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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 109 del 06 de enero de 2015, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencion a la
creacion denominada: “COMPOSICION EN NANOEMULSION Y SU APLICACION
PARA LA PERFORACION DE UN POZQ”, con fundamento en el articulo 18 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al estimar que la invencion
en estudio no cumplié con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de febrero de
2015, con el No. 11-057122-00024-0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la sociedad BAKER HUGHES INCORPORATED,
interpuso recurso de reposicion contra la citada Resolucion, con fundamento en
los argumentos que se exponen que a continuacion se sintetizan:

En primer lugar, se trae a colacion que la sociedad recurrente presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio que comprende 21 reivindicaciones, manifestando que se
eliminan unas reivindicaciones.

Resalta la recurrente “(...) que el analisis de nivel inventivo NO es una
comparacion de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El
analisis de nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invencion y establecer
como ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva,
teniendo en cuenta que se hace necesario demostrar que la invencion analizada
carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la
materia”.

Con relacion a la reivindicacion modificada, la recurrente menciona que “(...) la
nueva reivindicacion 1 describe una composicion en nanoemulsion que
comprende, entre otros ingredientes, una fase discontinua en base polar con un
tamafio promedio de gotita de menos de 400 nm. Esta composicion tiene
diferencias estructurales muy diferentes a las microemulsiones”.

Respecto a documento D1, la recurrente menciona que “(...) hace referencia a
microemulsiones estables de agua en aceite (ver columna 2, lineas 29-32;
columna 3, lineas 41-47; columna 7, lineas 32-39; columna 10, lineas 42-54;
columna 10, tabla 2; columna 13, lineas 22-25), que requieren la presencia de "un
agente liquido estabilizante” (ver reivindicacion 1 en columna 14, linea 30;
reivindicaciones independientes 10 y 15 también requieren un agente
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estabilizante). No hay forma que las composiciones en nanoemulsion
termodinamicamente inestables descritas en la presente solicitud hayan sido
derivadas en forma obvia al tener en cuenta las microemulsiones
termodinamicamente estables descritas en el documento D1, ya que dicho
documento alejarian a una persona del oficio normalmente versada en la técnica
de la materia reclamada”.

Respecto a documento D2, la recurrente menciona que “(...) se refiere a
microemulsiones estables de agua en aceite (ver columna 3, lineas 32-35;
columna 5, lineas 59-66;, columna 7, lineas 27-28, 41-42), que requieren la
presencia de una microemulsion. Por lo tanto, dicho documento no supera las
falencias indicadas para el documento D1 en relacion con la invencion reclamada
y de igual forma, es claro que alejarian al experto en la técnica de la materia
reclamada en la presente solicitud.”

En vista de lo anterior, concluye, “es claro que la combinacion de las ensefianzas
descritas en los documentos D1 y D2 no menciona o sugiere la composicion en
nanoemulsion termodinamicamente inestable reclamada, ya que dicha
combinacion solo se limita a microemulsiones termodinamicamente estables.
Analogamente, las reivindicaciones de método descritas en las nuevas
reivindicaciones 3, 12 y 16, que estan intrinsecamente ligadas con la composicion
descrita en la nueva reivindicacion 1, tienen igualmente nivel inventivo a la luz de
las ensefianzas técnicas descritas en los documentos D1 y D2, ya que, como se
demostré anteriormente, cualquier método descrito en tales documentos estaba
dirigido a la aplicacion de microemulsiones estables y no a una composicion en
nanoemulsion termodinamicamente inestable como la descrita en la presente
solicitud (...)".

El solicitante agrega que “es deseo del solicitante indicar que la solicitud de
patente equivalente en Gran Bretafia ha sido concedida por la Oficina Britanica de
Patentes y Marcas. La solicitud equivalente en dicho pais ha sido dividida en dos
solicitudes, siendo concedidas ambas solicitudes. Se adjunta al presente memorial
informacion oficial de la solicitud equivalente GB1108463.9 que indica la solicitud
GB1318866.9 como divisional de dicha solicitud parental, copia de las
notificaciones de aceptacion emitidas por la Oficina Britanica de Patentes y
Marcas para las dos solicitudes y copia de las reivindicaciones declaradas como
patentables en cada solicitud”.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

Se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio, ya que restringe la materia
reivindicada, cumpliendo asi con lo dispuesto en el art. 34 de la Decision 486.
Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificacion voluntaria.
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Tal como ya se habia mencionado a lo largo del tramite, esta Oficina reitera lo
mencionado respecto al efecto técnico cuando la solicitante indico que “Es
necesario resaltar que la composicion especifica reclamada en la presente
solicitud presenta el efecto técnico mejorado relacionado con la reduccion de
arrastre y/o reduccion de la presion de la friccion en las perforaciones petroleras.”
No obstante, se reitera que dicha afirmacion no se encuentra respaldada por
ningun estudio o evidencia técnica, ni en la descripcion inicial, ni en las
realizaciones preferidas, ni en ningin momento durante el tramite.

