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Re: Expediente No. 12-144.126
Solicitud de patente a nombre de BAKER HUGHES
INCORPORATED

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ actuando como apoderada sustituta de
acuerdo con la sustitucién adjunta e identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la
sociedad Baker Hughes Incorporated, domiciliada en Texas, Estados Unidos
de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No.
14396 notificado por fijacién en lista el 13 de agosto de 2013, me permito
manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiete el articulo 34 de la Decisién
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
trimite, presento junto con este memotial nuevo pliego reivindicatorio que
consta de veinticinco treivindicaciones, como sigue:

1.1.  Se modifica el pliego reivindicatorio de acuerdo al pliego reivindicatorio
recientemente aprobado por la Oficina de Patentes de Estados Unidos (U SPTO).
En particular, se especifica que los métodos reclamados mencionan la presencia
de un agente reticulante junto con la goma de galactomanano borado no
hidratada.

1.2. Igualmente, se ha eliminado el término “aproximadamente” del pliego
reivindicatotio, el cual le restaba claridad a la solicitud.

En relacién con el nuevo pliego treivindicatorio, informamos que no se paga tasa

pot teivindicaciones adicionales, toda vez que esta ya se habia pagado en el
momento de presentacién de la solicitud inicial.
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2. Claridad de la Solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones
realizadas en el capitulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las
objeciones, de modo tal que el nuevo capitulo reivindicatotio proporcionan
claridad y concisién a la invencién descrita, siguiendo las recomendaciones
realizadas por el Examinador en su concepto técnico.

Por otro lado, el Examinador establece que las reivindicaciones 4, 5, 11, 15,23y
25 no son claras porque las expresiones “agente reticulante”, “un interruptor”, “un
agente modificador de pH”, “una suspension de aceite’, “miltiples zonas productivas”,
“endurecer”, y “aislar la goma...” son generales o imprecisas. No obstante, resulta
necesario aclarar que un experto medio en la matetia se encuentra en capacidad
de utilizar sus conocimientos basicos en el irea para la interpretacion de las
expresiones arribas mencionadas, tomando como base la informacion divulgada
en la memoria descriptiva de la solicitud.

La antetiot afirmacion encuentra sustento en el articulo 51 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, el cual menciona:

Articulo 51 — “E/ alcance de la proteccion conferida por la patente estard
determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los dibujos, o
en su caso, el material bioldgico depositado, servirdn para interpretarlas.”’

Con base en lo antetiot, deseamos comenzar aclarando el concepto de una goma
de galactomanano borado de acuerdo a la presente invencién. Como es indicado
en el parrafo [00023] de la memoria descriptiva, esta corresponde a “gomas de
galactomanano las cuales, antes de ser reticuladas o curadas, han incorporado iones borato”.
Este concepto es ampliamente conocido en el aérea técnica, e incluso, la solicitud
bajo estudio hace referencia a la patente norteamericana US 3,808,195, la cual
explica con detalle el concepto anteriot.

Es asi como los galactomananos borados se preparan mediante la absorcion de
una solucién que contiene iones borato en el galactomanano, para luego secat el
polimero. Por lo tanto, antes del secado, los galactomananos borados

contienen iones borato incorporado en el polimero. Adicionalmente, su
Despacho debe considerar que una goma de galactomanano borada es una goma
de galactomanano no hidratada sobre la que se rocian los iones borato. La
hidratacion de la goma de galactomanano botada se impide hasta que la goma se
coloca el fondo del pozo. De esta manera, en ¢l momento en el que se hidratan
los galactomananos borados, se¢ da una reticulacion limitada en comparacion
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con el polimero hidratable por si mismo, es decit, el galactomanano no
borado (favor referirse al parrafo [0029] de la memoria desctiptiva).

