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REF: Expediente No. 02 076 282 - Solicitud de Pafel
INTEVEP SA. .

Titulada: “FLUIDO DE PERFORACION MEJORADO CON POLIMERO QUE
FORMA ESPUMA".

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No.
57.492 del C.S.J., obrando en calidad de apoderado de la Sociedad INTEVEP
S.A., segin lo acredita el documento de poder presentado en esa Division,
manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolucién No. 23252 del 31
de agosto de 2006, interpongo conira ella en debido término, RECURSO DE
REPOSICION, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el

=
Pn'vilégfo de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia. it

NORBY ¥,
Hotar

Respaldo el RECURSO en los siguientes
‘ ]

HEGHOS: ' %

1. La Resolucién arriba citada 23252 niega el Privilegio exclusivo de Patente
de Invencidn para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que:

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 21, contenidas en los folios 158 a
160, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes
considerciones:

Documentos del estado de la técnica
Consultadas las fuentes de informacién con ‘que_se cuenta se encontraron los

documentos WO 85/14086 titulado “Method of treatinf shale and clay in
hydrocarbon formation drilling”; WO 00/51922 titulado “Trasnport of solid particles”;
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y US 5.360.558 titulado "Slurried polymer foam system and method for the use
thereof™.

Novedad

La enseflanzas del arte previo destruyen la novedad de lo reclamado en las
reivindicaciones 1 a 21 de la presente solicitud porque todas y cada una de las

caracteristicas alll definidas fueron divulgadas antes, infegraimente, por cada uno
de los antecedentes enunciados.

El estado de la técnica, seﬁﬁn lo evidencia el documento D1, ensefia previamente
que agentes espumosos son cominmente usados en perforaciones con aire-
espuma, y dichos agentes de espumado son bien conocidos en la técnica usual,
siendo frecuentemente etoxilados y sulfatados como los sulfatos de alcohol y éter.

La propuesta de D1 puede contener un fluido de perforacién que tiene una fase
acuosa, polisacaridlos que pueden ser seleccionados de la goma guar,
hidroxipropil guar y donde se pueden emplear surfactantes conocidos, que como
86 vio en el mismo documento pueden ser etoxilados y sulfatados como sulfatos
de alcohol y éter. Es decir, absolutamente todo lo que se eshoza en la presente
solicitud se encuentra en D1.

De la misma forma sucede con D2, pues esta anterioridad muestra un fluido que
se basa en agua, surfactantes y polimeros solubles en agua. El primero de los
componentes es el solvente acuoso que lo incorpora la presente solicitud. Los
surfactantes generadores de espuma incluyen todos los surfactantes aniénicos
conocidos e involucran carboxilatos, sulfonatos, sulfatos, fosfatos, fosfonatos,
entre otros, pero que donde los sulfatos pueden ser sulfatos de alquil-éter.

D3 afecta totaimente la novedad de la présente solicitud, toda vez que allf se
describe un fluido (en base a agua, primer componente de la presente solicitud),
agentes de formacién de espuma que incluyen compuestos como los de la
presente solicitud, y polisacaridos como la goma guar. En general, todos los
componentes de la presente solicitud ya los habla descrito D3.
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En consecuencia, el sefior examinador concluye que: “se puede afirmar que la
composicion referida en las reivindicaciones principales se encuentra contenida
exactamente en cada una de las anterioridades sefialadas, o sea, D1, D2 y d3,
desde mucho antes de la fecha de presentacion y, por ello, definitvamente, la
solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

2. De acuerdo con lo anterior el sefior examinador ordena negar el privilegio
de patente para la presente invencion.

FUNDAMENTOS

1- El sefior examinador objeta la novedad de la presente solicitud basado en lo
divuigado por las anterioridades D1, D2 y D3 arriba mencionadas. De acuerdo con
los argumentos del examinador una invencién sera considerada nueva si no esta
comprendida por el estado del arte, y proporciona el alcance y las caracteristicas del
requisito de novedad al afimar que “[...] existe novedad en lo que no estd
comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido
divuigado, por ningtin medio.” Prosigue el seflor examinador afimando que™[...]
fodas y cada una do las caracteristicas [...I' alll contenidas han sido divulgadas con
anterioridad por el arte previo.

De acuerdo con los argumentos del sefior examinador el solicitante busca
proteger “[...] un fluido de perforacibn que forma espuma, que comprende un
solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacérido.”" La anterior definicién por parte
del sefior examinador evidencia una lectura incompleta de la solicitud. Quisiéramos
apuntar al aparte fitulado “Antecedentes de la invencién® donde el solicitante
establece que “La invencibn se relaciona con un fluido de perforacion y, més
particularmente, con un fluido de perforacién que forma espuma, estable y seguro
ambilentaimente.” (ver pagina 1 de la presente solicitud, negrita personal).
Teniendo esto en cuenta, quisiéramos respetuosamente insistir en los argumentos
presentado con respuesta al oficio 3759 el 27 de junio de 2008, y proporcionar
ademas las siguientes observaciones.
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2- Las composiciones de la anterioridad D1 contienen una mezcla de polimercs
con el fin de estabilizar las paredes de un orificio de perforacién. Para un técnico con
habilidad en la materia es evidente que estos polimeros no son ambientalmente
seguros y, por lo tanto, la materia de la anterioridad D1 no comprende todas y cada
una de las caracteristicas de la presente solicitud.

Ademas, para evaluar la novedad de una solicitud es necesario compararia
con documentos relacionados en el estado del arte. Como lo establece el
examinador la presente solicitud se relaciona con fluidos de perforacién, en tanto que
la anterioridad D1 se relaciona con *[...] el tralamiento de esquistos y arcillas para
prevenir su hinchamiento causado por la absorcién de agua de los fluidos de
perforacién. Se relaciona particularmente al uso de ciertos agentes poliméricos para
la prevencion del hinchamiento de los esquisios y las arcillas in situ por absorcion de
agua [...I' (ver pagina 1, lineas 9 — 15). Lo anterior significa que la presente solicitud
y la anterioridad D1 no se relacionan y no existe una razén particular para que el
técnico con habilidad en la materia que busca proporcionar un fluido de perforacién
ambientaimente seguro busque informacién en un documento relacionado con una
composicién para prevenir el hinchamiento de esquistos y arcillas en orificios de
perforacién. Por lo tanto la informacién en D1 no es °[...] detallada y suficiente para
que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar [...I' lo que se
divuiga en la presente solicitud.

3 En cuanto a la anterioridad D2, esta no se relaciona con un fluido de
perforacién sino con un método para el transporte de materiales. Contrario a los
argumentos del examinador, las reivindicaciones en D2 no sefialan especificaments
un surfactante particular y polimeros solubles en agua. La presente solicitud
establece claramente en el capftulo reivindicatorio la naturaleza especifica de cada
componente y, contrario a los argumentos del sefior examinador, las reivindicaciones
dependientes claramente definen la composicién del fluido de perforacion, listando
los compuestos y cantidades preferidos. No existe una razoén particular para que el
examinador pase por alto este punto, puesto que las reivindicaciones independientes
deben establecer la materia de la forma méas amplia, y las reivindicaciones
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dependientes deben estrechar esta definicion hasta llegar a las modalidades
preferidas.

