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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 04-10421

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
- PCT, FUE PUBLICADQ EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No
8§55, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2005, EL TERMINO HABIL SENALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2005.

NOTA: Dentro del plazo de los sais (6) mesas siguientes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propledad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentabiflidad so pena de que Ia solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisidn 486/2000.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI
DIVISION DE NUEVAS CREACI NES
SOLICITUD VIA PCT

Bogota, D.C., 10 de julio de 2007

Abogado
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Apoderado

Solickante: Halliburton Energy Services, Inc.

ASUNTO Radicacidn 04-10421
Tramite 002
Evento 001
AduadQn 460
ofiie Lue . 8941
Folios 014

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

1. Documentos estudiadas

11
1.2.
1.3.

Descripeién: Folios: 7 a 12

Relvindicaciongs: Fofias: 13a 20

Pdoridad; Estados Unidos No. 00/820,485 del 14 de agosto de
2001

2. Objeto de la invencién

o Tiulo de la solicitud: “MEZCLAS DE ESTERES CON OLEFINAS

ISOMERIZADAS Y OTROS HIDROCARBUROS COMO ACEITES PARA
LODOS DE ACEITE DE EMULSION INVERTIDA" (Folio 1).

La presente invencién se reflere a composicionas y métodos para la
perforacién de pozos en formaciones subterméneas, en particular, formaciones
que tengan hidrocarburos. Mds en particular, se refiere a fluidos de
perforacidn basados en aceltes o sintéticos, fluidos que comprendan
emuisiones invertidas y mas en particular, a fluidos de perforacion que utilicen
ésteres que combinan une alta compatibilidad ecolégica con buenas
propledades de estabilidad y rendimlenta,

En la relvindicacién Independiente 1 se plantea un fluido de perforacidn que
comprende una emuisidn invertida, donde dicha emuision invertida tiens una
base o fase continua que comprende una mezcla de ésteres y olefinas
iIsomerizadas.



En {a reivindicackin indapendients 14 se plantea un fiukio de perforacién
Ui comprende una emulsién invertida; dicha smulgion invertida tiers una
base o fase continua gue comprends una mezcla de ésteras e hidrocarburos
de alefina.

En |a reivindicaclién indepandlanta 27 se plantea un flukdo de perforacidn
que comprende una amulsidn invertida, donde dicha emulalan invertida tiene
una base o fase conlinea que comprande und mezcla de &steres e
hidrocarsures de parafina.

En la relvindicacion independlante 38 t# plartea un fluido de perforackén
gua comprands una emulsién Imvertida, donde dicha &mulsdn Invertida tiena
una base o una fase continua que comprande une mazcia de éstares =
hidrocarburna d& acalts mineral.

En la reivindicacién independiente 50 s plantea un fluldo de perforacién
que comprandsa una amulalén imertida, donde dicka amulsidn Invertida tiens
ur base o fase continua que comprende una mezcla de ésteres v tridstames
glicéridos.

En la raivindi¢acidn Indepandients 66 se plantea un fluido de perforacion
que comgrence una emulsién lnvertids, donds dicha emulsion invertlda tiene
una base o fase comtinua que comprende olsfinas lsomerizadas e
hidrocarhurgs de parafina,

En la refvindicacion indapendionte 74 se plantea un fluido de perforacian
que comprende una emulsion investida, dondea dicha emulsidn invertlda tiena
una base o fase continua que comprende una mezcla de hidrocarburng
nafténicoa vy otres hidrocarburos de parsfima.

£n la relvindicacidn indapendients 80 s6 plantea un fluido de parforacion
gue comprendsa una smulsion invertida, donda dicha emulkion invertida tiene
una base o fase continua que comprende olefinas lsomerizadas vy olros
hidmcarburos.

En a3 reivindicaciones dependientes 81 a 89 se plantean los mélados
para parforar un pozo en una formanidn subtamineas, dicho mStodo comprende
obtener o preparar el fluido de paforscidn de las eivindicaciones pracedentes
¥ circular el misma en dicho pozo durante diche perforacion,

8o afima que los bdos basados en acelte o los flukios de perforackin
comprandsn un segmento clave da la induside de fluides de perforacién. Sin
embargo, cada dia més los fluidos da perforacidn basadns en aceite han
astadn sometidoa @ mayores resiricciones ambientalse y sxigencias de
raernclimiendo y cosin. Por lo tanto, sxdste una crecienta nacesidad e Intereses &
lo largo de la induedrla en nuevoa fluldas de perforeciin de bajo costo que
ofrezcan una reclogia robusta @ temperatures altas y bajas ¥ que al migms
fierps saan aceptables para sl medio amblente,

El abjeto de |a Invencién definido s& ¢atalogd como COSK 7408, COOK 802,
COIK B34 y CODK BI38 sequn ka Clesificacion Intemacional de Patentes (IPC).

