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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 11-181660- -6

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I
ACT: 519 PRESENTACION

FECHA: 2013-06-20 09:13:11
EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il
FOLIOS: 5

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
GERMAN CASTILLO GRAU

Asunto: Radicacion: 11-181660- -6

Tramite: 11

Evento: 379

Actuacion: 519

Oficio: 10676

Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11 X
No. Solicitud Internacional PCT/IB2010/052623
Fecha de Presentacion Internacional 11/06/2010

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion:
Reivindicaciones:
Dibujos:
Prioridad:

2. Analisis de la Prioridad

Folios 8 a 27

Folios 28y 29
Folios 32 a 35
US 61/268,754
US 61/286,827
US 12/813,163

30/diciembre/2011
30/diciembre/2011
30/diciembre/2011
16/junio/2009
16/diciembre/2009
10/junio/2010

Se aceptan las reivindicaciones de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de las

prioridades reivindicadas.
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3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. De acuerdo a lo anterior, se estudiaran las
reivindicaciones 1 a 15.

Titulo de la solicitud: “Composicion y métodos para la remocion de asfaltenos” (FI. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una
composicién para la remocion de depdésitos organicos que reemplace los solventes
aromaticos comunmente usados y que sea mas eficiente desde el punto de vista
logistico y operacional asi como desde la perspectiva social y ambiental.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona métodos para la
remocion de un depdésito organico mediante un fluido que comprende por lo menos dos
solventes organicos no polares y por lo menos dos solventes organicos polares.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): C 09 K 8/524.

4. De la solicitud de patente

Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque en el pliego reivindicatorio
no se pretende proteger alguna composicion; por lo cual se sugiere al Solicitante hacer
la correccién necesaria.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Las reivindicaciones independientes 1 y 9 no se encuentran correctamente limitadas ya
gue no se especifica el(los) sitio(s) o lugar(es) en el(los) que se introduce el fluido de
remocién del depdsito organico. Se requiere especificar dicha caracteristica.

Se sugiere retirar el término: fluido, en la expresion: “el cual fluido comprende”,
reivindicaciones 1 y 9, para mejorar la redaccién y comprension de las caracteristicas
técnicas.

La expresion: “alto punto de ignicion”, reivindicacion 3, es relativa por lo cual no permite
distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere sustituirla por un rango
concreto de los posibles solventes arométicos empleados en el método.
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Se requiere reemplazar los términos: “comprende” y “comprenden”, en la parte
caracteristica de las reivindicaciones 4, 5, 7 y 9, por: es seleccionado del grupo que.
consiste en o son seleccionados del grupo que consiste en, ya que como actualmente
se presentan dan a entender que todos los compuestos que se presentan a
continuacion de dichos términos hacen parte del inhibidor de asfalteno, de los solventes
organicos no polares y de los solventes organicos polares; lo cual no es correcto.

La reivindicacion 6, se refiere a un efecto o ventaja del método y no una etapa o
condicion de este, lo cual no es aceptable como una caracteristica técnica. Por lo tanto,
se requiere retirar dicha clase de expresiones del pliego reivindicatorio. Se recuerda
gue una reivindicacion no debe estar caracterizada en términos de usos, resultados a
obtener, efectos o ventajas.

La expresion: “tasas de matriz”, reivindicacion 13, es imprecisa, por lo cual no permite
distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere sustituirla por un rango
concreto de dicha caracteristica.

5. Determinacidn del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad: junio 16 de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion

“Compositions and methods for removal of

asphaltenes from a portion of a wellbore or

D1 | W0O2007129348 | subterranean formation using water-organic solvent 15/noviembre/2007

emulsion with non-polar and polar organic
solvents”

D2 | US2007062698 “Fluid with asphaltene control” 22/marzo/2007

El documento D1' divulga composiciones y métodos para la eliminaciéon de un material
organico a partir de una porcion de un pozo, pozo tubular, sistema de fractura, o la
matriz de una formacién subterraneas (Parr. 9).

El documento D22 divulga un fluido y un proceso para inhibir la deposicién de asfaltenos
en una formacion que contiene hidrocarburos durante la introduccion de fluidos en la
formacion (Reivindicaciones).

6 . Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Es importante mencionar que el siguiente examen de patentabilidad se realizé teniendo
en cuenta las objeciones del numeral 4 del presente requerimiento.

1 http:/iwww.freepatentsonline.com/W02007129348A1.pdf
2http://www.freepatentsonline.com/20070062698.pdf
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La reivindicacion 1 consiste en “Un método para remover un depdsito organico (...)” (Fl.

