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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMIERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
£, 8. D.

Re:  lxpediente No. No. 13-238.682
Solicitud de patente a nombre de BAKER HUGHES INCORPORATED

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparcce al pie de mi firma,
domiciliada en Ia Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de

)

acuerdo con la sustitucion presentada el 30 de junio de 2015, de la sociedad BAKER
HUGHES INCORPORATED, domiciliada en Texas, stados Unidos de América,
solicttante de la patente de la referencia, mterpongo recirso de reposicidn contra la
Resolucion No. 52492 del dia 26 de agosto de 2015, expedida por ¢l
Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual sc nicga cl
privilegio de patente para la solicitud contenida en ¢l expediente de la referencia.

1 FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Laindebida interpretacion del articulo 18 de la Decision 486/00.

Como sc evidencia mas adelante, es desco del solicttante presentar argumentos
contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida
que el examinador no realizo una adecuada interpretacion del articulo 18 de la
Decision 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta obviedad
de la materia objeto de la presente invencion, y realiza un equivocado andlisis del
requisito en cuestion, para finalmente negar sin justificacion la patente para la
solicttud en comento.

Iin este sentido, volvemos sobre el particular que el articulo 18 de la Decision
486/00 determina que “una invencian liene nivel inventivo, st para una persond del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondionte, esa invencién
ino_hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.
(L'l subrayado ¢s nucstro).

Lo anterior significa que el andlisis de nivel inventivo NO es una comparacion de
los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El analisis de nrvel
inventivo debe demostrar la obviedad de la invencion y establecer como ésta no

conticne un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en
cucnfa que se hace necesario demostrar que la invencion analizada carece de
nivel inventivo v hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.
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I'n vista de lo anterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los siguientes
argumentos asi como los argumentos micialmente presentados en respuesta al
oficio No. 3301 notificado ¢l 31 de marzo de 2015, los cuales dan soporte a los
dichos siguientes argumentos y demuestran que la solicitud de la referencia
cumple con el requisito de nivel inventivo:

De acuerdo con ¢l espiritu del articulo 18, una invencion se considerard inventiva
st la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona
del oficto normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica, que el
Fixaminador a cargo de esta evaluacion debe hacer un esfuerzo intelectual para
colocarse en el momento exacto en ¢l que ¢l inventor buscaba resolver ¢l
problema téenico contemplado en la solicitud y para ¢l cual poseia la literatura v
¢l conocimiento disponibles en dicho momento, tratando de apartarse de la

solucion encontrada por el solicitante,

De acuerdo con lo establecido en la resolucion impugnada, se tiene que ¢l senor

examinador insiste en que las reivindicaciones 1 a 18 carecen de nivel inventivo
en vista de las ensenanzas del documento D1; US2007202318. Dicha afirmacion

sera desvirtuada a partir de los siguientes argumentos.

Como primera medida consideramos necesario hacer énfasis sobre el hecho que

cl objeto inventivo de la presente solicitud consiste en un_compuesto de un

agente de tratamiento de pozos que es absorbido en un éxido metalico

poroso calcinado, o mds especificamente, dentro de los intersticios de

dicho material poroso. Para que la absorcidon y posterior liberacion se realice de

la forma mis cficaz y dptima posible del agente de tratamiento de pozos, en y del
oxido metdlico poroso calcinado, se requicre de cierto tamario especifico de poro,
volumen de poro y area superficial del material calcinado, tal y como se reporean

en la retvindicacion 1.

Adicionalmente se desea resallar que las caracteristicas téenicas esenciales que
definen al compuesto reclamado, son ¢l resultado del método de fabricacion del
mismo, tal y como sc reporta en ¢l capitulo descriptivo de la presente solicitud,
factor que hace de la invencion, Gnica y poco probable de ser deducida del estado

previo de la téenica, tal y como se demostrard a continuacion,
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Comenzando por el documento D1, se tiene que el senor Lixaminador indica que
¢ste ya divulgaba el volumen de poro que se reporta en esta solicitud, citando asi
al parrafo [0193] de D1. Sin embargo, al analizar ¢l contenido de dicho parigrafo,

se concluye que el material al que alli se hace referencia, es una plantilla pre-

calcinada, la cual no se asemeja en lo mas minimo a un oxido metilico poroso

calcinado, como silo es el de la presente nvencion.

