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Re:  Expediente No. 05.009.450
Solicitud de patente a nombre de M-I L.L.C.

Yo, DILIA RODRIGUEZ ID’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
de la sociedad M-I L.L.C. domiciliada en Houston, Texas, Estados Unidos de
América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No.
14987 notificado por fijacién en lista el 21 de noviembre de 2008, relacionado
con el concepto técnico de fondo No. 3050, cuyo término fue prorrogado
mediante escrito radicado el 11 de febrero de 2009, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
trimite, presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio en el
cual se eiminan las reivindicaciones 1 a 8, 12y 13..

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el
animo de superar las objeciones a la claridad y nivel inventivo planteadas por el
examinador en su concepto técnico.

De acuerdo con la respuesta del sefior Supetintendente Delegado, Dr. Giancarlo
Marcenaro Jimanéz, al derecho de peticién radicado por la Dra. Ana Maria castro
Wey baje el nimero 09-012566 del 4 de marzo de 2009, no anexamos recibo de
pago por esta modificaciéon dado que el nimero de reivindicaciones del nuevo
capitulo reivindicatorio es inferior a 15.

2. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta la claridad de la reivindicacién 6, nueva reivindicacioén 3,
argumentando que la misma busca proteger un resultado a alcanzar. Al respecto,
el solicitante quisiera aclarar que lo que se esta reivindicando es una propiedad de
la materia prima, no un resultado a alcanzar con dicho compuesto, por lo que le
divulgado en dicha reivindicacién 6 es perfectamente aceptable.
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3. Novedad

El examinador objeta la novedad de la solicitud a la luz del documento US
6.247.543 (en adelante D1) argumentando que el fluido de perforaciéon que
comprende un agente inhibidor de hidratacién de esquisto ya era conocido en el
estado de la técnica. Al respecto el solicitante quisiera comentar lo siguiente:

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que el la novedad solo se ve
afectada si todas y cada una de las caracteristicas de la invencidén se
encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las
caracteristicas se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible
identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar
que una invencién carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el articulo 16 de la Decisién 486 de
la Comision de la Comunidad Andina establece que la invencién se considera
como nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal indicada anteriormente, la
invencién no se considera como nueva si estd “comprendida” en el estado de la
técnica, dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento
Yy no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invencién pierda
su calidad de novedosa, es claro que TODA ELLA, ha de estar contenida en el
“conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial’ como define el
estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso
No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos
Aires, 1994, pagina 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual
para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién sera necesario que lo
reivindicado por la invencién bajo estudio corresponda de forma total con lo
revelado en un documento o anterioridad sefialada, conclusién a la que se llega
después de un analisis integro mediante una comparacién entre el capitulo
reivindicatorio de la invencién en estudio y la divulgacién D1.

Es necesario resaltar que el examinador esta considerando los aspectos generales
de la invencidn, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden
la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva

creacion ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego,
que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin

P-613

216



Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

razén ha dicho el mencionado Tribunal: “hay gue advertir que toda creaciin es en cierta
Jorma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en
cuenta un comjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos
aplicables a la industria” (Ibidem, paginas 53 y 54) (el subrayado es mio).

Por lo tanto, como minimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invencion en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA
en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente
en los documentos que se mencionan, si son vatios; y

-Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habri que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencion
con sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la invencién en
estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese
despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, serfa forzoso que se
demostrara que la invencién de mi mandante esté comprendida en el estado de
la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede como se demuestra a
continuacion.

En primer lugar, el Manual Andino de Patentes en su pagina GO establece lo
siguiente:

87 un elemento equivale a otro, la objecion no podria ser por falta de novedad
sino por falta de mérito inventivo. Asi un hilo de cobre y uno de plata son
equivalentes por tener la misma funcion pero no son lo mismo.”

Por lo que se deduce que, si bien las jefaminas ya eran conocidas segin la
informacion de D1, estas son muy diferentes de las jefaminas que se definen en la
reivindicacién 1 del capitulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, los compuestos
como tal son equivalentes pero no son idénticos, raz6n suficiente para declara la
existencia de novedad entre la anterioridad y la solicitud.

