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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
[ 5. D.

Re:  Expediente No. 13-238.682

Solicitud  de patente a nombre  de  BAKER  HUGHES
INCORPORATED

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pic de mi
firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
de conformidad con la sustitucion de poder otorgada a mi favor por la apoderada
principal y que sc acompana en el presente escrito, de la sociedad BAKER
HUGHES INCORPORATED., solicitante de la patente de la referencia,
domiciliada ¢n Texas, Iistados Unidos, en respuesta al oficio No. 3301 notificado
por fijacion en lista ¢l 31 de marzo de 2015, relacionado con concepto téenico de
fondo, para cuya respuesta fue necesario solicitar un plazo de 30 dias habiles,

-

mediante memorial del dia 30 de junio de 2015, me permito manifestar ahora:

i Con fundamento en la facultad que confiere ¢l articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquicr momento del
tramite, presento junto con este memorial un nuevo pliego reivindicatorio ¢l cual
comprende un total de 18 reivindicaciones, en donde se  eliminaron  las
retvindicaciones 9 v 10, se introdujo la materia inicialmente reportada en la
reivindicacion 4, en la nueva reivindicacién 1y se adicionaron las nuevas
reivindicaciones 8 a 16, en respuesta a una de las objeciones por concepto de

claridad, en un esfuerzo por acelerar ¢l tramite.

2 Claridad

<l articulo 30 de 1a Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

I § P . . . , . .
Articulo 30.- Las reivindicaciones definivdn la maleria gute se desea proteger medianle

la patente. Deben ser claras y concisas y estar enferamente  sustentaddas por la

deser :{D can.
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2.1 Su Despacho ha objetado a la reivindicacion 10 por reportar resultados a
alcanzar, ante lo cual sc informa que dicha retvindicacidon ya no hace parte del
actual plicgo reivindicatorio, tal y como se menciond previamente.

2.2 Su Despacho indicé que las reivindicaciones 1, 2, 4, 11 y 12 no son lo
suficientemente claras por ¢l hecho de reportar términos muy generales, que no
permiten determinar el alcance real de la invencion, En respuesta a cllo v tal v
como ya fue informado, sc adicionaron las nuevas reivindicaciones 8 a 16, las
cuales restringen ¢l alcance de los términos citados como  “iubibidores  de
aicristacion”,  “Gnbibidores de corrosion”, “tnhibidores de parafina”, “inbibidores de sal”,
“inhibidores de bidratos de sal”, “inhibidores de asfalteno”, “seciestradores de oxigeno”

3

“agentes espumantes” entre otros, cuyas definiciones se encuentran debidamente
soportadas cn los parrafos [0042] a [0053] del capitulo descriptivo de la presente
solicitud. Pese a la introduccion de estas definiciones, se desca aclarar, que en la
industria existen otra gran variedad de compuestos que podrian ser empleados en
csta invencion, sin embargo, los que aqui se mencionan, son los de preferencia
para la misma.

23 Su Despacho objetd la definicion dada a la composicion que se reclama
cn la reivindicacion 1, por el hecho de ser muy general v al mismo tiempo,
reportar caracteristicas  funcionales. Lin dicho respecto se informa que la
retvindicacion en cuestion ha sido redactada nuevamente, con el animo de dejar
claro las caracterfsticas téenicas esenciales que definen a la presente invencion, en
donde es de resaltar el drca superficial, didmetro y volumen de poro del oxido
metalico poroso calcinado, ya que a través de dichas caracteristicas es que se logra
la novedad y nivel inventivo de esta creacion, puesto que permite que el agente
de tratamicento de pozos sea absotrbido en dicho dxido, mds especificamente,
dentro de los espacios intersticiales que se forman en dicho material poroso, lo
que a su vez permite que dicho agente de tratamiento de pozos, sea liberado de
forma continua y despaciosa en el medio, a lo largo de un periodo comprendido
entre 6 a 12 meses, hasta ¢l punto de alcanzar tres anos en la liberacion de dicho
agente de tratamiento, dependiendo bdsicamente, del volumen de hidrocarburos

y agua que sc encuentren en ¢l medio.