Por otro lado, los componentes “agente reticulante”’ e “interruptor”’ resultan a su vez
claros y concisos para un experto medio con base en sus conocimientos en la
materia y al referirse a la descripcién de la presente solicitud. Especificamente, se
llama la atencién del Sefior Examinador a los parrafos [0032] y [0033], los cuales
definen el agente reticulante como un agente reticulante retrasado (con el fin de
retrasar la  hidratacion del pilogalactomanano), particularmente  botax.
Tgualmente, el concepto de interruptor es explicado con detenimiento en el
parrafo [0040). Modalidades preferentes del interruptor incluyen agentes
oxidantes (tal como bromato de sodio), aminas, acidos, sales acidas, materiales
productotes de acido, interruptores encapsulados.

Pot su parte, el parrafo [0030] define el agente modificador o de ajuste de pH, como
ceniza de sosa, hidréxido de potasio, hidrdxido de sodio y carbonatos alcalinos y
alcali y bicarbonatos. En general, dicho agente ayuda a controlar la viscosidad del
fluido de tratamiento del pozo, y mantener el mismo a una temperatura deseada.

¥y <

Por ultimo, no se comprende que patte de “una suspension de aceite”, miiltiples gonas
productivas”, “endurecer”, y “aislar la gona...” no resultan claras para su Despacho, ya
que estos conceptos son ampliamente usados en el atea técnica. Una persona
versada en la materia se encuentra en la capacidad de comprender dichos

conceptos, y pot ende, llevar a cabo la invencion.

De esta manera, se dan por superadas las objeciones de claridad y se le solicita al
Sefior Examinador continuar con la evaluacién de la presente solicitud con base
al nuevo pliego teivindicatorio presentado.

3. Novedad de la Presente Solicitud

El Examinador cita el documento D1 (US 2003/0006036: Method for determining
the extent of recovery of materials injected into oil wells during oil and gas exploration and
production), y manifiesta que este afecta la novedad de las reivindicaciones 12 7, 9,
11, 12, 152 19, 21, 23, 24, toda vez que divulga un método para determinar la
extension de la recuperacién de los matetiales inyectados en un pozo de pettoleo
que comprende las etapas de:

a) preparar un matetal para ser inyectada en un pozo de petroleo,

b) mezclar con el mismo un compuesto trazador quimico en una
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concentracion predeterminada,

c) inyectar la mezcla en un pozo de petroleo;

d) recuperar desde el pozo de petrdleo de un fluido de produccion;

e) analizar el fluido de produccién para la concentracion del trazador
quimico presente en el fluido de produccion, y

f) el calculo de la cantidad de mezcla de aceite recuperado usando la
concentracion del trazador quimico presente en el fluido de producciéon como

base para el calculo.

En este sentido, me permito decir que el articulo 16 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el
espiritu de la norma legal indicada, la invencion no se considera como nueva st
esta “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se esta refiriendo,
naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los
componentes. Para que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que
ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes

gue son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal
de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31 de
octubte de 1989, publicada en Jutisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pagina 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual
para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién sera necesario que lo
reivindicado por la invencién bajo estudio corresponda de forma total con lo
revelado en un documento o anterioridad sefialada, conclusion a la que se llega
después de un anilisis exhaustivo mediante una comparacion entre el capitulo

reivindicatorio de la invencion en estudio y la divulgacion de las referencias D1 a
D5.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacién ya hace parte del estado de la técnica no quiete ello decit, desde luego,
que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
razén ha dicho el mencionado Tribunal: |

“hay que advertir que toda creacidn es en cierta forma, producto del estado de la

técnica_existente, en el sentido de que el inventor ha de temer en cuenta un

conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos
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aplicables a la industria. .

(Ibidem, paginas 53y 54) (subrayado por fuera del texto).

Por lo tanto, como minimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

Que la invenciéon en estudio esté contenida de forma TOTAL y
ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de

forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

— Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos,
caso en el cual habté que hacer la comparacion no de lo conocido sino de
lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que
aporta la invencién con sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual

pertenece la invencién en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, pata que las razones que aduce ese
Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se
demostrara que la invencién de mi mandante esté comprendida en el estado de la
técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las

nuevas reivindicaciones.