Claramente puede verse que los componentes y cantidades particulares
divuigados en la presente solicitud no son divuigados en D2. Mas aun, puesto que
los componentes particulares de la presente solicitud no se divulgan en D2, no hay
ensefianza o sugerencia alguna en D2 sobre la seguridad ambiental o estabilidad de
dicho método de transporte a las condiciones encontradas en el fondo de un pozo de
perforacion petrolifera. Asl mismo, como lo sabe cualquier técnico con habilidad, la
composicién particular de una sustancia es clave para establecer sus propiedades, la
divulgacion de D2 no sugiere o motiva al técnico con habilidad en ia materia a utilizar
compuestos y cantidades especificas con el fin de obtener un fluido de perforacién
estable y seguro ambientaiments.

Por otro lado, una invencion se caracteriza por se una mezcia de elementos
conocidos funcionando de una forma nueva, de lo contrario seria un descubrimiento,
no una invencion. Los surfactantes, solventes y polisacaridos son bien conocidos en
un amplio campo de la técnica, desde la fabricacién de jabon hasta de edulcoréntas.
esto no significa que el mismo polisacérido que se utiliza en un edulcorante no pueda

usarse en un fluido de perforacién, o que el surfactante del jabon no pueda g,

emplearse en el fluido de perforacién. La presente solicitud proporciona una lista
especifica de compuestos conocidos, en cantidades especificas desconocidas,
haciendo algo que no se divuiga ni sugieren el arte previo representado por D2.

Adicionaimente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo afecta la novedad de la
presente solicitud si se lleva a cabo una comparacién retrospectiva entre lo divuigado
en D2 y lo reivindicado en la presente solicitud. Puesio que la novedad de la
tecnologia a ser patentada se determina “[...] en relacién con el estado objetivo de
la técnica en un momento determinado.” Es evidente que las ensefianzas de D2 son
demasiado amplias y no ofrecen al técnico con habilidad en la materia motivacién
alguna para escoger un surfactante o un polisacarido por sobre otro. Ademas, el
sefior examinador hace una lista concisa de surfactantes y polisacaridos divulgados
por dicha anterioridad, pero no establece una causa clara por la cual un técnico con
habilidad en la materia seleccionaria estos componentes en particular por sobre
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todos los enumerado en la descripcion de D2, mas aun cuando en ninguna de las
reivindicaciones de dicha solicitud se hace menciotn alguna a los componentes de la
presente solicitud. Si el estudio de la novedad ha de ser objetivo, entonces al
momento en e! que se desarrollo la presente solicitud la anterioridad D2 no sugiere la
composicién especifica que se presenta en el capltulo reivindicatorio de la presente
solicitud, menos aun como hacer fluidos de perforacién ambientalmente seguros.

4- En cuanto a D3, este no divuilga un fluido de perforacidbn ambientaimente
seguro, a base de agua. El técnico con habilidad puede ver facilmente que el hecho
de agregar Diesel al fluido de perforacion niega de plano esta caracteristica. Dado lo
anterior no es cierto que D3 divulgue todas y cada una de las caracteristicas de la
invencién y, por lo tanto, no cumple el requerimiento para afectar la novedad, el cual
es que dicha anterioridad sea “[...] defallada y suficiente para que una persona del
ramo pueda utilizaria para ejecutar o explotar [...I' lo que se divuilga en la presente
solicitud. No hay sugerencia alguna en D3 sobre como hacer un fiuido de
perforacién estable y ambientaimente seguro, que soporte las condiciones que se
encuentran al fondo de un pozo de perforacion. Si el fluio de perforacion divulgado
por D3 no es ambientalmente seguro, lo cual es cierto ya que comprende Diesel,
entonces la materia de la presente solicitud es claramente novedosa por sobre lo
divulgado por D3 y ningln técnico con habilidad puede hallar informacién detallada y
suficients en D3 para hacer el fluido de la presente solicitud.

5- En conclusioén, los argumentos del examinador respecto a D1, D2 y D3
muestran que el arte sabe de la existencia de solventes, surfactantes y polisacéridos,
pero no demuestran que el arte previo divuigue fluidos de perforacién
ambientaimente aceptables que son esiables bajo las condiciones que se
encuentran al fondo de los pozos de perforacién. Ademds, el hecho que lo divuigado
por D1 se relacione con un aditivo para fluido de perforacion, que las ensefianzas de
D2 tengan que ver con un método para mover sélidos particulados fuera del sitio de
excavacion, y que ademds sean demasiado amplias o generales, y que D3 divuigue
la adicion de combustible de Diesel al fluido de perforacién, significa que ni los
documentos por separado, ni mucho menos en conjunto, estidn en capacidad de
afectar la novedad de la presente solicitud, puesto que ninguno de ellos divuiga
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todas y cada una de las caracteristicas de la presente solicitud, particularmente la de
un fluido de perforacién ambientaimente seguro y estable.

6- Por lo tanto, y a la luz de lo dicho en la respuesta al oficio 3759 y los
argumentos proporcionados arriba, la materia reivindicada en la presente solicitud es
novedosa por sobre I0 ensefiado en D1, D2 y D3 ya sea solos o en conjunto.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas de

DERECHO:

1. Articulo 14 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra
dice:

"Articulo 14: Los Palses Miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnologlia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial." '

2. El Articulo 48 del mismo estatuto que establece:

“Articulo 48. Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgaré el
titulo de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgara e
titulo solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere
desfavorable se denegara™. = &

s
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despac! @
REPONER la decisi6n tomada mediante Resolucién No. 23252 del 31 de agosty “Ommyp ,,
de 2006 y tendiente a obtener la concesién del Privilegio de Patente d ...:
conformidad con el Articulo 48 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, arriba  ~ \4
citado.
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NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretarla General de la Superintendencia de
Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la
Carrera 7 No. 71 — 21, Torre B, Of. 402, de esia ciudad de Bogota.

Del Sefior Superintendente,

Atentamente, Ao Béi// /;,//.

AN PA DENA SARMIENTO
T.P. No. 57.492 del C.SJ.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402

Bogots, 2 de octubre del 2006
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECURSO
Radicacién N® 02-76282
Clasificacién Internacional ~ Co8K7i/02
Concepto Técnico N° 1624

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

1) Documentos estudlados:

a) Para el presente estudio se tendra en cuenta el capftulo descriptivo,
comprendido en los follos 5 a 18 de la solicitud en estudio.

b) Para el presente estudio se tendrén en cuenta los dibujos comprendidos en
los folios 23 a 25 de la solicitud en estudio.

c) Para el presente estudio se tendrdn en cuenta las reivindicaciones 1 a 21 del
capitulo relvindicatorio encontrado en los folios 19 a 21.

d) Para el presente estudio se tendra en cuenta el concepto técnico 4890 del 24
de marzo de 2008, junto con las anterlioridades citadas, que obra en los follos
88 a 140.

o) Para el presente estudio se tendra en cuenta la respuesta al concepto técnico
489, la cual fue radicada el 27 de junio de 2008 y se encuentra anexo en los
folios 141 a 161,

f) Para el presente estudio se tendrd en cuenta el nuevo capltulo descriptivo,
comprendido en los folios 148 a 157 de la solicitud en estudio.

g) Para el presente estudio se tendrén en cuenta los dibujos comprendidos en
los follos 162 a 164 de la solicitud en estudio.

h) Para el presente estudio se tendran en cuenta las relvindicaciones 1 a 21 del
nuevo capltulo reivindicatorio encontrado en los follos 158 a 160.