14



56

3. Dalasolichiud d Patente (seglin | caso)

3.1.

3.2.

Descrpeldn {articulo 28 D. 488)

El capituln descripthve contiene cantidades precadides por la expresidn
“aproximadamente” |a cual no confiene claridad ni precision a la explicacion de
la invencion. Por lo tanto, se recomienda elimmar dicha expréaitn dal caphulo
dasoriplive.

En conclueldn, |a descripeldn no cumpliria ean al raquisito de claridad de
acuerdo al art. 28 da ka Docisién 486,

Relvindicaciones (arifeulo 30 D 488)

El caniulo reivindicatonid comtiene cantidades precedicdns por i expresion
"aproximadamente” la cual no e confiare claridad ni pracisldn a |a dafinielan y
especificacion de la Invencidn pusa no e poskle conocer obletlvaments cuén
aprodmado puede estar un ndmem respectn a los imites superior e inferior
de los imtarvalos indicados. Por lo tanto, e8 recomienca eliminar dicha
expresién dal capltulo ralvindicatorio v presantar Ios intsrvalos con cantidad ee
BXACtAX

El caphuto relvindicatorde esth canformads por nuava {B) reivindicacinnss
Independientzs redaclonadas con 'Un flukdo de perforacién’ ¥ nueve (9)
reivindicaciones independientas relacionadas eon Lin método para parforar
un pozo en una formacion sublerranea’. Ademas, hay una repeticion
innecasaria da especificacionas an |as mivindicacionas depandientes.

Al anallzar la materla que correaponde al objsto da |8 Invanciin, s& pletde
afirmar que hay un problema de conclaldn en el-capltulo por un elevado
nimero de relvindieaclones independient=s, ya que &l producto pusde asr
definide mediarte una sola renindioaciin independients en su categoria y el
método mediante una sola relvindicacidn indepandiante an su categoria,
Ademds, otra dificuliad que s6 genara al preseniar un alevado mimaro de
relvindicacianes a3 al fesgo de canr en defectos de unidad de invencién

Por lo anterior, se recomienda planiear una reivindicacdn indepenciente pam
&l fluido de perforacion de tal manera que la parke caraclerizante sea
completa &n cuamto a definkr la naturalers gquimica y proporcionee de
componsites, y smplear sl mimearo de raivindicaciones dependientss gua el

sefior sollcharts consldens nacasarips para incluir especificaciones sin la
necesidad de repetickin de Informacitn. '

Algo semajanta pusde recomendarse para el plantsamiento del método para
parforar un poze,

En conclusion, e capitulo reivindicatorio no cumpliria con ef requisito de
claridad y conclslén de acuerda al art. 30 de la Declalén 456.

4. Unidad die invencion (articulo 26 D 488)

El capitulo redivindicatorio de la soliciiud en estudic contlene nueve
reivindicaciones independientes en la categoria de pmducto come algue:

Reivindicacin 1: Un fluide da perforacidn que comprands una emulgitn
invartida qua iene una fase cantinua comprandida por una mezciad  detaven
¥ alefinas isomerizadas.



%

-1
Reivindicacion 14; Un fluido de perforacién ques comprende une emulsién
invertida que tignt una fase continua cormprendida por una meazcia de éstarea
8 hidrocarburoa de olefina.

Relvindicacidn 27: Un fludo de perforacidn gue comprends una emulsién
Invertida que fiene una fase continua comprendlda por ursh mezcla de éaterss
& hidrocarburos de parafina.

RBalvindicacidn 36; Un fluida de perforaciin que comprends una emulsién
invertida que tisne une fasa continua comprendida por Una mezds do dsteres
hidrocarburos de aceite mineral.

Relvindicacion &0: Un Aukdo de perforacién que compranda una emuleiin
Invertida que tense una fase continua comprendida por una mezcla de ésteres
y triésteres glicéridos.

Reivindicackin 59: Un fluido de perforaciin que comprende una emulsion
invartida que tiane una fase continua comprendida par una mezcia de clafinas
alfa Iineales & hidvocarburos de parafina.