En segundo lugar, el técnico con habilidad ordinaria en la materia notara que la
férmula general de los compuestos de D1 es H,N-CH(CH,)CH,{-
OCH,CH(CH,)-},-NH, y que dicha férmula general no corresponde a ninguno
de los compuestos que se encuentran en la reivindicaciéon 1 del nuevo capitulo
reivindicatorio anexo.

Tercero, el examinador afirma que la anterioridad D1 ya ensefiaba sales de acidos
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proticos de jefaminasn, como las reivindicadas en la presente solicitud. Dicha
afirmacion es falsa ya que, como se establece arriba, las jefaminas de D1 no son
las mismas de la presente solicitud y, si bien se divulgan sales de 4cido citrico, no
se mencionan las sales de los demas acidos incluidos en la presente solicitud.
Volviendo a la cita del Manual Andino de Patentes, el hecho que sean
equivalentes no afecta de ninguna manera la novedad de los compuestos de la
presente solicitud.

Por dltimo, lo que se reivindica en la presente solicitud es una composicién que
comprende todos y cada uno de sus componentes en conjunto, no de manera
independiente. Por lo tanto no es aceptable argumentar que la composicion
carece de novedad basandose cada uno de sus componentes de manera
individual. Es asi como afirmar que carece de novedad porque emplea la misma
fase acuosa que D1 equivale a un estudio errado de la novedad, por lo que las
objeciones presentadas de manera independiente a cada una de las
reivindicaciones no es aceptable, dado que la invencién debe considerarse como
una suma de partes y no como las partes de manera individual.

De lo anterior queda claro que el examinador ha cometido un error al evaluar la
novedad de la solicitud, ignorando de plano las diferencias que resultan evidentes
para cualquier técnico con habilidad otrdinaria en la materia, aun sin las
modificaciones al capitulo reivindicatorio que se llevan a cabo con el fin de
atender las objeciones presentadas por el examinador en su Gltimo oficio.

En resumen, me permito decir que gracias a los argumentos anteriormente
mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de
claridad y novedad respecto la composicion expuesta en el capitulo
reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva
reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invencién a la
solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relaciéon con todos
los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al
principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién
Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para
objetar la presente invencién ruego expedir otro examen de fondo con los
debidos motivos y razones que sustenten su objecién con el fin de que mi
mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la
interpretacién de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al
examinador para emitir los exdmenes de fondo-, 35 y 59 del Codigo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomard la decision
que serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”y “(..) deberd proferirse
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. Un fluido de perforacién base-agua para el uso en perforacién de pozos a
través de una formacién que contiene una arcilla esquistosa la cual se
hincha en presencia de agua, el fluido de perforacion contiene

una fase continua de base acuosa;

un material de peso, y

un agente inhibidor de hidratacién de esquisto seleccionado del grupo:

H,N-CH,CH,-O-CH,CH,-NH, {H' B],
H,N-CH,CH,CH,-O-CH,CH,-O-CH,CH,CH,-NH, [ H* B'],
NH,-CH,-CH(CH,)-(O-CH,-CH(CH,));-O-CH,-CH,-OCH,-[ H" B ],

en donde B’ es la base conjugada de un acido prético y d es un valor igual
a 0 menor que 2,

y mezclas de estos,

en donde el agente inhibidor de hidratacién esta presente en el fluido de
perforacién en concentraciones desde 3.86 hasta 69.48 gramos por litro
(gp]) (1 hasta 18 libras por batril (Ibs/bbl o Ipb por sus siglas en inglés)) y
con mayor preferencia en una concentracién entre 7.72 hasta 46.32 gramos
por litro (2 hasta 12 libras por barril) para reducir el hinchamiento de la
arcilla.

