Sefnor Director
NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 16-083.734

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICION DE FLUIDO DE
PERFORACION QUE COMPRENDE UN ALCOHOL PROPOXILADO Y
UN ALCOFOL PROPOXILADO Y ETOXILADO, UTIL PARA REDUCIR
LA ACRECION DE BITUMINA EN COMPONENTES DE
PERFORACION

Solicitante: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.

Fecha de solicitud: 04 de abril de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicidon de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy

respuesta al Oficio 15888, notificado por fijacion en lista el 08 de noviembre de 2017.

l. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un Capitulo Reivindicatorio modificado
conformado por 4 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes

modificaciones:

I.1. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 4 y 5.

1.2. El predmbulo de las nuevas Reivindicaciones 1 a 3 se ha modificado para referirse a

un fluido de perforacidn de base acuosa.
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1.3. La nueva Reivindicacion 1 se ha modificado para incluir las caracteristicas de las
antiguas Reivindicaciones 4 y 5, de tal manera que reclama un fluido de perforacion de

base acuosa que comprende un aditivo anti-acrecion y opcionalmente un viscosificador.

1.4. La nueva Reivindicacién 1 se ha modificado ademas para requerir que el alcohol
propoxilado se encuentre presente en una cantidad de 5 a 30 partes en peso y que el
alcohol propoxilado y etoxilado esté presente en una cantidad de 95 hasta 70 partes en

peso.

[.5. Todas las reivindicaciones, asi como sus reivindicaciones dependientes, han sido

reenumeradas de acuerdo con las modificaciones previamente enunciadas.

Estas modificaciones se ajustan al Articulo 34 de la Decisién 486 de 2000, ya que no
constituyen una ampliacién de la proteccidn que corresponderia a la divulgaciéon

contenida en la solicitud inicial.

Il. EN CUANTO A LA SUPUESTA INCLUSION DE REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN
SEGUNDO USO

Considero superada la objecidén elevada por el Examinador relacionada con que las
antiguas Reivindicaciones 1 a 4 hacian referencia a un segundo uso de composiciones
previamente conocidas en el estado de la técnica, puesto que las nuevas Reivindicaciones

1 a 4 hacen referencia a un fluido de perforacién de base acuosa que comprende un

aditivo anti-acrecidn y opcionalmente un viscosificador. Dichas reivindicaciones requieren,

como se menciond anteriormente, que el alcohol propoxilado se encuentre presente en

una cantidad de 5 a 30 partes en peso y que el alcohol propoxilado y etoxilado esté

presente en una cantidad de 95 hasta 70 partes en peso. Las composiciones en la Tabla 2

de D1 se encuentran en una proporciéon de 50:50 porciento en peso. En este sentido, las
composiciones de la presente invencidn no habian sido divulgadas por D1y, por lo tanto,

la presente invencidn no corresponde a un segundo uso de las composiciones de D1.

Con base en lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado adjunto no
corresponde a materia ya patentada ni a un uso distinto al originalmente comprendido

por D1, ajustandose asi a los lineamientos de los Articulos 16 y 21 de la Decisidn 486.
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. EN CUANTO A LA CLARIDAD DEL CAPITULO REIVINDICATORIO

[I.L1. En relacién con la supuesta falta de soporte del Capitulo Reivindicatorio en el
Capitulo Descriptivo, difiero respetuosamente de la opinidon del Examinador. Si bien no
hay un ejemplo particular para todos y cada uno de los valores x, y o z, la definicion dada
para cada uno de dichos valores en el Capitulo Reivindicatorio corresponde a una
generalizacion razonable de los ejemplos presentados. Para la persona del oficio

normalmente versada en la materia es claro que ni _la estructura ni las propiedades

fisicoquimicas de, por ejemplo, un alcohol propoxilado de férmula RO-(PO)x siendo x igual
a 1y R un alquilo de 16 carbonos se encontrarian alejadas de aquellas del alcohol

propoxilado citado por el Examinador (CgH160-(PO)s; x = 8; R = alquilo de 8 carbonos).

Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto los alcoholes propoxilados como los alcoholes
propoxilados y etoxilados corresponden cada uno a una serie homdloga, definida como
“una serie de compuestos que difieren entre si por un factor constante” (pagina 77),' que,
por ejemplo, para los alcoholes propoxilados seria el nUmero de metilenos (CH,) en Ry el
nimero de unidades de propileno (PO). De acuerdo con Macy (2005), todos los
compuestos que pertenecen a una serie homaéloga tienen propiedades quimicas similares,
difiriendo Unicamente en el grado de sus propiedades fisicas.? Puede que incremente o
disminuya su solubilidad o reactividad en cierta medida, pero la naturaleza de todos los

miembros de una misma serie homéloga es la misma.3

Es claro, por lo tanto, que tanto la serie homdloga de alcoholes propoxilados y como la de
alcoholes propoxilados y etoxilados, tal y como se definen en la Reivindicacién 1,
corresponden a una generalizacién razonable de los ejemplos presentados y tienen

soporte en el Capitulo Descriptivo.

[11.2.  Llamo la atencién del Examinador sobre el Capitulo Reivindicatorio modificado
adjunto en el cual, como se menciond previamente, se han incluido las caracteristicas de
la antigua Reivindicaciéon 4 en la nueva Reivindicacion 1. En este sentido, considero
superada la objecién relacionada con que las antiguas Reivindicaciones 1 y 4 se

diferenciaban entre si Unicamente por el preambulo.

1 Rudolph Macy, Quimica Orgdnica Simplificada, en linea (2005) (Barcelona: EDITORIAL REVERTE S.A., 1976).
Pagina 77

2 Rudolph Macy. Pagina 243

3 Rudolph Macy. Pagina 243
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[1l.3. Considero también superada la objecidn respecto a la mencién de las
concentraciones en las antiguas Reivindicaciones 5y 6 puesto que en las reivindicaciones,
tal y como se presentan junto con este memorial, se mencionan las concentraciones de
los componentes en la nueva Reivindicacion 1, y las nuevas Reivindicaciones 2 a 4

dependen de ella.

lll.4. Difiero respetuosamente de la opinién del Examinador respecto a los términos
“viscosificador”, “aditivo de pérdida de fluido”, “un lubricante”, “un agente de control de
espuma”, “un material de ponderacion”, “una sal”, y “un tensoactivo” puesto que estos
corresponden a términos ampliamente conocidos en el campo técnico y corresponden a
un numero finito de opciones. Adicionalmente, cabe senalar que el Capitulo
Reivindicatorio debe entenderse en el contexto de la invencidn, es decir, en el contexto
del Capitulo Descriptivo en el cual se definen claramente estos términos y se los
compuestos correspondientes (ver pagina 8 linea 8 a pagina 9 linea 5, pagina 10 linea 22 a
pagina 11 linea 5, pagina 9 linea 24 a pagina 10 linea 16, pagina 11 lineas 11 a 14, pagina
11 linea 20 a pagina 12 linea 2, pagina 12 linea 22 a pagina 13 linea 5, y pdagina 13 linea 10

a pagina 14 linea 1, respectivamente).

[II.5. En relacidén con la expresién “uno o mds”, quisiera senalar que es claro para la
persona medianamente versada en la materia que dicha expresidn hace referencia a los
requerimientos minimos que se deben cumplir para que la invencién sea reproducida y

ejecutada.

[1I.L6. Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado
adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisidon, ajustandose asi a los
lineamientos del Articulo 30 de la Decisién 486, ya que cualquier persona del oficio
normalmente versada en la materia estd en completa capacidad de reproducir la

invencion sin ambigliedad alguna.

V. EN CUANTO AL TiTULO

En respuesta al examen de patentabilidad se ha modificado el titulo, de tal manera que

ahora lee:
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COMPOSICION DE FLUIDO DE PERFORACION QUE COMPRENDE UN ALCOHOL
PROPOXILADO Y UN ALCOFOL PROPOXILADO Y ETOXILADO, UTIL PARA REDUCIR LA
ACRECION DE BITUMINA EN COMPONENTES DE PERFORACION

Esta modificacidn se ajusta al Articulo 34 de la Decisidn 486 de 2000, ya que no constituye
una ampliacidon de la proteccién que corresponderia a la divulgacién contenida en la

solicitud inicial.
V. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador determind dos documentos como relevantes para realizar el analisis de

patentabilidad de la presente patente de invencién:

D1, referido al documento US5705476 titulado “Low-foaming wetting agent consisting of
various alkoxylated alcohol mixtures” que se relaciona con nuevos agentes humectantes

poco espumosos que consisten en ) del 30 al 90% en peso de una o mas sustancias de la

RIOCEO)=H,  RIOEO¥—+POyH RIO+POS—EOYH,

formula y/oll)del 70

R20-CPO-H,

al 10% en peso de una o mas sustancias de la formula y lll) 0 a 30% en

RIO+EO)-H

peso de una o mas sustancias de la férmula en la que todos los porcentajes

dados se basan en el peso total del agente humectante (Resumen).

