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Seliora Jefe
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotd, D.C.

Re.: Expediente No. 00 67.783
Solicltud de Patente a nombre de
SCHLUMBERGER HOLDING LIMITED
Cédigo 02 - 01 - 538

En relacién con la solicitud contenida en el Expediente de la referencia y, en
particular, con la publicacién del extracto de la misma en la Gaceta de la
Propiedad Industrial No. 529 de Junio 27, 2003, por medio del presente escrito
muy respetuosamente me permito solicitarle se sirva proceder a efectuar el

EXAMEN DE PATENTABILIDAD de la aqul contenida.
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Bogota D.C.

Doctor:

German Castillo Grau

Apoderado

REFERENCIA: Radicaclén 00-67.783
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
OficioNo 3 1°%36
Folios 005 ''°

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado
segun lo establece el articuio 45 de la decisién 486 de la comision de la Comunidad
Andina, se le informa que:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcion de los folios 96 a 108; los
dibujos 1 a 8 de los folios 116 a 124 y las reivindicaciones 1 a 19 de los folios 109 a 114,
todo lo anterior allegado como respuesta a las observaciones del primer examen que se
aceptaron.

El articulo 9 de la Decisién 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencién... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho
de prioridad seran los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las
patentes de invencion y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 08 de septiembre de 2000, en ese momento se
reclamé prioridad para la solicitud norteamericana 09/393.559 del 10 de septiembre de
1999, copia de la cual se alleg6 en el memorial del 20 de septiembre de 2000. Realizado
el estudio correspondiente, se determind que, acorde a lo dispuesto por los articulos 9 a
11 de la Decision 486, la prioridad es vélida.

2. Objeto de la invencién

Segun la descripcién, Ia finalidad de la solicitud consiste en suministrar una técnica para
hacer mediciones en una perforacion y de las formaciones terrestres que la rodean,
presentados en la forma de método y aparato.

De otro lado, el pliego reivindica: un método para determinar una caracteristica de una
formacion terrestre y/o de un pozo de sondeo que atraviesa la formacién utilizando una
herramienta para pozos (10, 210) situada en el agujero, relacionado en las
reivindicaciones 1 a 10; y, método sequn Ia pgivindicacién 1...un aparato para determinar
una caracteristica de una formacion terrestre y/o de un pozo de sondeo que atraviesa la
formacion... el aparato, relacionado en las reivindicaciones 11 a 19.
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Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GO1V 3/38.

3. Claridad de la solicitud:

Por una parte, el articulo 28 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
sefiala que: “la descripcién debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara y
completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
cormrespondiente pueda ejecutaria”.

La redaccién y traduccion de la solicitud, en su conjunto, son muy deficientes porque el
lenguaje técnico utilizado no es el usual ni es claro porque se deformaron los conceptos en
cierta medida que pueden conducir a ermores de interpretacién; a continuaciéon se
suministra un par de ejemplos para ilustrar nuestras afirmaciones, pero no se hara una
lista detallada porque seria una labor dispendiosa, que no nos commesponde.

En todo el documento se tradujo mal los términos “caliper”, “modeling”, “time-consuming”,
“drill collar”, “flow diagram”®, “thereon”, “along”, etc.

En la pagina 4 lineas 16 a 23 no es claro lo que se afirma, "modelado de las respuestas ...
determinacién de un parametro... transmisién de energia... pozo de sondeo”.

En la pagina 5 lineas 19 a 21 se asegura que, “... organigrama de un método...", lo cualno
es cierto.

Pagina 8 lineas 24 a 31 se menciona un, “lastrabarenas”, termino que no existe en
castellano ni corresponde a lo que en realidad afirma el documento base.

En toda la especificacion se hace mal uso de las preposiciones desde, a través de, sobre,
dentro de, etc. como también se abusa con el uso excesivo de gerundios y de tiempos
compuestos innecesarios en castellano.

Las unidades de medida comespondientes a la resistividad no corresponden a las
unidades del sistema intemacional, por eso quedaron mal indicadas.

El articulo 30 de la citada Decision indica 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”.

La reivindicacién 1 presenta defectos de redacci6n y traduccion como los relacionados
respecto & la descripcion, incluye la mencién al uso o utilizacién o empleo de una
herramienta tanto en el predmbulo como en c), d y e), lo cual, no tiene nada que ver conia
definicién del supuesto método. Asimismo, lo presentado como pasos a) hasta f) de la
citada reivindicacién 1, es una secuencia légica de procesamiento de datos para la
obtencidn de la resistividad u otro parametro de perfilacion.