. El fluido de perforaciéon de la reivindicacién 1 en donde B es la base
conjugada de un acido seleccionado del grupo que incluye: acido
clorhidrico, bromhidrico, sulfarico, fosférico, nitrico, bérico, perclérico,
térmico, acético, acético halogenado, propidnico, butirico, maleico,
fumarico, glicélico, lactico y combinaciones de estos.

. Bl fluido de perforacion de la reivindicacién 1 en donde el agente
inhibidor de hidratacién de esquisto esta ademas caracterizado por baja
toxicidad, definida por un LC50 mayor a 30000ppm, y compatibilidad con
componentes aniénicos del fluido de perforacion.

. El fluido de perforacién de la reivindicacién 1 en donde la fase continua
de base acuosa es seleccionada de: agua dulce, agua de mar, salmuera,
mezclas de agua y compuestos organicos solubles en agua y mezclas de
estos.
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shale inhibition agents of the present invention is that the selected compounds or mixture of
compounds should provide effective inhibition of shale hydration when the shale is exposed to
the drilling floid.

The value of x has beea found to be a factor in the ability of the shale hydration inhibitors
to carry out their desired role. The value of x may be a whole number or fractional number that
reflects the avorage molecalar weight of the compound. In one embodiment of the present
invention x may have a value from sbout 1 to about 25 and preferably have & value between
about 1 and about 10.

In onc preferred illustrative embodiment of the present invention the shale hydration
inhibition agent may be selected from: '

HoN-CHCHz-O-CH;CH>-NH,
H;N-CH;CH;CH-0-CH,CH,-0-CH,CH:CH>-NH,
* NHz-CHz-CH(CHs H(O-CHz-CH(CH))r-0-CHx-CHy- OCH,

and mixtures of these, and similsr compounds.

The shale hydration inhibition agent should be present in sufficient concentration to
Mueidnabahthemﬁnehydmimbuedmﬂingmd/mtheomoﬁcbuedmﬂingof
the shale. The cxact amount of the shale hydration inhibition sgent present in & pasticular
drilling fluid formulation can be determined by a triel and error method of teating the
combination of drilling fluid and shale fonmation encountered. Generally however, the shale
hydration iphibition agent of the present invention mey be wsed in drilling fluids in &
concentration from sbout | to about 18 pounds per barrel (tbs/bb or ppb) and more preferably in
a concentration from about 2 to sbout 12 pounds per barrel of drilling fluid.

hnidiﬁmbﬂnhhibiﬁmof:hﬂehydmﬁmbytheshnkhyd!ﬂimhhibiﬁonm
other propertics are -beneficially achieved. In particular it has been found that the shale
hydnﬁmhhﬂ:iﬁmmdﬁnmhvmﬁmmydnbemwwm
competibility with other drilling fiuid components, tolerant to contaminants, temperature stability
and low toxicity. These factors contribute to the concept that the shale hydmtion inhibition

WO 02/38697 PCT/US01/47311

-10-

formulated in accordance with the present disclosure. Preferably such a fluid would include: an
aqueous based continuous phase, s weight material and a shale hydration inhibition agent having
the formula:

HN-R-{OR' }x-Y

As noted above, R and R’ are alkylene groups having 1 to 6 carbon atoms and x should
have a value from about 1 to about 25. Preferably x has a vaiue between about 1 and about 10.
The Y group should be an amine or alkoxy group, preferably a primary smine or a methoxy
group. Further the drilling fluid should include the shale hydestion inhibition agent present in
sufficient concentration to reduce the swelling of the clay encountered in the well drilling
process.

Another embodiment of the present inventive method includes a method of reducing the
swelling of shale in & well comprising circulation in the well, 8 water-base fluid formulated in
sccordance with the teachings of this disclosure.

The following examples are included w demonstrste preforred embodiments of the
invention. It should be appreciated by those of skill in the art that the technigues disclosed in the
examples which follow represent techniques discovered by the inventors to finction well in the
practice of the invention, and thus can be considered to constitute prefeered modes for its
practice. However, those of skill in the art should, in light of the present disclosure, appreciate
thet many changes can be made in the specific embodiments which are disclosed and still obtsin
a like or similer result without departing from the scope of the invention.

