, Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 9-56582- -9 FECHA: 2013-02-19 18:06:32

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 8

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
GERMAN CASTILLO GRAU
INFO@CASTILLOGRAU.COM

Asunto: Radicacion: 9-56582- -9

Tramite: 11

Evento: 379

Actuacion: 519

Oficio: 3394

Folios: 8
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11 X
No. Solicitud Internacional PCT/IB2007/054596
Fecha de Presentacion Internacional 12/11/2007

Mediante oficio No. 21711 notificado por fijacion en lista de fecha 26 de noviembre de
2012, este despacho en forma equivocada excluyd del concepto técnico el estudio de
las reivindicaciones 16 a 18.

Teniendo en cuenta la solicitud mediante escrito radicado el 8 de febrero de 2013 bajo
el niumero 09-056582-00008-0000, el solicitante adjunta el comprobante de pago por
concepto de la tasa correspondiente a (3) reivindicaciones adicionales a partir de la
namero 15, visible a folios 89 y 90 del cuaderno administrativo, es procedente revocar
en su totalidad el oficio No. 21711 de fecha 26 de noviembre de 2012 y en su lugar
efectuar un nuevo requerimiento a nombre del apoderado, en los siguientes términos:

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica.

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 9 a 43 02/Junio/2009
Reivindicaciones: Folios 44y 45 02/Junio/2009
Prioridad: US 11/567,604 06/Diciembre/2006
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2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

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

Titulo de la solicitud: “Método para tratar un lecho sedimentario subterraneo”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
métodos de acidificacion con composiciones hechas a base de acidos diferentes de los
acidos minerales, utiles para la aplicacion en lechos sedimentarios subterraneos
compuestos por material siliceo en la produccion de fluidos de pozo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para
tratar un lecho sedimentario subterraneo siliceo penetrado por una perforacion para
aumentar la permeabilidad del lecho sedimentario, el cual comprende inyectar una
mezcla acido acuoso formada por un liquido acuoso, una fuente de flior y una cantidad
de acido alcanosulfénico para ajustar el pH del fluido a cerca de 6 0 menos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): C 9 K 8/74, 8/52, 8/72.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

El objeto de la reivindicacion 18 hacen referencia a un uso “disolucion de la matriz,
acidificacion de la matriz, acidificacion, disolucion de incrustaciones, limpieza de
residuos de filtro, remocion de residuos de lodos, remocion de incrustaciones, limpieza
de pozos, limpieza de empaquetaduras de gravilla, limpieza de tubos enrollables o
limpieza de revestimiento”; no son caracteristicas técnicas que defina a la invencion, lo
cual no es permitido de acuerdo al art. 14. Por lo tanto, la mencionada reivindicacion no
es patentable.

5. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluacion de claridad y concision de las reivindicaciones, esta Oficina
encontré que:

e La reivindicacion 1, se refieren a un método, sin embargo no muestran la
secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia
en un producto o se obtenga un resultado. Es asi como los “pasos” se limitan a
referir la composicién de un producto, pero no se reivindican las etapas técnicas
con sus condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc), por todo lo
anterior, esta reivindicacion no es clara.

e Las reivindicaciones 1, 7, 8 y 14, no son claras porque presentan términos
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indefinidos “de preferencia”, “sustancialmente”, “entre cerca”, “cerca de”
utilizados para definir el rango de varias caracteristicas del método 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.

e Las reivindicaciones 1, 2 y 14 no son claras porque presentan resultados a
obtener “para ajustar el pH del fluido a cerca de 6 o menos”, “pH es menor o
cerca de 4, de preferencia menor o igual a cerda de 3, 0 mas preferencia menor
o igual a cerca de 2.7", “el pre-enjuague se inyecta para remover los carbonatos
presentes en la mineralogia de la zona del lecho sedimentario que se va a
tratar”, lo cual no es permitido, puesto que las citadas reivindicaciones incluirian
no sélo la soluciébn propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas
presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

e Las reivindicaciones 3 y 4 no son claras por que se refieren a un disclaimer
(exclusion) que no se menciona en las reivindicaciones precedentes 1 y 2 por
tanto, no tienen suficiente antecedente.

e La reivindicacién 15, no es clara porque presenta efectos “la inyeccion de un
fluido viscosado a base de acido crea una factura dentro del lecho sedimentario”;
lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar el método por
una secuencia de etapas técnicas con sus condiciones (materias primas,
equipos, temperaturas, flujos, presiones, etc), por medio de las cuales se
transforme una materia en un producto o se obtenga un resultado. No se aceptan
reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.

e La reivindicaciones 15 y 16, no son claras porque presentan términos generales
“cantidad efectiva”, “fluido viscosado”, que sugieren de forma imprecisa que la
proteccion se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la
solicitud de prioridad, es decir, 6 de diciembre de 2006.

