente nada al
respecto.

Tercero. El recurrente continda interpretando la legislacion de una
forma muy particular que no corresponden con la realidad. Afirma que
el solicitante debe ser requerido mediante el articulo 45 nuevamente.

Eso es absolutamente falso. El articulo 45 afirma que si la oficina
nacional competente encontrara que la invencién no es patentable o
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que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta
Decisién para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante.
Este debera responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta
dias contados a partir de la fecha de notificacion y que cuando la
oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los
fines de patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o mas
veces conforme al parrafo precedente. “Podra” es totalmente diferente
a “debera” como lo interpreta el recurrente. Si la oficina estima que es
necesario lo puede hacer. Esta oficina estima que ello no es
necesario, consecuencia no es necesario que lo haga y no se hizo.

Cuarto. El Titulo X de la Circular Unica afirma que: “...Para los efectos
previstos en el articulo 45 de la decision 486, la Superintendencia
notificara solamente una vez al solicitante indicando los motivos
por los cuales la invencion no es patentable o no cumple con alguno
de los requisitos para su concesion,..”. Al solicitante se le requirié en
su momento con el concepto técnico 663. Nétese que la Circular habla
de la obligacion de la Superintendencia de notificar por una sola vez.
Sin embargo, la misma circular dice que “...En caso de que el
solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capitulo
reivindicatorio o la descripcién de la invencién que pretende proteger,
la Superintendencia podra notificarlo nuevamente y poruna vez...” La
palabra “podra” indica la opcion que tiene la Superintendencia de
hacer una nueva notificacion o no. No es obligacion, es una opcién.

En conclusion, son totalmente irrelevantes los argumentos del
recurrente.

(6) Continua el Recurso: La Superintendencia de Industria y Comercio
cuestiona la claridad diciendo que de acuerdo con el objeto de la
solicitud, contemplado en la descripcion inicial, la invencion se
relaciona con microemulsiones de agua en aceite y, particular, con el
uso de microemulsiones de agua en aceite para el despliegue de
productos quimicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la
explotacion de yacimientos de petréleo o gas....Al respecto nos
permitimos explicar que el objeto de la solicitud actual continua siendo
una microemulsion de agua en aceite y, particular, con el uso de
microemuisiones de agua en aceite para el despliegue de productos
quimicos solubles o dispersables en agua de utilidad en la explotacion
de yacimientos de petréleo o gas... La Unica diferencia es que ahora
en la primera reivindicacion se ha incluido la informacioén de la
reivindicacion 10 original, la cual tiene sustento en la pagina 6 de la
descripcion, para delimitar el objeto de la reivindicacion no a una
microemulsion de cualquier producto quimico soluble o dispersable en
agua de utilidad en la explotacion de yacimientos de petrdleo o gas,
sino especificamente a los productos quimicos que la reivindicacion 10
original mencionaba los cuales son: un inhibidor de: (i) corrosion, (ii)
formacién de incrustaciones, (iiifformacion de hidratos gaseosos (iv)
cera, (v) deposicion de asfaltenos o es un barredor de sulfuro de
hidrégeno o un dispersante de cera.
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Nuevamente se afirma que se cuestiond la claridad del nuevo capitulo
y no la falta de unidad de invencioén, por lo que es irrelevante la
argumentacion del recurrente. En dicha falta de claridad esta oficina
afirmé que toda la solicitud original estaba dirigida a microemulsiones
de agua en aceite y lo que pretendia proteger en el nuevo capitulo
estaba dirigido a los productos quimicos en microemulsiéon
contradiciendo el objeto y el desarrollo de la descripcién. Por demas,
y siguiendo la argumentacion del recurrente, si se refiere al uso de las
microemulsiones tal como esta en el memorial aqui citado se le
recuerda que en Colombia el uso no es objeto de proteccion, porlo que
su argumentacién carece aun mas de sentido.

(7) De lo anterior es evidente que la actual reivindicacion 1 es una
limitacion, entiéndase un subconjunto, de la totalidad de elementos
que cubria el conjunto de elementos definido en la reivindicacion 1
original. Para el solicitante, y esperamos que en esta ocasién para la
Superintendencia, es claro que la nueva reivindicacién 1 es igual a la
reivindicacion 10 original puesto que ella define los productos quimicos
para yacimiento de petréleo que son objeto de la invencién y expresa
que el objeto es “Una microemulsién segtn una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores” por lo que se interpreta que dicha
reivindicaciéon 10 depende y por ende incluye la informacién de las
reivindicaciones 1, 7 y 8.