2.4 Por dltimo, su Despacho objeté a la reivindicacion 9, por el hecho de no
reportar ninguna caracteristica adicional a las ya mencionadas, especificamente
con respecto a la materia reportada en la reivindicacion 2. Iin respuesta cllo se

~
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informa que dicha  reivindicacion  ha  sido  eliminada  del actual  plicgo

reivindicatorio.

De esta manera, se considera que se ha respondido a cada una de las objeciones
hechas por falta de claridad, razén por la cual sc entiende, que las nuevas

reivindicaciones 1 a 18, cumplen a cabalidad con este requisito.

3. Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo
De acuerdo al articulo 18 de la Dec. 486, se determina:

Articulo 18.- Se considerari qite uia Invencion tiene nivel inventive, si para iia
persona def fg/}?a'ﬁﬁ normalmente versada en la materia técnica (.‘w‘z‘c.uy)()mr’x}.’m‘ef, Ave
invencion o hitbiese resuliado obvea ni se hibiese derivado de manera evidente del esiado

de la téciica.

Una invencion se considerard inventiva st la misma no hubiese resultado obvia a
partir del arre previo para una persona del oficio normalmente versada en la
materia, [isto a su vez implica que el Iixaminador a cargo de esta evaluacion debe
colocarse en el momento cxacto en ¢l que ¢l inventor buscaba resolver ¢l
problema té¢enico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y

¢l conocimiento disponibles en dicho momento.

De acuerdo con lo establecido en la accion oficial pendiente, se tiene que las
retvindicaciones 1, 11 y 12, carccen de nivel inventivo en vista de las ensenanzas

del documento D1: US2007202318, la reivindicacion 7, en vista de  la

combinacion de las ensenanzas de D1y D2: US596491 y la reivindicacion 8, ¢n
vista de la combinacion de las ensenanzas de D1y D3: US20070173417. Dicha

afirmacion sera desvirtuada a partir de los siguientes argumentos.

[in primera instancia y antes de entrar a analizar las enscenanzas de los
documentos citados por ¢l senor Examinador, se desca resaltar ¢l objeto
inventivo de la presente solicitud, ¢l cual consiste en un compuesto de un
agente de tratamiento de pozos que cs absorbido en un oxido metalico
poroso calcinado, o mads especificamente, dentro de los intersticios de
dicho material poroso. Para que dicha absorcion y posterior liberacion del
agente de tratamiento de pozos, en y del oxido metdlico poroso calcinado, sc

=
3

o)
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realice de la forma mas cficaz v optima posible, se requiere de cierto tamano
especifico de poro, volumen de poro y darca superficial del material calcinado, tal

y como se reprotan en la nueva revindicacion 1.

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

previo de la téenica, tal y como se demostrara a continuacion.,

Comenzando por el documento D1, se tiene que el senor Fxaminador 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 pardgrafo,

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

calcinada, la cual no sc asemeja en lo mas minimo a un 6xido metdlico poroso

calcinado, como si lo es el de la presente invencion.

Iin general, DT describe métodos de agentes de sostén, reclamando un
compuesto que comprende un sustrato (o plantilla) sobre ¢l que se recubre una
carcasa (también referido como un recubrimiento o “scgunda fase”, parrafos
0027, 0038, 0070 y 0072). Fl sustrato o la plantilla puede ser alamina (Parr. 0055)
y la carcasa pueden ser una ceramica, tal como un éxido (Pirrafo 0074). 1.a

carcasa de D1 “infiltra” ¢l sustrato o reacciona con el sustrato (Parrafo 0072),
. kY

D1 se refiere a la plantilla o sustrato como materiales pre-calcinados, razon

por la cual, no hay ningtn indicio en D1 que indique que el 6xido metalico
poroso_calcinado tiene un volumen de poro entre 0,01 a 0,10 cc/g. s asi

como ¢l “area superficial media” que se menciona en el parr. 0193, corresponde

al de la plandlla_pre-calcinada, no al drca superficial de un oxido metilico
calcinado. Iin este punto es importante resaltar que, ¢sta propiedad es critica en
vista de que determina el grado de liberacion del agente de tratamiento de pozos,

del 6xido metilico poroso calcinado.