Las reivindicaciones 2 a 5 y 10 no tienen enlace ldgico con la independiente porque no
aclaran uno de los pasos alll relacionados sino que hacen referencia a conceptos
generales de perfitacion de un pozo.

Las reivindicaciones 8 y 9 hacen referencia al uso de la herramienta, lo cual, es ajencala
aclaracion de un paso del método.

La reivindicacion 11, de un lado, es inaceptable porque hace una dependencia al método
que no tiene NADA que ver con la definicion de un supuesto aparato; de otro lado, ella y
sus dependientes NO tienen sustento descriptivo porque la descripcién no revela una
nueva disposicidén de los medios del sistema de ia forma en que se reivindican y, por
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uitimo, caracterizan un “aparato” por los datos a procesar, lo cual, no se permite como
ocurre en las reivindicaciones 12a 15y 19.

Adicionalmente, es importante que el interesado tenga en cuenta que, el mero uso de
elementos convencionales de un aparato y/o la redaccién del documento, donde se
combinen caracteristicas de estructura o funcidn con usos no confiere patentabilidad ni al
método ni al aparato (sistema).

Con relacién a lo anterior, parece necesario precisar que, el “sistema o aparato” como tal,
es independiente de cOmo se usa, es decir, dicho aparato no se puede restringir por la
manera de uso pensada (deseada) que se le de.

Por ejemplo, la memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella,
la pantalla es independiente del género de informacion que se despliegue en la misma,
etc. de alli es evidente, que el género de datos y la manera en que se procesan, n  son
caracteristicas que sirvan para distinguir un aparato o “sistema” como se reivindica aqui.

Finalmente, se recomienda al solicitante tener en cuenta la regla 125.1 de la ley tipo, que
la oficina ha venido utilizando en sus procedimientos de calificacién, la cual sefiala que:

“‘cuando la primera reivindicacién tiene por objeto un procedimiento (método), a
continuacion, se puede incluir una reivindicacion para un medio concebido (no usado),
total o parcialmente, para su puesta en practica.

Las reivindicaciones 16 a 18 son incomprensibles y tratan de aclarar un medio por el uso
que se le da, lo cual, no se permite.

Las anteriores objeciones se deben cormegir en conjuncién con las de! punto 5 de
adelante.

Como se informa en el folio 127 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
4, Evaluacién de la unidad de invencién:

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera
que conformen un Unico concepto inventivo”.

El pliego calificado se refiere a un Unico concepto, por io cual, cumple el requisito
establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

En primer lugar, el articulo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los paises miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial®, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decision ni el
reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, c6mo se debe definir cada
concepto, la oficina, ha acudido a la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentss,
publicada por la OMPI en 1982, que ayuda a los examinadores de la oficinas nacionales
en sus estudios, para definir los conceptos antes citados; donde de acuerdo a las
indicaciones del parrafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de
reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

) 20



4

Adicionalmente, el citado pamrafo indica que las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales 6 de
funcién y, las de procedimiento, mediante las caracteristicas de una secuencia de etapas
a seguir, para lograr un resultado.

De alli, es evidente que un producto debe ser definido o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funcionamiento pero NO mediante una mezcla
de ellas. Analogamente, un proceso no puede incluir, simultaneamente, etapas a seguir
con los elementos que llevan a cabo dichas etapas.

Al estudiar las reivindicaciones independientes del pliego, salta a la vista que incluyen
mezclas de caracteristicas no pemmitidas, como se evidencia de su redaccion, ejemplos:

“1. un método... utilizando una heframienta... modelando... transmision... desde la
estaciébn ... recepcion... en estaciones... produccion... desde la herramienta y
cofrespondencia...".

“7. el método... de la herramienta...”.

“8. el método... desde la herramienta...”

*9. el método... en un medio de almacenaje...".

En lo anterior es evidente que, lo subrayado son los medios usados para el procesamiento
y lo no subrayado lo relacionado al método.

Similamrmente, las de aparato relacionan:

“11 método... aparato... medio para recibir... medio para recibir... medio para almacenar...
medio para procesar...".

