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En relacién con la solicitud contenida en al Expediente de la referencia y, en
particular, con la publicacién del extracto de la misma en la Gaceta de la
Propiedad Industrial No. 530 de Julio 31, 2003, por medio del presente escrito
muy respetuocsaments me permito solicitarle se sirva proceder a efectuar el
EXAMEN DE PATENTABILIDAD de la solicitud aqul contenida.
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Doctor:

German Castillo Grau

Apoderado

REFERENCIA: Radlicaclén 01-43.631
Trémite . 002
Evento 001
Actuaclén 430
Oficlo No .0.,u.05953
Folios 005

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

1. D cumentos estudlados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 5 a 17; los dibujos 1
a 21 de los folios 47 a 61; las reivindicaciones 1 a 20 de los folios 18 a 20, las figuras son
las allegadas como respuesta a las observaciones del examen de forma, que se
aceptaron.

El articulo 9 de la Decisién 486 de ia Comisién 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 invencién y modeilos de utllidad...”.

La solicitud en estudio fue radicada el 01 de junio de 2001, en ese momento se reclamé
prioridad para la solicitud norteamericana 09/585.761 del 02 de junio de 2000, copia de la
cual se allegé en el memorial de respuesta del 10 de octubre de 2001. Realizado el
estudio cormespondiente, se determiné que, acorde a lo dispuesto por los articulos 9 a 11
de la Decisidn 488, la prioridad es vélida.

2. Objeto de la invenclién

Segun la descripcién, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una técnica para
determinar una caracteristica de una formacién terrestra alrededor de un pozo, mediante
la combinacién de un conjunto de mediciones de induccién con mediciones laterolog,
presentada en la forma de métodos y sistema.

De otro lado, el pliego relvindica: un método para determinar una caracteristica de una
formacién de subsuperficle de tierra alrededor de un pozo, relacionado en las
reivindicaciones 1 a 7 y 8 a 14; y, un sistema de registro de pozos que incluye una primera
y una segunda herramientas de pozo adaptadas para que se muevan dentro del pozo y
un aparato adaptado para que sea acoplado a las herramientas de pozo, el aparato es
adaptado para responder a los datos obtenidos con las herramientas de pozo para

determinar una caracteristica de una formacién, relacionado en las reivindicaciones 15 a
20.
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Segtn [a IPC ia clasificacién del objeto reclamado es GO1V 3/38.

3. Claridad de la solicltud:

Por una parte, el articulo 28 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina
sefala que: “la descripcidn debera divulgar la invencién de manera suficientemente clara 'y
completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
comespondiente pueda ejecutaria”.

La redaccldn y traduccion de la solicitud, en su conjunto, son deficientes porque el
lenguaje técnico utllizado no es el usual en el arte ni es claro, lo que provoca que los
conceptos se deformen en cierta medida y que pueden conducir a emmores de
interpretacién; a continuacién se suministra algunos ejemplos para llustrar nuestras
afirmaciones, sin que llegue a ser una lista detallada.

En todo el documento se tradujo mal los términos: “coil’, “in coaxial relationship with",
"sand-shale laminations”, “is lowered into®, “Is focused Into”, “superimposed”, etc.

El segundo parrafo de la pagina 2 y el segundo de la pagina 11 son confusos.

En las pdginas 7 pamafos 2 y 3, 9 Gltimo pamafo se citan unas unidades no
correspondientes al sistema intemnacional de medidas.

Las unidades de medida correspondientes a la resistividad en las figuras 4 a 9, 14, 15, 17,
y 18 no commesponden a las unidades del sistema intemnacional, (ver norma 1000 Icontec).

En toda la especificacién se hace mal uso de las preposiciones desde, a través de, sobre,
dentro de, etc. que contribuyen a |a falta de claridad porque no siempre corresponden a
los sindnimos que tratan de remplazar; también se encontr® un uso excesivo de gerundios
y de tiempos compuestos, innecesarios en castellano.

