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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 22087 del 28 de abril de 2016, la
Superintendencia de Industria y Comercio concedié parcialmente patente de
invencion a la creacion denominada “CONJUNTO DE SALIDA Y REDUCTOR DE
FLUJO PARA IMPEDIR EL FLUJO GIRATORIO EN UNA FORMACION
SUBTERRANEA”, para las reivindicaciones 1, 4 a 9, 12, 19, 22 a 25, al considerar
que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el articulo 14 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Asimismo, se niega el
privilegio de patente para las reivindicaciones 21, 29 y 30 por referirse a un uso, 2,
3, 10, 11, 13 a 18, a las reivindicaciones 20 y 26 a 28 por no ser claras, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 14 y 30 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de junio de 2016
con el No. 13-171409-00020-0000, encontrandose dentro del término establecido
para el efecto, la sociedad HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., interpuso
recurso de reposicion contra la citada Resolucion, con fundamento en los
argumentos que a continuacion se sintetizan:

En primer lugar se trae a colacién, que la recurrente modificé el capitulo
reivindicatorio con el fin de superar las objeciones planteadas en la Resolucién
recurrida. También aclara que el nuevo capitulo reivindicatorio no amplia materia y
se encuentra enteramente sustentado en la descripcion y las figuras de la invencion
presentadas en la solicitud.
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Sefiala a continuacion que: “(...) Las antiguas reivindicaciones 2, 3, 10, 20 y 26
correspondientes a las nuevas 2, 3, 10, 13 y 19 fueron modificadas con el objetivo
de que sea claro que reivindican caracteristicas fisicas del aparato y no el
comportamiento del fluido (...)” y reitera que las caracteristicas fisicas estructurales
anadidas a estas reivindicaciones estan sustentadas en el capitulo descriptivo y
principalmente en las figuras de la solicitud. También menciona que: “(...) Las
caracteristicas de la antigua reivindicacion 26, nueva reivindicacion 19, se sustenta
también en el parrafo del capitulo descriptivo (...)”

Agrega que la nueva reivindicacion 3 “conserva la funcionalidad que dice ‘induce el
flujo del fluido en forma giratoria alrededor del conjunto (200) cuando el fluido entra
en una direccion e impide el flujo del fluido en forma giratoria alrededor del conjunto
(200) cuando el fluido entra en la ofra direccion’ con el objetivo de explicar el
funcionamiento de los elementos caracteristicos y dar un mayor entendimiento de
la reivindicacion facilitando su reproduccion (...)”

La recurrente sostiene que “(...) las antiguas reivindicaciones 11, 13 a 18, 27 y 28
fueron eliminadas en el nuevo -capitulo reivindicatorio (...)” y que ‘Las
reivindicaciones 1, 4 a 9, 12, 19 y 22 a 25, correspondientes a las nuevas
reivindicaciones 1,4 a 9, 11, 12 y 15 a 18, que fueron concedidas por la resolucion
No. 22087, no fueron modificadas y por lo tanto mantienen la patentabilidad que fue
reconocida en dicha resolucion (...)” — Subraya original del texto —

Por ultimo destaca que “...) la novedad y nivel inventivo de las antiguas
reivindicaciones 1 y 22, correspondientes a las nuevas reivindicaciones 1 y 15,
también fueron reconocidos por la resolucion No. 22087, y por lo tanto, estas
reivindicaciones y todas sus reivindicaciones dependientes tiene novedad y nivel
inventivo.”

Finalmente, solicita tener en cuenta los argumentos expuestos y con base en ellos
revocar parcialmente la decision contenida en la Resolucién impugnada y conceder
el privilegio de patente para las reivindicaciones 1 a 21 del nuevo pliego
reivindicatorio toda vez que considera que “(...) se ha demostrado que las mismas
cumplen con los requisitos de claridad, novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial que exige la normativa Andina en materia de patentes, y en especial
cumplen con lo establecido en los articulos 14 y 30 de la decision.”
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TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver
el recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

Con relacidn al capitulo reivindicatorio allegado con el escrito de recurso, radicado
bajo el N° 13-171409-00020-0000 del 16 de junio del 2016, esta Oficina indica que
se acepta para estudio, dado que cumple con los requisitos senalados en el articulo
34 de la Decision 486 y se allegd el pago de la tasa respectiva. Por lo tanto, la
presente comunicacion se realiza con base en dicho capitulo reivindicatorio.