D2, referido al documento US20110281777 titulado “Drilling fluid and methods” que se
relaciona con un fluido de perforacién que comprende: un tensioactivo no iénico que
incluye al menos uno de un etoxilato de alcohol ramificado y un etoxilato de alcohol

rematado, un mejorador de detergente y un viscosificador (Resumen).
VL. EN CUANTO A LA NOVEDAD

En relacién con la novedad, respetuosamente difiero de la opinion del Examinador. Con el
fin de demostrar la novedad de la presente invencién, a continuaciéon expongo cémo D1,
documento del arte previo citado por el Examinador, no afecta la novedad de la invencion

como se reclama en el Capitulo Reivindicatorio adjunto:

VI.1. Tal y como se menciond previamente, las nuevas Reivindicaciones 1 a 4 hacen

referencia a un fluido de perforacion de base acuosa que comprende un aditivo anti-
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acrecién y opcionalmente un viscosificador. Dichas reivindicaciones requieren que el

alcohol propoxilado se encuentre presente en una cantidad de 5 a 30 partes en peso y que

el alcohol propoxilado y etoxilado esté presente en una cantidad de 95 hasta 70 partes en

€S0.

VI.2. Las composiciones en la Tabla 2 de D1 se encuentran en una proporcién de 50:50
porciento en peso. En este sentido, las composiciones de la presente invencidén no habian

sido divulgadas por D1.

VI.3. Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad
cuando la invencion reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.*
En el presente caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién
no habian sido reveladas en su totalidad por D1. Asi mismo, el Tribunal ha declarado, en
cuanto a la divulgacién de una invencién en el arte previo como afectacion de la novedad
de una invencién, que “(...) Esta divulgacion debe ser detallada y, en todo caso, suficiente
para que una persona del oficio pueda utilizar esa informacion para ejecutar o explotar la
invencion” > En este caso, D1 no revela e el alcohol propoxilado se encuentre presente en

una cantidad de 5 a 30 partes en peso y que el alcohol propoxilado y etoxilado esté

presente en una cantidad de 95 hasta 70 partes en peso como si se definen en la

invencion reclamada, por lo cual es novedosa a la luz del arte previo citado por el

Examinador. En conclusion, se reconoce claramente la novedad de la presente invencion.

VI.4. Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones 2 a 4
también son novedosas, pues al ser dependientes de la Reivindicacion 1, presentan todas

y cada una de sus caracteristicas técnicas y, por lo tanto, presentan novedad.

VII. EN CUANTO AL NIVEL INVENTIVO

En relacion con el nivel inventivo, respetuosamente difiero de la opinion del Examinador.
Con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invencién, a continuacion
expongo como el arte previo citado por el Examinador no llevaria a la persona del oficio

normalmente versada en la materia a la invencion reclamada.

4 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccidn 2.12.

> Ver proceso 06-1P-89 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc

y proceso 36-1P-2004 http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm



http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc
http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm
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VI.L1. D1 se relaciona con agentes humectantes para licores acuosos utilizados en
procesos textiles y para formular agentes de proteccion de cultivos (ver Columna 1, lineas
14 a 16). Por lo tanto, al encontrarse dentro de un campo técnico totalmente diferente,
considero que D1 no es relevante al momento de evaluar el nivel inventivo de la presente
invencion, la cual se relaciona con aditivos anti-acrecién para fluidos de perforacién

acuosos utilizados en la industria del aceite.

