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No. Sol. Internacional: PCT/GB02/00587
Fecha de Presentacién Internacional: 2002-02-13

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

1. Documentos estudiados

Capitulo'descriptivo: Folios 4 a 22 tal y como fueron presentados.

Capitulo reivindicatorio: Folios 23 a 25 tal y como fueron presentados.
Folios 101 a 102 segunda modificacién
Folios 142 a 143 tercera modificacion.

Figuras: Folios 26 a 35 tal y como fueron presentadas.

Prioridad: Folio 1 Inglaterra 103449,5 2001-02-13.

Segunda respuesta del solicitante: Folios 97 a 100.

Tercera respuesta del solicitante: Folios 138 a 141.

Cuarta respuesta del solicitante: Folios 151 a 154.

Nuevo capitulo reivindicatorio: Folios 155 a156.

2. Objeto de la invencion

Titulo de la_solicitud modificado: Composiciones viscoeldsticas fragmentables.
Folio 51.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion
se refiere a composiciones viscoelasticas para uso en aplicaciones en el area
petrolera, en particular fragmentacién hidraulica de formaciones subterraneas.

Reivindicaciones 1-7 g
Un método para fracturar una formamon subterranea

La solicitud menciona que una posnble desventaja con el uso de los surfactantes
viscoelasticos de la técnica anterior es la tendencia de que las moléculas
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individuales del surfactante viscoelastico formen emulsiones con el fluido de la
formacidn, luego de la fracturacion. Lo cual puede producir una barrera al flujo del
fluido de la formacion, y puede limitar la depuracién del fluido y la produccién del
hidrocarburo. Para solucionar este problema técnico la solicitud plantea un
método para fracturar una formacioén subterranea.

El objeto de la solicitud deflnldo anterlormente se clasifico en la IPC E21B 43/26,
BO1F 17/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1.Reivindicaciones (articulo 30 D 486) .
El nuevo capitulo reivindicatorio presénta‘ problemas de claridad, debido a que la
parte caracteristica de la reivindicacibn no define ninguna caracteristica del
meétodo.

Se entiende que la materia que se desea proteger es un método para fracturar
una formacidén subterrdnea. Y se sabe ademas que un método ha de ser
caracterizado por sus etapas ¢ pasos especificos y las condiciones de ejecucion
de estos.

En este caso el solicitante ha optado por citar en el predmbulo todas estas etapas
(que evidentemente son mas que conocidas) y enfatizar que lo nuevo de esta
invencién radica en el USO de un surfactante viscoelastico de férmula 1, 2 6 3. No
obstante dicha precisién no es una caracteristica del método.

Mas aun definir la estructura de los surfactantes no caracteriza el método. Se le
recuerda al solicitante que un método no debe ser caracterizado por un producto.

En otras palabras, que se utilice un surfactante diferente al utilizado en el estado
de arte no hace que el método cambie. Tal como se ha venido indicando durante
todo el estudio las etapas son las comunmente utilizadas; basicamente proveer el
fluido y bombearlo a través del pozo. %
Ahora bien el solicitante también presenta como nueva la etapa D. la cual indica:
“separar el surfactante en el grupo X mientras se encuentra en la formacion, para
separar la cadena alifatica R' del resto del i6n surfactante y con ello reducir la
viscosidad del fluido luego del paso B y antes del paso C.” No obstante dicha
frase tampoco define ninguna etapa que se ejecute como tal, 6 al menos no se
indica como se ejecuta. La frase subrayada, por el contrario es explicativa y
ademas hace referencia al objetivo a alcanzar, el cual evidentemente no
caracteriza el método. Por lo tanto dicha etapa tampoco define 6 caracteriza el
método de interés.

Asi las cosas el método de la reivindicacién 1 solamente se encuentra definido
por las etapas mencionadas en le preambulo de la reivindicaciéon, a saber las
etapas A, By C. Las cuales como ya se ha indicado en estudios anteriores no son
nuevas. La parte de la reivindicacién ~que en principio corresponderia a la parte
caracteristica, no define ni caracteriza el método. Unicamente hace referencia a la
estructura quimica del surfactante y cuenta lo que ocurre mientras dicho
surfactante es bombeado a través del pozo, .©
En consecuencia, el capitulo reivindicatoriono cumple con el requisito de claridad
de acuerdo al art. 30 de la Decisién 486 o art.22 Tratado PCT.
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4. Reivindicaciones relativas a un uso (articulos 14y 21 D 486)
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Tal como se habia indicado en el segundo articulo 45, el método para fracturar
una formacién subterranea de interés se reduce al uso de los surfactantes de
formula 1, 2 6 3. Es evidente que las etapas citadas indican la forma de utilizar
una formulacién acuosa que contiene un surfactante viscoelastico. Por lo tanto se
reitera que el método reivindicado simplemente se refiere al uso del surfactante
viscoelastico para fracturar una formacion subterranea. Lo cual no es patentable a
partir del articulo 14 de la Decisién 486.