28).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Un método para remover un depdésito
organico que comprende:

Un método para la eliminacion de un material organico a
partir de una porcién de un pozo, pozo tubular, sistema de
fractura, o la matriz de una formacion subterranea,
comprendiendo el método las etapas de (Reiv. 26):

introducir un fluido, el cual fluido
comprende por lo menos dos solventes
organicos no polares y por lo menos dos
solventes organicos polares;

formar una composicién que comprende: (i) agua, (i) una
mezcla de disolventes organicos, que comprende ademas:
(a) un disolvente no polar organico, y (b) al menos dos
disolventes polares organicos, Yy (iii) un agente tensioactivo
adecuado para formar una emulsién de la mezcla de
disolvente organico y el agua, y (B) la introduccién de la
composicién a la parte desde la cual el material organico
debe ser eliminado (Reiv. 26);

en el que el disolvente organico no polar se selecciona del
grupo que consiste en: disolventes aromaticos, terpenos,

gueroseno, diesel, y cualquier combinacién de los mismos
(Reiv. 10);

permitir que el fluido disuelva por Ilo
menos una porciéon del depdsito organico;

y

colocar la composicién en la parte del pozo para ser
tratados por un tiempo de contacto suficiente para que la
mezcla de disolvente organico para disuelve una cantidad
sustancial de la materia organica (Parr. 31); y

remover por lo menos una porcion del
fluido.

circular de vuelta la composicion a través de la boca del
pozo (Parr. 31).

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

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 5 y 7 no mencionan alguna
caracteristica que haga nueva la solicitud, por ende, tampoco cumplen con lo
establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486, ya que el documento D1
las anticipa de la siguiente forma: Reiv. 5: en el que el disolvente organico no polar se
selecciona del grupo que consiste en: disolventes aromaticos, terpenos, queroseno,
diesel, y cualquier combinaciéon de los mismos (Reiv. 10); y Reiv. 7: en el que los
disolventes organicos polares comprenden N-metilpirrolidona y ciclohexanona, en
cualquier proporcion (Reiv. 38).

La reivindicacion 9 consiste en “Un método para remover un depdsito organico (...)” (Fl.
29).
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Un método para remover un depdsito organico
gque comprende:

Un método para la eliminacion de un material organico a partir de
una porcién de un pozo, pozo tubular, sistema de fractura, o la
matriz de una formacion subterranea, comprendiendo el método

las etapas de (Reiv. 26):

formar una composicion que comprende: (i) agua, (ii) una mezcla
de disolventes organicos, que comprende ademas: (a) un
disolvente no polar organico, y (b) al menos dos disolventes
polares orgéanicos, y (iii) un agente tensioactivo adecuado para
formar una emulsion de la mezcla de disolvente organico y el
agua, y (B) la introduccién de la composicién a la parte desde la
cual el material organico debe ser eliminado (Reiv. 26);

en el que el disolvente organico no polar se selecciona del grupo
gue consiste en: disolventes aromaticos, terpenos, queroseno,
diesel, y cualquier combinacién de los mismos (Reiv. 10);

en el que los disolventes organicos polares comprenden N-
metilpirrolidona y ciclohexanona, en cualquier proporcion (Reiv.
38)

introducir un fluido, el cual fluido comprende por
lo menos dos solventes organicos no polares y
por lo menos dos solventes organicos polares, en
donde los solventes organicos no polares
comprenden nafta  aromética, terpenos,
gueroseno y combinaciones de los mismos y en
donde los solventes polares comprenden nafta
aromatica pesada, ciclohexanona, N-2-
metilpirrolidona, N-etil-2-pirrolidona, o]
combinaciones de los mismos;

colocar la composicion en la parte del pozo para ser tratados por
un tiempo de contacto suficiente para que la mezcla de
disolvente organico para disuelve una cantidad sustancial de la
materia orgénica (Parr. 31); y

permitir que el fluido disuelva por o menos una
porcién del depésito organico; y

circular de vuelta la composicion a través de la boca del pozo

remover por lo menos una porcién del fluido. )
P P (Parr. 31).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de la
reivindicacion 9 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto,
la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 10, 12 y 14 no mencionan alguna
caracteristica que haga nueva la solicitud, por ende, tampoco cumplen con lo
establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486, ya que el documento D1
las anticipa de la siguiente forma: Reiv. 10: circular de vuelta la composicion a través de
la boca del pozo (Parr. 31); y Reivs. 12 y 14: método para la eliminacién de un material
organico a partir de una porcion de un pozo, pozo tubular, sistema de fractura (Reiv.
26).

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicacion 2 consiste en “El método de la reivindicacion 1, en donde el fluido
ademas comprende un inhibidor del asfalteno” (Fl. 28).

