Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION N0O:62679
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad/PCT : 10-011145

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 03 de febrero
de 2010, con el N° 10-011145-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Canadian Energy
Services L.P., entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“ADITIVO DE FLUIDO DE PERFORACION PARA REDUCIR LA CIRCULACION
PERDIDA EN UNA OPERACION DE PERFORACION" que corresponde a la solicitud
internacional PCT/CA2008/001237 del 4 de julio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 625 del 21 de febrero de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficios N° 4241, 4244, 4248,
4253, 4268, 4271, 4275, 4293 y 4314, notificados por fijacidén en lista el 05 de marzo de
2013, se requirié a la solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de
caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisién para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-011145-00016-0000
del 12 de julio de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado, present6
nuevas reivindicaciones 1 a 22 que reemplazan las originalmente presentadas y pidi6 la
conversion de la solicitud de patente de invencion a solicitud patente de modelo de
utilidad. No se acepté tanto el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, como el cambio
de modalidad de la solicitud, comoquiera que no estan acordes con las prescripciones
contenidas en el articulos 35 y 81 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por
la Comisién de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 22, no cumplen con el requisito de novedad. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencién

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar los aditivos
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de fluido de perforacién, que ayuden a reducir o controlar la circulacién perdida en las
perforaciones subterraneas durante operaciones de perforacién. Para resolver este
problema técnico, la invencién proporciona un aditivo de fluido de perforacién y método
para reducir o controlar la circulacién perdida, dicho aditivo tiene particulas que
comprenden uno 0 mas solidos en asociacion con una cera o sustancia cerosa.

6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de julio de 2007, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd (encontraron)
el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicaciéon
D1 US3,302,719 “Method for treating subterranean formations” 07/02/1967

El documento D1'divulga un método para el tratamiento de formaciones subterraneas
permeables en el que un fluido que contiene compuestos especialmente, solubles en
aceite, particulas sélidas (Col.1, lineas 11 a 13).

6.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisién 486: “Una invencion se considerara
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de
la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida”.

En el presente caso, el articulo reclamado en la solicitud no tiene novedad, teniendo en
cuenta que la reivindicacién 1 esté referida a: “Un aditivo de fluido de perforacion para
reducir o controlar la circulacion perdida...” (Ver pagina 11 del radicado N° 10-011145-
00016-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

1http://www.google.com/patents/US3302719?
printsec=abstract&hl=es&dgq=US3302719&ei=Z6cTUeTXCZHc8wSbtICICw#v=0nepage&g&f=false
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Tabla 1

Caracteristicas esenciales

D1

Un aditivo de fluido de perforacion que comprende:
Un solido particulado mixto, mezclado, revestido o cubierto
con cera.

El componente de cera de las composiciones
afladen textura a las particulas solidas
formadas alli (Col.4, lineas 23 a 25)

La cera se selecciona de ceras naturales, ceras sintéticas y
combinaciones de los mismos

Las ceras apropiadas incluyen las cristalinas
(...), cera de abejas, carnauba, cera montana y
similares (Col. 4, lineas 27 a 30)

La cera tiene un punto de fusion de 5°C por encima de la
temperatura del fondo del agujero provisto y siendo
sustancialmente insoluble en hidrocarburos.

la mezcla de cada tratamiento se selecciona
dependiendo del punto de fusién, del punto de
reblandecimiento, solubilidad de los fluidos en
la formacion (...) y la temperatura de la
formacion (Col.3, lineas 4 a 8).

Aungque estas ceras son generalmente
insolubles en los fluidos de formacion por
debajo de sus puntos de fusién... (Col.5, lineas
4a8)

En el que el sélido en particulas es un material de pérdida de
circulacion seleccionado de aserrin, fibras refinadas de
madera, tierra o materiales celulésicos refinados, de tierra o
de hule o caucho o de plastico refinado, hojuelas de plastico
o celofan, gilsonita, asfalto, asfaltenos, agentes espesantes,
agentes gelificantes, moliendas de café, papel, césped,

materiales fibrosos y granulados tales como,
particulas desmenuzadas o granular de
asbesto, mica, plasticos, fibras de algodén,
copos de celofan, cuerda picada y materiales
similares conocidos como aditivos para la
perdida de circulacion (Col.2, lineas 50 a 56)

perlas de vidrio o plastico, agentes desinfectantes, cascaras
de nueces o conchas, fibras de bagazo, minerales, mica
burda o fina, cortes de perforacion secos, arena o tierra 'y sus
combinaciones de los mismos..