I) Para el presente estudio se tendrd en cuenta el concepto técnico 1093
emitido el dia 13 de Julio de 2006 anexado al expediente en los folios 174 a
178 y Resolucién 23252 de fecha 31 de agosto de 2006.

]) Para el presente estudio se tendré en cuenta el memorial de recurso de
reposicion radicado el dia 3 de octubre de 2008, el cual obra en los folios 187
a194
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2) Memorial Del Recurso De Reposicién:

Mediante el memorial de fecha 24 de enero de 2002 se recurre la resolucién 37240
emitida el dia 19 de noviembre de 2001 en los siguientes términos:

“1- El sefior examinador objeta la novedad de la presente solicitud basado en lo
divuigado por las anterloridades D1, D2 y D3 amriba mencionadas. De acuerdo con
los argumentos del examinador una invencidn serd considerada nueva si no esta
comprendida por el estado del arte, y proporcliona el alcance y las caracteristicas del
requisito de novedad al aflmar que "[...] existe novedad en lo que no esti
comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido
divuigado, por ningin medio." Prosigue el sefior examinador afirmando que "[...]
todas v cada una de las caracteristicas [...]' alll contenidas han sido divuigadas con
anterioridad por el arte previo.”

“De acuerdo con los argumentos del sefior examinador el solicitante busca proteger
"[...] un fluldo de perforacién que forma espuma, que comprende un solvente acuoso,
un tensioactivo y un pollsacarido." La anterior definicion por parte del sefior
examinador evidencla una lectura incompleta de la solicitud. Quisiéramos apuntar al
aparte titulado "Antecedentes de la invencién" donde el solicitante establece que "La
invencion se relaciona con un fluide de perforacién y, méas particularmente, con un
fluido de perforacién que forma espuma, estable y seguro ambientalmente.” (ver
pagina 1 de la presente solicitud, negrita personal). Teniendo esto en cuenta,
quisiéramos respetuosamente insistir en ios argumentos presentado con respuesta al
oficio 3759 el 27 de junio de 2008, y proporcionar ademés las siguientes
observaciones.”

“2- Las composiciones de la anterioridad D1 contlenen una mezcla de polimeros con
el fin de establiizar las paredes de un orificio de perforacién. Para un técnico con
habilidad en la materia es evidente que estos polimeros no son ambientaimente
seguros y, por lo tanto, la materia de la anterloridad D1 no comprende todas y cada
una de las caracteristicas de la presente solicitud. Ademas, para evaluar la novedad
de una solicitud es necesario compararia con documentos relacionados en el estado
del arte. Como lo establece el examinador la presente solicitud se relaclona con
fluidos de perforacion, en tanto que ia anterioridad D1 se relaciona con ...] el
tratamiento de esquistos y arcillas para prevenir su hinchamiento causado por la
absorcién de agua de los fluidos de perforacion. Se relaciona particularmente al uso
de clertos agentes poliméricos para la prevencién del hinchamlento de los esquistos y
las arcillas in sltu por absorcién de agua [...]' (ver pagina 1, lineas 8 - 15). Lo anterior
significa que la presente solicitud y la anterioridad D1 no se relacionan y no existe
una razén particular para que el técnico con habilidad en la materia que busca
proporcionar un fluido de perforacién ambientalmente seguro busque Informacién en
un documento relacionado con una composicién para prevenir el hinchamiento de
esquistos y arcillas en orificios de perforacién. Por lo tanto la informacién en D1 no
as “[...] detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utllizarla para
ejecutar o explotar [...}' lo que se divuiga en la presente solicitud.”

“3- En cuanto a la anterioridad D2, esta no se relaciona con un fluido de perforaciéon
sino con un método para el transporte de materiales. Contrario a los argumentos del
examinador, las reivindicaciones en D2 no sefialan especificamente un surfactante
particular y polimeros solubles en agua. La presente solicitud establece claramente
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en el capltulo relvindicatorio la naturaleza especifica de cada componente y, contrario
a los argumentos del sefior examinador, las reivindicaciones dependientes
claramente definen la composicién del fluldo de perforacién, listando los compuestos
y cantidades preferidos. No existe una razdn particular para que el examinador pase
por alto este punto, puesto que las relvindicaciones Independientes deben establecer
la materia de la forma mas amplia, y las reivindicaciones dependientes deben
estrechar esta definicién hasta llegar a las modalidades preferidas. Claramente
puede verse que los componentes y cantidades particulares divulgados en la
presente solicitud no son divulgados en D2, Mas aun, puesto que los componentes
particulares de la presente solicitud no se divulgan en D2, no hay ensefianza o
sugerencia alguna en D2 sobre la seguridad amblental o estabilidad de dicho método
de transporte a las condiciones encontradas en el fondo de un pozo de perforacién
petrolifera. Asl mismo, como lo sabe cualquier técnico con habilidad, la composiclén
particular de una sustancia es clave para establecer sus propledades, la divulgacion
de D2 no sugiere o0 motiva al técnico con habilidad en la materia a utiiizar compuestos
y cantidades especificas con el fin de obtener un fiuido de perforacién estable y
seguro ambientaimente.”

“Por otro lado, una invencién se caracteriza por se una mezcla de elementos
conocidos funcionando de una forma nueva, de lo contrario serfa un descubrimiento,
no una invenclén. Los surfactantes, solventss y polisacaridos son bien conocidos en
un amplio campo de la técnica, desde la fabricacién de jabdn hasta de edulcorantes,
esto no significa que el mismo pollsacérido que se utiliza en un edulcorante no pueda
usarse en un fluido de perforacién, o que el surfactante del jabén no pueda
emplearse on ol fluido de perforacion. La presente solicitud proporciona una lista
especifica de compuestos conocidos, en cantidades especificas desconocidas,
haciendo algo que no se divulga ni sugieren el arte previo representado por D2.”

"Adicionaimente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo afecta la novedad de la
presente solicitud si se lleva a cabo una comparacién retrospectiva entre lo divuigado
en D2 y lo reivindicado en la presente solicltud. Puesto que la novedad de la
tecnologla a ser patentada se determina "[...] en relacién con el estado objetivo de la
técnica en un momento determinado.” Es evidente que las ensefianzas de D2 son
demasiado amplias y no ofrecen al técnico con habilidad en la materia motivacion
alguna para escoger un surfactante o un polisacarido por sobre otro. Ademas, el
sefor examinador hace una lista conclsa de surfactantes y polisacéridos divulgados
por dicha anterioridad, pero no establece una causa clara por la cual un técnico con
habllidad en la materia selecclonaria estos componentes en particular por sobre
todos los enumerado en la descripcién de D2, méas aun cuando en ninguna de las
reivindicaclones de dicha solicitud se hace mencién alguna a los componentes de la
presente solicitud. Si el estudio de la novedad ha de ser objetivo, entonces al
momento en el que se desarrollo la presente solicitud la anterioridad D2 no sugiere la
composiclén especifica que se presenta en el capitulo reivindicatorio de la presente
solicitud, menos aun como hacer fluidos de perforacién ambientalmente seguros.”