VIl.2. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera D2 como el arte previo mas cercano
para el estudio del nivel inventivo. El Examinador sefala que D2 se refiere a un fluido de
perforacion que comprende: un tensioactivo no idnico que incluye al menos uno de un
alcohol ramificado etoxilado, como un alcohol propoxilado y etoxilado; y un viscosificador
(Reivindicacién 1; Parrafo [0011]). Sin embargo, esta es una mera afirmacién de que las
composiciones de D1 pueden contener este tipo de alcoholes. Al comparar D2 con las
nuevas Reivindicaciones 1 a 4, se encuentra que D2 no revela: (i) la estructura del alcohol
propoxilado y etoxilado, (ii) que deberia estar en mezcla con un alcohol propoxilado, (iii) la
estructura del alcohol propoxilado, ni (iv) la proporcién en peso de estos dos alcoholes en

la composicion.

VII.3. Estas diferencias proveen un aditivo anti-acrecion mejorado para limpieza e inhibir
la acrecién de bitumen y otros fluidos o sdélidos en y sobre el equipo de perforacion, en
donde dicho aditivo también demuestra un perfil adecuado de biodegradacién y baja
toxicidad acudtica. Estos efectos se demuestran claramente en los Ejemplos. En particular,
el Ejemplo 4 y los Ejemplos Comparativos B-D comparan una composicion de la invencién
con distintos agentes anti-acrecion del arte previo. El Ejemplo 4 incluye la composicién A-
AA-1, la cual comprende 22% en peso de CgH;50-(PO)s y 78% en peso de CgH;50-(PO)s-
(EO)s. En cada uno de los Ejemplos Comparativos B-D, el agente anti-acrecion es un

alcohol etoxilado distinto del arte previo.

0,5 g de cada agente anti-acrecién fue mezclado con 99,5 g de agua. Se afladieron 5,0 g de
arena bituminosa, se agitdé la mezcla por 6 horas a 500 rpm, y luego las 4 mezclas se
dejaron en reposo por 2 dias. En este punto, la cantidad de aceite en el borde de la
superficie de la mezcla se verificé visualmente. Como se muestra en la Figura 5, y en las
clasificaciones de la Tabla 2, el agente anti-acrecion del Ejemplo 4 lavd menos aceite de las
arenas bituminosas, lo cual significa que funciona menor al facilitar la remocion de los

cortes en la tierra y al minimizar el dafio al pozo recién originado.
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VIl.4. Los datos de biodegradacion y toxicidad acudtica de la composicion A-AA-1 se

muestran en el Capitulo Descriptivo, pagina 19 lineas 8 a 17.

VII.5. No hay ensefanzas en D2 que lleven a la persona del oficio normalmente versada
en la materia a realizar multiples modificaciones a las caracteristicas de las composiciones
alli descritas con el fin de obtener la materia reclamada en las nuevas Reivindicaciones 1 a
4. Ademas, tampoco hay sugerencia alguna de que al realizar todas estas modificaciones
se vaya a resolver el problema de proveer un aditivo anti-acrecion mejorado con un buen

perfil de biodegradacién y baja toxicidad acuatica.

VII.6. Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel

inventivo cuando

“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un seqgundo documento
que contiene una ensefianza que indicaria (no sdlo que podria indicar, sino
que indicaria) a la persona medianamente versada en la materia,
enfrentada al problema técnico, como modificar o adaptar el estado de la
técnica mds cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada,
sin realizar una actividad inventiva” .®
En el presente caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién
no se podian prever a partir de las ensefianzas del arte previo citado por el Examinador sin

llevar a cabo actividad inventiva.

En conclusién, considero que el nivel inventivo de la presente invencidn se reconoce
claramente, ya que puesto que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar
indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invencion de manera evidente, la
persona del oficio normalmente versada en la materia reconoceria que la presente

invencidén es inventiva.
VIIl.  PETICION
VIII.1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la

Direccién de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de

patente.

6 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia de la SIC. Seccién 2.13.5.1
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VIII.2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificacion
introducida al Capitulo Reivindicatorio amerita revisién adicional, solicito un segundo
examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la
Resolucion 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa

correspondiente.
IX. ANEXOS
IX.1. Capitulo Reivindicatorio modificado conformado por 4 reivindicaciones;

IX.2. Pago en linea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Sefior Director,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogot3

T.P. 114.908

COLO-18862-0841-0028-7
SCO\SCO\ID-299643\WP(C18862
No. M-2018-299643\SCO