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del aditivo de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 22 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el aditivo de la reivindicacion 1, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Cabe resaltar que contrario a lo referido por la solicitante, en cuanto a que la
modificacién de la nueva reivindicacién 1 en donde “...la cera tiene un punto de fusion
de 5°C por encima de la temperatura anticipada del fondo del pozo y es

sustancialmente insoluble en hidrocarburos.”, supera las objeciones presentadas en el
estudio del articulo 45, esta Oficina aclara que dicha caracteristica se encuentra
sugerida en el documento D1 donde menciona que los materiales se escogen
dependiendo del punto de fusion, del punto de reblandecimiento, solubilidad de los
fluidos en la formacién (...) y la temperatura de la formacién (Col.3, lineas 4 a 8),
adicionalmente menciona opciones de cera iguales a la invencion entre las cuales
estan las ceras micro cristalinas, que son divulgadas por la invencion en la tabla de
“Ejemplos de Ceras Microcristalinas” (Pag.39 radicado N°10-011145-00000-0000) en
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donde refieren los puntos de fusion de dichas ceras, por lo cual, si el documento D1
utilizara la misma cera en las mismas condiciones de la invencion se llegaria a la
misma temperatura de fusién, en caso que se llegara a medir. Siendo asi las cosas, el
mencionar que la cera tiene una temperatura por encima de la temperatura del fondo
del pozo es relativa por cuanto depende de las condiciones del pozo de perforacion y
por lo tanto varia dependiendo de dichas condiciones, por lo tanto no le puede brindar
novedad a la invencion.

Por otro lado, el articulo 30 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
sefala:

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

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

En cuanto a la reivindicaciéon 1 contenida en el radicado N° 10-11145-00016-0000 del
expediente administrativo, se tiene que aunque se realizaron cambios en el capitulo
reivindicatorio aun persisten objeciones por claridad, ya que dicha reivindicaciéon no se
ajustan a los parametros establecidos en el articulo 30 anteriormente transcrito, por
cuanto presenta claramente resultados a obtener como lo es: “...la cera tiene un punto
de fusion de 5° por encima de la temperatura del fondo...”, lo anterior se sustenta en lo
mencionado en el capitulo descriptivo que refiere: “...las particulas pueden ser_
manufacturadas para tener un punto de fusion por encima de la BHT anticipada, por
ejemplo, por lo menos aproximadamente 5°C por encima de la BHT...” —subrayado
fuera de texto-, lo cual no es permitido dado que los resultados dependen de las
configuraciones especiales de los materiales utilizados y de las condiciones del pozo,
por lo que la solicitud incluiria no sélo la solucidén propuesta por el solicitante, sino todas
las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, de igual manera es
importante mencionar que las reivindicaciones de aditivos (compuestos) se deben
caracterizar por la forma o constitucion del mismo, concentraciones, lo que lo
componen y todo lo que permita establecer como se llegd a tales resultados. No se
aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian
de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente
de Industria y Comercio,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
“ADITIVO DE FLUIDO DE PERFORACION PARA REDUCIR LA CIRCULACION
PERDIDA EN UNA OPERACION DE PERFORACION".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Canadian Energy Services L.P., entregandole(s) copia de la misma y
advirtiéendole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposicion, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podré ser interpuesto en el momento de
la notificacion o dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 28 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__ﬁLCJ
Doctor(a)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
hrubio@rubiolawyers.com

Elaboré: Olga Ximena Benavides Salazar
Revis6: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revis6: Jose Luis Salazar Lopez

Aprob6: Jose Luis LondoNo Fernandez
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