Unleas otherwise statod, all starting mosterials are commercially available and standsrd
Isboratory techniques and equipment are utilized. The tests were conducted in accordance with the
procedures in API Bulletin RP 13B-2, 1990. The following abiwevistions are sometimes used in
deacribing the results discussed in the examples:

"PV* is plastic viscosity (CPS) which is onc variable used in the calculation of viscosity

characteristics of a drilling fluid.

“YP" i yield point (1bs/100 ’)which is another varisble used in the calculation of

viscosity cheracteristics of drilling fluids.
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No. Sol. Internacional PCT/US2003/021717

Fecha de Presentacion Internal. 14 de Julio de 2003

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

1. Documentos estudiados

1.1. Descripcién: Folios: 45 a 102

Folios: 160 a 206 (modificacion)
1.2. Reivindicaciones:  Folios: 103 a 109

Folios: 230 (modificacion)

1.3. Prioridad: 16 de Julio de 2002, US No. 10/195,686
1.4. Rta. del solicitante: Folios: 225 a 229

2. Objeto de la invencién

o El Titulo de la solicitud es: “AGENTE INHIBIDOR DE HIDRATACION DE
ESQUISTO Y METODO DE USO” (Folio 1).



La presente invencion...

En la Reivindicacion Independiente 1 se define un fluido de perforacion
base-agua para el uso en perforacién de pozos a través de una formacion que
contiene una arcilla esquistosa la cual se hincha en presencia de agua, el
fluido de perforacién contiene:

Una fase continua de base acuosa;
Un material de peso, y
Un agente inhibidor de hidratacion de esquisto seleccionado del grupo:

HZN'CH2CH2'O'CH2CH2“NH2 '[ H+ B— ]d
H,N-CH,CH,CH, O-CH,CH,-O-CH,CH,CH,-NH, [H* B ],
NH,-CH,-CH(CH,)-(O-CH,-CH(CH,)),-O-CH,-CH,-OCH, [ H* B ],

En donde B” es la base conjugada de un écido prético y d es un valor igual a o
menor que 2,

Y mezclas de estos,

En donde el agente inhibidor de hidratacién esta presente en el fluido de
perforacion en concentraciones desde 3,86 hasta 69,48 gramos por litro (gp!)
(1 hasta 18 libras por barril (Ibs/bbl o Ipb por sus siglas en inglés)) y con mayor
preferencia en una concentracién entre 7,72 hasta 46,32 gramos por litro (2
hasta 12 libras por barril) para reducir el hinchamiento de la arcilla.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarroliar
un fluido de perforacién que permita reducir el hinchamiento de arcilla o
esquisto de una formacién subterranea durante la perforacién de un pozo.

El objeto de la invencion definido se catalogé como C09K 7/02 y E21B 21/00,
segun la Clasificacién Internacional de Patentes (IPC).

3. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica
es:

Fecha de presentacion de la solicitud prioritaria: 15 de Julio de 2002
Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizé la bisqueda en el estado de la

técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrandose los
siguientes:

Fecha de
N° Documento Titulo publicacién
“SHALE HYDRATION INHIBITION | 19 de Junio de
D1 US6247543 | AGENT AND METHOD OF USE" 2001

D2| WOO0238697

“SHALE HYDRATION INHIBITION | 16 de Mayo de
AGENT AND METHOD OF USE” 2002




4. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D 486)

4.1.

Nivel Inventivo (articulo 18 D 486)
El Técnico

E! técnico de nivel medio versado en la materia encargado de resolver el
problema técnico puede ser un ingeniero quimico que labore en la industria del
petrleo y que atiende a planes de mejoramiento continuo normalmente
formulados por las empresas.

El Problema Técnico

El problema de hinchamiento de arcilla esquistosa en presencia de agua es
algo ya identificado por los técnicos y procurado resolver tal como se puede
demostrar de la lectura de cualquiera de las anterioridades citadas para el
presente caso.