[0193] In one or more embodiments. the template or
substrale can be porous ceramic particles having an average
particle diameter of 50-2.000 microns. The porous ceramic
particles can have pores averaging [rom about 1 (o 100
microns in diameter. and other pores averaging from about
0.001 to | micron in diameter. The ceramic material can
mclude alumina, silica, zirconia, titania, zirconium alumi-
num litanate, or nitrides thereof, carbides thereof, or mix-
tures thereot. The particles can have an average surface arca
(BET) of about 1w 50 m-/e.

lin efecto, como se puede analizar, la anterioridad D1 describe métodos de
agentes de sostén, reclamando un compuesto que comprende un sustrato (o
plantlla) sobre ¢l que se recubre una carcasa (rambién referido como un
recubrimiento o “segunda fase”, parrafos 0027, 0038, 0070 y 0072). Ll sustrato o
la plantilla puede ser alamina (Parr. 0055) y la carcasa puede ser una cerdmica, tal
como un oxido (Parrafo 0074), en donde la carcasa mostrada en D1 “infiltra” ¢l

sustrato o reacciona con ¢l sustrato (Parrafo 0072).

lin este orden de ideas, rambién es necesario senalar que la anterioridad D1 se

refiere a la plantilla o sustrato como materiales pre-calcinados, razon por la

cual, no hay ningun indicio en D1 que indique que el 6xido metalico

poroso deba ser calcinado v que presente un volumen de poro entre 0,01 a
0,10 cc/g. Is asi como el “4rea superficial media” que se menciona en el parrafo
0193, corresponde al de la plantilla pre-calcinada, y no, al drea superficial de un

oxido _metilico _calcinado. Iin este punto es importante resaltar que, ¢sta
propicdad es critica en vista de que determina el grado de liberacidn del agente de

tratamicnto de pozos, del dxido metilico poroso calcinado,
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Por lo tanto, no cra facilmente deducible a partir de D1 que luego del tratamiento
térmico cl area de superficie del 6xido metdlico sufriera modificaciones ya que el

documento D1 no especifica el area superficial de la alimina que conforma

el sustrato o plantilla, por lo que, contrario a lo manifestado en la resolucion

impugnada la solucion propuesta por la presente invencion al problema téenico
no estd contemplado en ¢l disenio de procesos, tan cs asi que D1 no menciona
para nada calcinar ¢l dxido metdlico como tal, ya que ¢l ejemplo 6 sc calcinan
particulas de alumoxano infiltrado a alimina.

De otra parte, en la resolucion impugnada se insiste en que D1 cita en parrafo
[0204], agentes de sostén tales como absorbentes, catalizadores, o como
recipicntes  para  agentes quimicos cuya liberacion estd sujeta a control
predererminada, lo cual, scgin lo expuesto en la resolucion, afecta al agente
sustentante de la invencion, sin embargo, es necesario senalar nuevamente que
alli no se hace mencidn o sugerencia alguna, de que dicho agente sustentante sea

un absotrbente o un absorbente para el agente de tratamiento de pozos, por

lo contrario indica que ese agente es un contenedor para un absorbente. s mids,
esta anterioridad indica que los agentes de sostén se usan en procesos de
fabricacion y purificacion de productos farmacéuticos o quimicos como por
cjemplo bacterias derivadas genéricamente, organismos vivos v enzimas como se
pucde corroborar en el siguiente aparte del parrafo 024 extraido de dicho
documento:

[(0204] Ihe proppants of the present invention can be wsed
m vty of arens, The preppants can be used as substrates
as senn-perinei ble membranes e poecesses o carrving ol
gus and hyusd separations and Jor use us substrates Lur
cutalysts and enzvies Lhe proppants can be used w pro-
cesses for the manulacture and purification ol pharmageu-
tical or chemical products, e instance, vsing or derived
from wenetically-cogineered baclertn., natural living orean-
s, and enzvmes. The proppats ol the preseal invention
can be used as containers for fiquids, adsorhents, ahsorbents,

Stendo asf las cosas v partendo del andlisis hecho por el sefor Fxaminador,
quicn senala que una persona del oficio versada en la materia, simplemente
requeriria modificar el producto ya conocido en D1, con el animo de incrementar
la carga del compuesto en ¢l agente sustentante y de este modo, hacerlo mas
chiciente, mi mandante indica que dicho raciocinio carece de fundamento, si se

ticne en cuenta nuevamente, que D1 falla en divulgar un volumen de poro, asi

>-3981




Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

como tambi¢n falla en sugerir o cnsenar que ¢l agente sustentante, sca el

absorbente del producto.

Con basce en dichos lincamientos, respetuosamente nos permitimos reiterar que
es imposible que una persona del oficio versada en la materia, partiecndo de las
ensenanzas de D1, dedujera de forma obvia, como llegar a un compuesto capaz.
de liberar de forma continua v despaciosa, un agente de tratamiento de pozos, a
partir de un absorbente,

Porlo tanto, ¢s claro que las ensenanzas del documento D1, no logran hacer que
una persona medianamente versada en la materia pudicra deducir de forma obvia
la presente invencion, por tanto se concluye que ésta posce altura inventiva sobre

¢l estado previo de la téenica.

Iin este orden de ideas, es deseo del solicitante senalar nuevamente que esta
nueva creacion, ademds posee ventajas téenicas no antes conocidas cn el estado

previo de la téenica, tal v como se discute a continuacion.