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

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D1 US 4'669.545 “Acidificacion con &cido alfa-hydroxysulfénico” 2/Junio/1987
D2 US 5'411.670 Method and composition for protecting rTletaI 2/May0/1995
surfaces from oxidative environments
D3 US 6'534.448 Comp_osmon and method for. aC|d|zm.g _ngls ?nd 15/Marzo/2003
eguipment without damaging precipitation
D4 WO 2005071038 “Aditive for viscoelastic fluid” 04/Agosto/2005

El documento D1' divulga una composiciéon para acidificacion que comprende un
liquido acuoso y al menos un material que contiene o forma iones sulfito en el liquido
acuoso gue se inyecta para formar al menos un acido alfa-hidroxisulfonico en contacto
con material acidificable alrededor del pozo (resumen).

El documento D2? divulga un método y una composicion de revestimiento para la
produccion de revestimientos protectores sobre las superficies metalicas de los

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/original Document?
CC=US&NR=5411670A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19950502&DB=EPODOC&Iocale=en_EP

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=4669545A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19870602&DB=EPODOC&Iocale=en_EP
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articulos tubulares, equipo y otros utilizados en los procesos asociados a ambientes
oxidantes para inhibir los efectos corrosivos en ambientes oxidativos. La composicion
de revestimiento incluye un vehiculo liquido acuoso y una combinacion de inhibidor de
la corrosion de un producto de condensacion especifico y un compuesto de antimonio.
El compuesto de antimonio es activado por el producto de condensaciéon y mejora el
grado de proteccion alcanzado (resumen).

El documento D3*® divulga una composicion de acidificacion y un método de
acidificacion de una formacion subterrdnea de hidrocarburo en presencia de iones
férricos. La composicion de acidificacion incluye una solucién acuosa de &cido mineral,
un agente donador de electrones y un agente de transferencia de electrones, el agente
de transferencia de electrones que es una fuente de iones de molibdeno (resumen).

El documento D4* divulga una composicion y método para acortar el tiempo de
recuperacion de cizallamiento de sistemas viscoelasticos catidnicos, zwitteridnicos,
anféteros y tensioactivos de fluidos mediante la adicion de una cantidad eficaz de un
agente de co-gelificante seleccionado de compuestos oligobmeros que tienen de tres
blogues hidrofilos (por ejemplo poliéter) e hidrofobos (por ejemplo alquilo) porciones.
Los fluidos son utiles en tratamientos de campos petroleros, por ejemplo fracturamiento
y empague de grava (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un método para tratar un lecho sedimentario
subterrdneo siliceo penetrado por una perforacion para aumentar la permeabilidad del
lecho sedimentario, el cual comprende inyectar en el lecho sedimentario una mezcla
acida acuosa formada por la combinacion de un liquido acuoso, una fuente de flior y
una cantidad efectiva de un acido alcanosulfénico para ajustar el pH del fluido a cerca
de 6 0 menos, el cual 4cido alcanosulfénico esté representado por la férmula:
R1SOzH
donde R1, representa un residuo alquilico no ramificado, ramificado o ciclico.

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

Caracteristicas esenciales D1 D2
, Un método para tratar una
Un método para tratar un lecho ., P .
. 8 , o formacion subterranea
sedimentario subterraneo siliceo penetrada por un pozo de
enetrado por una perforacion | Método para acidificar un pozo
P P P P P sondeo para aumentar la

para aumentar la permeabilidad | (Col. 3, lineas 9-14)
del lecho sedimentario, el cual

comprende

permeabilidad de la formacion,
(Col. 2, lineas 61-68; Col. 11,
lineas 34-61, Tablas Il y Il

Inyectar en la formaciéon de una
cantidad eficaz de una mezcla

Los materiales acidificables se

Inyectar en el lecho sedimentario
ponen en contacto con una

una mezcla acida acuosa i Py acida acuosa formada
L solucion acuosa acida (Col. 3, ; .
formada por la combinacion de . mediante (Col. 11, lineas 34-
lineas 9-14) 61)
Liouido acuoso Soluciéon acuosa (Col. 3, | Solucién acuosa liquido (Col. 8,
q lineas 9-14) linea 49 a Col. 9 linea 4).