[in otro aparte, se tene que el senor BExaminador cita al parrafo [0204], con ¢l
animo de afectar al agente sustentante de la invencion, sin embargo alli no se
hace mencion o sugerencia alguna, de que dicho agente sustentante sca un
absorbente o un absorbente para ¢l agente de tratamiento de pozos, por lo

contrario indica que ese agente es un contenedor para un absorbente.

4
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Siendo ast las cosas v partiendo del andlisis hecho por el setor Fxaminador,
quien senala que una persona del oficio versada en la materia, simplemente
requeriria modificar el producto ya conocido en D1, con el dnimo de incrementar
la carga del compuesto en el agente sustentante y de este modo, hacerlo mis
cficiente, mi mandante indica que dicho raciocinio carece de fundamento, si sc
ticne en cuenta nuevamente, que D1 no divulga un volumen de poro, ni que ¢l

agente sustentante, sea ¢l absorbente del producto.

Con basc en dichos lincamientos, es imposible que una persona del oficio
versada ¢ la materia, partiendo de las enscnanzas 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.

lin lo que concierne con el documento D2, se tiene que este no divulga ni sugicre
un agente de tratamicento de pozos que sea absotbido por un Oxido metdlico
poroso calcinado o dentro de sus intersticios, lo que con lleva a que no se haga
mencion a un volumen de poro. Por tliimo, en este documento no hay registro
alguno del area superficial de las particulas de D2. De este modo, se tiene que las
cnsenanzas de D2 no logran complementar las falencias de D1, para asi deducir
de forma obvia a la presente invencion, lo anterior principalmente por el hecho
de no mencionar o sugerir un volumen de poro de un déxido metdlico poroso
calcinado.

Por dltimo y en referencia al documento D3, se tiene que éste es el que se
encuentra mas alejado a la presente invencion, principalmente porque divulga
particulados de baja gravedad especifica, pero en ningin instante hace referencia
a un oxido metilico poroso calcinado y por ende mucho menos, a sus

propicdades intrinsecas como las ya mencionadas previamente.

De esta manera, nuevamente se asegura, que las ensenanzas de D3, no consiguen
complementar a las ensenanzas de D1, para deducir de forma obvia al compuesto
reclamado en esta solicitud.

Hasta este punto se ha demostrado que las ensenanzas de los documentos D1,
D2y D3, ya sea por separado o en combinacion, no logran deducir de forma
obvia a la presente invencidn, por tanto se concluye que ¢ésta posee altura
inventiva sobre el estado previo de la téenica. Pese a lo anterior, adicionalmente
sc desea resaltar que esta nueva creacion, ademas posce ventajas téenicas no antes

conocidas en ¢l estado previo de la téenica, tal y como se discute a continuacion.

L
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Como se puede apreciar en los ¢jemplos comparativos de la presente solicitud, la
muestra de comparacion es de verra diatomea de malla 10/50 (Ceolita MP-79).
La muestra A, ¢s una muestra de alimina no calcinada con un drea superficial de
216 m*/g, la muestra B con un drea superficial de 3 m*/g y una muestra C, con
un area superficial de 4 1'112/g. [il porcentaje de aplastamiento/compactamiento
de las muestras By €, demostrd ser superior que aquel de la muestra de
comparacion y de la muestra A, hecho que respalda que a menor drea superficial,
mejor grado de aplastamiento/compactacion, tal y como sc reclama en cesta
solicitud, con un 6xido metilico poroso calcinado con un area superficial entre |

a 10 m:/’g.

