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E. S. D.

Re:  Expediente No. 13-259.698
Solicitud de patente a nombre de BAKER HUGHES INCORPORATED

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obtando como apoderada de la sociedad
BAKER HUGHES INCORPORATED, domiciliada en Houston, Estados Unidos,

solicitante de la patente en referencia, interpongo recurso de reposicién contra la resolucién

No. 87 del 6 de enero de 2015, expedida por el Supetintendente de Industria y
Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud

contenida en el expediente de la referencia.

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 tramite,
presento junto con este recutso de reposicién, un nuevo capitulo reivindicatorio que
comptende un total de 22 reivindicaciones, en donde se modificaron las antiguas

reivindicaciones 1, 21, 22 y 24 y se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2 y3.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decit 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 pbr falta de claridad, planteadas por ese Despacho en la
Resolucién"pendiente. Para tal fin adjuntamos el recibo de pago potr un valor de $

132.000, por concepto de modificacién voluntaria. -

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO
21 - Delindebido andlisis de claridad

El articulo 30 de la Dec. 486 establece lo siguiente: /

A\
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Articulo 30.- Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger mediante la

patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcidn.

De acuerdo con lo establecido en la tesolucién pendiente, se tiene que las
reivindicaciones 1, 21, 22 y 24 se refieren a efectos esperados y no a una caractetistica
que defina el método. Pot este motivo, no pueden ser objeto de estudio para la

determinacién de la patentabilidad.

Adicionalmente, la reivindicacién 1 no muestra una secuencia de etapas técnicas pot

medio de las cuales se transforme matetia para caractetizar el método retvindicado.

En la resolucién pendiente también se ha establecido que las reivindicaciones 2,3y 5 a
20 presentan caractetisticas de composicién atn cuando en su preambulo se refieren a

un método.

Por ultimo, se tiene que las reivindicaciones 1, 5, 8,9, 11, 132 15, 17, 20 y 22 presentan
como caracteristicas esenciales términos generales, los cuales abarcan una extensa gama
de posibilidades, sugitiendo de manera imprecisa que la proteccién se extiende a otras

posibles variaciones.

2.1.2 Lainvencién si cumple con el requisito de claridad

En respuesta a las observaciones hechas por el sefior Examinador, se han modificado
las antiguas reivindicaciones 1, 21, 22 y 24. Ahora, la reivindicacién 1 divulga dos pasos
del método reivindicado que consiste en (A) introducir dentro de un pozo, formacién
subtetténea, conducto de flujo o buque un agente de tratamiento de pozo que se
encuentra incorporado en una rhicroernulsion y (B) liberar de forma continua el agente
de tratamiento de pozo de la microemulsion. Ademas, se especifica en el primer paso la
cantidad de agente de tratamiento incorporado en la microemulsion, el tamafio de
particula de dicho agente en la microemulsion, los tipos de posibles microemulsiones y
los porcentajes de hidrocarburo, surfactante y agua en dichas posibles emulsiones. Es
asi como las caracteristicas antes planteadas en las antiguas reivindicaciones 2 y 3
fueron introducidas en la nueva reivindicacién 1 y eliminadas del pliego reivindicatorio.
Todas estas caractetisticas cotresponden a condiciones bajo las cuales se desarrolla el

método:.
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Se recuerda que la GUTA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE
INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD establece que un método debe estar

descrito mediante “/a secuencia ligica de etapas, su naturaleza y caracteristicas esenciales, materiales

utilizados, condiciones empleadas”, el producto obtenido si se considera importante” (Pag.

39) Es asi como la nueva reivindicacién 1 cumple con los lineamientos establecidos pot

su despacho en cuanto a su claridad y concision.

Por su parte, las antiguas reivindicaciones 21, 22, 23 y 24 (nuevas 19, 20, 21 y 22) ahora
recitan etapas adicionales a las divulgadas en el método de la reivindicacion 1 que de

ninguna manera se refieren a efectos esperados.