Relvindigacidn 66: Un fluide de perforackin que comprande une emulsian
hvertida que tlena una fase continua comprendida por una meadia de olefinas
|somerizadas & hidrocarburos de parafina,

Raivindicasibn 74: Un fluido de perdforaciin que comprehde una amulsién
inveriikla que tiene una fase continug ¢omprandida por una mezcla de
hidrocarburos neftdnicos y oiras hidrocarbures de parafina.

Reivindicatiin 80: Un fluldo de parfaracidn que comprends una emulsidn
Invertida que tiens una Fase continua comprendida par una mezcla de olefinas
Isomerizadas y otros hidroocarburoa.

Al anallzar la caracterizaciin en cada reivindieacidn independlente 58 pueds
observar que laa relvindicaciones 1, 14, 27, 38 y B se relacionan entre si
porque el componente cormun en |e fase continua carresponde al grupo de los
dsferes. No obatante, en las reivindicaciones 50, 84, 74 y 80 no e incluyen
los éstares come componente. Por io tanio el segumdo grupo no tisne retacién
téeriica con al primearg.

Ahora blen, en las reivindicaciones 27, 98, 66 y 74 el components comin
corespands a los hidrocarburos de parafina, pen on las reivindicaciones 1,
14, 58, 88 y 80 &l componente comln comesponde 2 ks olefines. Por ko
tanto, &l segundo grupo no tiene relacion téenica con el primero.

Como puede observarse, € capitulo relvindiaalorio no presanta un dnico
ooncepln comin Inmvwentive. En unsd rehvindieacionea parsce ser qua Ins
éxstorea son el semponente clave que relacinna tdcnicameania Lag Invencionas,
pero en ofras reivindicaciones parece que son los hidrocarhures de parafina
¥ &n otras reivindicaciones parece que son las olefinas.

» Dado e problama de unidad d8 Invenclin qua s& presenta, ga recomlanda al
sohor aolicitante que realice inkialmente las correcciones de claridad
mencionadaes en gl nenergl 3.2 de la présents comunicacitn v uego ss
Bsegue que haya una relacidn tocnica entre 88  reivindicaclones
Independigmea de forma que sea posible establecer un (mico caneapto
comun inventivo. Mo obatante, si al seflor solicitante observa gue persiste el
problema de unidad de Invenciin, se recomienda que reslive laa divisionalea
correspondiantes.



En conclusion, el grupo de [as reivindicaciones 58, 66, 74 y 80 no cumplig
con el requisito de unidad de Invencién con respecto al grupo de las
relvindicaciones 1, 14, 27, 38 y 50. Tempoco, el grupo de las relvindicaclones
1, 14, 58, 66 y 80 cumpliria con el requisito de unidad de invencién con
respecto al grupo de las reivindicsciones 27, 50, 88 y 74, tal como se requiere
segun el art. 25 de la Decisldn 486.

5. Detsrminaclon del Estado de la Técnica

Cansiderando que la fecha de presantacién de la primera solicitud de patente
de la cual se reivindica prioridad es 14 de agosto de 2001, se buscaron
documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicacién
anterior a esta y se encontraron los sigulentes:

D2 ES2120829 CONTIENEN ALFA-OLEFINAS ;

" Fecha de
N°| Documento Titulo ] Publicacién
SNVERT EMULSION DRILLING o ko o
FLUIDS AND MUDS HAVING 26 de ju
D1| US20010008880 |  \eGATIVE ALKALINITY AND 2001
: _ ELASTOMER COMPATIBILITY"
' “AGENTES PARA EL
| YRATAMIENTO DE POZOS DE
PERFORACION FLUIBLES QUE | 5 o 00 oo

UINEALES, ESPECIALMENTE 197

LOS CORRESPONDIENTES AL
BARRIDO DE PERFORACIONES®

8. Anilisis de patentabilidad (segiin requisito) (articulo 14 D486)

8.1.

Novedad (articuio 16 D486)

Dado que el capitulo reivindicatorio presenta defectos de unidad de invencidn,
se decidié realizar el estudio de patentabilidad Gnicamente al primer grupo de
reivindicaciones que tienen en comun la incorporacidn de ésteres en la fase
coniinua.

