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En relacién con el expediente de la referencia y dando cumplimiento a la ultima
providencia recaida sobre este asunto por medio del presente escrito me permito
manifestaries lo siguiente:

1. Adjunto un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual ha sido revisado y cormregido
para su nuevo estudio. La Reivindicacién 1 ha sido dividida en los pasos del
proceso. Las anteriores Reivindicaciones 8 a 12 fueron eliminadas.

2. Referente a la técnica anterior citada, es decir FR 2 667 058, hacemos los
siguientes comentarios:

a.) FR 2,667,058 describe el uso de silicatos en suspensiones de cemento
retardadas en aplicaciones de unién (tie-back) es decir, cuando se desea
que el recubrimiento del cemento se extienda a todo lo largo desde el fondo
del pozo hasta la superficie). En esta aplicacion se usa un retardador de
glucoheptonato para retardar la fraguada del cemento bajo las condiciones
de fondo de pozo de temperaturas mas altas; y en la suspensi6n se
incluyen cantidades relativamente grandes (17,75 I/tonelada de cemento)
de silicato de sodio para causar el fraguado en la superficie, que es a una
temperatura mucho mas baja. Se observa que en la pagina 3, lineas 19 a
23, el uso de sulfonato polinaftaleno de sodio es esencial en la mezcla.

b.) En la actual solicitud de patente, el retardador es suficiente para resaltar el
efecto retardador bajo condiciones pozo abajo y acelerar la fraguada del
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cemento (doble funcién) para cualquier tipo de cemento y trabajar solo en la
relacibn uno o mas silicatosfretardador de fraguado. Referente a estas
caracteristicas técnicas que no se presentan en FR 2,667,058, las
reivindicaciones 1, 12 son dependientes y novedosas.

c.) La reivindicacion 12 también se difiere de FR 2,667,058 puesto que
contiene estas otras caracteristicas: la adicion de silice o silicato permite el
uso de una menor cantidad del retardador de la que se usaria solo para un
efecto retardador determinado a temperatura de fondo de pozo.

Ademas, debido a la variabilidad de la reactividad del cemento, no habia
formas faciles de implementar para confrolar las propiedades de fraguado
de dichos cementos de modo que fueran dtiles para usos de cementacién
de pozos. La sociedad solicitante observa que FR 2,667,058 ni siquiera
refleja este otro problema. La persona versada al enfrentar el problema de
reducir la cantidad de retardador en comparacién con la composicién que
comprende el retardador solo, no habria encontrado una solucion.

d.) Mi representada quiere hacer énfasis ademas que FR2667058 no contiene
ninguna motivacion para modificar la composicién del cemento puesto que
las enseflanzas de FR2667058 son suficientes para proveer una
composicibn de cemento con buenos resultados manteniéndolos
insensibles a la temperatura. La persona versada en la técnica no estaria
motivada para modificar las ensefianzas de FR2667058 y se observa que
no habria encontrado ninguna indicacion para hacerlo en ninguna de la
técnica anterior citada.

3. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia
proferida dentro del Expediente No. 7684 el 22 de Octubre de 2004 y acogida
por esa Superintendencia mediante memorando interno de fecha 22 de
Diciembre de 2004 dirigido a los funcionarios de la Delegatura de Propiedad
Industrial, no se hace necesario acompafar comprobante de pago por
concepto de modificacion de la solicitud por cuanto el nuevo pliego
reivindicatorio se presenta a instancia de la Superintendencia en cumplimiento
de lo ordenado por el articulo 45 de la Decisién 486.
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Reivindicaciones:

Un método para controlar el fraguado de una suspension de cemento, que
comprende los pasos de:

- formar una suspensién de cementacién de pozo; y

- agregar uno o @ silicatos o silice y un retardador de fraguado a dicha
suspension de cementacién de pozo, en una cantidad suficiente para
resaltar el efecto retardador del retardador de fraguado bajo condiciones
pozo abajo cuando se compara con el efecto retardador del retardador
solo, y también es suficiente para acelerar el fraguado del cemento bajo
condiciones cercanas a la superficie cuento se compara con el fraguado del
cemento que contenga el retardador y caracterizado en que Ila adicién de
silice o silicatos permite el uso de una menor cantidad de retardador que Ia
gue se usaria sola para un efecto retardador determinado a la temperatura
de uso de fondo de pozo.