Una fuente de flGor y

Puede incluir una sal del acido
fluorhidrico como fuente de
fldor (Col. 3, lineas 9-14)

Fluoruro de fuente (Col. 8,
linea 49 a Col. 9 linea 4).

Una cantidad efectiva de un acido
alcanosulfénico, el cual &cido
alcanosulfénico esta

Contiene acido hidroxipropano
sulfénico (Col. 3, lineas 9-14)

Contiene acido metano
sulfénico y otros acidos (Col. 4,
lineas 6-17, Col. 7, lineas 25-

3http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=6534448B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20030318&DB=EPODOC&Iocale=en_EP

4http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2005071038A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050804&DB=EPODOC&Iocale=en_EP
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representado por la formula: 37; Col. 8, linea 49 a col. 9
R:SO;zH linea 4).

donde R1, representa un residuo

alquilico no ramificado, ramificado

0 ciclico.

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las caracteristicas técnicas de la
reivindicacion 1 con las anterioridades D1 y D2, se concluye que el método, ya era
conocido en el estado de la técnica como se evidencia en las anterioridades
encontradas. Por lo anterior la reivindicacion 1 no es nueva.

Respecto a las reivindicaciones dependientes el documento D2 divulga:

e Reivindicacion 2, la composicién debe tener un pH por debajo de 7 (Col. 8, linea
49, tabla 1).

e Reivindicaciones 3 y 4, se puede afadir o no acido fluorhidrico y acido
clorhidrico 8 (Tablas Il y III).

e Reivindicacion 10, la solucion acuosa pueden incluir 4cidos organicos como
acido acético, acido glicolico, acido férmico y mezclas de los mismos (Col. 4,
lineas 6-17)

e Reivindicacion 12, el fluido ademas comprende un surfactante (Col. 9, linea 58 a
Col. 10, linea 4).

e Reivindicacion 17, la solucion acuosa acida incluye acido metanosulfonico (Col.
7, lineas 25-37)

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4, 10, 12 y 17 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacion 1, por lo cual se considera
gue no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 5 consiste en “el método de cualquiera de las reivindicaciones
procedentes, donde el acido fluoborico se afiade al fluido como fuente de flaor” (Fl. 44).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D3
Un método para tratar un lecho
sedimentario  subterrdneo  siliceo
penetrado por una perforacién para
aumentar la permeabilidad del lecho
sedimentario, el cual comprende

Método de tratamiento de
Método para acidificar un pozo | una formacion (resumen,
(Col. 3, lineas 9-14) Col. 5, lineas 21-32,
reivindicacién 19).

Los materiales acidificables se
ponen en contacto con una
solucién acuosa acida (Col. 3,
lineas 9-14).

Inyectar en el lecho sedimentario una
mezcla 4cida acuosa formada por la
combinacion de

Inyectar en la formacion una
composicién  4cidos  que
incluye (reivindicacion 9):

una solucion acuosa de

Solucién acuosa (Col. 3, lineas : ) R
acido mineral (reivindicacion

Liquido acuoso 9-14)

9):
Puede incluir una sal del 4cido | No menciona.
Una fuente de flGor y fluorhidrico como fuente de fldor
(Col. 3, lineas 9-14)
Una cantidad efectiva de un acido No menciona.
alcanosulfénico, el cual 4acido
alcanosulfonico esta representado
por la formula: Contiene acido hidroxipropano
R:SO;H sulfénico (Col. 3, lineas 9-14)
donde R1, representa un residuo
alquilico no ramificado, ramificado o
ciclico.
No menciona. Incluye una mezcla acida
El &cido fluobdrico se afiade al fluido que comprende acido
como fuente de fluor. fluobodrico (Col. 5, lineas 21-
32).
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Los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 5 porque divulgan métodos para tratar una formacion
subterranea con composiciones acidas.

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacién 5 y el método de D1
consiste en que el acido fluobdrico se afiade al fluido como fuente de fltor.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 5 y el método de D3
consiste en que contiene una fuente de flor y una cantidad efectiva de un &cido
alcanosulfonico.

Cabe decir que no se evidencia un efecto técnico sorprendente e inesperado al incluir
acido fluoborico como fuente de fluor.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invenciéon se
puede formular asi: ¢como modificar el método conocido en D1 para tratar una
formacion con un tratamiento de acidificacion?