“4- En cuanto a D3, este no divulga un fluido de perforacién ambientaimente seguro,
a base de agua. El técnico con habilidad puede ver faciimente que el hecho de
agregar Diesel al fluido de perforacién niega de plano esta caracteristica. Dado lo
anterior no es clerto que D3 divuigue todas y cada una de las caracteristicas de la
invencion y, por lo tanto, no cumple el requerimiento para afectar la novedad, el cual
es que dicha anterloridad sea "[...] detallada y suficiente para que una persona del

%6
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ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar [...]' lo que se divuiga en la presente
solicitud. No hay sugerencia alguna en D3 sobre como hacer un fluido de perforacién
estable y ambientalmente seguro, que soporte las condiciones que se encuentran al
fondo de un pozo de perforacién. Si el fluido de perforacién divulgado por D3 no es
ambientaimente seguro, lo cual es clerio ya que comprende Diesel, entonces la
materia de la presente solicitud es claramente novedosa por sobre lo divulgado por
D3 y ningtin técnico con habilidad puede hallar informacién detallada y suficiente en
D3 para hacer el fluido de la presente solicitud.”

3) Respuesta A Los Argumentos Del Solicitante

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

a) Fundamento Jurldico

i} Elarticulo 14 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “Los Palses Miembros otorgardn patentes para las
invenclones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos
de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicaclén industrial.”

il) Elarticulo 18 de la Declsién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Una invencién se considerard nueva cuando no estd
comprendida en el estado de la técnica"."El estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido accesible al plblico por una
descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializaciéon o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en
su caso, de la prioridad reconocida®. “Solo para el efecto de la
determinacién de novedad, también se considerard dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente en trdmite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese
anterior a la fecha de presentacioén 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."

i) Elarticulo 21 de la Decisién 488 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: "Los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidos en el estado de |a técnica, de conformidad con el articulo 16
de la presente Decisién, no serdn objeto de nueva patente, por el simple
hecho de atribuirse un uso distinto al originaimente comprendido por la
patente inicial.”

iv) El articulo 28 de la Daclsién 486 de la Comisién de Ja Comunidad Andina
establece que: "La descripcién deberd divulgar la invencion de manera
suficientemente clara y completa para su comprensién y para que una
persona capacitada en la materia técnica comrespondiente pueda
ejecutarla. La descripcién de la Invencién indicard el nombre de la
Invencién e Incluira la sigulente Informacién: a) el sector tecnolégico al que
se refiere o al cual se aplica la invencién; b) la tecnologia anterior conocida
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por el solicitante que fuese Util para la comprensién y el examen de la
invencidn, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores
relativas a dicha tecnologla; c) una descripcién de la invencién en términos
que permitan la comprensién del problema técnico y de la solucién
aportada por la invencion, exponiendo las diferencias y eventuales
ventajas con respecto a la tecnologla anterior; d) una resefia sobre los
dibujos, cuando los hubiera; e) una descripcién de la mejor manera
conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la préctica la Invencién,
utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; v,
f) una indicacién de la manera en que la invencion satisface la condiclén
de ser susceptible de aplicacién industrial, si ello no fuese evidente de la
descripcién o de la naturaleza de la invencion..”

v) El articulo 30 de la Decislon 488 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “Las reivindicaclones definirdn la materia que se desesa
proteger mediante la patents. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripclén.” “Las reivindicaciones podran
ser independientes o dependientes. Una reivindicaclén serd Independiente
cuando defina la materla que se desea proteger sin referencia a otra
reivindicacién anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina
la materia que se desea proteger refiiéndose a una reivindicacion anterior.
Una relvindicaclén que se reflera a dos o mas reivindicaclones anteriores
se consideraréd una reivindicacién dependiente multiple.”

vl) El articuio 51 de la Decision 488 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “El alcance de la proteccién conferida por la patente estara
determinado por el tenor de las relvindicaciones. La descripcién y los
dibujos, 0 en su caso, el material bioldgico depositado, serviran para
interpretarias.”

b) Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente

Esta oficina, al responder los argumentos del recurrente, demostraré que el
memorialista desconoce los principios basicos que rigen la legislacion en
materia de patentes.

I) Afima el recurrente: “1- El seflor examinador objeta la novedad de la
presente solicltud basado en lo divulgado por las anterioridades D1,
D2 y D3 arriba mencionadas. De acuerdo con los argumentos del
examinador una Invencién serd considerada nueva sl no esté
comprendida por el estado del arte, y proporciona el alcance y las
caracteristicas del requisito de novedad al afirmar que [...] existe
novedad en lo que no estd comprendido en el estado de la técnica, es
decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningin medio."
Prosigue el seflor examinador afirmando que "[...] todas y cads una
de las caracteristicas [...]' alll contenidas han sido divuigadas con
anterioridad por el arte previo**De acuerdo con los argumentos del
seflor examinador el solicitante busca proteger "[...] un fluido de
perforacién que forma espuma, que comprende un solvente acuoso,
un tensioactivo y un polisacirido.” La anterior definicién por parte del
sefior examinador evidencla una lectura Incompleta de la solicitud.
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Quisléramos apuntar al aparte titulado "Antecedentes de la
invencién™ donde el solicitante establece que "La Invencién se
relaclona con un fluido de perforacién y, més particularmente, con un
fluldo de perforacién que forma espuma, estable y seguro
ambientalmente.” (ver pdgina 1 de la presente solicitud, negrita
personal).”

El argumento del recurrente podria resumirse en que “...(de) parte del
seflor examinador (se) evidencia una lectura incompleta de fa solicitud...".
Este amgumento del recurrente se divide en dos partes. Una primera
explica que “De acuerdo con los argumentos del seflor examinador el
solicitante busca proteger "[...] un fluido de perforacién que forma espuma,
que comprende un solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacérido.”
La segunda parte indica que "...e/ solicitante establece que ‘La invencién
$6 relaciona con un fluido de perforacion y, méas particularmente, con un
fluido de perforacién que forma espuma, estable y seguro
amblentalmente’.”

Es decir, que todo el argumento del recurrente se reduce a que el
examinador no tuvo en cuenta que el fluido de perforacién, es un fluldo
que forma espuma, estable y seguro ambientalmente.