Un método segun la reivindicacion 1, en donde la temperatura de fondo de
pozo es de mas de 90°C

Un método segun la reivindicacién 2, en donde la temperatura de fondo de
pozo es de mas de 100°C

Un método segln la reivindicacién 3, en donde ia temperatura de fondo de
pozo es entre 120°C y 180°C

Un método segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la
temperatura en una porcién superior del pozo es de menos de 90°C

Un método segun la reivindicacion 5, en donde la temperatura en la parte
superior del pozo es de menos de 80°C

Un método segun la reivindicacién 6, en donde la temperatura en la porcion
superior del pozo esta en la region de 40°C

Un método segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el
silice o silicatos estan en forma liquida y se usan en cantidades de 15-20
l/tonelada de cemento.
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Un método segln cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el
retardador y el silice o silicato son premezclados antes de adicionarse a la
suspension de cemento.

Un método segiin cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde el
retardador y el silice o silicato son agregados por separados a la suspension
de cemento.

Un método seguin cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el
cemento en la suspension comprende cementos para pozos de petréleo,
cementos para construccién, cementos Portland ordinarios, 0 cementos
Portland mezclados con materiales pozzolanicos, cenizas volatiles, escoria de
homo de fundicién o arcilla calcinada.

Un retardador para uso en suspensiones de cementacibn de pozos, que
comprende una mezcla de un retardador de fraguado y uno o mas silicatos o
silice; las cantidades relativas del retardador de fraguado y de los silicatos o
silice son tales que el efecio retardador del retardador de fraguado bajo
condiciones pozo abajo se resalta cuando se compara con el efecto retardador
del retardador solo, y el fraguado del cemento bajo condiciones cerca de la
superficie se acelera cuando se compara con el fraguado del cemento que
contiene el retardador y caracterizado en que la adicion del silice o silicatos
permite el uso de una menor cantidad de retardador que la que se usaria solo
para un efecto retardador en la temperatura de uso del fondo de pozo.

Un retardador segun la reivindicacion 12, en donde el silice comprende silice
coloide que tiene un tamario de particula de menos de 100 nm.

Un retardador seguln la reivindicacién 12, en donde el silicato comprende un
silicato de meta élcali de la formula general (SiO,)(M;0), en donde M es un
metal alcali.

Un retardador segtlin la reivindicacion 14, en donde la relacién de peso
Si0,:M,0 es superior a 1.

Un retardador segun la reivindicacion 15, en donde la relacién molar SiO,:M,O
cae en el rango de 1,68-3,37

Un retardador segtn la reivindicacion 15, en donde el silicato comprende un
silicato de sodio con una relacién de peso SiO,:M.O entre 1,5-4 (relacién molar
1,55-4,12), o un silicato de potasio con una relacién de peso SiO,:M,O entre 1
- 2,65 (relacion molar 1,56 — 4,14)
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LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE

ASUNTO Radicacién 06-23143
Tramite 31
Evento 379
Actuacion 519
Oficio

Folios s £08373

X Patente de Modelo de Utilidad

Patente de Invencion

Via PCT (fase nacional) X Cap.l Cap. Il X

No. Sol. Internacional: PCT/EP2004/009489
Fecha de Presentacion Internacional: 25 de Agosto de 2004

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

Descripcion: Folios 8 a 20 como se radico inicialmente.
Folios 141 a 166 modificada en fase Nacional.
Reivindicaciones: Folios 21a23 como se radicé inicialmente
Folios 139 a 140 modificadas en fase
Internacional.
Prioridad: GB 0320938.4, 8 de septiembre de 2003

2. Objeto de la invencion

Titulo de la invencion:
Aditivo de cemento de doble funcion (folio 1).

El problema planteado en esta solicitud es como obtener métodos vy
composiciones para retardar el fraguado de cemento en los procesos de
cimentacién de pozos con altas temperaturas en el interior y acelerar el fraguado
del cemento a temperaturas mas bajas que se encuentran en la superficie.

Para solucionar este problema técnico se adiciona uno o mas silicatos o silice a
una lechada de cementacion de pozo que contenga un retardador de fraguado.

Clasificacion internacional de Patentes (IPC) en E21B33/13.
3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)
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. Los términos “o mas”, “en una cantidad suficiente”, “una menor cantidad”,
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“suficiente”, “es de mas”, “una porcién” , “de menos”, “superior”’, “cantidades
relativas”, “aproximadamente”, en las reivindicaciones 1, 2, 3, 5,6, 7, 12,13y
15, utilizados para definir el rango de varias caracteristicas del método o del
retardador deben eliminarse. Estos términos no permiten establecer un
intervalo puntual para cada una de las caracteristicas técnicas, no siendo
estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparacion
con el estado de la técnica.

