Industria y Comercio
SUPERINTENDENCHA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 63949
Por fa cual se deniega una patente de invencién

Rad. PCT/08-82601

El SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 08 de agosto
de 2008, con el N° 08-082601-00000-0000, por la sociedad Halliburton Energy
Services, Inc., a través de apoderado, entré a fase nacional la solicitud de patente de
in\{encién titulada “EMULSIONES DE AGENTES DE CONSOLIDACION Y
METODOS ASOCIADOS", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/GB2007/000421 del 07 de febrero de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 612 del 29 de enero de 2010, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 06801 y notificado
por fijacion en lista el 27 de abril de 2012 se requiri6 a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que
presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 67 a 76
del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decisién, para la concesién de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-082601-00006-
0000 del 22 de agosto de 2012, respondié oportunamente el requerimiento formulado,
y presentd nuevas reivindicaciones 1 a 7 (Fls. 108 y 109) que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas
en el examen de fondo. No se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado,
comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486, pues se presenta una exclusibn que no esta sustentada en la
descripcion y por lo tanto existe ampliacién de materia, tal es el caso de la no inclusion
de las aminas terciarias, estableciéndose en la descripcién gue son requeridas para
una adecuada formulacién de la emulsidn tal como se establece en el folio 19, lineas
31 a 34, y en el folio 23, lineas 9, 25 y 26, sin mencion alguna al efecto diferencial que
producen los otros surfactantes con referencia a las aminas terciarias. De esta forma
este Despacho se pronunciard sobre las reivindicaciones 1 a 23 (Fls. 35 a 39)
radicadas mediante escrito N° 08-082601-00000-0000 del 28 de agosto de 2008.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros oforgaran patentes
para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos fos campos de la

PAgina 1 de 14

Al contestar favor indique € nimero S Sede Centro: Camera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacién: Sede CAN: Av. Carrera 50 No, 26- 55int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacién: 899562793 Call Centet 5920400, Linea gratuita Nacional 01800-910165

Web: www,sic,gov.co e-mailt gontaclenos@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLucton No: 63949
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/08-82601

tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 23 contenidas en los folios 35 a 39, no
cumplen con el requisito de novedad y de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo
con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencioén

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un
método y composicién para recubrir una pluralidad de particulados en el subsuelo.
Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método
para suministrar a nivel subterraneo una emulsién basada en un surfactante, y un
agente de consolidacion que puede ser un adhesivo no acuoso 0 una resina.

6.2. Determinacion del estado de la técnica

El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de prioridad invocada, es decir, el 10 de febrero de 2006.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

No. Documento Titulo Fecha de
publicaciéon
“Well treating process for
D1 US 4000781 consolldatm.g partcles with ‘ 04/Enerp/1977
aquecus emulsions of epoxy resin
camponents”
“Methods using particulates .
D2 US 2005/194135 coated with treatment chemical | 08/S€ptiembre/2005

partitioning agents"”

El documento D1! divulga una composicién de una emulsién conteniendo una fase
acuosa, una amina como surfactante y agente de curado y un polyepoxido para formar
una resina, con el proposito de unir material particulado en un sitio remoto, un
estabilizante para la emulsidn y el recubrimiento de grava con la composicién de agente
de consolidacion y surfactante para ser aplicado en un pozo de extraccion de petréleo,
cuyo reservorio es de arena no-consolidada (Col. 4, lineas 25 a 43, Col. 1, lineas 18 a
26, Col. 6, lineas 18 a 25, Col. 14, tabla 6 y Col. 14, lineas 50 a 60).

'hitp:/fworldwide . espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=worldwide.espacenet.com&Il=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=197701048&CC=US&NR=4
0007B1A&KC=A
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El documento D22 divulga resinas que son usadas en operaciones subterraneas.
Las resinas pueden ser de base fenol, furano, una mezcla de fenol-furano, furfuril-
aldehido, fenol-formaldehido, epdxido, poliepoxido, furano-alcohol furfurilico,
También divulga una composicion para formar una resina fenolffenol
formaldehido/alcohol furfurilico, silano como agente de acoplamiento y un
surfactante. Adicionalmente divulga polimeros que sirven como endurecedores de
recubrimiento pero que con los agentes adecuados sirven como no-endurecedores
de recubrimiento, dichos polimeros son poliamidas, poliésteres, policarbonatos,
policarbamatos y resinas naturales (Pag. 3, Parr. 19, lineas 3 a 15, Pag. 3, Parr. 22,
Pag. 4, Parr. 25, Iineas 1 a 5, Pag. 3, Parr. 24, linea 4 y P4g. 4, Parr. 24, lineas 19 a
23).