Por otra parte, el articulo 30 de la citada Decisién indica que: “las reivindicaciones
definirdn la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion®.

Las reivindicaciones 1 y 8 presentan diferencias de redaccién superficlales, ademas, no
se relacionan a dos formas de ejecucion diferentes sino que solo son una Iteracién, una
de otra; de igual modo, las reivindicaciones 9 a 14 son una fteracibn de las
reivindicaclones 2 a 7 y, las reivindicaciones 8, 13 y 19 son iguales entre si; por estas
razones el pllego carece de concision.

Las relivindicaciones 8 y 13 no aclaran o delimitan una caracteristica del método del que

dependen sino que hacen referencia al tipo de instrumento usado para hacer una célculo ,
lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 15 a 20 no tienen sustento descriptivo porque la descripcién no revela
una nueva disposiclon de los medios del sistema que se reivindica sino el uso de
elementos convencionales de un sistema de perfilacién de pozos para procssar datos.

Se recuerda al solicitante que la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad
nila redacclén de un documento en determinado sentido nl el uso de un aparato o sistema
convencional o de parte(s) del mismo para procesar, transmitir o recibir sefiales

(informacién), porque la comblnacién de caracteristicas de estructura con usos no confiers
patentabilidad a lo solicitado.

Con relacién a lo anterior, parece fecesario precisar que, el “sistema o aparato” como tal,
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es independiente de como se usa, es decir, un aparato no se puede restringir por la
manera de usc pensada (deseada) que se le de; por ejemplo, una memoria es
independiente del génerc de datos que se almacenen en ella, la pantalla es independiente
del género de informacion que se despliegue en la misma, etc. de alll es evidents, que el
género de datos y la manera en que se procesen, no son caracteristicas que sirvan para
distinguir un “sistema®, como se relvindica aqui.

Las anteriores objeciones se deberdn comegir en conjuncién con las del punto 5 de
adelante.

Como se informa en el folio 107 ng se presentaron oposiciones por parte de terceros.
4. Evaluacién de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Deacisién 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”.

Se considerara que el pliego calificado se refiere a un Linico concepto, por lo 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 palses miembros
otorgaran patentes para las invenclones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial™, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, cdmo se debe definir cada concepto, la oficina,
ha acudido a la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la
OMPI en 1882, 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 relvindicaciones: de producto y
de procedimiento {método).

Adicionalmente, el citado pérrafo Indica que las relvindicaciones de producto deben

definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales é de
funcién y, las de procedimiento, mediante las caracteristicas de una secuencia de etapas
a saguir, 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 funcionamianto pero NO mediante una mezcla

de ellas. Andlogamente, un proceso no puede inclulr, simultdneamente, etapas a seguir
con los elementos que llevan a cabo dichas etapas.

Al estudiar las reivindicaclones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de
caracteristicag no permitidas, como se evidencia de su redaccién, ejemplos:

“15. un sistema de registro ... es adaptado para responder... comprende medio para
calcylar... medio para modelar.,. medio para comparar...".

“18. ol sistema... medio para modelar datos....".
“17. el sistema... medio para calcular...”.

“18. el sistema... medio para calcular...”.
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De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, yla
subrayada, caracteristicas de uso.

En segundo lugar, el articulo 15 de la Decisién 486 sefiala que, “No se consideraradn
Invenciones: ...

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

De un lado, la solicitud revela explicitamente en el primer pamrafo de la pagina 12 que ella
se puede implementar con la programacién de uno 0 mas computadores de propdsito
general, como el computador 220 (figura 19), el cual, como es bien conocldo en el arte,
incluye medios de almacenamiento de programas, un procesador que codifique uno 0 més
programas de instrucciones ejecutables por el computador a fin de llevar a cabo la
secuencia légica de procesamiento de datos, para determinar una caracteristica de una
formacién de una subsuperficle terresire alrededor de un pozo de sondeo, como por
ejemplo, la resistividad de la formacién.