La primera demostracidn que el recurrente desconoce el arte de las
patentes radica en que, segtn el articulo 51 de la Decisién 486 de la

Comisién de la Comunidad Andina: “El alcance de la proteccién conferida
por la patente estard determinado por el tenor de las reivindicaciones. La
descripcion y los dibujos, o0 en su caso, el material biol6gico depositado,
serviran para interpretarias.” El andlisis para conceder o negar la
proteccién solicitada se centra en las relvindicaciones. Ninguno de los
argumentos citados estd referido a dichas reivindicaciones. En este
sentido es muy claro el Tribunal de Justicla de la Comunidad Andina que
eh el Proceso 105-1P-2000 explica:

‘Este Tribunal ha considerado que para efecios de determinar sl una
invencién es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas:®

“a)Concretar cual es Ia regla técnica aplicable a la solicltud de la
patente, para lo cual el examinador técnico deberé valerse de las
relvindicaclones, que en Gltimas determinarén este aspecto.”

“b)Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparacion
enire la invencién y el estado de la t6cnica, la cual puede consistir en la
facha de la sollcitud, o la de la prioridad reconocida.”

*c)Determinar cual es el contenido del estado de Ila técnica
(anterioridades) en la fecha de prioridad.”

“d)Finalmente debera compararse la invencién con la regla técnica.”
(Resaltado de la oficina)



Una nda evidencia que demu | recurrente desconoce del
arte de la_patentes, radica en que el solicitante confunde el problema a
solucionar con la solucion propuesta. Como bien se puede leer en la
descripcion de la solicitud (folio 5) un diverso nimero de problemas se
experimentan con fluldos de perforacién espumables conocidos. Entre
estos problemas se encuentran inestabilidad, pobre capacidad de
transporte, cortos ciclos de reutllizacion y problemas ambientales (folio 6).
Es evidente que el problema a solucionar es conseguir un producto {(un
fluido de perforacion) que sea estable y seguro ambientalmente. Hasta
aqul no ha habldo soluclén alguna. Este es el objetivo a lograr. La solucién
propuesta, segln la descripcidn e Incluida en el resumen de la invencién,
es un fiuido de perforacién espumable el cual comprende un solvente
acuoso, un tensloactivo, y un polisacarido guar. Ahora la solucién
propuesta segin las rmeivindicaciones, mas especificamente la
reivindicacién principal, es un fluido de perforacién que comprende un
solvente acuoso, un tensioactivo y un polisacarido. Como ya se explicd en
el parrafo anterior, el examinador se debe centrar en las reivindicaclones
para determinar si una invencidn es nueva o no.

Un tercer eleme e dem e el memoriali escono b
el arte de las patentes, radica en que elementos ambiguos como
“...ostable y seguro ambientaimente...” no son tenidos en cuenta al
momento de hace una evaluacién de patentabllidad. La Declslén 486 es
muy clara en establecer que “Las reivindicaciones definirdn la materia que
so desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas”.
De alli que las ambigliedades no se tengan en cuenta. La palabra
“estable” refiere un adjetivo impreciso. Lo que para una persona es
estable, para otra puede no serio. La forma de eliminar la ambigiiedad,
radica en cuantificar el adjetivo. De esta forma se logra claridad y
concisién. Lo mismo sucede con la frase “seguro ambientaimente®. Lo que
para algunos lo es, para otros no. Vale la pena aqul Introducir un ejemplo.
El glifosato, quimico empleado para fumigar cultivos llicitos, para algunas
personas s seguro amblentalmente, para otros no. Sin embargo, dichas
apreclaciones al no ser cuantificadas no pueden ser comparadas
verdaderamente, por lo que dichas discusiones son solo subjetivas.

En conclusion, este primer argumento del solicitante no tiene sustento
alguno, y solo demuestra desconocimiento del arte de las patentes por
parte del recurrente.

ii) Afirma el recurente: “Las composiciones de la anterioridad D1
contienen una mezcla de polimeros con el fin de establiizar las
paredes de un orificio de perforacién. Para un técnico con habiiidad
on la materia es evidente que estos polimeros no son amblentaimente
seguros y, por lo tanto, la materia de la anterioridad D1 no comprende
todas y cada una de las caracteristicas de /a presenie solicitud.
Ademds, para evaluar la novedad de una solicltud es necesario
compararia con documentos relacionados en el estado del arte. Como
lo establece el examinador Ia presente solicitud se relaciona con
fluldos de perforacién, en tanto que la anterioridad D1 se relaciona
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con “[...] el tratamlento de esquistos y arclllas para prevenir su
hinchamlento causado por la absorcién de agua de los fluldos de
perforacién. Se relaciona particularmente al uso de clertos agentes
poliméricos para Ia prevencién del hinchamiento de los esquistos y
las arcllias In situ por absorclén de agua [...]' (ver pigina 1, lineas 9 -
15). Lo anterior significa que la presente solicitud y la anterioridad D1
no se relacionan y no existe una razén particular para que el técnico
con habilidad en la materia que busca proporcionar un fluldo de
perforacién ambientaimente seguro busque Informacién en un
documento relacionado con una composicién para prevenir el
hinchamiento de esquistos y arciilas en orificlos de perforacién. Por
o tanto Ia Informacién en D1 no es “[...] detallada y suficiente para
que una persona del ramo pueda utliizaria para ejecutar o explotar
[...]' lo que se divuiga en la presente soliciiud.”

Los argumentos referidos por el recurrente en el punto 2, contemplan
varias afimaciones.

Primera afirmacién: Los polimeros del documento D1 no son seguros
ambientaimente, contrario a lo que muestra la presente solicitud, y que por
consigulente, D1 no tiene todas y cada una de las caracteristicas de la
solicitud negada.

Segunda afirmacién. Al evaluar la novedad de una solicitud es necesario
compararia con lo que se encuentra en el arte, y, la solicitud negada
refiere fluidos de perforacién, contrario a D1 que refiere es el tratamiento
de esquistos y arcllias. En consecuencia esta solicitud y D1 no se
relacionan.

Tercera afirmacion. La informaclén de D1 no es detallada, ni suficiente
para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar lo
que se divulga en la sollcitud negada.

De lo anterior, se tiene que existe una cuarta razén para considerar gue el

recurrente desconoce los principios basicos del arte de las patentes. El
andlisis de patentabilidad de una solicitud, se realiza con base en las

reivindicaciones. El articulo 51 de la Decisién 486 de ia Comisién de la
Comunidad Andina establece: “El alcance de la proteccion conferida por la
patente estard determinado por el tenor de las reivindicaciones. La
descripcion y los dibujos, o en su caso, el material biolégico depositado,
servirdn para Interpretarias® El Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina que en el Proceso 105-IP-2000 explica: “Este Tribunal ha
conslderado que para efectos de determinar si una invencién es nueva o
no, se deben observar las sigulentes reglas: a) Concretar cual es la
regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el
examinador técnico deberé valerse de las reivindicaciones, que en Gltimas
determinaran este aspecto.” Ninguno de los argumentos del recurrente se
basa en lo que escribié en su momento en las reivindicaciones. Compara
una supuesta ventaja técnica que figura en la descripcién con lo que
describe la anterioridad. Lo que se debe analizar son las relvindicaciones
de la solicitud objeto de estudio con documentos anteriores. La
descripclién tiene una funcién muy diferente en un documento patente.



s B

Ademés, como ya se afimé en su momento y se reafirma aca, el
memorialista demuestra su desconocimiento de las patentes basdndose
en ambigdedades como que uno es seguro ambientalmente y otro no.
Esos no son pardmetros técnicos validos de comparacion. Por tanto, la
primera aflmacidén referida en el pamafo anterior es completamente
absurda e inaceptable como argumento de un recurso.