. En las reivindicacion 1 y 12 se incluyen como caracteristicas técnicas

esenciales el efecto a obtener con la mezcla entre los silicatos y el
retardador, asi “para resaltar el efecto retardador de fraguado {...], lo cual no
es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar un procedimiento por
una serie o sucesién de operaciones que inciden sobre una materia (solida,
liguida o gaseosa) que se encamina a la obtencion de una cosa o un
resultado. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos,
ventajas o efectos. ' '
Asi mismo, las reivindicaciones 1 y 12 esta caracterizadas por el resultado a
alcanzar y no por sus caracteristicas esenciales asi “para acelerar el
fraguado del cemento [...], “permite el uso de una menor cantidad de
retardador que la que se usaria sola [...], lo cual no se puede aceptar, ya que
equivaldria a definir el problema técnico a resolver y el alcance de esta
reivindicacion incluira todas las alternativas presentes o futuras que lieguen a
ese resultado.

En conclusion, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad, de
acuerdo con el articulo 30 de la Decision 486.

4. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

Esta invencion presenta dos diferentes conceptos técnicos inventivos, asi:
e Grupo |: Reivindicaciones 1-11. Método para controlar el fraguado de una
suspensién de cemento.
e Grupo lI: Reivindicacién 12-20. Un retardador para uso en suspension de
cementacion de pozos.

No existe un elemento técnico particular entre los dos diferentes grupos dado que
el nexo de unién (retardador de fraguado) dado que el grupo | no incluye silicatos y
el segundo si, asi “agregar uno o mas silicatos y un retardador de fraguado” y en
el grupo Il el retardador “comprende una mezcla de un retardador de fraguado y
uno o mas silicatos”, asi mismo estos dos grupos no cumple con el criterio de
novedad ni nivel inventivo.

Se le sugiere al solicitante restringir [a materia a patentar en un solo concepto
comun inventivo especificando el avance tecnolégico sobre el estado de la técnica.

Esto se logra entre otras formas definiendo las caracteristicas esenciales de la
invencién, y mostrando las otras caracteristicas particulares como dependientes,
pero sin perjuicio de la concision de las nuevas reivindicaciones tanto
independientes como dependientes.

El solicitante también puede realizar una o mas de las divisionales de acuerdo a
los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto
claro, sin ampliar el objeto inicial de la invencion.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente de la
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cual se reivindica prioridad es: 8 de septiembre de 2003, se buscaron
documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicacion
anterior a esta.

Fecha de

[]
N Documgnto Titulo publicacién

PETROLEUM CEMENT COMPOSITION,
D1 FR2667058 CORRESPONDING ADDITIVES AND APPLICATION TO | 1992-03-27
SURFACE SETTING

D1 describe una lechada de cemento para cimentacién de pozos, que contiene
como aditivos especificos una combinacibn de silicato de sodio y de
polinaftalensulfonato de sodio. Este sistema es particularmente insensible a la
temperatura, permitiendo conservar las propiedades solicitadas en los cementos
para pozos. Tiene aplicaciones en pozos profundos para la cimentacién de la
superficie (Resumen).

6. Analisis de patentabilidad (segtin requisito) (articulo 14 D486)

Es importante mencionar que el siguiente analisis de patentabilidad se realiz6 para
teniendo en cuenta la objecién del numeral 3 y 4 de la presente comunicacioén para
el primer grupo inventivo. .

Novedad (articulo 16 D486)
Respecto a la reivindicacion 1

La reivindicacion 1 dice: “Un método para controlar el fraguado de una suspension
de cemento, que comprende los pasos de:
e Formar una suspensién de cementacién de pozo; y
e Agregar uno o mas silicatos o silice y un retardador de fraguado a dicha
suspensién de cementaciéon de pozo, en una cantidad suficiente para resaltar
el efecto retardador de fraguado bajo condiciones de pozo abajo cuando se
compara con el efecto retardador del retardador solo, y también es suficiente
para acelerar el fraguado del cemento bajo condiciones cercanas a la
superficie cuando se compara con el fraguado del cemento que contenga el
retardador y caracterizado en que la adicion de silice o silicatos permite el
uso de una cantidad menor de retardador que la que se usaria sola para un
efecto retardador determinado a la temperatura de uso de fondo de pozo ”.

