HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS

Carrers 7 Nio. M-64 Oficins 506
Teldfonos 313 24 68 = 313 24 16 — 31324 23 - 313 I7 59 ﬁ
Pt (511) 1S 16 = 47~ (FI1) 313 23 67
Emajh Jubli

Apartado Adreo 21580
Pogesi, D.C. ~ Colombis

WFLRINNEINIA T CINeRLI0

Radicacion 1 213223 MooioRe Falios: 2
?JPO;:RINTENDENTE DEINDUSTRIAY O ra ™ B 15t
Tracite : 862 PATENVES D 1 REGIBTRM 536 PEVI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES Deprndenciaz 209 DIVISIGN IE MIEWAS CREACTNES am
E S, D,
REF: Expediente No.: 02-103.323

Patente de Invencién: “METODOS PARA REDUCIR LA
PERMEABILIDAD AL AGUA DE

UNA FORMACION
SUBTERRANEA”
Titular: WM. MARSH UNIVERSITY

Publicada en Iz Gaceta de Is Propiedad Industrial No. 540 de 31 de Mayo de
£2.004,

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotd, D.C,
identificado con la cédula de ciudadanfa némero 17.192.062 de Bogotd, abogado
Titulado con Tarjeta Profesional No. 50.007 del Consejo Superior de la Judicatura,
actuando en cardicter de APODERADO dc la Sociedad WM. MARSH UNIVERSITY;
domiciliada en 6100 Main Street, Houston, Texas, Estados Unidos de América;
respetuosamente solicito a esa Dependencia:

1..-  De conformidad con lo establecido en el Articulo 44 de la DecisiSn 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina y estando dentro del termino legal de seis
meses contados desde la fecha de publicacién en la Gaceta No. 340 de 31 de
Mayo de 2.004, de la solicitud de la patente de la referencia, solicito se sirvan
proceder a efectuar el examen de patentabilidad de la Invencién.

9.-  Paraque la presente petici6n sea visble, estoy anexando el siguiente documento:

2.1. Recibo de pago No. 04 — 55,500 de 13 de Julio de 2.004 por la suma de
$353.000.00, de acuerdo con la Resolucién No. 37923 de 30 de Diciembre
de 2.008.

.
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3.-  Por lo anterior solicito se continiie con el trémite correspondiente.

Del Sefior Superintendente,

‘ ;‘ 1
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CC  17.192.062 de Bogoth
T.P. 850.007 Consejo Superior

de Ia Judicatura.
COD. 4134

02/1492-01/P1
iﬂr.—

gmr 284
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REDUCIR LA PERMEABILIDAD AL AGUA
DE UNA FORMACION SUBTERRANEA”
Titular: WM. MARSH UNIVERSITY
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 02- 103323

EL EXTRACTO DELA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 540, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2004, EL

TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY EXPIRA EL 30 DE AGOSTO DE 2004.

NOTA: Dantro del plazo de los seis (8) meses sigulentes a partir de la facha de publicacion en la gaceta de
Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de patentabikidad so pena de que la solicitud caiga
en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogots, D.C., 31 de marzo de 2006

Doctor .
HUMBERTO CAMACHO RUBIO Oficio'No. 3 9 6 2
Apoderado
ASUNTO Radicacién 02-103323

Trémite 002

Evento 001

Actuacion 430

Folios 004

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1.

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capitulo descriptivo que se
encuentra en los folios 8 a 21 y el capitulo reivindicatorio que se encuentra en
los folios 73 a 76 que comprende veinte (20) reivindicaciones.

Se considerars la prioridad reivindicada sobre la solicitud de Estados Unidos
No. 09/899,292 del 15 de noviembre de 2001.

Objeto de la Invencién

La invencién propuesta se refiere a los métodos para reducir la permeabilidad
al agua de una zona productora de agua en una formacién subterranea, sin
reducir esenciaimente la permeabilidad a los hidrocarburos de la misma.