Respecto a lo mencionado por la recurrente en cuanto a que los documentos D1 o
D2 no resultan relevantes dado que hacen referencia a microemulsiones
termodindmicamente estables, mientras que en esta solicitud se reclaman
nanoemulsiones termodinamicamente inestables, lo cual hace que sean
composiciones estructural y fundamentalmente diferentes, y destaca los parrafos
[0003], [0005], [0012] y [0015] del capitulo descriptivo, en donde se hace
referencia al tamafio de particula, de forma preferida en valores inferiores a
400nm, incluso, el ejemplo presentado menciona un tamafio de particula de
56.9nm, ver parrafo [0095]. Asimismo, se indica que se requiere una menor
cantidad de tensioactivo para lograr una nanoemulsion que una microemulsion. No
obstante, la materia reclamada en la reivindicacion 1 del ultimo capitulo
reivindicatorio allegado no define ninguna de estas dos caracteristicas, que
resultan ser fundamentales para la composicion de interés.

Se reitera que si bien es cierto que los documentos D1 y D2 hacen referencia a
composiciones termodinamicamente estables, y en este caso la presente solicitud
hace referencia a composiciones termodinamicamente inestables, no hay
evidencia que la estabilidad provoque el efecto técnico, sin embargo, la utilizacién
o aplicacion de ambos tipos de composiciones esta en el campo de la fracturacion
de formaciones subterraneas, para la obtencién de hidrocarburos o similares. Pero
ademas, toma importancia el hecho de que la solicitante no definié el tamafio de
particula especifico de la nanoemulsion, ni las proporciones de combinacién de
componentes; e incluso, ain mas importante, no demostré ninguna evidencia
técnica que demostrara el efecto técnico inesperado o sorprendente que se
entendiera como el salto cualitativo en la técnica y que sustentara un eventual
nivel inventivo.

En cuanto al tamafio de particula, se resalta que la composicion reclamada cubre
tamafios de particula hasta de 1000nm (equivalente a 1 micrémetro) en la
descripcion y ahora en las reivindicaciones modificadas de menos de 400nm
(equivalente a 0,4 micrbmetros), es decir, que aunque se reclama una
nanoemulsién, también se incluyen microemulsiones.

Téngase en cuenta, en primer lugar, que la reivindicacion no delimita a un rango
sino que menciona la expresion “menos de” y ademas que los tamafios de
particulas de las microemulsiones de los documentos D1 o D2 caen dentro de ese
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rango, menores de 10nm para las composiciones de D1 y de 1-1000nm para las
composiciones de D2.

En cuanto al argumento presentado por la recurrente, con relacion a las
concesiones extranjeras o los examenes mencionadas por la demandante, cabe
indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de territorialidad,
autonomia e independencia, siendo cada pais autbnomo e independiente al
momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invencion, en virtud
de sus propios andlisis, examenes de patentabilidad, el caso particular y
normatividad aplicable. Acorde a lo mencionado antes, la solicitud fue analizada
bajo el principio de independencia de cada Oficina tomando en consideracién el
arte previo trasladado para realizar el analisis de patentabilidad.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que hay novedad y nivel inventivo para las
reivindicaciones 3 a 20, pero no hay nivel inventivo en cuanto a la composicion de
las reivindicaciones 1 a2y 21.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las
reivindicaciones 3 a 20 incluidas en el escrito radicado bajo el No 11-057122-00024-
0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad que trata el articulo 14 de la
Decisién 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder la
patente solicitada; asi mismo, se niega el privilegio de patente para la(s)
reivindicacion(es) 1 a 2 y 21, por carecer de nivel inventivo, como se explico
anteriormente.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el titulo de la invencién, quedara
de la siguiente manera: “METODO PARA LA PERFORACION DE POZO
EMPLEANDO NANOEMULSIONES TERMODINAMICAMENTE INESTABLES”".

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisi6bn contenida en la
Resolucion N° 109 del 06 de enero de 2015, por medio de la cual se denegd una
patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entré en
fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT),
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para la creacion titulada:

“METODO PARA LA PERFORA(;ION DE POZO EMPLEANDO
NANOEMULSIONES TERMODINAMICAMENTE INESTABLES "

Clasificacion IPC: B82B 3/00; BO1F3/00

Reivindicacion(es): 3 a 20 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-057122-
00024-0000

Titular(es): BAKER HUGHES INCORPORATED.

Domicilio(s): Houston, Texas, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Lirio Quintero, David E. Clark y Alexander Jhon Mckellar.

Prioridad(es) N°: 61/193,449  Fecha: 01 de diciembre de 2008 Pais: US
12/625,832 25 de noviembre de 2009 us

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/066216 Fecha: 01 de diciembre de
2009

Vigente desde: 01 de diciembre de 2009 Hasta: 01 de diciembre de
2029

ARTICULO TERCERO: Denegar la patente de invencion solicitada para las
reivindicaciones 1 a 2 y 21, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la resolucion.

ARTICULO CUARTO: El titular tendréa los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas
disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para
mantener vigente la patente se deberd cancelar la tasa anual de mantenimiento,
conforme lo dispone el articulo 80 de la referida norma comunitaria.
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ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la
sociedad BAKER HUGHES INCORPORATED, advirtiéndole(s) que contra ella no
procede recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 20 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elabor6: Mayra Alejandra Quintero

Reviso: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Reviso: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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