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Asunto: Radicacion: 16-83734- -1
Tramite: 11
Evento: 378
Actuacion: 430
Oficio: 5027
Folios: 3

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Unica de
la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

Las reivindicaciones 6, 7 y 8 referidas a: (6) un método para perforacion de un pozo a traves
de una formacién, caracterizado porque comprende las etapas de: a. operar un ensamble de
perforacion para perforar una boca de pozo; y, b. hacer circular un fluido de perforacion de
base acuosa a través de la boca de pozo conforme es perforado; (7) Un método para limitar
la acrecion en las superficies de metal en contacto con una formacion que contienen
alquitran y arena, caracterizado porque el método comprende la etapa de lavar las
superficies de metal con un fluido de perforacién de base acuosa que comprende un aditivo
anti-acrecion; y, (8) Un método para remover la acrecion de las superficies de metal en
contacto con la formacién que contiene alquitran y arena, caracterizado porque comprende la
etapa de lavar las superficies de metal con un fluido de perforacion de base acuosa que
comprende un aditivo antiacrecion; corresponden a la forma de usar el aditivo anti-acrecion
de las reivindicaciones 1 a 3 y el fluido de perforacién que comprende el aditivo anti-acrecion
de las reivindicaciones 1 a 3, reclamado en las reivindicaciones 4 y 5. Asi las cosas, se
aclara al solicitante que un proceso cuya Unica etapa consiste en una aplicacion, dicha
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aplicacion, corresponde a su forma de uso. Por lo tanto, el método de las reivindicaciones 6 a
8 no es patentable de acuerdo con el articulo 14.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capitulo reivindicatorio no es claro cuando emplea el término “opcionalmente” porque no
es limitativo, hace opcional a la caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion. Se
sugiere eliminarlo del capitulo reivindicatorio.

El capitulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales R y Ru,
hacen referencia a grupos funcionales genéricos, lo que daria lugar a multiples compuestos,
algunos sin soporte en la descripcidon. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable
generalizacion del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se
encuentran debidamente sustentados.

Las reivindicaciones 4 y 5 no son concisas cuando emplean los términos “viscosificador”,
“aditivo de pérdida de fluido”, “lubricante”, “agente de control de espuma”, “material de
ponderacion”, “sal” y “tensoactivo”, porque definen los compuestos por su funcién o actividad
pero no por un compuesto 0 componente como tal, lo que hace que se obtengan un nimero
indefinido de composiciones que no encuentran soporte en la descripciéon. Por lo tanto, se
requiere al solicitante que defina de manera correcta sus componentes que se encuentren
soportados en la descripcién e incorporar la proporcién de sus componentes.

Las reivindicaciones 4 y 5 hacen alusiébn a una composicion y esta debe definirse por sus
componentes y proporciones, pero solo se mencionan los componentes, por lo tanto, se
deben mencionar el rango o la proporcion de acuerdo a lo sustentado en la descripcion.

Las reivindicaciones 6 a 8 hacen referencia a un método que como ya se mencioné
corresponde a un uso, al ser solo la aplicacion de la composicion. Ademas, un método se
define por las etapas y condiciones en cada una de ellas y no por las caracteristicas de la
composicién como se esta mencionando.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, se le requiere para que
dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacion del presente oficio,
complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al
presente requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a
modificar el capitulo reivindicatorio y éste contiene mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacion voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional. Es claro, que en todo caso debera pagar la tasa por reivindicaciones
adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del
Capitulo Sexto del Titulo | de la Circular Unica No. 10 de 2001.
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JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craacionas (c)

El anterior oficio fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2016-05-03

Elabord: Rubiela Pacanchique Vargas
Revis6: Mayra Alejandra Quintero
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