6.3. Novedad
Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisién 486:

“Una invencion se considerard nueva cuando no esta comprendida en el
estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacion o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el método reclamado en la reivindicacién 1 de !a solicitud no es
nuevo, teniendo en cuenta que esta referido a: “"Un método que comprende las
etapas de: proporcionar una composicion de emulsion de un agente de
consolidacién la cual comprende un fluido acuoso, un surfactante y un agente de
consolidacion y recubrir, al menos, una pluralidad de particulados con la emulsién de
un agente de consolidacion para producir una pluralidad de particulados recubiertos
de la emulsion de un agente de consolidacion” (Fl. 35).

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las
reveladas en D1 que representa el estado de la técnica:

hitp:fiworldwide.espacenet,com/publicationDetails/biblio?
DB=worldwide.espacenet.com&ll=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_ EP&FT=D&date=200509088CC=US&NR=2
005194135A1&8KC=A1
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Caracteristicas técnicas D1
esenciales

Método Método (Cal. 9, lineas 4 y 5).

Proporciona una composicion en emulsién Proporciona una composicion (Col. 9, lineas
6 a 10).

Contiene un surfactante y agente de | Contiene una amina como surfactante y

consolidacion agente de curado, y que ademas contiene el
agente de consolidacién (Col. 9, lineas 6 a
10).

Etapa de recubrir una pluralidad de particulados | Etapa de recubrir particulas (Col. 9, lineas
con la emulsion. 11 a 16).

Las caracteristicas esenciales del método de la reivindicacién 1 habian sido
divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un método para
preparar una composicion de un agente de consolidacién que consiste en:
proporcionar una composicién que contiene una amina como surfactante y agente
de curado, donde la composicion contiene el agente de consolidacion y, recubrir
material particulado con la emulsién (Col. 8, lineas 6 a 16).

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el
documento D1.

Por su parte las reivindicaciones dependientes 3 a 7 y 9 (FIs.35 y 36) no mencionan
alguna caracteristica que haga nuevo el procedimiento de la reivindicacion 1, por lo
cual se considera que no son nuevas, ya que D1 divulga una amina como
surfactante, con una concentracion entre el 0,83 y 10%, y un estabilizante para la
emuision. lgualmente, D1 divulga una resina base epéxi como agente de
consolidacién a una concentracion al 44,6% del agente de consolidacion para el
recubrimiento de grava (Col. 3 lineas 53 a 58, Col. 7, tabla 1, Col. 11, tabla 5 y Col.
6, lineas 18 a 25).

Adicionalmente, el método reclamado en la reivindicacion 10 de la solicitud no es
nuevo, teniendo en cuenta que, la reivindicacion 10 esta referido a: "Un método que
comprende las etapas de: proporcionar un fluido de tratamiento que comprende una
emulsion de un agente de consolidacion la cual comprende un fluido acuoso, una
amina surfactante, y un agente de consolidacion e introducir ef fluido de tratamiento
en una formacién subterranea” (FI. 36).

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas
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esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 10, y las
reveladas en D1 que representa el estado de la técnica:

Caracteristicas técnicas D1
esenciales
Método Métoda (Col. 9, lineas 4 a 5).

Proporciona un fluido de tratamiento que | Proporciona una composicién (Col. 9, lineas 6
comprende una emulsion a 10}

La emulsion comprende fluido acucso, una | Contiene una amina como surfactante y
amina surfactante y un agente de consolidacién agente de curado ademas contiene el agente
de consolidacion (Col. 3 lineas 53 a 58, Col. 9,

lineas 6 a 10).
Etapa de introducir el fluido de tratamiento en | Etapa de introducir el fluido de tratamiento en
una formacion subterranea una formacién subterranea (Col. 1, lineas 27 a
30).

Las caracteristicas esenciales del método de la reivindicacion 10 habian sido
divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un método para
preparar un fluido de tratamiento para su suministro en una formacion subterranea
gue consiste en: proporcionar una composicidn que contiene una amina como
surfactante y agente de curado, donde la composicién contiene el agente de
consolidacién e introducir el fluido de tratamiento en la formacién subterranea (Col.
1, lineas 27 a 30, Col. 3lineas 53 a 58, y Col. 9, lineas 6 a 10).