En la relvindicacién Independlente 1 se define un método para reducir ia
pemeabilidad al agua de una 2ona productora de agua en formacién
subterranea por un pozo de perforacién que comprende

Introducir un agente tensoactivo pollmérico y un gas Inerte en la zona de
produccion de agua por medio de un pozo de perforacién para formar asl una
espuma que reduzca alll la permeabilidad al agua, dicho agente tensoactivo
polimérico tlene la propiedad de facilitar la formacién de dicha espuma y la
propiedad adicional de estabilizar dicha espuma en presencia de agua que
fluye en la formacion.

En la relvindicaclén independiente 10 se define un método para reducir la
permeabllidad al agua de una zona productora de hidrocarburos y agua en una
formacién subterrédnea penetrada por un pozo de perforacion; cuyo método
comprende las etapas de:
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(a) introducir un agente tensloactivo polimérico en dicha zona por medio de un
pozo de perforacion, teniendo dicho agente tensioactivo las propiedades de
facilitar la formacién de una espuma, estabilizar dicha espuma en presencia
de agua que fluye en la formacidn y desestabllizar dicha espuma en
presencia de hidrocarburos; y iuego

(b) Introducir un gas en dicha zona por medio de dicho pozo de perforacion en
presencia de dicho agente tensioactivo polimérico y agua para formar alll
una espuma que reduzca la pemeabilidad al agua en las porciones
productoras de agua de dicha zona.

En la reivindicaclén independiente 18 se define un método de reducir la
permeabllidad al agua de una zona de produccion de agua e hidrocarburos en
una formacién subteménea penstrada por un pozo de perforacién, cuyo método
comprende las etapas de:

(a) Bombear un agente tensioactivo copolimero de tribloque éxido de etileno-
dxido de propileno-6xido de etileno hacia dicha zona en un vehiculo acuoso
por medio de dicho pozo de perforacién para facilitar la formacién de una
espuma, estabilizar dicha espuma en presencia del agua que fluye en la
formaclon y desestabilizar dicha espuma en presencia de hidrocarburos; y
luego

(b) Introducir gas nitrégeno hacia dicha zona por medio de dichos pozos de
perforacién en presencia de dicho agente tensloactivo y agua para asl
formar una espuma que reduzca la permeabllidad al agua en las porciones
productoras de agua de dicha zona.

Se afirma que existe la necesidad de contar con métodos mejorados para el
tratamiento de formaciones subtermrdneas productoras de hidrocarburos y agua,
que utilicen técnicas de modificacion de la permeabilidad al agua y productos
quimicos que sean mas efectivos en la reduccién de la produccién de agua con
una reduccién minima o ninguna en la produccién de hidrocarburos.

El objeto de la Invencién definido se catalogd como E21B 33/138, segln la
Clasificacién Intemacional de Patentes (IPC’).

3. Claridad de la solicitud

El articulo 28 de la Declsién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece “La descripcién debera divulgar la invencién de manera suficientemente
clara y completa para su comprension y para que una persona capacitada en la
materia técnica cormespondiente pueda ejecutaria”.

El capftulo descriptivo inciluye cantidades e intervalos precedidos por la
expresién “aproximadamente® lo cual no aporta precision a la descripcion de la
invencidn. Ademas, si el capltulo reivindicatorio es modificado eliminando tal
témino, el capltulo descriptivo también deberla ser modificado de la misma
manera para mantener coherencia entre dichos capitulos.

"Cuando el gas contacta el agua contentiva del agente tensoactivo polimérico
previamente introducido en la zona [...]" (Negrita Personal) (Follo 15, lineas 27
y 28).



Respecto a la palabra resaltada en negrita no se comprende la idea a
transmiltir, por lo tanto se recomlenda revisar y comegir a partir de la traduccién
de manera que sea mas claro.

¢ En conclusién, el capltulo descriptivo no cumpliria con el requisito de claridad
de acuerdo con el articulo 28 de la Decisién 486.

E! articulo 30 de la Decision 486 de la Comisiébn de la Comunidad Andina
establece que: "Las relvindicaciones definiran la materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcién.