En cuanto a las antiguas teivindicaciones 2, 3 y 5 a 20, el solicitante manifiesta su
desacuerdo con los argumentos presentados por el Sefior Examinar. Como ya se
mencioné anteriormente, un método debe ser caracterizado no sélo por sus etapas
técnicas, sino también por las condiciones empleadas para su desarrollo.
Consecuentemente, las caractetisticas de la microemulsion utilizada en el método
reivindicado deben ser consideradas como condiciones del mismo. Asi entonces, se
debe reconocer que caracterizar el método mediante los diferentes componentes de la
microemulsion es una caractetizacion valida, al refetirse a las condiciones bajo las
cuales el método es aplicable. Bajo otras condiciones (caracteristicas de la

microemulsion), el método no seria capaz de llegar a los mismos resultados.

Con respecto a las objeciones hacia los términos generales en las antiguas
reivindicaciones 5, 8, 9, 11, | 13-15, 17, 20 y 22, el solicitante desea aclarar que
restringitlos llevaria a una limitacién indebida de la matetia. El capitulo descriptivo de la
presente solicitud muestra una gran variedad de ejemplos, que le petmiten a la persona
medianamente versada en la materia entender que el método propuesto es aplicable a
una gran variedad de componentes que pueden ser seleccionados dependiendo del caso
particular de aplicacién. De manera que restringir la solicitud a una serie de compuestos

especificos no brindaria la proteccién adecuada a la invencion.

De esta manera, a pattir de todas las modificaciones realizadas y argumentos ototgados
en esta oportunidad, se ha respondido a cada una de las objeciones interpuestas con
respecto a la falta de claridad, por tanto se considera que el nuevo pliego reivindicatorio

cumple a cabalidad con éste requisito.
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2.2 Del indebido analisis de Novedad y Nivel Inventivo

De acuerdo con lo establecido en la tesolucién pendiente, el sefior Examinador ha
determinado que la teivindicacién 1 y sus dependientes 2-24 carecen de novedad y

nivel inventivo en vista de las ensefianzas de los documento D1: US2003/0166472 y
D2: US20090137432

Dado que la solicitud se afecté por novedad ya que sus caracteristicas técnicas
esenciales son divulgadas en el estado de la técnica, también se ve afectada por nivel
inventivo ya que resulta evidente a la luz del documento D1: US2003/0166472, que es

el estado de la técnica.

2.2.1 Lainvencién si es Nueva e Inventiva

De acuerdo al articulo 16 de la Dec. 4806, se determina:

Articulo 16: Una invencion se considerard nueva cuando no esté comprendida en el estado de

la técnica.

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico
por una desctipcidn escrita u oral, utilizacidén, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente, o en su caso,

de la prioridad reconocida.

La novedad de una invencién se evalia a través de la comparacién uno a uno de sus
caractetisticas esenciales. De este modo, una invencién puede ser objetada por novedad
cuando sus caracteristicas esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente
que represente el estado de 1la técnica conocido al momento de presentar la solicitud.

Por lo tanto_en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha

comparacion, se afirma que lainvencién SI cumple con el requisito de novedad.

Adicionalmente, el articulo 18 de la Decisién 486 sefiala lo siguiente:

Articulo 18.- Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del
- oficto normalmente versada en la materia técnica corvespondiente, esa invencion no hubiese

resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir

del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a
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su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacién debe colocarse en el
momento  exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico
contemplado en la solicitud y para el cual posefa la literatura y el conocimiento

disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jutisprudencia aplicable al anilisis del nivel
inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacién de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de
patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra
ensefianzas o sugetencias claras que, a partit de un conocimiento medio en dicho

campo, le permitan llegar de maneta obvia a la invencién reivindicada.

Primero que todo, resulta indispensable mencionar que el documento D2 no se refiere
a una microemulsion aceite en agua. Dicho documento se limita a discutit emulsiones
agua en aceite y agua en agua. Consecuentemente, la reivindicacion 1 es distinguible del

documento D2. -

Adicionalmente, ¢l documento D2 no divulga una microemulsion agua en aceite que
contiene una fase aceitosa que consiste en una mezcla de solvente-surfactante como si
lo hacen las reivindicaciones de la presente solicitud. El parrafo 0024 del documento
D2 especificamente afirma que la emulsidn es estabilizada por el surfactante y que la
mayotia del surfactante estd “localizado en la interface entte las fases continua y
discontinua”. Esto quiete decit que en primera instancia, el surfactante de la
anterioridad D2 no forma ni la fase discontinua ni la fase continua de la emulsién y
también que el surfactante no se mezcla con el solvente como si sucede en la presente
invencién. El surfactante no se formarfa principalmente en la interface de las fases
continua y discontinua si se mezclara con el solvente. Cuando se recita la cantidad de
surfactante en la mezcla, es claro que el surfactante en la microemulsion de la presente
solicitud no se encuentra principalmente en la interface de las dos fases mencionadas.