Ademds de lo anterior, existe una quinta razén para considerar que el
memorialista desconoce sobre el arte de |las patentes. Afirma que es

necesario comparar la solicitud con el arte, lo cual es clerto. Pero en lo
que primordialments debe basarse la comparacion, y lo sabe cualquier
persona que conozca de patentes, es en lo contenido en las
reivindicaciones. Por tanto es un absurdo, que base la segunda
afirmacion referida arriba respecto del uso que se le va a dar al producto
(en este caso un fluido de perforacién) y no en las caracteristicas del
producto. Se recuerda que la legislacién es clara en establecer que
(articulo 21 de la Declsion 486 de la Comisién de la Comunidad Andina)
“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el
estado de la técnica,... no serén objeto de nueva patente, por el
gsimple hecho de atribulrse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente iniclal." Por tanto, dicha afirmacién no es
sino una manifestacién de desconocimiento de la legislacién.

La tercera afirmacidn, por demads, resuita falsa. Es claro, y asi se
demostr6 en los concaptos técnicos y en la Resolucién emitida por esta
oficina, que la anterioridad sugiere especificamente un fluido empleado en
pozos de perforacién que incorpora exactamente los mismos elementos
que el fluido objeto de la proteccién en la presente solicitud: un solvente,
un tensioactivo y un polisacdrido. Los mismos elementos los contempla la
anterioridad.

De lo anterior, se tiene que este segundo punto de los argumentos del 7
recurrente, continia demostrando desconocimiento sobre el tema de
patentes y no tiene sustento alguno.

}

fii) Prosigue el recurrente: “3- En cuanto a la anterioridad D2, esta no se
relaciona con un fluido de perforacién sino con un método para el
transporte de materiales. Contrario a los argumentos del examinador,
las relvindicaciones en D2 no sefialan especificamente un surfactante
particular y polimeros solubles en agua. La presente solicitud
establece claramente en el capitulo relvindicatorio la naturaleza
especifica de cada componente y, contrario a los argumentos del
sefior examinador, Ias reivindicaclones dependientes claramente
definen la composicién del fluido de perforacién, listando los
compuestos y cantidades preferidos. No existe una razén particular
para que el examinador pase por alto este punto, puesio que las
relvindicaclones independientes deben establecer la materia de Ia
forma méds amplla, y las relvindicaclones dependientes deben
estrechar esta definicién hasta llegar a las modalidades preferidas.
Claramente puede verse que los componentes y cantidades
particulares divulgados en la presente solicitud no son divuigados en



D2. Més aun, puesto que los componentes particulares de la presente
solicitud no se divuigan en D2, no hay enseinianza o sugerencia
alguna en D2 sobre la seguridad amblental o establlidad de dicho
método de transporte a las condiclones encontradas en el fondo de
un pozo de perforacién petroiffera. As/ mismo, como lo sabe cualquier
técnico con habllidad, la composicién particular de una sustancia es
clave para establecer sus propledades, la divulgacién de D2 no
sugiere o motiva al técnico con habllidad en la materia a utilizar
compuestos y cantidades especificas con el fin de obtener un fluldo
de perforacién estable y seguro amblentaimente.™ Por otro lado, una
Invencién se caracteriza por se una mezcla de elementos conocidos
funcionando de una forma nueva, de lo contrario seria un
descubrimiento, no una Invencién. Los surfactantes, solventes y
polisacéridos son bien conocidos en un amplio campo de la técnica,
desde la fabricaclén de Jabén hasta de edulcorantes, esto no significa
que el mismo polisacérido que se utiliza en un eduicorante no pueda
usarse en un fluldo de perforacién, o que el surfactante del Jabén no
pueda emplearse en el fluido de perforacién. La presente solicitud
proporciona una lista especifica de compuestios conocidos, en
cantidades especfficas desconocidas, haclendo algo que no se
divuiga nl sugileren el arte previo representado por D2.”
“Adiclonalmente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo afecta Ia
novedad de Ia presente solicitud sl se lleva a cabo una comparacién
retrospectiva entre o divuigado en D2 y o relvindicado en Ia presente
solicitud. Puesto que /a novedad de /a tecnologla a ser patentada se
determina "[...] en relacién con el estado objetivo de la técnica en un
momento determinado.”™ Es evidente que las enseflanzas de D2 son
demasliado amplias y no ofrecen al técnico con habilidad en la materia
motivacién alguna para escoger un surfactante o un polisacérido por
sobre otro. Ademds, el sefior examinador hace una lista concisa de
surfactantes y polisacéridos divulgados por dicha anterioridad, pero
no establece una causa clara por la cual un técnico con habllidad en
la materia seleccionaria estos componentes en particular por sobre
todos los enumerado en la descripcion de D2, més aun cuando en
ninguna de las relvindicaciones de dicha solicitud se hace mencién
alguna a los componentes de Ia presente solicitud. Sl el estudio de la
novedad ha de ser objetivo, entonces al momento en el que se
desarrolio la presente solicitud la anterioridad D2 no suglere Ia
composicién especifica que se presenta en el capituio relvindicatorio
de la presente solicitud, menos aun como hacer fluildos de
perforacién ambilentaimente seguros.”

Al igual que en las respuestas a los conceptos técnicos, el presente
memorial continua mostrando argumentos vagos y sin sentido, ademas
de llegar al limite de lo absurdo. Los puntos que esboza el solicitante en
el ftem 3 comprenden

Primero. El objeto del documento D2 es diferente al de la presente
sollcitud.
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Segundo. Contrarlo a ios argumentos del examinador, las relvindicaciones
en D2 no sefialan especificamente un surfactante particular y polimeros
solubles en agua.

Tercero. La presente solicitud establece claramente en el capftulo
reivindicatorio la naturaleza especifica de cada componente y, contrario a
los argumentos del sefior examinador, las reivindicaciones dependientes
claramente definen la composicion del fluido de perforacién, listando los
compuestos y cantidades preferidos.

Cuarto. Los componentes y cantidades particulares divulgados en la
presente solicitud no son divuigados en D2.

Quinto. No hay ensefianza o sugerencia alguna en D2 sobre ia seguridad
amblental o establlidad de dicho método de transporte a las condiciones
encontradas en el fondo de un pozo de perforacién petrolffera

Sexto. La divulgacién de D2 no sugiere o motiva al técnico con habllidad
en la materia a utilizar compuestos y cantidades especificas con el fin de
obtener un fluido de perforacién estable y seguro ambientalmente.
Séptimo. Una invencion se caracteriza por ser una mezcla de elementos
conocidos funclonando de una forma nueva, de lo contrario serfa un
descubrimiento, no una invencién.

Octavo. La presente solicitud proporciona una lista especifica de
compuestos conocidos, en cantidades especificas desconocidas,
haciendo algo que no se divuiga ni sugieren el arte previo representado
por D2.

Noveno. Adicionaimente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo afecta
la novedad de la presente solicltud si se lleva a cabo una
comparacion retrospectiva entre lo divuigado en D2 y lo reivindicado
en la presente solicitud.