El recurrente da la razén a esta oficina CON SU ESCRITO. Observese
lo siguiente

De acuerdo al objeto de la solicitud contemplado en la descripcion
inicial, el solicitante afirma que

“...esta invencién se relaciona con microemulsiones de agua en
aceite y, particular, con el uso de microemuisiones de agua en
aceite para el despliegue de productos quimicos solubles o
dispersables en agua de utilidad en la explotacién de yacimientos de
petréleo o gas...".

Luego afirma el solicitante que “...se ha encontrado ahora un medio

y un método para incrementar la eficacia de productos quimicos
para la explotacion de yacimientos de petréleo o gas, en particular
inhibidores de la formacién de incrustaciones, para permitir con ello
una disminucién de la frecuencia de las operaciones de compresion /
cierre temporal y el incremento de la tasa de produccion de petréleo
lgas ...”

Luego el solicitante hace una afirmacion “...la presente invencion de
relaciona con una micro emulsiéon que comprende (i) una fase
oleosa, (ii) una fase acuosa que comprende una solucién acuosa
de un producto quimico soluble en agua para la explotacién de un
yacimiento de petréleo o de gas o una dispersidén acuosa de un

producto quimico dispersable en agua para la explotacién de un
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yacimiento de petréleo o de gas y (iii) al menos un surfactante, en
donde la fase acuosa esta distribuida en la fase oleosa en forma
de gotitas que tienen un diametro del orden de 1 2 1.000 nm o en
forma de micro dominios que tienen al menos una dimension de
ongltud, ancho y espesor del orden de 1 a 1000 nm.”

Luego el solicitante da las caracteristicas de la fase oleosa y la fase
acuosa y cualquier tipo de surfactante.

De lo anterior se tiene que el objeto de la solicitud es una micro
emulsiéon gue comprende (i) una fase oleosa, (ii) una fase acuosa
que comprende una solucién acuosa_de un producto gquimico
soluble en agua para la explotacién de un yacimiento de petréleo o
de gas o una_dispersion _acuosa de un producto quimico
dispersable en aqua para la explotacién de un yacimiento de
petréleo o de gas y (iii) al menos un surfactante, en donde la fase
acuosa esta distribuida en la fase oleosa en forma de gotitas que
tienen un diametro del orden de 1 a 1.000 nm o en forma de micro

dominios que tienen al menos una dimensién de longitud, ancho y

espesor del orden de 1 a 1000 nm.” Todo el sustento que da el
solicitante lo da a la presentacion en microemulsion. Es decir, que de

acuerdo a lo que se encuentra en la descripcion, el solicitante pretende
proteger una presentacion en microemulsiéon. Lo importante alli es la
microemulsién, no el tipo de producto quimico empleado.

En el memorial del recurso el solicitante afirma que la nueva
reivindicacién 1... define los productos quimicos para yacimiento
de petroleo que son objeto de Ia invencion. Los productos quimicos
de acuerdo a la descripcion NO SON EL OBJETO DE LA SOLICITUD.
El objeto de la invencibn son las microemulsiones, dichas
microemulsiones simplemente se usan para ciertos productos quimicos
en ejemplos que se encuentran en la descripcién, pero los productos
quimicos no son el objeto de la solicitud.

(8) Por otra parte la Superintendencia de Industria y Comercio indica que

la descripcion es clara en establecer que "... Entre los productos
quimicos para yacimientos de petréleo se encuentran los inhibidores
para formacién de incrustaciones...' y explica el problema al emplear
cierres temporales del pozo al inyectar inhibidor de corrosion de forma
tradicional. "Luego afirma el solicitante que’... se ha encontrado ahora
un medio y un método para incrementar la eficacia de los productos
quimicos para la explotacién de yacimientos de petréleo o gas, en
particular inhibidores de la formacion de incrustaciones, para permitir
con ello una disminucion de la frecuencia de las operaciones de
compresion/cierre temporal y el incremento de la tasa de produccion
de petréleo/gas...... Aun cuando no es muy claro cual es el
pensamiento de esa Superintendencia en relacion con el tema y por
qué esto impide que la invencion sea clara, no permitimos precisar que
la finalidad perseguida con el objeto reivindicado es exactamente la
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misma que se perseguia con el objeto reivindicado originalmente, es
decir, el problema planteado es encontrar un medio y un método para
incrementar la eficacia de los productos quimicos para la explotacion
de yacimientos de petréleo o gas, de modo que su utilizacién no
implique el cierre del ducto o la tuberia mientras se estaba aplicando el
producto.