Las reivindicaciones podrdn ser Independientes o dependientes. Una
reivindicacién serd independiente cuando defina la materia que se desea proteger
sin referencia a otra relvindicacién anterior. Una reivindicacién sera dependiente
cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacion
anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores
se considerard una reivindicacién dependiente mdiltiple®.

¢ Las reivindicaclones 5, 9, 12, 14, 17 y 19 contienen cantidades precedidas por
la expresién "aproximadamente” lo cual no confiere precision a la Invencién.
Dado lo anterior, se recomienda eliminar dicha expresion de las
relvindicaciones para que los intervalos presenten limites exactos.

e En la relvindicaclén independiente 1 se define el método para reducir la
permeabilidad al agua de una zona productora de agua en formacién
subterrénea.

En primer lugar, la forma como se encuentra reivindicado el meétodo es
demasiado general porque se menclona que la primera etapa es introducir ‘un
agente tensoactive polimérico y un gas Inerte en la zona de produccién
de agua’. No obstante, la expresion ‘un agente tensoactivo polimérico’ abarca
un sinnimero de compuestos quimicos, asl como también ocurre con la
expresion 'un gas inerte’. De hecho la inyeccidon de sustanclas espumables es
aigo convencional en los procesos de produccion a partir de formaciones
subterraneas. Dado lo anterior, se recomienda que la reivindicacion
Independiente incluya la naturaleza quimica del agente tensoactivo polimérico
y la naturaleza quimica del gas inerte, ademas de las caracteristicas
novedosas que segun el criterio del sefior solicitante corresponden al aporte
que se realiza con la invenclon de la presente solicitud.

De otra parte, se recomienda que el preambulo de la reivindicacién
independiente aclare si [a produccién importante es la de petrdleo o la de agua
porque, tal como se plantea, parece que fuera una formacién subterrdnea que
contiene agua, mientras que la descripcion sustenta la produccién de petrleo.

Finalmente, se recomienda que en la reivindicacién se identifique claramente
las etapas y la secuencia de ellas.

Lo mismo que se mencioné aqul en este punto, es aplicable para la
reivindicaclén independiente 10.



El capltulo reivindicatorio estudiado presenta tres reivindicaciones
independientes que son 1, 10 y 18.

Dada la naturaleza de la invencién, el caplitulo reivindicatorio podria plantearse
con tan solo una reivindicacién independiente. Esto se afirma porque al
analizar las reivindicaciones dependlientes existe repeticidn innaecesaria de
ellas, lo cual se subsanaria con el planteamiento de una sola reivindicacién que
contenga todas y cada una de las caracteristicas diferenciadoras que
resuelven el problema técnico. Por lo tanto, se recomienda realizar esta
modificacién de modo que se plantee una sola reivindicacidn independiente y
86 usen las reivindicaciones dependientes de ella que se consideren
necesarias para la comacta definicion de la Invencién.

Es recomendable que las reivindicaciones presenten la formalidad de
preambulo y parte caracterizante separados por la expresién “caracterizado
por®, donde el preambulo presente el campo donde se sitta la invencién y las
caracteristicas que ya forman parte del estado de la técnica. Por otro lado, la
parte caracterizante deberia comprender las caracteristicas novedosas,
diferencladoras y que producen efectos sorprendentes. Si bien esta
recomendacién no es obligatoria, si faclliita el estudio y comparacién con el arte
previo sobre todo cuando el estado de la técnica estd conformado por
invenciones muy préximas a la solicitada.

En conclusién, el capitulo reivindicatorio no cumpliia con el requisito de
claridad de acuerdo con el art. 30 de ia Decisibn 488. Por lo tanto, se
recomienda realizar las modificaclones pertinentes segln las observaciones
Incluidas y allegar un nuevo capltulo relvindicatorio con tales modificaciones.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisibn 4868 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 notificacion de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la

patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo primero de la circular (nica No. 10 de 2001.

']

ALIX CARME CESPEDES DE VERGEL

Jefe dfgvlsldn de Nuevas Creaciones
El anterior requerimiento fue notificado por fljacién en lista, de fecha

06 ABR. 2008

CONCEPTO EXAMINADOR TECNICO
TECNICO No. 517 Cédigo No. 202042
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