En consecuencia, la reivindicacion 10 no es nueva, segun o divulgado en el
documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 11 a 13 y 15 (Fl. 37) no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacién 10, por lo cual se
considera que no son nuevas, ya que D1 divulga una amina con una concentracion
entre el 0,83 y 10% y una resina base epoxi como agente de consolidacidn a una
concentracion del 44,6% (Col 7, tabla 1, Col.11, tabla 5).

Asimismo, se encuentra que el método reclamado en la reivindicacién 16 de la
solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que estd referido a: "Un método que
comprende las etapas de: recubrir una pluralidad de particulados con una emulsion
de un agente de consolidacion;, proporcionar un fluido de tratamiento que
comprende un fluido acuoso, un surfactante, y un agente de consolidacién e
introducir el fluido de tratamiento en una formacién subterranea” (Fl. 37).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
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esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 16, y las
reveladas en D1 que representa el estado de la técnica;

Caracteristicas técnicas D1
esenciales
Método Métode (Col. 9, lineas 4 a 5).

Etapa de recubrir una pluralidad de particulados | Etapa de recubrir particulas (Col. 9, Iineas
con una emulsién 11 a 16).

Proporciona un fluido de tratamiente cuya | Fluide de tratamiento que contiene un
composicién en emulsién contiene un surfaciante | syurfactante y el agente de consalidacién
y agente de consolidacion (Col. 9, lineas 6 a 10)

Etapa de introducir el fluido de tratamiento en una | Etapa de introducir el fluido de tratamiento
formacién subterranea en una formacién subterranea (Col. 1,
lineas 27 a 30).

Las caracteristicas esenciales del método de la reivindicacion 16 habian sido
divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un método para
preparar un fluido de tratamiento que contiene particulas recubiertas para su
suministro en una formacion subterrdnea que consiste en: recubrir las particulas con
una emulsién, proporcionar un fluido de tratamiento que contiene una amina como
surfactante y agente de curado, donde la composicion contiene el agente de
consolidacion e introducir el fluido de tratamiento en la formacién subterranea (Col.
1, lineas 27 a 30 y Col. 9, lineas 6 a 16).

En consecuencia, la reivindicacion 16 no es nueva, segin lo divulgado en el
documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 18 a 20 y 22 (Fi. 38) no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacién 16, por lo cual se
considera gue no son nuevas, ya que D1 divulga una amina como surfactante y
agente de curado con una concentracion entre el 0,83 y 10% y una resina base
epoxi como agente de consolidacién a una concentracion del 44,6% (Col 7, tabla 1,
Col.11, tabia 5).

De otra parte, se encuentra que la composicion reclamada en la reivindicacién 23 de
la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que esta referida a: “Una composicién
de emulsion de un agente de consolidacion, el cual comprende: un fluido acuoso, un
surfactante, y un agente de consolidacion que comprende un agente adhesivo no
acuoso o resina” (Fl. 38).
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La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 23, y las
reveladas en D1 que representa el estado de la técnica:

Caracteristicas técnicas D1
esenciales
Composicion en emulsién Composicién en emulsién (Col. 9,
Iineas 6 a 10).
surfactante Amina como surfactante (Col. 3

lineas 53 a 58).

Agente de consolidacién Agente de consolidacion (Col. 9,
lineas 6 a 10).

Agente de consolidacion es un agente | Agente de consolidacion es una
adhesivo no acuoso o resina resina base epoxi (Col. 11, tabla 5).

Las caracteristicas esenciales del método de la reivindicacion 23 habian sido
divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer una composicion
en emulsion que consiste en: una amina como surfactante, un agente de
consolidacion el cual es una resina base epoxi (Col. 3 lineas 53 a 58, Cal. 9, lineas
6 a 10y Col. 11, tabla 5).

En consecuencia, la reivindicacién 23 no es nueva, segun lo divulgado en el
documento D1.

6.4. Nivel Inventivo.

Segln lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486: “Se considerard que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, el método rectamado en la reivindicaciéon 2 de la solicitud no
tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que se refiere a: “E/ método de la
reivindicacién 1 comprende ademas las etapas de colocar los particulados
recubiertos de la emulfsién de un agente de consolidacion en un fluido de
fracturacion y colocar el fluido de fracturacion en una formacién subterrdnea a una
presién suficiente para crear o mejorar, al menos, una o mas facturas de la misma”
(FIs. 35 y 36).