E! Estado de la Técnica

En el documento US6247543 (D1) se divulga un fluido de perforacion para uso
en perforacion de pozos petroleros a través de una formacidn que contiene
arcilla esquistosa la cual se hincha naturaimente en presencia de agua. La
composicion del fluido de D1 es la siguiente:

Una fase continua de base acuosa que puede ser agua salada o de mar
(Columna 1, linea 22).

Un material de peso y

Un agente inhibidor de hidratacién de esquisto, que pueden representarse por
la siguiente formula general:

HaN-R(-OR’)x-NH2
Donde x menor de 15, de entre 1 a 15 y preferible de entre 1 a 3

En D1 se incluye una prueba en la cual se forma una sal de acido prético de
polioxialquilendiaminas mediante la neutralizacién con acido citrico, lo cual
produce un agente inhibidor de hidratacién que presenta un desempefio
superior de los productos de la invenciéon (Ver Ejemplo 7).

En D1 el agente inhibidor de hidratacion de esquisto esta presente en una
concentracion desde 3,86 hasta 69,48 gramos por litro (equivalente de 1 a
18 libras por barril) y con mayor preferencia en una concentracién entre 7,72
hasta 46,32 gramos por litro (equivalente de 2 a 12 libras por barril)
(Columna 5, lineas 28 — 40).

En D1 se enseiia que el agente inhibidor de hidratacién de esquisto presenta
baja toxicidad, entendida como un fluido de perofracién con un LCs¢o mayor de
30000 ppm (Columna 3, lineas 64 — 67).

"~~~
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En el documento W0O0238697 (D2) se divulga un fluido de perforacién para
uso en perforacion de pozos petroleros a través de una formacion que
contiene arcilla esquistosa la cual se hincha naturalmente en presencia de
agua. La composicidn del fluido de D1 es la siguiente:

Una fase continua de base acuosa que puede ser agua salada o de mar
(Resumen)

Un material de peso (Resumen) y

Un agente inhibidor de hidratacion de esquisto, que pueden representarse por
la siguiente férmula generali:

H,N-R-{OR’ }x-Y

Donde R y R’ son grupos alquileno que tienen de 1 a 6 4tomos de carbono y x
podria tener un valor de entre 1 y 25, preferiblemente de entre 1y 10.

El grupo Y podria ser una amina ¢ un grupo alcoxi, preferiblemente amina
primaria o un grupo metoxi (Pégina 10, lineas 1 — 10).

En D1 se incluye una prueba en la cual se forma una sal de acido prético de
polioxialquilendiaminas mediante la neutralizaciéon con acido hidroclérico
(HCI), lo cual produce un agente inhibidor de hidratacion que presenta un
buen desempeiio de los productos de la invencion en las propiedades de
inhibicién (Ver Ejemplo 2).

En D1 se ensefia que el agente inhibidor de hidratacion de esquisto presenta
baja toxicidad, entendida como un fluido de perforacién con un LCso mayor de
30000 ppm (Péagina 5, lineas 18 — 24).

En D1 el agente inhibidor de hidratacién de esquisto esta presente en una
concentracion desde 3,86 hasta 69,48 gramos por litro (equivalente de 1 a
18 libras por barril) y con mayor preferencia en una concentraciéon entre 7,72
hasta 46,32 gramos por litro (equivalente de 2 a 12 libras por barril) (Pagina
7, lineas 4 - 8).