En cuanto a los modificaciones realizadas a las reivindicaciones 2, 3, 10, 20 y 26
correspondientes a las nuevas 2, 3, 10, 13 y 19, esta Oficina encuentra que las
nuevas reivindicaciones cumplen con lo establecido en el articulo 30 de la Decisién
486 toda vez que se encuentran redactas mediante caracteristicas técnicas
estructurales y definen de forma clara el objeto de la invencién. Adicional a lo
anterior cumplen con lo establecido en el articulo 14 de la Decisién 486 toda vez
qgue son dependientes de las reivindicaciones 1y 15 a las cuales les fue reconocida
la novedad y el nivel inventivo, en la Resolucion recurrida, por lo tanto, se ven
superados los impedimentos para la concesion.

Ahora bien, de la comparacion entre las reivindicaciones concedidas mediante la
Resolucion No. 22087 del 28 abril de 2016 y las allegadas con el recurso, las cuales
corresponden a las nuevas reivindicaciones 1,4 a 9, 11, 12y 15 a 18, se evidencia
que la materia contenida no presenta ampliacion o modificaciéon sobre la materia
concedida inicialmente.

Por otra parte, las reivindicaciones 20 y 21 que reclaman “el reductor, de acuerdo
con la reivindicacion 15, el cual se utiliza en una formacion subterranea” ‘el
reductor, de acuerdo con la reivindicacion 15, el cual se utiliza para crear impulsos
de presién en por lo menos una porcion de ola formacion subterranea”, no pueden
ser concedidas ya que tal como esta contemplado en el articulo 14 de la Decision
486 los usos no son susceptibles de proteccion, se protegen los productos o
procedimientos. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino
que es simplemente la aplicacion industrial de esos productos o procedimientos.
Las nuevas reivindicaciones 20 y 21, no pueden ser objeto de patente de acuerdo
con lo establecido en la norma en comento, por cuanto estan referidas a un uso,

aunque el solicitante las encabeza con la palabra ‘el conjunto’ o ‘el reductor’, en
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realidad estan referidas al uso del conjunto y el reductor de las primeras
reivindicaciones. Notese que las reivindicaciones 20 y 21 claramente indican como
se utiliza el conjunto de salida de un reductor de caudal de flujo en una formacion
subterranea y que es utilizado para crear impulsos de presion en dicha por lo menos
una formacién subterranea, por lo tanto, no es posible conceder para ellas el
privilegio de patente solicitado.

Por lo anteriormente expuesto, se reconoce el cumplimiento de los requisitos para
la patentabilidad establecidos en la Decision 486 de las reivindicaciones 1 a 19 del
capitulo reivindicatorio allegado bajo el radicado N° 13-171409-00020-0000 del 16
de junio del 2016, por otra parte se reitera que el objeto de las reivindicaciones 20
y 21 de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad
legalmente previstos, especificamente el articulo 14 de la Decision 486, por referirse
a un uso, materia que no es patentable y en consecuencia, no se halla mérito para
conceder las mismas.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria
y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisiéon contenida en la Resolucion No. 22087
del 28 de abril de 2016, por medio de la cual se concedid parcialmente una patente
de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invencioén a la solicitud que entré en
fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT),
para la creacion titulada:

“CONJUNTO DE SALIDA Y REDUCTOR DE FLUJO PARA IMPEDIR EL FLUJO
GIRATORIO EN UNA FORMACION SUBTERRANEA”

Clasificacion IPC: A61M 5/162, B23P 17/04.
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Reivindicacion(es): 1 a 19 incluidas en el radicado bajo el No 13-171409-00020-
0000 del 16 de junio de 2016.

Titular(es): HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

Domicilio(s): Houston, Texas, Estados Unidos de América.

Inventor(es): JASON D. DYKSTRA, MICHAEL L. FRIPP.

Prioridad(es) N° 21/12/2010, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 12/974,212.

Solicitud internacional N°: PCT/US2011/062284 Fecha: 29 de noviembre de
2011.

Vigente desde: 29 de noviembre de 2011 Hasta: 29 de noviembre de 2031.

ARTICULO TERCERO: Denegar la patente de invencién solicitada para las
reivindicaciones 20 y 21 por las razones expuestas en la parte considerativa de la
resolucion.

ARTICULO CUARTO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas
disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para
mantener vigente la patente se debera cancelar la tasa anual de mantenimiento,
conforme lo dispone el articulo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
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HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., advirtiéndole que contra ella no
procede recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 11 de diciembre de 2017
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