5. Determinacioén del Estado de la Técnic;a

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es
2001-02-13, se realizd la busqueda en el estado de la técnica y se encontraron los
documentos relacionados a continuacién, que pueden afectar la patentabilidad del
objeto de la presente solicitud:

N¢ | Documento Titulo Fec.h a de
publicacién
D1 | W098/56497 Fluids containing Vlscoglastlc surfactant and methods for 1998-12-17
using the same
D2 US5551516 Hydraulic fracturing process and compositions 1996-09-03

6. Analisis de patentabilidad (articulo 14,0486)

6.1. Novedad (articulo 16 D486)

La presente solicitud de patente divulga un meétodo para fracturar una formacion
subterranea... que comprende los pasos de: -

4

A) Proveer un fluido de servicio de pozo que sea una composicién acuosa que
se hace viscosa por un surfactante viscoeldstico en la composicion:

B) Fracturar la formacién subterranea bombeando el fluido viscoso a través del
pozo y dentro de la formacion; y

C) Producir hidrocarburo de la formacién fracturada a través del pozo

Caracterizado en que

El surfactante viscoelastico contiene un ién surfactante que tiene la estructura de
la férmula 162 6 3.
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D) Separar el surfactante en el grupo X mientras se encuentra en la formacion,
para separar la cadena alifatica R' del resto del ion surfactante y con ello
reducir la viscosidad del fluido luegd del paso B y antes del paso C.

En comparacién, cualquiera de las anterioridades D1 6 D2 ya habian divulgado un
método como el aca presentado donde se bombea un fluido de servicio a pozo
que consiste en una composicion fracturable para obtener hidrocarburo.

Asi por ejemplo el documento D1 (pagma 32) divulga un método para fracturar
una formacién subterranea que consiste en bombear un fluido viscoelastico.
Evidentemente los demas pasos ahora presentados en el nuevo capitulo
reivindicatorio, se encuentran implicitos en el método convencional para fracturar
formaciones subterraneas.

Asimismo el documento D2 (reivindicaciones) divulga un método para fracturar
una formaciéon subterranea que consiste en proveer y bombear un surfactante
viscoelastico. Evidentemente igual que en caso anterior las etapas adicionales del
nuevo capitulo reivindicatorio se encuentran implicitas en el proceso convencional
para fracturar formaciones subterraneas.

Mas aun en el segundo articulo 45 (folio 136) se evidencio la igualdad estructural
entre los surfactantes utilizados en el método de esta solicitud y los surfactantes
utilizados en D1.

En consecuencia el método de la presente solicitud definitivamente carece de
novedad a partir de D1 6 D2.

7. Respuesta a los argumento del solicvi_,ténte

El solicitante en su respuesta acepta que las etapas del método de interés no son
nuevas y por lo tanto las suprime de la parte caracteristica de la reivindicacién. No
obstante, la parte caracteristica de la nueva reivindicacién 1 no presenta ninguna
caracteristica técnica que defina el método. Anteriormente se explico que las
estructuras quimicas del surfactante no definen un método, (definen un producto =
el surfactante). Sin embargo un método no se caracteriza por un producto.
Asimismo la explicacion y el objetivo a alcanzar presentado en la llamada etapa
D, tampoco son caracteristicas técnicas del método. En consecuencia el método
presentado en la reivindicacién 1 nuevamente se reduce a las ya conocidas
etapas de:

- Proveer un quudo o
- Fracturar... bombeando el fdeo Ly
- Obtener hidrocarburo...

Por todo lo anterior y tal como se indico arriba, el capitulo reivindicatorio no define
correctamente el metodo, y no cumple con el requisito de claridad.