La Soluciéon Técnica

Un fluido de perforacién (Reivindicaciones 1 a 4)

De acuerdo con las reivindicaciones de la solicitud en estudio se entiende que
el principio técnico sobre el cual se fundamenta la propuesta consiste en que
el fluido tenga la siguiente composicion: i) una fase continua de base acuosa
ii) un material de peso y iii) un agente inhibidor de hidratacién de esquisto
seleccionado del grupo sefialado en la reivindicacion independiente 1. No
obstante, D1 es un documento cercano a la propuesta de la invencién porque
comparten la mayor cantidad de elementos técnicos. En este documento
también se revela un fluido de perforacién para inhibir la hidratacién de arcillas
esquistosas que también presenta i) una fase continua de base acuosa de la
misma naturaleza quimica ii) un material de peso de la misma naturaleza
quimica y iii) un agente inhibidor de hidratacién de esquisto representado por
la siguiente formula:



H2N——CH(CH3)CH2{-—OCH2CH(CH3)—};—E

H2N-R(-OR’)x-NH,

Equivalente al agente inhibidor de la solicitud en estudio en la porcién
organica:

HzN'CHzCHz‘O‘CH@ H+ B— ]d

H:N-R(-OR’)-NH, {H' B},

En D1 existe una clara sugerencia que un técnico de nivel medio versado en
la materia podria considerar y es la siguiente:

“Ha sido realizada la evaluacién del inhibidor de hidratacién de esquisto (l)
neutralizado con &cido citrico a un pH de 7,0. El resultado en las tablas 26
- 28 presenta un desempefio superior de los productos de la invencién a un
pH de 7,0” (Negrita Personal) (Ver Ejemplo 7)

Lo anterior implica que D1 abarca la altemativa de que el inhibidor de
hidratacién de esquisto se haga reaccionar con un acido prético como el 4cido
citrico de la siguiente manera:

H,N—CH(CH,)CH,{—OCH,CH(CH,)—},—NH, + Acido Citrico ———»

H,N—CH(CH,)CH,{—OCH,CH(CH,)—},—NH, {H* B},

Donde B es la base conjugada de un acido prético como el acido citrico.

Ahora bien, la Gnica diferencia entre el agente inhibidor de la formulacion de la
solicitud en estudio y D1 es que la solicitud propone la alternativa de un
agente inhibidor como base conjugada de un acido prético que puede ser
acido clorhidrico, bromhidrico, sulfurico, fosférico, nitrico, bérico, perclérico,
férmico, acético, acético halogenado, propidnico, butirico, maléico, fumarico,
glicdlico, lactico y combinaciones de estos, mientras que en D1 el acido
sefialado el acido citrico. Sin embargo, en D2 se encuentra dicha sugerencia
asl.

“Se ha realizado la evaluacién del producto de dioxietilendiamina que ha sido
neutralizado ... con &cido hidroclérico a un pH de 9,0...un técnico en el arte
puede que el producto de dioxietilendiamina provee buenas propiedades de
inhibicién a un pH de 9,0” (Ver D2; Ejemplo 2).

Dado lo anterior, un técnico de nivel medio versado en la materia con acceso
a D1y D2 se veria motivado a desarrollar ensayos de rutina para analizar una
formulacién de fluido de perforacion que incluya un agente inhibidor de
hidratacién modificado con &acido prético tal como acido citrico, acido
hidrocliérico (HC!) y otros acidos equivalentes de modo que se logren agentes
inhibidores neutralizados y asi, escoger la formulacién que presente un 6ptimo
desempenio en inhibir la hidratacién de arcillas esquistosas.



Asi las cosas, proponer una formulacién como la de la solicitud en estudio no
parece generar un efecto sorprendente que evidencie un salto tecnolégico
respecto el arte previo sino que parece ser un mejoramiento que cae dentro
de la linea normal del avance de la tecnologia que un técnico de nivel medio
versado en la materia puede lograr a partir de las enseflanzas y sugerencias

de D1y D2.

En conclusién, la formulacion de la solicitud no tiene Nivel Inventivo y por lo
tanto no cumpliria con el requisito de Nivel Inventivo del articulo 18 de la

Decision 486.

5. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

o o Reivindicaciones .
N Documento N afectadas Requisito que afecta
D1 US6247543 1-4 Nivel Inventivo
D2 WO00238697

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 60 dias contados a
partir de la fecha de notificacién 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 denegaré la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a Io dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMEN

DES DE VERGEL

Directora de Nugvas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacioén en lista, de fecha
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