La tabla siguiente presenta la comparacidon entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 2, y las
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reveladas en los documentos D1 y D2, que representan el estado de la técnica:

Caracteristicas técnicas D1 D2
esenciales
Método Método (Col. 15, lineas 19 a 51) Método (Pag. 1, Parr. 2,
lineas 1 a 4).

Colacar particulados recubiertos | Colocar paniculados recubiertos
por emulsién que contiene | por emulsion que contiene amina
amina en fluido de fracturacién | en un fluido para tratamiento
subterraneg (Col. 15, lineas 19 a
38).

Colocar fluide para fracturacion Inyectar fluido con
en una formacién subterranea particulas recubiertas

No se menciona para generar o aumentar
fracturas (Pag. 1, Parr, 5,
lineas 3a 13y PAg. 1,
Parr. 8).

No se menciona

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica mas cercano a la
invencidn definida en la reivindicacién 2 porque divulgan, en el caso de D1,
particulados recubiertos por emulsioén con amina y, en el caso de D2, la inyeccion de
particulas recubiertas para generar o aumentar fracturas.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 2 y el método del
documento D1 consiste en que dicha anterioridad la introduccién de! fiuido no
genera fracturacion, mientras la diferencia entre la reivindicacion 2, y el documento
D2 consiste en que esta anterioridad no menciona las particulas recubiertas por
emulsién gue contiene amina.

El efecto técnico que genera esta diferencia es que permite crear o mejorar fracturas
de forma mas eficiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢c6mo modificar el procedimiento conocido en D1 para que se
puedan crear o mejorar fracturas de forma mas eficiente?

Ahora bien, D2 da a conocer particulas recubiertas con agentes de consolidacién en
suspension en un fluido para fracturacién (Pag. 1, Parr. 5, lineas 3 a 13 y P&g. 1,
Parr. 8).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, incluiria esas
particulas recubiertas con agentes de consolidacion en suspensién en un fluido para
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fracturacién en la anterioridad D1, esperando con certeza, el lograr la fracturacion
subterranea como la de la reivindicacion 2 de la solicitud, lo cual es considerado
obvio y por lo tanto, sin altura inventiva.

Adicionalmente, el método reclamado en la reivindicacion 8 de la solicitud no tiene
nivel inventivo, teniendo en cuenta que esta referido a: “E/ método de la
reivindicacién 1 en donde el agente de consolidacion es un agente adhesivo no
acuoso seleccionado del grupo consistente de poliamidas, poliéteres,
policarbonatos, policarbamatos, resinas naturales y combinaciones de estos” (Fl.
36).

La tabla siguiente presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 8, y las
reveladas en los documentos D1 y D2, que representan el estado de la técnica:

Caracteristicas técnicas D1 D2
esenciales
Agente consolidacion en la Agente consolidacion en la
composicién en emulsibn es un Composicién en emulsion es
agente adhesivo no acuoso del grupo un agente adhesivo no
de poliamidas, ‘ poliéteres, acuoso del grupo de
policarhonatos, policarbamatos, L .
resinas naturales y combinaciones de _ poliamidas, poliésteres,
estos, como surfactante una amina | NO se menciona policarbonatos,
policarbamatos, resinas
naturales (Pag. 3, Parr. 24,
linea 4 y Pag. 4, Parr. 24,
lineas 19 a 23).
Como surfactante una amina Amina como surfactante | No se menciona
{Col. 3, lineas 53 a 58).

Los documentes D1 y D2 se consideran el estado de la técnica mAs cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 8 porque divulgan en el caso de D1
particulados recubiertos por emulsion con amina como surfactante y en el caso de
D2 agentes de consolidacion que son agentes adhesivos del grupo de poliamidas,
poliésteres, policarbonatos, policarbamatos y resinas naturales.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 8 y el método del
documento D1 consiste en que dicha anterioridad no se mencionan agentes de
consolidacion diferentes al a aquellos que presentan grupo epodxido, mientras la
diferencia entre la reivindicacion 8, y el documento D2 consiste en que esta
anterioridad no se menciona las particulas recubiertas por emulsién que contiene
amina como surfactante.
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El efecto técnico que genera esta diferencia es que permite modificar la dureza del
recubrimiento para consolidar superficies y ser asi mas eficiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢cdmo modificar la composicidn conocida en D1 para modificar
la dureza del recubrimiento para hacerlo mas eficiente para consolidar superficies?
Ahora bien, D2 da a conocer la utilizacion de agentes adhesivos no acuosos como
poliamidas, poliésteres, policarbonatos, policarbamatos, resinas naturales para
modificar el recubrimiento en la consolidacion de superficies (Pag. 3, Parr. 24, linea
4y Pag. 4, Parr. 24, lineas 19 a 23).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, incluiria esas
particulas recubiertas con agentes de consolidacién que son agentes adhesivos del
grupo de poliamidas, poliésteres, policarbonatos, policarbamatos y resinas naturales,
en la anterioridad D1, esperando con certeza, el lograr el ohjeto de la reivindicacion
8 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva.