Los conceptos técnicos son lo suficientemente claros, no asi el
capitulo que intenté modificar el solicitante. El objeto de la solicitud
inicial corresponde a UNA CONFIGURACION DE UNA
MICROEMULSION. EI primer capitulo reivindicatorio esta dirigido
hacia alla. No sucede lo mismo con el segundo capitulo pues esta
dirigido a PRODUCTOS QUIMICOS. La solicitud original no estaba
relacionada hacia dichos productos quimicos y el nuevo capitulo
distorsiona toda la solicitud original no encontrando sustento.

El problema planteado corresponde a la eficacia del uso de ciertos
productos quimicos (general) en yacimientos

La solucién, de acuerdo a la descripciéon, es una presentacion de
microemulsion.

El capitulo reivindicatorio no aceptado considera como nuevo los
productos quimicos Diferente totalmente a lo encontrado en la
solicitud original.

(9) "El nuevo capitulo continua sin tener soporte en la descripcion y el
solicitante no realizé ninguna correccioén a la objecion planteada en el
anterior requerimiento técnico. Alli se decia que "...Las reivindicaciones
no encuentran soporte en la descripcion. Como se observa en la
reivindicacién 1, el solicitante quiere que se le proteja una micro
emulsién con ciertas caracteristicas, que son las mismas que en el
folio 52 dice el mismo solicitante son conocidas. Existe una clara
contradiccion.” El solicitante no realiza ninguna correccién y mantuvo el
error.” Lamentamos informarle a esa superintendencia que primero si
se hicieron modificaciones sobre el capitulo reivindicatorio, pero
ustedes no las aceptaron, segundo contrario a lo que se expresa por
esa oficina no entendemos como las reivindicaciones no tienen
sustento en la descripciéon cuando en ella se hace referencia a
microemulsiones que justo tienen los elementos de la microemulsion
reivindicada, tienen el mismo tamario de gota de la fase acuosa en la
fase oleosa y los ejemplos que se dan en la descripcién sobre las
microemulsiones justamente emplean los productos que se reivindican
en las reivindicaciones.

Al parecer quién escribe el memorial no conoce del arte y de ahi sus
errores de criterio y concepto.

En la reivindicacion caracterizan la microemulsién por un tamario
determinado de una fase dentro de otra. En la descripcién hacen
referencia a que las microemulsiones son conocidas. Cualquier técnico
medio sabe que la definicibn de microemulsiones no es caprichosa y
obedece al tamafo de la fase discontinua en la fase continua de las
emulsiones.
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Por tanto, caracterizan como nuevo en la descripcion una
microemulsién cuando en la descripcion afirman que dicha
microemulsién es conocida. Esto es una clara contradicciéon que quién
redacta el memorial no observa, ni entiende.

(10) Sencillamente, para nosotros es evidente que si existe ese
soporte y no encontramos dicha contradicciébn puesto que la
descripcion es clara en indicar que aun cuando las microemulsiones
son conocidas y las microemulsiones de la invencién se diferencian de
las emulsiones ordinarias en que tiene gotitas o microdominios de
tamarno muy pequefio, al punto que parecen transparentes a simple
vista en comparacion con las gotas grandes, cuyo diametro es mayor
de 1.000nm, de las emulsiones turbias convencionales.

Noétese las contradicciones en que cae el recurrente en su memorial.
“... las microemulsiones son conocidas...”

‘las microemulsiones de la invencion se diferencian de las
emulsiones ordinarias en que tienen gotitas o microdominios muy
pequenos...”

La contradiccién radica en que si las microemulsiones son conocidas
segun la descripcidon, el recurrente deberia diferenciar las
microemulsiones de su solicitud de las microemulsiones conocidas.

Pero no lo hace. Se dedica a diferenciar las microemulsiones de las
emulsiones. Totalmente incongruente. Ademas las diferencias son
demasiado obvias.

Por demas, se reitera que el solicitante caracteriza como nuevo las
microemulsiones cuando en la descripcion afirma que son nuevas.
Los argumentos del recurrente son vagos, imprecisos y sin sentido.