De otro lado, la secuencia légica para el procesamiento de los datos se llustra con la
aplicacion de las rutinas de las figuras 20 y 21 y su respectiva descripcién, todo lo cual, se
considera un programa como tal.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se considera que se esta tratando de proteger un
soporte 16gico, en la forma de rutinas para procesamiento de datos, lo que ocasiona que
no se cumplan las disposiciones del articulo 15 inciso e).

En dlitimo 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,
porque el sistema es convencional tal como se puede ilustrar con el contenido de las
publicaciones de patentes US 5.157.605, 5.754.050, 5.852.383, 6.023.168, EP 478.400y
EP 544.543, el cual se usa para procesar las sefiales sensadas con los dispositivos
ubicados en una sonda para perfllacién de pozos y, que se reduce a otro (segundo) uso
que un programador puede dar a un(os) elemento(s) convencional(es) de un sistema de
perfilacién.

Para concluir, es importante que el solicitante tenga en cuenta que la oficina no puede
aceptar como sustento de patentabilidad ni la redaccién de un documento en determinado
sentido nl el uso de un aparato 0 sistema convencional (partes de este) para procesar,
transmitir o recibir sefiales (informacién), no solo porque se altera la proporcion, entre lo
divuigado y la proteccién solicitada, sino también porque, de un lado, una rutina o un
protocolo (soporte ldgico) carece de nivel Inventivo puesto que se trata de operaciones,
cominments, realizadas por un técnico en la materia en su préictica diaria, como es
introducir ecuaciones para que el computador haga el procesamiento comespondiente y
entregue los resultados del procesamiento. De otro lado, porque no se cumplen
disposiciones taxativas de la norma.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 inclso e), 21,
28 y 30, no es posible continuar la calificacion de fondo del pliego hasta tanto no se
subsanen las objeciones de acuerdo a los citados articulos y se presenten argumentos
razonados y convincentes respecto a dichas objeciones.
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En cumplimiento del articulo 45 dé la decisléon 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o sl a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesidn, se denegaré la patente.

Notifiquese el presepte oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capltulo quinto delitylo primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

El anterior requerimiento fue notificado por filacion en lista, de fecha 2 1 °JUL. 2009

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico

Numero: 1033 Cddigo: 202004 Cédigo:
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDICTO No. 1080

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Qua esta Superiniendencia profiié Resolucldn No. 35108 de 28-DIC-2008. Que &l contsnido de Ia parte resolutiva sa como sigue: El
Suparintandants de Indusiria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERD: Noger al privisgio de patenis do invencién pam la soliciud
comespondienis a “METODO Y SISTEMA PARA INDICAR RESISTIVIDAD ANISOTROPICA
EN UNA FORMACION DE TIERRA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimente ¢l contenido de la presants rasolucidn
a doclor Germin Castilio Grau, o a quian haga sus veces, en su calidad de apoderado ds
Schiumbemar Hokiings Limitad.. entragéndoia copia da s misms, advirtiéndols que contra
ella procade ol recumo de repoaicidn ntempussio anta sl Superintendants de Induatria y
Comercio, al momento da ks nofificacidn o dentro de loa 5 disa hitblies sigulantss a ella.

NOTIFIGUESE ¥ CUNPLASE
DadaenBogotd, D.C.abos  260iC e

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Para nolificar a los intaresados, se fia el prasente EDICTO an lugar visible al pdblico en la SUPERINTENDE%NDUSTRIA Y

COMERCIO, per 8l término ds (10) diez dias hiljies contadoe a partir de las 8:30 a.m. de hoy.
Secretaria General Ad-Hoc 13&"!-“_&%““ sa desfija hoy 28-ENE-2008 a las cinco (5:00 p.m.) |

Seacretaria Genersl Ad-Hoe
EDICTO No. 1080
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