Asi pues, las reivindicaciones actuales difieten de las ensefianzas del documento D2.

En cuanto al documento D1, vale la pena resaltar que el mismo no divulga una
microemulsion que contiene un agente de tratamiento de pozo. El Examinador se basa
en el parrafo 0029 de la anterioridad D1 y concluye que la microemulsion entrega dcido
durante una operacién de acidificacién y que por consiguiente la mictoemulsion
contiene un acido como también un agente de tratamiento. Las reivindicaciones de la
presente solicitud recitan un agente de tratamiento de pozo incorporado a una
microemulsion. El acido referenciado en el parrafo 0029 no se encuentra incorporado

en la mictoemulsion, sino que forma la mictoemulsion. El 4cido no es liberado por
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demulsificacién de la microemulsion. El documento D1 sélo menciona que una
microemulsion que tiene un fluido portador 4cido puede funcionar en operaciones de

acidificacién.

Las reivindicaciones de la presente solicitud recitan la combinacién de un agente de
tratamiento de pozo y una mictoemulsion, en donde el agente de tratamiento de pozo
es incorporado en la microemulsion. El documento D1 no divulga un agente de
tratamiento de pozo incorporado a una mictoemulsion. Ya que no hay referencia
alguna en D1 a un agente de tratamiento de pozo en la microemulsion, no hay razén
pata concluir que la tasa de liberacién de un agente de tratamiento de pozo pueda ser
inhibida o controlada mediante la incotporacién del agente de tratamiento de pozo en
la microemulsion. En resumen, las secciones de D1 en las que se basa el Examinador
s6lo se encuentran relacionadas con los componentes que hacen parte de la
microemulsion y no con un agente de tratamiento de pozo que es incorporado a una
mictoemulsion. Es asi como la persona medianamente versada en la materia no
encuentra sugetencia alguna para incorporar un agente de tratamiento de pozo en una

microemulsion en la anterioridad citada.

Adicionalmente; D1 (incluyehdo las pattes a las que se refiere el Sefior Examinadot) no
se encuentra relacionado con el uso de la microemulsion en la perforacién. El
documento D2 no divulga una microemulsion dentro de un fluido de perforacion en
donde la liberacién del agente de tratamiento de pozo se retrasa después de que se
forma una torta de filtro dentro del pozo durante una operacién de perforacion (nueva
reivindicacién 20). El reactivo para la limpieza de la torta de filtro que se divulga en D2
es pata ser usado en el empaque de grava. La reivindicacién 22 se encuentra dirigida a
una torta de filtro formada durante una operacién de perforacién. El documento D2 no
divulga el uso de una emulsién en la petforacién y mucho menos divulga el retraso del
quiebre de una torta de filtro formada en una operacién de perforacién. Por este
motivo, no hay razén alguna para concluir que las anterioridades D1 0 D2 son utiles en
la petforacién de un pozo. Consecuentemente la persona versada en la materia no
hubiera derivado de manera obvia el método reivindicando a partir de las ensefianzas de
los documentos citados, al no encontrar en dichas anteriotidades evidencia alguna de la
incorporacién de un agente de tratamiento de pozo en una microemulsion para set

utilizada en un proceso de perforacién.

También vale la pena mencionar que en cuanto a la nueva reivindicaciéon 21 de la
presente invencién, el documento D2 no divulga una microemulsion que reduzca la
viscosidad de un fluido de fracturacidn in-situ. La referencia en el documento D2 a la

fracturacién es sélo la habilidad de un fluido de tratamiento, que comprende la
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emulsion divulgada, de llevar apuntalante hacia una formacion.