Décimo. La novedad de la tecnologla a ser patentada se determina "[...]
en relacién con el estado objetlvo de la técnica en un momenio
determinado.

Undécimo. Las ensefianzas de D2 son demasiado amplias y no ofrecen al
técnico con habilidad en la materia motivacién alguna para escoger un
surfactante o un polisacérido por sobre otro.

Duodécimo. El sefior examinador hace una lista concisa de surfactantes y
polisacdridos divuigados por dicha anterioridad, pero no establece una
causa clara por la cual un técnico con habilidad en la materia
seleccionaria estos componentes en particular por sobre todos los
enumerado en la descripcidn de D2.

Decimotercero. En ninguna de las reivindicaciones de dicha solicltud se
hace menclén alguna a los componentes de la presente solicitud.
Decimocuarto. Si el estudio de la novedad ha de ser objetivo, entonces al
momento en el que se desarrollo la presente solicltud la anterioridad D2
no sugiere la composicién especifica que se presenta en el capltulo
relvindicatorio de la presents solicitud, menos aun como hacer fluidos de
perforacién ambientaimente seguros.

Cémo ya se ha dicho en varios apartes, el memorialista demuestra su
desconocimiento de patentes sustentando una supuesta novedad en que
“El objeto del documento D2 es diferente al de Ia presente solicitud®. Se
recuerda que la legislacion es clara en establecer que (articulo 21 de la
Decislén 486 de la Comision de la Comunidad Andina) “Los productos o



procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la
técnica,... no serén objeto de nueva patente, por el simple hech de
atribuirse un uso distinto al originaimente comprendido por la
patente inicial." Por tanto, dicho punto primero no es sino una
manifestacion de desconocimiento de ia legislacién.

Como segundo punto e! memorialista muestra un sexto armgumento que

permite afimar sin dudas que tiene un desconocimiento total del arte de
patentes. El hecho de afirar que “"Contrario a los argumentos del

examinador, las reivindicaciones en D2 no sefialan especlificamente un
surfactante particular y polimeros solubles en agua®™ es absurdo. EIl
Articulo 18 de la Decision 486 es claro en afirmar que “Una Invencién se
conslderard nueva cuando no esté comprendida en el o de la
técnica...”" donde “...El estado de | nica comprenderé todo lo que

haya sido accesible al piblico por una descripcién escrita u ral,
utilizaclén, comerclallzacién o cualquler otro medio antes de la fecha

de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la
pricridad reconocida...” Cuando se realiza un estudio de novedad el

estudio no se limita a comparar reivindicaciones, como lo quiere plantear
el memorialista. Se analiza el estado del arte. En el caso de la solicitud
negada, esto quiere decir que es cualguier descripcién escrita no importa
si esta en las reivindicaciones, el resumen o la descripciéon. Ala presente
afirmacién, hay que acotar que es igualmente absurdo el comentario, en la
medida que la reivindicacién principal relaciona un solvente acuoso, un
polisacérido y un tensioactivo, compuestos demasiado generales. Por
tanto, es Irazonable que pida que la anterioridad sea precisa en clertos
tipos de compuestos cuando la solicitud no lo es. Aqul hay una séptima

razén por la que se considera gue el solicitante desconoce lo méas bésico
del sistema de patentes.

El tercer punto de este item demuestra por octava vez que el solicitante

desconoce del tema de Propiedad Intelectual. Segin él, “la presente
solicitud establece claramente en el capitulo relvindicatorio la naturaleza

especifica de cada componente y, contrario a los argumentos del sefior
examinador, las reivindicaciones dependientes claramente definen la
composicidon del fluido de perforacién, listando los compuestos y
cantidades preferidos®. La legislacién es clara en establecer que “Las
relvindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una
reivindicacién seré independiente cuando defina la materia que se desea
proteger sin referencia a otra relvindicacién anterior. Una relvindicacién
serd dependiente cuando defina la materia que se desea proteger
refiriéndose a una relvindicacion anterior. Una reivindicacién que se reflera
a dos o0 mé4s reivindicaciones anleriores se consideraré una relvindicacion
dependiente miuitiple.” El| articulo 48 establece que “S/ e/ examen
definitivo fuere favorable, se oforgara el titulo de la palente. Si fuere
parcialmente favorable, se oforgaré el titulo solamente para las
reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegaréd.” En el
presenta caso, es demasiado evidente que la reivindicacién principal no
tiene novedad aiguna, por lo que por consigulente, ninguna de sus
dependientes puede ser aceptada. Ahora bien, el examinador fue mas
alld y demostré (folio 177) que los compuestos enumerados por las
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reivindicaclones dependlentes se encuentran contenidos en D2 (folio 110
por ejemplo). Por tanto, la afirmacién del solicitante no es sino una
reafirmacién de su falta de conocimiento en el manejo de documentos

patente.

El cuarto punto de la argumentacién referida en este ftem, afirma que “Los
componentes y cantidades particulares divulgados en |a presente solicitud
no son divuigados en D2." Esto es algo totaimente falso. Como ejemplo
tbmese el folio 110 donde se enumeran compuestos como los
establecidos en la presente solicitud negada. Obsérvense los sulfatos.
Obsérvense los polimeros como la galactomanana y otras. Y un largo
etcétera. Por lo que el argumento no puede definirse de forma diferente a
ser una mentira.

Sobre el quinto punto (No hay enssfianza o sugerencia alguna en D2
sobre la seguridad ambiental o estabilldad de dicho método de transporte
a las condiciones encontradas en el fondo de un pozo de perforacién
petrolifera) no vale la pena referirse, toda vez que ya se ha demostrado a
lo largo de todo este escrito que solo es una demostracién de ignorancia
en el tema de Propiedad Intelectual.

SN

Sobre el sexto punto, podemos considerar que se trata de una respuesta
que contintia con los absurdos. Segin el recurrente, la divulgacién de D2
no sugiere o motiva al técnico con habllidad en la materia a utilizar
compuestos y cantidades especificas con el fin de obtener un fluido de
perforacién estable y seguro ambientalmente. Las primeras seis
reivindicaclones de la actual solicitud negada ni siquiera mencionan
proporciones. Por tanto es ilégico e irelevante que el recurrente sustente
argumentos sobre un piso que nl siqulera él tiene. No es posible tener en
cuenta un argumento tan vaclo.

Los puntos séptimo y octavo de este item de parte del recurrente afirman
que “Una invencién se caracteriza por ser una mezcla de elementos
conocidos funcionando de una forma nueva, de lo contrario serla un
descubrimiento, no una invencién” y que “La presente solicitud
proporciona una lista especifica de compuestos conocidos, en cantidades
especificas desconocidas, haciendo algo que no se divuiga ni sugieren el
arte previo representado por D2° continia sorprendiendo con sus
absurdos. La solicitud negada en su reivindicacién independiente no
relaciona nunca proporciones. Por tanto, no hay sustento en su
afirmacién. D2 S[ SUGIERE VARIAS PROPORCIONES. Por tanto, los

argumentos del recurrente no dejan ser falsedades que nl siquiera valen 7
la pena comentarse.