La reivindicaciéon 3 consiste en “El método de la reivindicacion 2, en donde el inhibidor
del asfalteno comprende un dispersante polimérico de alto peso molecular formulado en
un solvente aromatico de alto punto de ignicion” (Fl. 28).
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La reivindicacion 4 consiste en “El método de la reivindicacion 2, en donde el inhibidor
del asfalteno comprende resina sulfonatada de formaldehido fenolalquilico, resina de
formaldehido fenolalquilico, éster de poliolefina de alto peso molecular, copolimero de
a-olefina/anhidrido maleico, copolimero de polialquilen-succinimida, copolimero de
laurilmetacrilato / hidroxietilmetacrilato, polimero de 4-alquilfenilmetacrilato, polimero de
1-vinil-4-alquil-2-pirrolidona, carbamatos polivinilalquilicos, poliesteramidas, polimeros
de lignosulfonato y/o combinaciones de los mismos” (Fl. 28).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Un método para remover un deposito
organico que comprende:

Un método para la
eliminacién de un material
organico a partir de una
porciébn de un pozo, pozo
tubular, sistema de fractura, o
la matriz de una formacion
subterranea, comprendiendo
el método las etapas de
(Reiv. 26):

Un proceso para inhibir la deposicion
de asfaltenos en una formacién que
contiene hidrocarburos durante la
introduccion de fluidos en la
formacion que contiene
hidrocarburos que comprende (Reiv.
1)

un inhibidor del asfalteno (Reiv. 2).

(no menciona)

la adicion de una cantidad eficaz de
uno 0 mas aditivos de control de
asfaltenos a un fluido de base para la
formacién de un fluido (Reiv. 1).

donde el inhibidor del asfalteno
comprende un dispersante polimérico
de alto peso molecular formulado en
un solvente aromatico de alto punto
de ignicion (Reiv. 3).

(no menciona)

El solicitante ha encontrado que la
adicion de inhibidores no-iénicos de
asfaltenos o dispersantes, tales
como grandes ésteres de poliolefina
de peso molecular y copolimeros de
anhidrido maleico y terpolimeros, no
interfieren con los tiempos de
gelacién y rompimiento (Parr. 27);

En una forma de realizacion, el éster
de poliolefina se diluye en un
disolvente. El disolvente en el que se
diluye el aditivo puede ser un grupo
alifatico, un aromatico o una
combinacion de los mismos (Parr.
23).

en donde el inhibidor del asfalteno
comprende resina sulfonatada de
formaldehido fenolalquilico, resina de
formaldehido fenolalquilico, éster de
poliolefina de alto peso molecular,
copolimero de a-olefina/anhidrido
maleico, copolimero de polialquilen-
succinimida, copolimero de
lauriimetacrilato /
hidroxietilmetacrilato, polimero de 4-
alquilfenilmetacrilato, polimero de 1-
vinil-4-alquil-2-pirrolidona,
carbamatos polivinilalquilicos,
poliesteramidas, polimeros de
lignosulfonato y/o combinaciones de
los mismos (Reiv. 4).

(no menciona)

Los ejemplos de aditivos de control
de asfaltenos que se pueden usar
incluyen ésteres de poliolefinas de
alto peso molecular, copolimeros de
anhidrido maleico o terpolimeros,
restos sulfénicos alifaticos, y restos
de &cido sulfénico alquil arilo y
similares (Parrs. 19, 22 y 27).
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Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion independiente 1 porque divulgan métodos para tratamiento
de materiales indeseables en formaciones de hidrocarburos.

La diferencia entre la invencién, definida en las reivindicaciones 2 a 4 y el método de D1
consiste en el empleo de un inhibidor de asfalteno en el fluido. Igualmente, la diferencia
entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el proceso de D2 consiste en la
composicion del fluido base.

El efecto que logra el incluir un inhibidor de asfalteno es reducir la precipitacion de dicho
componente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: “¢, Coémo modificar el método conocido en D1 para reducir la precipitacion
de asfalteno y hacer mas eficiente la remocion de depdsitos organicos?”.

Sin embargo, la utilizacion de un inhibidor de asfalteno para reducir su deposicién en
una formacidon que contiene hidrocarburos y aumentar la eficiencia de remocién de
compuestos indeseados, ya esta divulgada en el documento D2 que se refiere a un o
proceso para inhibir la deposicién de asfaltenos en una formacién que contiene
hidrocarburos durante la introduccion de fluidos en la formacion que contiene
hidrocarburos que comprende la adiciéon de una cantidad eficaz de uno o méas aditivos
de control de asfaltenos a un fluido de base para la formacion de un fluido (Reiv. 1).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria el
aditivo de control de asfalteno, con sus caracteristicas técnicas, de D2 en el método de
D1 para llegar asi al objeto de las reivindicaciones 2 a 4 de la solicitud. Por lo cual se
consideran obvias.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 11, 13 y 15 no evidencian algun efecto
técnico ni mencionan caracteristicas adicionales que pueden considerarse que
impliquen actividad inventiva ya que son simples modificaciones al método que la
persona del oficio normalmente versada en la materia incluiria, ya que son ensefianzas
ampliamente conocidas en el estado de la técnica; por lo tanto, se consideran obvias.

7. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02007129348 lab,7,9,10a15 Novedad/Nivel inventivo
D2 US2007062698 2ad4yllais Nivel inventivo
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

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

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-06-25

Elabord: Eduardo Monroy Vega
Reviso: Rosa Patricia Tellez Chavarro
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