Es asi como se demuestra la novedad y el nivel inventivo que posee la presente
invencién sobre el estado previo de la técnica, al presentar mas de una diferencia con
los documeéntos citados. Ademas, se ha demostrado que la persona versada en la
materia no hubiera encontrado sugerencia alguna en los documentos D1 y D2 para
llegar al método objeto de la presente solicitud. Por tanto se le solicita a este Despacho,
co:n_side_rar las modificaciones hechas al nuevo pliego reivindicatorio que se presenta
junto con esta tespuesta y los argumentos que se plasman en la misma, con el fin de
confirmar y teconocet por si mismo la presencia de estos requisitos de patentabilidad

~ en invencién, para asi proceder a su concesion.

4.  PETICION
Tehjendo_ en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a)  Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3, 42 y 80 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se
resuelvan TODOS los atgumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como las

que aparezcan con motivo de este recurso.

b) | Que se revoque la resolucién No. 87 del dia 6 de enerode 2015expedida por el
Superintendente de Industria y'Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de

patente de invencion a la solicitud de mi mandante

Sefior Superirltendente,

X’MARIA LOPEZ DYAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ |
notificaciones@clarkemodet.com.Co
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ANEXOS

® Nuevo capitulo reivindicatorio, compuesto por 22 reivindicaciones.

¢ Recibo de pago por un valor de $ 132.000, por concepto de modificaciones

voluntarias.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para inhibir o controlar la liberacidén de un agente
de tratamiento de pozo en un pozo, una formacidn
subterrdnea, un conducto de flujo o un buque, el método
comprehde:

(A) Introducir‘dentro del pozo, formacién subterranea,
conducto de flujo o buque el agente de tratamiento
de pozo incorporado en una microemulsion, en donde
la cantidad del agente de tratamiento de pozo
incorporado en la microemulsion es de 2% a 20% en
peso y en donde el tamano de particula del agente
de tratamienfq'de pozo en la microemulsicn es entre
0.001 micrones vy 100 micrones y en donde la
microemulsion»es cualquiera de:

(a) una microemulsion aceite en agua, en donde la
cantidéd de hidrocarburo en la microemulsion
aceite en agua es hasta del 50% en volumen

(b) una mibfoemulsion agua en aceite, en donde la
fase  aceitosa es una mezcla solvente-
surfactante, la cantidad de surfactante en la
mezcla es desde 35% a 80% en volumen y la
cantidad de agua en la microemulsion agua en
aceite es hasta del 50% en volumen de agua; VY

(B) Liberar cohtinuamente el agente de tratamiento de

pozo de la microemulsion, mediante la demulsificacion
.del‘ agente- de tratamiento = de pozo de la

microemulsion.

2. El método de la reivindicacién 1, en donde la microemulsién
se introduce en un pozo de gas, pozo de crudo O pozo

geotérmico.

3. El1 método de la reivindicacién 1, en donde la fase de aceite
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de la microemulsién comprende de 15 a 54% en volumen de
terpeno, de 35 a 80% en volumen de tensocactivo que tiene
un valor HLB entre 3y 8, y opcionalmente hasta 20% en

volumen dé un alcohol C;-Cyo © glicol.

4. El método de la reivindicacién 3, en donde el terpeno es un

monoterpeno, un diterpeno o una mezcla de los mismos.

5. El método de la reivindicacién 4, en donde el monoterpeno es

d-limoneno.

6. E1 método de la reivindicacidén 3, en donde el solvente es un
alquilo, éster de acido arilo o ciclico o una mezcla de

los mismos.

7. E1 método de la reivindicacién 3, en donde el tensoactivo se
selecciona del grupo gque consiste de monopalmitato de
polioxietilenosorbitan, monoestearato de
polioxieﬁilenbsorbitan, monocleato de
polioxietilenosorbitan, alcoxilatos de alcohol lineal,
sulfatos de alquii éter, 4&cido dodecilbencenosulfdénico
(DDBSA); nonil-fenoles lineales, dioxano, 6xido  de
etileno, aceites de ricino etoxilados y mezclas de 1los

mismos.

8. E1 método de la reivindicacién 7, en donde el tensoactivo se
selecciona del grupd gque consiste de monopalmitato de
polioxietilenosorbitan, aceite de ricino etoxilado,

polietilenglicol y mezclas de los mismos.