Asimismo, se encuentra que el método reclamado en la reivindicacion 14 de la
solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que esta referido a: “El método
de la reivindicacion 10 en donde el agente de consolidacion es un agente adhesivo
no acuoso seleccionado del grupo consistente de poliamidas, polieteres,
policarbonatos, policarbamatos, resinas naturales y combinaciones de estos” (Fl.
37).

La tabla siguiente presenta la comparacidn entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 14, y las
reveladas en los documentos D1y D2, que representan el estado de la técnica:

Caracteristicas técnicas D1 D2
esenciales
Proporciona un fluido de | Proporciona un fluide que Proporciona una composicion
tratamientc que comprende | comprende una emulsion (Col. | de fluido de tratamiento que
una emulsion 1,lineas 27 a 30) comprende una emulsién
(Pag.5, Pérr. 30, Lineas 1 a
4},

La emulsion comprende fluido | Composicion  en  emulsién

acuoso con una amina | contiene un surfactante tipo | O S€ menciona

surfactante amina (Col. 3, lineas 53 a 58).

No se menciona El agente de consolidacion
El agente de consolidacion es es un agente adhesivo no
un agente adhesivo no acuoso acuoso como poliamidas,

como poliamidas, polieteres,

policarbonatos poliésteres, pelicarbonatos,

policarbamatos, resinas

olicarbamatos, resinas
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naturales naturales (Pag. 3, Parr. 24,
linea 4 y Pag. 4, Parr. 24,
lineas 19 a 23).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica mas cercano a la
invencion definida en la reivindicacién 14 porque divulgan en el caso de D1
particulados recubiertos por emulsién con amina como surfactante y en el caso de
D2 agentes de consolidacion que son agentes adhesivos del grupo de poliamidas,
poliésteres, policarbonatos, policarbamatos y resinas naturales.

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 14 y el método del
documento D1 consiste en que dicha anterioridad no se mencionan agentes de
consolidacion diferentes al a aquellos que presentan grupo epéxido, mientras la
diferencia entre la reivindicacién 14, y el documento D2 consiste en que esta
anterioridad no se menciona las particulas recubiertas por emulsién que contiene
amina como surfactante.

El efecto técnico que genera esta diferencia es que permite modificar la dureza del
recubrimiento para consolidar superficies y ser asi mas eficiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi. ¢como modificar la composicion conocida en D1 para modificar
la dureza del recubrimiento para hacerlo mas eficiente para consolidar superficies?

Ahora bien, D2 da a conocer la utilizacion de agentes adhesivos no acucsos como
poliamidas, poliésteres, policarbonatos, policarbamatos, resinas naturales para
modificar el recubrimiento en la consolidacion de superficies (Pag. 3, Parr. 24, linea
4y Pag. 4, Parr. 24, lineas 19 a 23).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, incluiria esas
particulas recubiertas con agentes de consolidacién que son agentes adhesivos del
grupo de poliamidas, poliésteres, policarbonatos, policarbamatos y resinas naturales,
en la anterioridad D1, esperando con certeza, el lograr el objeto de la reivindicacion
14 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y por |0 tanto, sin altura inventiva.

También se encuentra que el método reclamado en la reivindicacion 21 de la
solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que esta referido a: “El método
de la reivindicacion 16 en donde el agente de consolidacion es un agente adhesivo
no acuoso seleccionado del grupo consistente de poliamidas, polieteres,
policarbonatos, policarbamatos, resinas naturales y combinaciones de estos” (Fl.
38).

La tabla siguiente presenta la comparaciéon entre las caracterfsticas técnicas
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esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 21, y las
reveladas en los documentos D1y D2, que representan el estado de la técnica:

Caracteristicas técnicas D1 D2
esenciales
Proporciona un fluido de | Proporciona un fluido que Proporciona una composicion
tratamiento que comprende | comprende una emulsién (Col. | de fluido de tratamiento que
{Pag.5, Parr, 30, Lincas 1 a
43,

La emulsion comprende fluido | Composicion  en  emulsién

acuoso con una amina | contiene un surfactante tipo | N S€ menciona

surfactante amina (Col. 3, lineas 53 a 58).