Respecto a la reivindicacion en estudio:

D1 ensena el uso de un silicato como retardador para cemento de pozos. Ademas,
el uso de glucoheptanato y silicatos juntos, es algo que ensefia D1, pues se
divulga afadir por ejemplo glucoheptonato como retardador (Reivindicaciéon 1) y la
cantidad que se afade de silicato de sodio es 4.5-27.lton de cemento
(Reivindicacién 2).

. . s D1
Caracteristicas Esenciales de la Reivindicacion 1 FR2667058
Un método para controlar el fraguado de una suspensién de .
comerto P 9 P Si (P4g. 1 lineas 5-7)
Formar una suspension de cementacién de pozo Si (Pag. 2 lineas 25)
Agregar uno o mas silicatos o silice y un retardador de Si (Pag. 5 lineas 16-17
fraguado a dicha suspensién de cementacioén de pozo Pag. 6 lineas 11-12, 15-17)

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las caracteristicas técnicas
de la reivindicacién 1 con la anterioridad D1, se concluye que el método para
controlar el fraguado de una suspensién de cemento descrito en la reivindicacion
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1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la
anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicacion 1 y sus dependlentes no
pueden considerarse nuevas.

Es importante mencionar que al encontrarse afectada la novedad de Ila
reivindicacion independiente 1, la cual encierra el objeto de la patentabilidad; sus
correspondientes reivindicaciones  dependientes, estarian  sefialando
caracteristicas particulares de inventos que no son novedosos, por consiguiente
carecen de novedad.

7. Conclusion

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

N° Documento N° Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 FR2667058 112 Novedad

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

o El solicitante afirma que el documento D1 utiliza cantidades relativamente
mas altas de silicato de sodio para causar el fraguado en la superficie, que es
a una temperatura méas baja. Se observa ademas que el uso de polnaftaleno
de sodio es esencial en la mezcla.

Respeto a las cantidades “relativamente altas” de silicato de sodio, la Oficina esta
en desacuerdo con el solicitante dado que D1 muestra claramente que el silicato
de sodio se usa en la formulacién en un rango de 4.5-27 |/tonelada de cemento, es
asi que este rango cubre todo el rango reivindicado por el solicitante que es de 15-
20 I/ tonelada de cemento, mostrando que esta concentracién ya era conocida en
el estado de la técnica, que es lo realmente importante.

Ahora bien respecto al uso de polinaftaleno de sodio, en una concentraciéon de 4.5-
13l/tonelada de cemento, no desvirtia a D1 como anterioridad, dado que el
solicitante no especifico cuales son los componentes de la suspension de
cementacién de pozo, y como es conocido en el estado de la técnica una
suspension es la dispersiéon de una fase que en este caso es sélida (cemento) en
otra fase liquida (agua), se hace necesario de acuerdo al tamafo de los soélidos
un dispersante que puede ser el que esta citado en D1. Asi mismo, el polinaftaleno
de sodio actia también como un agente reductor de agua, puede también como
un agente anti fraguado como el de la mezcla del solicitante

o El solicitante afirma que el retardador es suficiente para resaltar el efecto
retardador bajo condiciones pozo abajo y acelerar la fraguada del cemento
para cualquier tipo de cemento y ftrabajar solo en la relacion uno mas
silicatos/retardador de fraguado.

El solicitante continla enfatatizando las ventajas de su invencion mezcla de
silicatos y un retardador en un suspension de cementacién de pozo, la cual
también las presentaria D1, ya que divulga la misma mezcla que desea proteger el
solicitante.

. Otfro argumento del solicitante es “La persona versada en la materia al
enfrentar el problema de reducir la cantidad de retardador en comparacién
con la composiciéon que comprende retardador solo, no habria encontrado
una solucién!.
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El problema que muestra el solicitante D1, ya lo habia resuelto dado que
muestra la misma mezcla que el solicitante reivindica, es asi que se toma la
densidad de la solucién glucoheptanoato desde un rango de 1 kg/l, se tendria que
para un tonelada el retardador se superpone en el rango que se encuentra la
presente solicitud.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisiéon 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 comunicaciéon. En
caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

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 N° 10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

20 100 Zogy
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
N° 854 Codigo N° 202090
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