Con respecto al documento D1, deseamos poner de presente que el proceso
ensefiado parte de la combinacion de un agente de reticulado de borato que se
afiade a una goma de galactomanano hidratado con el fin de aumentar la

viscosidad del fluido. Por el contrario, y como se le explicé a su Despacho con
anterioridad, el método reclamado en la presente solicitud parte del hecho que la
goma de galactomanano borado no es hidratada, lo que permite una
reticulacion limitada en comparacién con el polimero hidratable por si mismo.

Adicionalmente, las reivindicaciones 4 a 25 de la presente solicitud indican que el
método reclamado incluye el aislamiento de una zona productiva predeterminada
de las otras zonas del pozo al endurecer la goma de galactomanano borado, es
decir por medio de un tratamiento quimico. Por el contratio, D1 patte de un
dispositivo mecanico, pot ejemplo, un tapon, para el aislamiento de intervalos,
como puede set observado en el parrafo [0022] de D1.

Con base en los anteriores argumentos y al hecho que el documento citado D1

no da a conocer todas y cada unas de las caracteristicas técnicas de la invencion
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bajo estudio, se dan pot superadas las objeciones relacionadas con la novedad de
la presente solicitud.

4, Nivel Inventivo de la Presente Solicitud

De otra parte, el Examinador establece en su concepto técnico que las antiguas
reivindicaciones 8, 10, 20 y 22 de la presente solicitud carecen de nivel inventivo
a la luz de los documentos D1y D2 (US 2007/0173414: Well drilling fluids having
clay control properties). Asimismo, considera que la reivindicacion 25 es anticipada
por la combinacién de ensefianzas del documento D1y D3 (US 2008/0156496:
Methods and devices for treating multipleinterval well bores).

A este respecto, me permito indicar que el articulo 18 de la Decision 486
establece que “Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del

oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion_no_hubiese

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

Como fue indicado previamente, el documento D1 citado pot su Despacho falla
en ensefiar el uso de una goma de galactomanano borado no hidratada, asi como

la etapa de aislamiento por un tratamiento quimico.

Ahora bien, el documento D2, al igual que D1, falla en ensefiar la goma de
galactomanano botrado (no hidratado), y unicamente se limita a ensenar un
producto de reaccién de un ‘agente reticulado de borato y una goma de
galactomanano. Con base en lo anterior, no es posible derivar a partir de los
documentos citados la aplicacién de una goma de galactomanano borado no
hidratado, y que con esta, se logre una reticulacion limitada al compararse con

el estado del arte.

Por otro lado, el documento D3 hace referencia a un conjunto de aislamiento
para proporcionar aislamiento zonal con el fin de permitir el procesamiento en
multiples pozos de intervalo. Sin embargo, el aislamiento ensefiado no parte de
un tratamiento quimico, y mucho menos un tratamiento quimico utilizando una
goma de galactomanano borada. En conclusion, la combinacién de ensenianzas
de los documentos D1 y D3 tampoco permite obtener de manera obvia la
invencién bajo estudio, ya que ninguna de las anterioridades da indicios

suficientes para usar un tratamiento quimico para el aislamiento de las zonas
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productivas.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1 a D3 no son
anterioridades validas capaces de afectar la patentabilidad de la presente solicitud,
en la medida que no ensefian todas las caracteristicas técnicas de la invencion, y
no permiten derivar la misma a partir de sus ensefianzas.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencién a la
solicitud en estudio o si el sefior examinador considera que subsisten razones
para objetar la presente invencién, rogamos expedir otro examen de fondo con
los debidos motivos y razones que sustenten su objecién con el fin de que
nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la
interpretacién de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al
examinador para emitir los exdmenes de fondo-, 35 y 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo que sefiala que: ‘“babitndose dado oportunidad a los interesados para
excpresar sus opiniones, y con base en las pruchas e informes disponibles, se tomard la decision
que serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”y “(..) deberd proferirse
la decision definitiva. Esta se_motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de
conveniencia si es el caso”, respectivamente (subrayado por fuera del texto).