El agente de consclidacién
El agente de consolidacion es es un agente adhesivo no
un agente adhesivo ng acuosg acuoso como po'iamidas|

como poliamidas, polieteres,

policarbonatos poliésteres, policarbonatos,

policarbamatos, resinas No se menciona pohcarbamat’os. resinas

naturales naturales (Pag. 3, Parr. 24,
Iinea 4 y Pag. 4, Parr, 24,
lineas 19 a 23).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica mas cercano a la
invencion definida en la reivindicacién 21 porque divulgan en el caso de D1
particulados recubiertos por emulsién con amina como surfactante y en el caso de
D2 agentes de consolidacién que son agentes adhesivos del grupo de poliamidas,
poliésteres, policarbonatos, policarbamatos y resinas naturales.

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 21 y el método del
documento D1 consiste en gque dicha anterioridad no se mencionan agentes de
consolidacion diferentes al a aquellos que presentan grupo epdxido, mientras la
diferencia entre la reivindicaciéon 21, y el documento D2 consiste en que esta
anterioridad no se menciona las particulas recubiertas por emulsién que contiene
amina como surfactante.

El efecto técnico que genera esta diferencia es que permite modificar la dureza del
recubrimiento para consolidar superficies y ser asi mas eficiente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se

puede formular asi: ¢como modificar la composicién conocida en D1 para modificar
la dureza del recubrimiento para hacerlo mas eficiente para consolidar superficies?
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Ahora bien, D2 da a conocer la utilizacion de agentes adhesivos no acuosos como
poliamidas, poliésteres, policarbonatos, policarbamatos, resinas naturales para
modificar el recubrimiento en la consolidacion de superficies (P4g. 3, Parr. 24, linea
4y Pag. 4, Parr. 24, lineas 19 a 23).

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, incluiria esas
particulas recubiertas con agentes de consolidacién que son agentes adhesivos de!
grupo de poliamidas, poliésteres, policarbonatos, policarbamatos y resinas naturales,
en la anterioridad D1, esperando con certeza, el lograr el objeto de la reivindicacion
21 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin aitura inventiva.

En referencia al argumento de la solicitante, segin el cual la temperatura se
incrementa en una seccién del conducto utilizado para la produccién de
hidrocarburos por la presencia de los agentes adhesivos no acuosos (Fl. 79), este no
puede ser tenido en cuenta ya que bajo el articulo 34 de la Decisién 486 existiria
ampliacion de materia, ya que ese efecto no se aprecia en la descripcion inicialmente
radicada y por lo tanto no existen pruebas de que ese aumento de temperatura tiene
un efecto positivo en la produccion de hidrocarburos.

SEPTIMO: Que por su parte, el articulo 30 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, sefala: “Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por fa descripcion.

Las reivindicaciones podrdan ser independientes o dependientes. Una reivindicacion
serd independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a
otra reivindicacién anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacion anterior. Una
reivindicacion que se refiera a dos 0 mas reivindicaciones anteriores se considerard
una reivindicacion dependiente muitiple.”

En cuanto a la reivindicaciéon 17 contenida en el folio 37 del expediente administrativo,
se tiene que es una reivindicacion que no se ajusta a los parametros establecidos en el
articulo 30 anteriormente transcrito, no es clara, pues no presenta alguna
caracteristica técnica del método especificado, ya que la expresion “la etapa de
permitir que el agente de consolidacion modifique la reactividad de la tensién activada
de, al menos, una porcion de una superficie mineral en la formacion subterranea” es un
resultado a alcanzar.

Por lo anterior, la reivindicacién 17 no puede considerarse dentro del presente
estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella el privilegio de
patente solicitado.
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En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtdan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada
“EMULSIONES DE AGENTES DE CONSOLIDACION Y METODOS ASOCIADOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién al doctor
Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de Halliburton Energy
Services, Inc., ©0 a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién, ante el Superintendente
de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacién
o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C., el 29 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

—

3

L o

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
mail@rubiolawyers.com
hrubio@rubiolawyers.com

Elabord: Jorge Eduardo Cortazar Gomez *
Revisd: Rosa Patricia Tellez Chavarro ™
Revis6: Mario Andres Carvajaling *
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez ™
Aprobd; Jase Luis LondoNo Fernandez *
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