Iin efecro, como se puede apreciar en los cjemplos comparativos de la presente
solicitud, 1a muestra de comparacion ¢s de derra diatomea de malla 10/50
(Ceolita MP-79). La muestra A, es una muestra de alimina no calcinada con un
arca superficial de 216 mj/g, la mucestra B con un area superficial de 3 1113/g y una
muestra - C, con un drea superficial de 4 m*/g. El porcentaje  de
aplastamicnto/compactamiento de las muestras B y C, demostrd ser superior

que aquel de la muestra de comparacién y de la muestra A, hecho que

respalda - que a menor  drea  superficial,  mcjor  grado  de
;1pi:1.~:tt:1micn[0/cmnpzlct'aci(’m, tal y como se reclama en esta solicitud, con un
oxido metalico poroso calcinado con un drea superficial entre 1 a 10 mz/g. [isto
no hubicra podido ser anticipado por una persona medianamente versada en la
materia a partir de D1y sus conocimientos promedio, ya que no cra evidente que
a menor area superficial fuer mejor el grado de compactacion. Podria pensarse
que tendria que ser al conmario, lo cual resulta ser un hecho inesperado

encontrado en la presente solicitud.

Asi mismo, en ¢l ejemplo 3 se evidencia que la cantidad de carga de las muestras
de agente de traramiento de pozo, B y (, es mucho menor que aquella de la

muestra A, Las figuras 1A y B, muestran la minima concentracion efectiva
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requerida para inhibir incrustaciones, la cual fue de 0.1 ppm para las mucstras By
C, mientras que para la muestra A, se presento una concentracion mds clevada.
Por ultmo, en la figura 3 se muestran los perfiles de liberacion de aquellos
compuestos que se protegen bajo este aliimo pliego reivindicatorio, con respecto
a aqucllos compuestos que ya se encuentran fuera del alcance del mismo, en
donde es evidente que los perfiles de liberacion  de aquellos  compuestos
actualmente reclamados, resultan ser los mas despaciosos durante un periodo
prolongado y cfectivo de tiempo, en la inhibicion de incrustaciones.

Por lo tanto, las ventajas téenicas que presenta csta invencién, es cl reflejo de la
novedad v nivel ventivo que ésta posee sobre la materia va conoctda en el
estado previo de la téenica, lo cual es una razon adicional suficiente, para
reconocer ¢l cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la presente
solicitud. Con base en lo anterior, se le solicita amablemente a este Despacho,

tener en consideracion los anteriores argumentos.

Iin este sentido, respetuosamente consideramos que los argumentos csgrimidos
en la resolucion impugnada para afectar el nivel inventivo de la presente
invencion son ¢l resultado de un estudio retrospectivo o hindsight como se
conoce en ¢l ambito de las patentes, dado que no se esta haciendo un esfuerzo
intelectual para colocarse en el momento justo antes de conocer la invencion,
sino que por cl contrario, se parte del conocimicento de la solucion propucsta ¢n
la solicttud  para lucgo encontrar un  documento que  divalgue  algunas
caracteristicas comunes v afirmar luego que del conocimiento que tiene la
persona medianamente versada en la materia junto con lo divulgado en DI se
Hegaria de manera evidente a la presente invencion, lo cual no sucede como antes
se argumento dado que D1 falla en ensenar que el 6xido metalico esté calcinado v
que dicha caracteristica beneficiara la adsorcion del agente de tratamicento sobre la
superficic del oxido  metdlico  calcinado, especificamente en los espacios

intersticiales.

Finalmente, en la resolucion impugnada se ha indicado que las reivindicaciones 1
y 17y la composicion de la reivindicacion 18 incluyen caracteristicas funcionales,
sobre este particular, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo toda
vez que las caracreristicas de estas reivindicaciones hacen mencion a términos

ampliamente  conocidos por las personas versadas en la materia  téenica
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correspondiente y por lo tanto | solicitamos que sean retiradas. Ademas, la
existencia de términos como “inhibidores de sal”, “inhibidores de corrosion” y
otros, corresponden a sustancias ampliamente conocidas y utilizadas ¢n el ambito
téenico cortespondiente, por lo que consideramos que hacer una restriccion a
alpunos compucestos conocidos de estos grupos, limitan innccesariamente la

INVencion y no son componentes relevantes de la misma,

Tentendo 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 Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren
v se resuclvan TODOS Tos argumentos v TODAS las cuestiones planteadas as

como las quc aparczcan con motvo dC CSIC recurso,

b) Que se revoque la resolucién No. 52492 del dia 26 de agosto de 201 cxpuhda
por el Superintendente de Industria y Comercio, v se proceda a Lonccdc el
privilegio de patente de invencion a la solicitud de mi mandante

Senor Superintendente,

\T& U

OLINA DA/* M NTAI VO
(:,(Z. 66.783.790 de Palmira Valle
ILP 141563 del C§)

notilicaciones(@clarkemodet.com.co
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