9. El método de la reivindicacién 3, en donde la microemulsidn
contiene adicionalmente un alcohol, un glicol o una mezcla

de los mismos.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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El método de la reivindicacién 9, en donde el alcohol o
gliéol . se seleccibna del grupo que consiste de
isopropanol, t—butanql, n-butanol, n-pentanol, n-hexanol,
24étil¥ ' hexanol, etilenglicol, polietilenglicol,

prbpilenglicol, trietilenglicol y mezclas de los mismos.

El método de la reivindicacidén 1 , en donde el agente de
tratamiento de pozo es un elemento seleccionado del grupo
que.coﬁsiste de inhibidores de incrustaciones, inhibidores
de sal, inhibidores de parafina, agentes
desemulsificantes,. inhibidores de hidrato de gas, agentes

de ajuste de pH, inhibidores de corrosién, inhibidores de

asfalteno, inhibidores de parafina, agentes de
entrecruzamiento, agentes que retrasan el
entrecruzamiento, secuestrantes de oxigeno, biocidas,

separadores, reguladores, &cidos y ésteres y mezclas de

los mismos.

El método de la reivindicacion 11, en donde el agente de
tratamiento de pozo es un separador de enzima o un

separador oxidante.

El método de la reivindicacién 11, en donde el agente de
tratamiento de pozo es un agente de entrecruzamiento o

agente de retraso de entrecruzamiento.

El método de la reivindicacidén 1, en donde el tamafio de
particula del agente de tratamiento de pozo esta entre

0.001 y 100 micras.

El método de la reivindicacién 1, en donde la fase de
aceite de la microemulsién se selecciona del grupo que
cbnsiste de diesel, querosene, petrdleo crudo, condensado,
aceites sintéticos, un éster, olefinas o lineales,

poliolefinas o, parafinas, Dbencenos de alquilo lineal,
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ésteres, acetales y mezclas de los mismos.

El método de la reivindicacidén 1, en donde la cantidad de
agente de tratamiento de pozo en la microemulsién esta

entre 2 y 20 por ciento en peso.

El método de la reivindicacién 1, en donde un fluido de
tratamiento de = pczo contiene la microemulsidn y
adicionalmente en donde la cantidad de microemulsién en el

fluido de tratamiento de pozo estéd entre 15 ppm y 100,000
ppm.

El‘ método de la réiVindicaciénV 1, que comprende ademas
ihtroducir_ la microemulsién dentro del pozo o formacién
con un fluido de tratamiento seleccionado del grupo que
consiste de fluidos de estimulacidn, fluidos de
perforaciédn, fluidos en perforacién, fluidos de

terminacién y pildoras de control de pérdida de fluidos.

El método de la. reivindicacién 1, que adicionalmente
comprende introducir la microemulsion en un fluido de
pérfofacién, un fluido de estimulacidén o un fluido de
terminacién; bombear el fluido de perforacién, el fluido
de estimulacidn o el fluido de terminacién al pozo; e
inhibir o controlér la tasa de liberacién del agente de
tratamiento de pozo durante una operacién de perforacidn,
una operacién de estimulacién o una operacién de

terminacién.

El_ ‘método de la -'reivindicacién 21, en donde la
microemuléion se incorpora en un fluido de perforacidn vy
adicionalmente comprende formar una torta de filtro dentro
del pozo, en donde la liberacién del agente de tratamiento
de pozo se retrasa hasta después de que se forma una torta

de filtro dentro del pczo.

X

\
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21.

22.

El método de la reivindicacién 1, que adicionalmente
comprénde. introducir- la microemulsion en un fluido de
fracturacién; introducir la microemulsion en la formacidén
subterrdnea y; liberar el agente de tratamiento de pozo
reduciendo la viscosidad del fluido de fracturacién en la

formacidédn subterranea.

El método de lav.reivindicacién 1, que adicionalmente
comprénde introducir la microemulsion en un fluido de
remediacién; introducir la microemulsion en el pozo
durante una operabién de remediacidén y; liberar el agente
de tratamiento de pozb durante la remediacién, en donde el
agente de tratamiento es un inhibidor de incrustacién,
inhibidor de corrosién, inhibidor de parafina, inhibidor

de asfalteno o una mezcla de los mismos.