Asi mismo, en ¢l ejemplo 3 se evidencia que la cantidad de carga de las muestras
de agente de tratamiento de pozo, B v €, es mucho menor que aquella de la
muestra A, Las figuras 1A y 1B, muestran la minima concentracion efectiva
requerida para inhibir incrustaciones, la cual fue de 0.1 ppm para las muestras By
C, mientras que para la muestra A, sc presentd una concentracion mias clevada.
Por ultimo, en la figura 3 se muestran los perfiles de liberacion de aquellos
compuestos que se protegen bajo este dltimo plicgo reivindicatorio, con respecto
a aquellos compuestos que ya se encuentran fuera del alcance del mismo, en
donde ¢s 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.

Como sc puede apreciar, las ventajas réenicas que presenta esta invencion, es cl
reflejo de  la novedad y nivel inventivo que esta posce sobre la materia ya
conocida en ¢l 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
Despahco, tener en consideracion los anteriores argumentos, asi como también al
nucvo plicgo retvindicatorio que se presenta junto con esta respucsta, para asi
confirmar por si mismo, las conclusiones a las que se llegaron y en consecuencia,

proceder con al concesion de esta solicitud de patente.

6
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4. Concesion de solicitudes equivalentes

Si bien entendemos vy aceptamos que cada pais es autdonomo cen la concesion o
negacion de los privilegios de patente, queremos resaltar ¢l hecho que el analisis
de los requisitos para ¢l otorgamicnto de esos derechos es pricticamente
universal. L.a presente mvencion fue concedida por la Oficina de Patentes de los
Fstados Unidos: US9029300 (B2).

5. Conclusiones

Habicndo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda ¢l privilegio de patente de invencion a la
solicitud en estudio o si ¢l senor examinador considera que subsisten razones
para objetar la presente invencion, rogamos expedir otro examen de fondo con
los debidos motivos y razones que sustenten su objecion con el fin de que
nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con basce en la
interpretacion de los articulos 45 de la Decision 486 -cl cual otorga la facultad al
examinador para emidr los examenes de fondo-, 35 y 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo que senala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sits opiniones, y con base en las priebas ¢ informes disponibles, se tomard la decision
gute serd profivada al menos en forma siumaria i afecta a particilares” v “(.) deberd proferirse
la decision definiliva. Esta se_potivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de

conveniencia si es ef caso”, respectivamente (Ll subrayado es nuestro).

In consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacion con  todos
los argumentos presentados en este memorial dando  estricta aplicacion  al
principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion

Nacional

Senor Superintendente,

CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
T.P 141563 del C§)

notificaciones@clarkemodet.com.co
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ANEXO 1

Nuevo capitulo retvindicatorio compuesto por 18 reivindicaciones.

NV
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REIVINDICACIONES

Un compuesto de tratamiento de pozo que comprende:

- un agente de tratamiento de pozo que se selecciona del
grupo que consiste de: inhibidores de incrustacién,
inhibidores de corrosidn, inhibidores de parafina,
inhibidores de sal, inhibidores de hidrato de gas,
inhibidores de asfalteno, secuestrantes de oxigeno,

biccidas, agente espumante, trituradores de emulsién vy

Lensocactivos y mezclas de los mismos,y

- un oOxido de metal poroso calcinado, gque presenta un
4rea superficial de 1 m’/g a 10 m°/g, un didmetro de 0,1
a 3 mm y un volumen de poro de 0,01 a 0,10 cc/g,

en donde el agente de tratamiento de pozo se adsorbe en

el oéxidc de metal poroso calcinado o dentro de los espacios

intersticiales del ¢éxido de metal poroso.