Ahora bien, también se puede concluir que el método de la reivindicacion 1 es
equivalente al uso de los surfactantes de férmulas 1, 2 6 3, tendiendo ya claro que
dicho método Unicamente es definido por las etapas mencionadas. Asi la forma
de utilizar dicho surfactante es equivalente a bombear el fluido a través del pozo.
Nétese que en la descripcién de la solicitud y en repetidas ocasiones el solicitante
ha afirmado que la invencién y el mlsmo metodo se refieren al uso de los
surfactantes de formulas 1, 2 6 3.

En la dltima respuesta el sohmtante afirma que “...la reivindicacion 1 se dirige a un
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método de fractura que utiliza un fluido espesado con un surfactante
viscoelastico...” y tendiendo claro que el método de fractura fundamentalmente se
caracteriza por la etapa de bombear dicho fluido a través del pozo. Se concluye
que el método es equivalente a la formar de utilizar el fluido espesado con el
surfactante. LT

El solicitante argumenta ademas que “:..lo que es novedoso y distinto es la
separacién del surfactante en el grupo X en las formulas, mientras el surfactante
esta en la fractura...” no obstante este evento no se encuentra indicado en el
capitulo reivindicatorio. Es decir aunque el solicitante trata de explicar dicho
evento en la llamada “etapa D” dicha explicaciéon no hace referencia a una etapa
de proceso como tal.

Asimismo el solicitante argumenta que “...este grupo X es un éster 6 una amida y
por o tanto es separable. El resultado Util es que el surfactante produce un fluido
viscoso para llevar a cabo la operacidn de fractura, pero después de ellos, cuando
ya no se requiere viscosidad, el surfactante pasa por la separacién mientras esta
en el subsuelo, y en consecuencia el fluido pierde su viscosidad.”

Para lo cual hay que anotar varias cosas:

Primero es claro que el grupo X puede ser hidrolizado y es claro también que
dicha hidrolisis causa una perdida de viscosidad después de la operacion de
fractura. Lo cual resulta util en la recuperacioén de hidrocarburo.

Sin embargo el capitulo reivindicatorio nunca indico una etapa de hidrélisis como
tal y las condiciones bajo las cuales dicha hidrdlisis se lleva a cabo. Pero ademas
hay que tener en cuenta que esta propiedad de separacién 6 hidrélisis del
surfactante es una caracteristica de la molécula propiamente dicha. No es una
caracteristica técnica del. metodo. El método tal como se presento durante todo el
estudio es el ampliamente conocido proceso de “bombear fluido a través del pozo”

A raiz de todo lo anterior se concluye que la materia de la invencién, nunca estuvo
bien definida, y que indiscutiblemente el método no es nuevo pues corresponde al
método comunmente utilizado en la técnica.

Por dltimo hay que aclarar que cualquiera las anterioridades citadas ya habia
divulgado un método para fracturar una formacioén subterranea igual al de esta
solicitud. Y aunque el solicitante insiste en que nada de los documentos citados
revela o sugiere los surfactantes fragmentables de las formulas 1, 2 6 3. La
anterioridad D1 divulga estructuras de surfactante iguales a las aca presentadas.
Tal como ya se habia indicado en el segundo articulo 45.

Pero no solo eso, hay que tener en cuenta lo que se ha repetido en todos los
estudios precedentes, dichos surfactantes ya son ampliamente conocidos:

‘tal como lo indica el mismo capitulo descriptivo de esta solicitud “los surfactantes
fragmentables como tales, se conocen para uso de detergentes y productos para
el cuidado personal como suavizantes de tela... segin la publicacién Novel
Surfactants 1998... sin embargo no existe ninguna discusién de que dichos
surfactantes se usen para formular composiciones viscoelasticas...” (Folio 11).

De lo cual se concluye que este tipo de estructuras no son nuevas y que esta
solicitud solo plantea el uso de estos compuestos ya conocidos en otro campo
técnico (formulacion de composiciones viscoelasticas). No obstante tal como lo
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indica el articulo 21 de la Decisién 486, “Los productos o procedimientos ya
patentados, comprendidos en el estado- de la técnica, de conformidad con el
articulo 16 de la presente Decisién, no. seran objeto de nueva patente, por el
simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la
patente inicial.”

6. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presenté solicitud se encuentran afectados

asi:
N° Documento N° Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W098/56497 1-7 Novedad
D2 US5551516 T 17 Novedad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 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 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 concesion, se
denegara la patente. S

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo primerd de la &ircular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA’CESPEDES DE VERGEL
, ¢« Directora de Nuévas Creaciones (C)
" El anterior reqdérimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
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