(11) En consecuencia insistimos en la aceptacion del capitulo
reivindicatorio modificado en agosto del presente ario.

Se reitera el concepto técnico y no se acepta dicho capitulo.
iv) Patentabilidad

(1) Continua el solicitante: Partiendo de lo expresado y dado que el
capitulo modificado debié ser aceptado nos permitimos hacer las
siguientes presiones (SIC) sobre su patentabilidad, pues dado que la
modificaciébn no fue aceptada nunca se argumenté sobre la no
patentabilidad del nuevo capitulo reivindicatorio, por lo que se hace
necesario reiterar lo escrito en la respuesta al auto de fondo sobre la
patentabilidad del nuevo capitulo reivindicatorio radicado el 17 de
agosto de 2005 y que la resolucién N° 25667 no tuvo en cuenta toda
vez que dicho capitulo no fue aceptado.

Como no puede ser aceptado el nuevo capitulo, los argumentos estan
fuera de lugar.
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(2) Prosigue el recurrente hablando sobre la novedad de su solicitud con
mas de tres paginas de argumentos.

Los argumentos estan fuera de lugar pues esta oficina en su concepto
de negacion y en su Resolucion de negacién no cuestiona la novedad
de la solicitud.

(3) .En relacion con la Altura Inventiva

(a) Afirma el recurrente: La presente invencién se refiere a una
microemulsién atil para desplegar determinados compuestos
quimicos de la produccion en campos de crudo o gas durante las
operaciones de inyeccion (en inglés, "squeeze") y bloqueo (en
inglés, "shut-in"). Se ha encontrado que cuando la microemulsién
comprende al menos dos surfactantes elegidos del grupo formado
por surfactantes aniénicos y no-iénicos dicha microemulsién es
particularmente estable. Dicha estabilidad se ve acentuada de
forma especial en el caso de que el primer surfactante es aniénico y
comprenda un sulfato como grupo de cabeza; y el segundo
surfactante es no-iénico o es aniénico comprendiendo como grupo
de cabeza sulfosuccinato, fosfato o sulfonato.

En primer lugar, las traducciones no corresponden a las que hace
el recurrente. Sus significados son otros.

En segundo lugar, lo que el recurrente dice que ha encontrado, no
lo relaciona en la reivindicacién principal. Si eso es lo que le otorga
el nivel inventivo a su solicitud negada debié estar en la
reivindicacion principal.

Los argumentos del recurrente no tienen sustento alguno.

(b) Sigue el recurrente. La ventaja fundamental que presenta una
microemulsién segun la presente invencién es que se aumenta la
efectividad del compuesto quimico de produccién reduciéndose de
esta manera el numero de operaciones de inyeccion y bloqueo.
Esto se debe a que la encapsulacion o proteccion del compuesto
quimico para la explotacion del yacimiento de petroleo o gas dentro
de la fase organica continua situa dicho compuesto quimico de
producciéon mas profundamente en el lecho rocoso y la baja tension
superficial de la microemulsion permite arrastrar el aceite
depositado en la superficie rocosa, de forma que el compuesto
quimico tiene mas superficie sobre la que depositarse o ser
absorbido.

Aca el recurrente dice que logr6, mas no como se logra con el
objeto de la solicitud y lo que relaciona en las reivindicaciones, ni
menos porque deberia su solicitud tener altura inventiva. NO hay
sustento en sus argumentos

(c) Los documentos D1, D2, D6 y D7 se refieren a métodos para
incrementar el grado de recuperacion de crudo, en los que un fluido
(puede ser una microemulsion) se inyecta en la formacién rocosa y
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se hace pasar hacia el molino de extraccion (en inglés, "production
well"). Por lo tanto, el objetivo de dichos documentos es hacer pasar
la microemulsion a través de la formacién rocosa y con ello mejorar
la recuperacién. Por el contrario, el objetivo de la microemulsiéon que
se describe en las nuevas reivindicaciones ahora aportadas, es el
de tratar la regién préxima a la entrada del pozo durante el proceso
de extraccion. La microemulsion cumple con el objetivo de aumentar
la retencion del compuesto quimico en la formacién rocosa. Por lo
tanto, el problema que resuelven los documentos D1, D2, D6y D7
Y el problema que resuelve la presente invencién son
completamente diferentes. En consecuencia, un experto medio en
la materia no podria haber tenido en cuenta lo descrito en dichos
documentos a la hora de afrontar el problema de incrementar la
retencion de un compuesto quimico durante un ftratamiento de
inyeccion.