“16. aparato... medio para establecer...".
"47. aparato... manera para hacer... “.
“18. aparato... manera para aplicar... "

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y la
subrayada, caracteristicas de uso.

En segundo término, el articulo 15 de la Decisioén 486 sefiala que, “No se consideraran
invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte légico como tales; y*.

Del estudio de la solicitud se deduce que ella se dirige a una técnica para calcular el
diametro y/o la resistividad de una perforacién a partir de las medidas eléctricas obtenidas
por una herramienta para perfilar la formacién de un pozo de perforacién por medio del
computador 212 (ver figura 5), al cual, se le carga una rutina de procesamiento segiin el
diagrama de flujo de la figura 4 para que haga el calculo de los parametros deseados de
un pozo de sondeo, como el espesor yo la resistividad de la formacién, con o sin ajuste de
minimos cuadrados. Dicha rutina para procesamiento es un programa como tal, por ello lo
solicitado no cumple lo establecido por el articulo 15 e).

En tercer lugar, se afecta lo dispuesto por el articulo 21 debido a que se hace otro
(segundo) uso de componentes convencionales de un sistema de perfilacién de pozos
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porque la herramienta que se utiliza es convencional como se puede ilustrar con el
contenido de las publicaciones de patente US 5.339.037, 5.235.285, 5.339.036,
5.483.320, 4.407.157, 5.900.733, 5.397.893, 5.886.303.

En este punto, se recuerda al solicitante que la oficina no puede aceptar como sustento de
patentabilidad ni la redaccién de un documento en determinada forma ni el uso de un
aparato o circuito o sistema convencional {parte del mismo) para procesar, transmitir o
recibir senales (informacién), porque:

a. Un sistema o aparato como tal, es independiente del género de los datos y/o de la
manera en que se procesan dichos datos, razon por la cual esas caracteristicas, no sirven
para caracterizar un aparato o sistema particular como se reivindica en este expediente.

b. No solo se altera la proporcion, entre io divuigado y la proteccion solicitada sino que se
trata de una rutina o (soporte l6gico), lo que es un programa, como tal.

¢. La oficina en casos como este, considera que el pliego carece de nivel inventivo puesto
que se trata de operaciones, cominmente, realizadas por un técnico en la materia, en su
practica diaria, tal como cargar una rutina acorde a un diagrama de flujo, para que el
computador entregue los resultados del procesamiento, en particular, el espesor y/o la
resistividad.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 inciso e), 21,
28 y 30, no es posible continuar la calificacion de fondo del pliego hasta tanto no se
subsanen las objeciones planteadas aqui y se presenten argumentos fehacientes que
comprueben el cumplimiento técnico y juridico de la respuesta.

En cumplimiento del articulo 45 de la decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dlas contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal o), del
capftulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

Jefi /de la Divisidn de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha ﬂ 51 zm‘

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico

Nimero: 604 Caodigo: 202004 Caédigo:
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. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RADICACION: 0-87783 EDICTO No. 11608
LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendancia profirid Resoluclén No. 21485 de 30-AGO-2008. Que ol contenkio de la parta resojutive es como sigue: El
Superintendents de Indusiria y Comercio.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencidn pam la soficiud

comespondiente a "SISTEMA Y METODO PARA DETERMINAR UNA CARACTERISTICA
OE UNA FORMACION TERRESTRE Y/O DE UN POZO DE SONDEO QUE ATRAVIEBA LA
FORMACION".

ARTICULO SEGUNDO: Notficar personaiments &1 contenido de la prasants resolucin
sl doctor Germén Castifio Grau, o w gulen haga sus veces, on su calidad de apoderado da
Schulsmberger Holding Limitad., entregindole copla da ia misma, advirtidndole que contra
sfia procads sl recunso dé reposicidn interpuesio ants ol Superintenderis de Indusiria y
Comercio, gl momenio de la notificackdn o dertro de ios 5 dies hibiles sigulantss & efa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Duda en Bogotd, D.C., a ioa 30 5. 25

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

/7 .--'"'-'-
Para nolificer & foa Intaressdos, se fija S\presante EDICTO en lugar visible at piblico en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, por el tdrmina de (10) diez di les contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy. /
Sacretaria General Ad-Hoc 13-SE Esie adicio se desfiia hoy 26-8EP-2005 a las cinco (5:00 p.m.

Secretaria General Ad-Hoc
EDICTO No. 11600