En la reivindicacidn independiente 1 se plantea un fluido de perforacidn que
comprende una emulsidn invertida, donde dicha emulsién invertida tiene una
base o fase continua que comprende una mezcia de ésteres y olefinas
Isomerizadas. No obstante, en D1 también se divuigan fluidos de perforacién
cuya emuision es invertida (agua en aceite) y cuya fase continua oleaginosa
comprende éstares (Ver relvindicacién Independiente de D1, ejempio 1, Tabla
2) y olefinas isomerizadas (Ver ejempio 1, Tabla 2).

En la reivindicacion independiente 14 se plantea un fiuido de perforacidn que
comprende una emuisién invertida; dicha emulsion invertida tiene una bass ¢
fase continua que comprende una mezcla de ésteres e hidrocarburos de
olefina. No obstante, en D1 también se divulgan fluidos de perforacién cuya
emulsién es invertida (agua en acelte) y cuya fase continua oleaginosa
comprende éstares (Ver relvindicacldn independiente de D1, ejemplo 2, Tabla
2) y olefinas tal como dice: Los lquidos olsaginosos tipicamente incluyen
sustancias feles como hidrocarburos usados en la formulacion de flukdos de
perforacidn tal como [...] aceite sintético (incluye alfa olefinas fineales y
olefinas internas) [...]' (pérrafo 18 de D1).




# <0

o Enla reivindicacién independiente 27 se plantea un fluido de perforacién que

comprende una emulsién invertid, donde dicha emulsidn invertida tiene una
base o fase continua que comprende una mezcla de ésteres e
hidrocarburos de parafina. No obstante, en D1 también se divuigan fiuldos
de perforacién cuya emuisién es invertida (agua en aceite) y cuya fase
continua oleaginosa comprende ésteres (Ver relvindicacién independiente de
D1, ejemplo 2, Tabla 2) e hidrocarburos de parafina tal como dice: ‘En una
modificacién flustrativa de fa Invencion fos liquidos oleaginosos incluyen una
mezxcia de aceites hidrocarbonados y un material éster’ (pérrafo 18 de D1).

En la reivindicacién independiante 38 se plantea un fluide de perforacidn que
comprende una emulsién invertida, donde dicha emulsidn invertida tiane una
bass o fase continua qus comprende una mezcla de ésteres e
hidrocarburos de aceite mineral. No obatante, en D1 también se divuigan
fluidos de perforacion cuya emulsion es invertida (agua en acelte) y cuya fase
continua oleaginosa comprende ésteres (Ver reivindicacion independients de
D1, ejemplo 1, Tabla 2) y menciona que: ‘La fase ofeaginosa puede ser de
hidrocarburos tales como acelte diesel, aceite mineral, aceltas sintéticos ...
combinados con ésteres [...]' (Negrite Personal) (pérrafo 11 de D1).

En la relvindicacién independiente 50 se plantea un fluido de perforacién que
comprende una emulsion invertida, donde dicha emulsidn invertida tiene una
base o fase continua que comprende una mezcia de ésteres y tridsteres
glicéridos. No obstants, en Dt también se divuigan fluidos de perforacién
cuya emulsion es Invertida (agua en aceite) y cuya fase continua oleaginosa
comprende ésteres (Ver reivindicacién independlente de D1, ejemplo 1, Tebla
2) y menclona que: ‘Los liquidos oleaginosos tipicamente incluye sustancias
tales como hidrocarburos usados en la formulacién de fluidos de perforacién
tales como aceite diesel, acelle mineral, aceite sintético, aceites de ésteres,
glicéridos de écidos grasos, [...]' (Negrita Personal) (Ver parrafo 18 de D1).

7. Concluslén

o En conclusién, las invenclones definidas por las reivindicaciones
_e independientas 1, 14, 27, 38 y 50 no cumplirian con el requisito de novedad

como se requiere seglin el art. 16 de la Declsién 4886.

o Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encontrarian

afectados asi;
Rolvﬁu i
N* : Documento N° A:"e c'ta ;!;"" Requisito que Afecta
D1 US20010009880 1,14, 27, 38y 650 Novedad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 488 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tarmino de sesanta dlas
contados a partir de la fecha de notificacién de la presents comunicacién. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subalstieran
los impedimentos para la concesién, se denegard la patente.



o Gl

Naotiffquese el presents oficy canforme a lo dispuesto sn &l numeral 6.2, literal a}, de!
capitulo quinto dal twle primero de la circular (nica Na. 10 de 2004.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe da Division de Nuevas Craaciones

El antesior fequerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha z 4 JiL W
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