En 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.

Sefior Superintendente,

; | ; )
ARIA LOPEZ DiAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P. 147463 del CSJ '

notiﬁcigga%l}es@clarkemodet.com.co
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Ref.: Expediente No. 12-144.126
Solicitud de patente a nombre de BAKER HUGHES INCORPORATED

Yo, DILIA R(ODRf('}‘UEZ D ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi
firma, dom1c1hada en Bogota, Colombia, atentamern:te informo a usted que
sustituyo el poder con que obro a la doctora SILVANA MARIA LOPEZ
DiAZ, domiciliada en Bogota, identificada con la Cédula de Ciudadania No.
22.468. 787 y,portadora de la tarjeta profesional No. 147.463 del CSJ, con

‘h
las mlsmas facultades con que me fueron conferidas para este caso.

o ay i hes b
».‘; « . *'_ .

Sefior Superintendente, R

; z;ILIA RODRIGUEZ

C.C. 41.654.882 de Bogota .

TP20824 CS}

Acepto sustitucion

SILVANA MARIA LOPEZ IAZ
C.C. No. 22.468.787

TP 147463 CS]
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Reivindicaciones

1. Un método pata mejorar la productividad de una formacién penetrada por un
pozo, que comprende:

bombear al pozo una goma de galactomanano borado no hidratada y un agente
reticulante, en donde la goma de galactomanano borado no hidratada bombeada al

pozo, antes de ser curada o endurecida con el agente teticulante, contiene iones borato.

2, El método de la reivindicacién 1, en donde la goma de galactomanano borado es

un producto de reaccién de un ion borato y guar.

3. El método de la reivindicacién 1, caracterizado porque el pozo es un pozo
vertical.
4. Un método para mejorar la productividad de una formacién que lleva

hidrocarburos penetrada por un pozo que tiene multiples zonas productivas, que
comprende:

(a)  introducit cetca de una zona productiva predeterminada del pozo una
goma de galactomanano botada no hidratada y un agente reticulante, en donde los
iones borato se incorporan a la goma de galactomanano borada no hidratada antes de
ser curada o endurecida con el agente reticulante;

(b)  aislar la zona productiva predeterminada de las otras zonas del pozo al
endurecer el fluido de tratamiento de pozo;

(c)  perforar la zona productiva predeterminada aislada; y

(d)  fracturar hidrdulicamente la zona productiva predeterminada perforada
del pozo al introducit en la zona productiva predeterminada perforada un fluido de
fracturacién a una presion suficiente para fracturar la zona productiva predeterminada

perforada. -

5. Un método para mejorar la productividad de una formacion que lleva
hidrocarburos penetrada por un pozo vertical cementado que tiene multiples zonas
productivas, caracterizado porque comprende:

(a)  perforar una zona productiva del pozo;



(b)  fracturar hidraulicamente la zona productiva perforada al introducir en la
zona productiva petforada un fluido de fracturacién a una presion suficiente para
fracturar la zona productiva perforada;

()  introducir en la cubierta por encima de la zona productiva perforada
fracturada una goma de galactomanano borada no hidratada y un agente reticulante, en
donde la goma de galactomanano borado no hidratada, antes de ser curada o
endurecida con el agente reticulante, contiene iones borato;

(d)  aislar la zona del paso (c) al endurecer el fluido de tratamiento de pozo; y

(e)  repetir los pasos (a) a (d) en una o mas zonas productivas del pozo

vertical cementado.

6. El método de la reivindicacion 4, en donde el fluido de tratamiento de pozo que
comprende una goma de galactomanano borado no hidratada y el agente reticulante es

bombeado al pozo.