El compuesto de tratamiento de pozo de la reivindicaciodn
1, qgue contiene de 1 a 50 por ciento en peso del agente

de tratamiento de pozo.

El compuesto de tratamiento de pozo de la reivindicacidn
1 o 2, en donde el adsorbente contiene adicionalmente

silice.

El compussto de fratamients de poza de acuerde a

cualguiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el



P-3981

b

Rvs madificadas
12/08/2015

6xido de metal poroso calcinado es alumina.

El compuesto de tratamiento de pozo de la reivindicacién
4, en donde la alumina porosa calcinada es alfa/delta

teta alimina o alfa alumina.

El compuesto de tratamiento de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el

agente de tratamiento de pozo es scoluble en agua.

El compuesto de tratamiento de pozo de acuerdoc a
cualquiera de las reivindicacicnes 1 a 5, en donde el
agente de tratamiento de poOzZo es soluble en

hidrocarburo.

El compuesto de tratamiento de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde los
inhibidores de incrustacidén se seleccionan de 4dcido
fosfénico, acido fosférico o un écido fosforoso, ésteres
de fosfato, acidos de fosfonato/fosfénico, los diversos
adcidos amino policarboxilicos, agentes gquelantes, e

inhibidores poliméricos y sales de los mismos.

El compuesto de tratamiento de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde los
inhibidores de corrosién se seleccicnan de aimidazolinas

grasas, piridinas alquilo, alquil piridinascuaternarias,
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10.

11.

—
e

aminas grasas cuaternarias vy sales de fosfato de

imidazolinas grasas.

Bl  compuestc de tratamiento de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde los
inhibidores de parafina se seleccionan de copolimeros de
etileno/vinil acetato, acrilatos (tal como ésteres de
peliacrilato y ésteres de metacrilato de alcoholes

grasos), y olefina/ésteres maleicos.

El compuesto de tratamiento de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde los
inhibidores de sal se seleccionan de fructanos o
derivados fructano, tal como inulina y derivados de

inulina.

El compuesto de tratamientoc de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde los
inhibidores de hidratos de gas se seleccionan de
polimeros y homepolimeros Y copolimeros vinil
pirrolidona, vinil caprclactam y amina basada en

inhibidores de hidratotal.

El compueste de tratamiento de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde los

inhibidores de asfalteno se seleccionan de homopolimeros

L)
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y copolimeros de éster graso (tal como polimeros vy
copolimeros de ésteres grasos de Aacido acrilico vy

metacrilico) y moncoleato de sorbitéan.

El compuesto de tratamiento de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde los
agentes espumantes se seleccionan de sulfatos
oxialquilados o sulfatos de alcohol etoxilados o mezclas

de los mismos.

El compuesto de tratamiente de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde
tensicactivo puede ser catiénico, seleccionado de
cloruro de amonio cuaternaric o un bromuro de amonio
cuaternario, tensiocactivos anfotéricos seleccionados de
glicinatos, amfoacetatos, propionatos, betainas Y
mezclas de los mismos y los tensicactivos anidnicos
seleccionados de sulfonatos (como xileno sulfonato de
sodic v naftaleno sulfonato de sodio), fosfonatos,

etoxlsulfatos y mezclas de los mismos.

El compuestoc de tratamiente de pozo de acuerdo a
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde el
secuestrante de oxigeno es seleccionado de triazinas,
maleimidas, formaldehidos, aminas, carboxamidas,

compuestos alguilcarbokilo-azo; compuestos cumino-

o
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17.

18.

peroxido y derivades amino vy morfolino, derivados
morfolino vy piperazina, ©&6xidos amina, alcanolaminas,

poliaminas aromaticas y alifaticas.

Un agente sustentante gque comprende el compuesto de

tratamientc de pozo de la reivindicacién 1.

Una composicién de tratamiento de pozo que comprende el

compuesto de tratamiento de pozo de la reivindicacién 1

Yy un agente sustentante.