La novena afirmacion es la que, quizéd, més vale la pena destacarse en
este memorial. “Adicionaimente a lo anterior, cabe anotar que D2 solo
afecta la novedad de la presente solicitud sl se lleva a cabo una
comparaclén retrospectiva entre lo divuigado en D2 y io relvindicado
on la presente solicltud.” El apunte del recurrente es totaimente clerto.
Una comparacién entre lo reivindicado en la solicitud negada y lo
divuigado en D2 permite concluir que D2 afecta la novedad de la presente
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solicitud. Por tanto, si el recurrente le da la razén a esta oficina, es
absurdo que entregue un memorial con varias paginas con argumentos
igualmente absurdos, para que el mismo memorialista conciuya que la
oficina tiene razdn. Quiza el memorialista abre un espacio para que se
haga ofro tipo de estudio de novedad. No existe otro. Se compara el
caplitulo relvindicatorio con lo encontrado en el estado de ia técnica, en

este caso D2. Por tanto, el mismo memorialista le da la razén

a esta oficina y en efecto la presente solicltud carece d la

novedad necesaria para que 8o le conceda el privilegl
solicitado.

Como décimo punto en este item el recurrente afirma que “La novedad de
la tecnologia a ser patentada se determina "{...] en relacién con el estado
objetivo de la técnica en un momento determinado®. Estos argumentos y
conceptos erados del recurente no tlenen sustento. Son apreciaciones
personales que carecen de cualquier soporte técnico o juridico. La
novedad se determina cuando no estd comprendida en el estado de la
técnica donde el estado de la técnica comprenderé todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcién escrita u oral, utilizacién,
comerciallzaclén o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion
de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por
tanto, es absurda la apreciacion del recurrente.

El punto undécimo no es menos absurdo. Segin el recurrente "Las
ensefianzas de D2 son demasliado amplias y no ofrecen al técnico con
habilidad en la materia motivaclén alguna para escoger un surfactante o
un polisacérido por sobre otro”. Lo que el revindica es una mezcla de tres
productos cominmente conocldos y muy amplios. Por tanto, su primera
reivindicacion es sumamente amplia. Alll no ascoge ningun surfactante o
polisacérido sobre otro. Es tan absurdo el argumento del recurmente que
lo complementa con el punto duodécimo "El sefior examinador hace una
lista concisa de surfactantes y polisacéridos divuigados por dicha
anterioridad.” Entonces la anterloridad sl sefiala compuestos especificos
y no como lo menciona el punto undécimo. Que cantidad de
contradicciones las que sefiala el memorialista. Por demés, y para
completar el recurrente afirma que “(El seifor examinador) no establece
una causa clara por la cual un técnico con habilidad en la materia
selecclonaria estos componentes en particular por sobre todos los
enumerado en la descripcion de D2.". Es un completo absurdo la
observacién del memorialista. Esa no es labor del examinador. El
examinador demostré que lo contenido en las relvindicaciones es
exactamente lo mismo contenido en D2. No existe ninguna motlvacién
adicional para que e! examinador demuestre una causa por la cual un
técnico con habilidad en la materia selecclonaria estos componentes en
particular por sobre todos los enumerado en la descripcién de D2. Esto lo

que demuestra es una novena razdn que justifica la afirmacién que el
memorialista desconoce completaments el tema de patentes y como debe
llevarse a cabo un examen de patentabilidad.

v

D
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La aflmacién 13(En ninguna de las relvindicaclones de dicha solicitud
(D2) se hace mencidén alguna a los componentes de la presente solicitud)

I 10 los amgumentos para afirmar ricamente que el recurmente
desconoce lo elemental de patentes. “Una invencién se considerara nueva
cuando no est4 comprendida en el estado de la técnica...” donde “...El
estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacién o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacidn de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida...” Nunca se hace el
estudio comparando reivindicaciones entre documentos. Es un absurdo.
Se hace un estudio analizando el estado de la técnica.

La afirmacion 14 es inaceptable. “Si el estudio de la novedad ha de ser
objetivo, entonces al momento en el que se desarrollo la presente solicitud
la anterioridad D2 no sugiere la composicidn especifica que se presenta
en el capltulo reivindicatorio de la presente solicitud, menos aun como
hacer fluldos de perforacibn ambientalmente seguros.” El mismo
recurrente afirma que D2 afecta las reivindicaciones de la solicitud
negada. Por tanto, el argumento esgrimido en el punto 14 es un total
absurdo.

Por todo lo anterior, se tiene, que el mismo solicitante corrobora que la
presente solicitud carece de la novedad necesaria para que se le conceda
el privilegio solicitado, y que los deméas argumentos io que demuestran es
una profunda ignorancia di arte de las patentes y de la Propiedad
Intelectual.

Prosigue el recurrente “4- En cuanto a D3, este no divuiga un fluld de
perforaclén amblentalmente seguro, a base de agua. El técnico con
habllidad puede ver faclimente que el hecho de agregar Diesel al
fluldo de perforacién nlega de plano esta caracteristica. Dad |
anterior no es clerto que D3 divulgue todas y cada una de las
caracteristicas de la Invencién y, por lo tanto, no cumple el
requerimiento para afectar la novedad, el cual es que dicha
anterioridad sea "[...] detaliada y suficlente para que una persona del
ramo pueda utllizaria para sjecutar o expiotar[...]' lo que se divuiga en
la presente solicitud. No hay sugerencia alguna en D3 sobre como
hacer un fluldo de perforacion estable y amblentalmente seguro, que
soporte las condiclones que se encuentran al fondo de un pozo de
perforacién. S| el fluldo de perforacién divulgado por D3 no es
ambientaimente seguro, lo cual es clerto ya que comprende Diesel,
entonces la materia de la presente solicitud es claramente novedosa
por sobre lo divulgado por D3 y ningin técnico con habllidad puede
hallar informaclén detallada y suficlente en D3 para hacerel fluld de
la presente solicltud.”

Este argumento no es mejor que los anteriores. El hecho de compararlos
documentos por aquelio de "ambientaimente seguro” es Irrelevante, ya
como se ha dicho en miltiples oportunidades a lo largo de este escrito.
Ademas, como quedé en el concepto técnico, es claro que D3 divuiga un
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fluido en base a agua (ver folio 134: alll se relacionan compuestos
basados en agua 0 agua y alcohol), polimeros como el guar, y
tensioactivos. Son exactamente iguales, por lo que la objeciéon no esi4
sustentada. Son exactamente los mismos compuestos y el solicitante no
dice donde estan las diferencias.

¢) Conclusién
Puede decirse que el memorial enviado por el recurrente no tiene sustento técnico
nl juridico, y al contrario, demuestra un desconocimiento general del arte de las
patentes y en general de Propiedad Intelectual.
5. CONCLUSION
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para
las reivindicaciones 1 a 21 en los folios 158 a 160, toda vez que el objeto de estas

reivindicaciones no cumplen con los requisitos de patentabilidad que define ia
Decislién 488 de ia Comision de la Comunidad Andina.

Bogota D. C., 19 de octubre de 2006
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