7. El método de la reivindicacién 6, en donde el fluido de tratamiento de pozo

ademas comprende un interruptor.

8. El método de la reivindicacién 6, en donde el fluido de tratamiento de pozo

ademds comprende un agente modificador de pH.

9. El método de la reivindicacion 4, en donde la goma de galactomanano esta en

una suspension de aceite.

10.  El método de la reivindicacién 4, en donde la formacién subterranea es esquisto.
11. El método de la reivindicacién 4, en donde el pozo tiene entre 8 y 40 zonas
productivas.

12.  El método de la reivindicacién 4, en donde la zona productiva predeterminada

se afsla de las otras zonas del pozo sin cementar el pozo.

13.  El método de la reivindicacion 4, en donde el pozo es un pozo horizontal.



14.  Elmétodo de la reivindicacién 4, en donde el pozo es un pozo vertical.

15.  Un método para mejorar la productividad de una formacién subterrinea que
lleva hidrocarburos penetrada por un pozo, que comprende:

(@)  introducir en el anillo entre una pared del pozo y una cadena de tuberia
dispuesta en el pozo, un fluido de tratamiento de pozo que comptende un guar borado
no hidratado y un agente reticulante, en donde el guar borado no hidratado, antes de
ser curado o endurecido con el agente reticulante, contiene iones borato incorporados,
en donde la cadena de tuberia tiene alli un ensamble de aislamiento de zona;

(b)  endurecer el fluido de tratamiento de pozo y aislar la zona de productiva
en la formacion;

(c)  perforar la zona productiva aislada dentro del ensamble de aislamiento de
zona; y

(d)  fracturar hidraulicamente la zona productiva aislada al introducir en la

zona un fluido de fracturacién a una presion suficiente para fracturar la zona productiva

aislada.
16.  El método de la reivindicacion 15, en donde el pozo es un pozo no vertical.
17. El método de la reivindicacién 15, en donde el ensamble de aislamiento de zona

es un ensamble de aislamiento de tratamiento de fractura de multiples intervalos.

18.  El método de la reivindicacidén 15, en donde el fludo de tratamiento de pozo

ademas comprende un agente reticulante.

19.  El método de la reivindicacién 15, en donde el fluido de tratamiento de pozo

ademas comprende un interruptor.

20.  El método de la reivindicacion 15, caracterizad en donde el fluido de tratamiento

de pozo ademis comprende un agente modificador de pH.

21.  El método de la reivindicacion 15, en donde la goma de galactomanano estd en

una suspension de aceite.

\\



22, El método de la reivindicacion 15, en donde la formacidén subterranea es

esquisto.

23.  El método de la reivindicacion 15, en donde el pozo tiene entre 8 y 40 zonas

productivas.

24.  El método de la reivindicacién 15, en donde la zona productiva predeterminada

se aisla de las otras zonas del pozo sin cementar el pozo.

25.  Un método para mejorar la productividad de una formacién subterrinea que
lleva hidrocarburos penetrada por un pozo no vertical, que comprende:

(@)  introducir un primer compresor al pozo;

(b)  introducir en el pozo adyacente al primer compresor una unidad de
ensamble de aislamiento de zona;

(©) introducir en el pozo un segundo compresor hasta que el area definida
por la unidad de ensamble de aislamiento de zona se defina por el primer compresor y
el segundo compresor;

(d)  introducit en el pozo un guar borado no hidratatado y un agente
reticulante, y endurecer el guar borado no hidratatado, en donde el guar borado no
hidratatado contiene iones de borato antes del endurecimiento, sellando de esta forma
el area definida por el primer compresor y el segundo compresor de las otras areas del
pozo;

(¢)  fracturar hidriulicamente la zona asilada del paso (d) al introducir en la
zona un fluido de fracturacién a una presion suficiente para fracturar la zona aislada; y

() repetir los pasos (a) a (e) en otra area del pozo.