Sin embargo, la utilizacion de acido fluoboérico como fuente de fllor, ya esta
divulgado en el documento D3 que se refiere a un método de tratamiento de una
formacidén que comprende inyectar en la formacion una composicion acida que
incluye &cido fluobdrico (Col. 5, lineas 21-32).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria el
acido fluborico de D3 en el método de D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacién 5
de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicacion 6 consiste en “el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
donde se afiade bifloruro de amonio al fluido como fuente de fldor”. (Fl. 44).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

D4

Un método para tratar un lecho
sedimentario subterraneo siliceo
penetrado por una perforacion
para aumentar la permeabilidad
del lecho sedimentario, el cual
comprende

Método para acidificar un pozo
(Col. 3, lineas 9-14)

Método de tratamiento de
yacimiento petrolifero que
comprende  (reivindicacién
11).

Inyectar en el lecho sedimentario

Los materiales acidificables se

L ponen en contacto con una | Inyeccién del fluido a un
una mezcla acida acuosa " o S
o solucién acuosa acida (Col. 3, | pozo (reivindicacion 11).
formada por la combinacion de .
lineas 9-14)
Lo Solucién acuosa (Col. 3, lineas 9- | No menciona.
Liquido acuoso 14)

Una fuente de flaor y

Puede incluir una sal del acido
fluorhidrico como fuente de flGor
(Col. 3, lineas 9-14)

El fludo comprende una
fuente de flaor (Parr. 32).

Una cantidad efectiva de un acido
alcanosulfénico, el cual &acido
alcanosulfénico esta
representado por la formula:

R:SOsH
donde R1, representa un residuo
alquilico no ramificado, ramificado
o ciclico.

Contiene &acido  hidroxipropano
sulfénico (Col. 3, lineas 9-14)

No menciona.

se afiade bifloruro de amonio al
fluido como fuete de fltor

No menciona.

La fuente de fluoruro de
hidrégeno se puede
seleccionar de fluoruro de
amonio y/o bifluoruro de
amonio (Parr. 32).
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Los documentos D1 y D4 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 6 porque divulgan métodos para tratar una formacion con
composiciones acidas.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 6 y el método de D4
consiste en que el bifloruro de amonio se afiade al fluido como fuente de fltor.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 6 y el método de D4
consiste en que contiene un liquido acuoso y una cantidad efectiva de un acido
alcanosulfonico.

Cabe decir que no se evidencia un efecto técnico sorprendente e inesperado al incluir
bifloruro de amonio como fuente de fltor.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢como modificar el método conocido en D1 para tratar una
formacion con un tratamiento de acidificacion?

Sin embargo, la bifloruro de amonio como fuente de flior en el fluido, ya esta
divulgada en el documento D4 que se refiere a un método de tratamiento de
yacimiento petrolifero que comprende la inyeccion de un fluido que contiene una
fuente de fluoruro de hidrégeno que se puede seleccionar de fluoruro de amonio
y/o bifluoruro de amonio (Parr. 32).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
bifloruro de amonio como fuente de flior de D4 en el método de D1 para llegar asi al
objeto de la reivindicacién 6 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Respecto a las reivindicaciones dependientes el documento D4 divulga:

e Reivindicadores 7 y 8, la fuente de fluoruro de hidrogeno se puede seleccionar
de fluoruro de amonio y/o bifluoruro de amonio (Parr. 32)

e Reivindicaciones 10 y 11, también puede contener agentes que disuelven
minerales y compuestos, como acidos y agentes quelantes, seleccionados de
acido férmico, acido acético, &cido lactico, &cido glicolico, &cido sulfamico, &cido
malico, acido citrico, acido tartarico, acido maléico, acido metilsulfamico, acido
cloroacético y mezclas de estos acidos y / o sales (Parr. 32).

e Reivindicacion 15 y 16, se inyecta el fluido viscosificado a base de &cido
(reivindicacion 11).

8. Conclusidn

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 4'669.545 1 Novedad/Nivel Inventivo
D2 US 5'411.670 1-4,5-8,10-12, 17 Novedad/Nivel Inventivo
D3 US 6'534.448 1,5 Nivel Inventivo
D4 WO 2005071038 1,6-8,10,11,15y16 Nivel Inventivo
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

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

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

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

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-02-26
Elabord: Yenny Marcela Campos Borda

Revisé: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
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