Una muestra de la inconsistencia del recurso radica en las
traducciones defectuosas que se citan. Un “pozo de produccién” no
corresponde a un “molino de extraccion”.

El documento D1 US 5186257 muestra una serie de
polimeros empleados en yacimientos, los cuales son aplicados en
forma de micro emulsion. D1 habla de la introduccion de la
microemulsiéon en pozos. Eldocumento D1 relaciona el empleo de
microemulsiones para hacer llegar polimeros utiles al fondo del
pozo. El objeto de la solicitud colombiana es la presentacion en
emulsién para introducir en pozos cualquier tipo de polimero.
Aungque D1 no hace referencia al tamaiio de gotas, por definicién
una microemuision tiene ese tamario de gotas. Por consiguiente,
cuando en D1 se habla de microemulsiones se refieren
especificamente al mismo tamano de gotas que el solicitante
pretende proteger. En cualquier libro de texto puede encontrar esta
definicion.

D2 US 4741399 revela métodos donde Ila inyeccion de
compuestos (algunos enumerados en la presente solicitud) mejora
el rendimiento de pozos de hidrocarburos. Combinando este
documento con uno cualquiera de los demas documentos citados
se permite llegar a lo que el solicitante desea proteger para
Colombia. Ademas en las columnas 3 y 4 se revela la forma de
emplear microemulsiones

D6 US 3670816 menciona emulsiones que cumplen con el
mismo objetivo propuesto en la presente solicitud

D7US 3254714 también revela el uso de micro emulsiones para el
tratamiento de pozos. El solicitante esta de acuerdo con esta
oficina en que dicho documento afecta la presente solicitud y que
por eso modifica y presenta nuevas reivindicaciones. Como las
nuevas reivindicaciones no fueron aceptadas, D7 continua
afectando a la presente solicitud
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Es claro que partiendo de D1, D2, D6 o D7 se obtiene lo que aca se
quiere proteger. Los argumentos del recurrente no tienen sustento
ni relacion con lo estudiado.

(d) Por su parte, los documentos D4 y D5 se refieren a fangos de
perforacion. Dichos fangos estan especificamente disefiados para
su uso durante operaciones de perforacion y no se sugiere explicita
ni implicitamente las microemulsiones segun la presente invencion
ni su utilizacién para la introducciéon de compuestos quimicos en
pozos de produccion.

D4 US 4012329 muestra micro emulsiones como las esbozadas en
la presente solicitud y que también se usan en perforaciones de
hidrocarburos. Se evidenciaria la presente solicitud partiendo de
D4. Muchas de las ventajas que teéricamente obtiene el solicitante
ya habian sido descubiertas por la anterioridad.

D5US 3688851 mencionan emulsiones que cumplen con el mismo
objetivo propuesto en la presente solicitud.

Contrario a la afirmacion del recurrente, explicitamente se habla de
microemulsiones y explicitamente se habla de pozos de
perforacion. Totalmente falsos los argumentos del recurrente.

5. CONCLUSION

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para las
reivindicaciones 1 a 17 de los folios 63 a 64, toda vez que el objeto de estas
reivindicaciones no cumplen con los requisitos de patentabilidad que define la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Bogota D. C., 16 de diciembre de 2005
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RADICACION: 0-48492 EDICTO No. 16465

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirié Resolucion No. 26133 de 29-SEP-2006. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue: El
Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 25667 de 6
de octubre de 2005 por medio de la cual se negé una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Dilia Maria Rodriguez D’Aleman, en su calidad de apoderada
de la sociedad BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED, o a quien
haga sus veces, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no
procede recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C., alos 29 SET. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

Wnn Ml NI
IARCARLO MARCENARO JIMEN

chte EDICTO en fugar visible al ptblico en la SUPERINTENDENCIA DE-INDUSTRIA Y
lles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Para notificar a los interesados, se fija el pr
COMERCIO, por el término de (10) diez dias/“h‘"

Secretaria General Ad-Hoc 26-OCT-200
Secretaria General Ad-Hoc
EDICTO No. 16465

Este edicto se desfija hoy 09-NOV-2006 a las cinco (5:00 p.m.)
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