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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2018/0008237
Solicitud de patente a nombre de HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC.

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad
HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC., domiciliada en Texas, Estados Unidos de
América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 2904
notificado mediante comunicacion electrénica el 2 de marzo de 2020, relacionado con
concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Modificaciones a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
quince (15) reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado
anteriormente. En el nuevo capitulo reivindicatorio se realizaron las siguientes
modificaciones:

1.1 En el nuevo capitulo reivindicatorio se reemplazé la expresidén "una tuerca” por
"anillo con rosca interna” debido a un error de traduccién, y asi dar mayor

claridad a la invencion de acuerdo a las sugerencias del examinador.

1.2 Se modificé la antigua reivindicacion 11 para ahora recitar en parte “en donde
el ensamblaje de la porcidon del subconjunto interno del ensamblaje del
acoplador (100) para formar la porcién del subconjunto interno ensamblado del
ensamblaje del acoplador comprende que la pinza se instale sobre el mandril

pinza exterior (43),; el gatillo de bloqueo (48) instalado al lado de la pinza (44);
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el resorte toroidal (49) instalado en el gatillo de bloqueo (48); el retén de gatillo
de bloqueo (45) instalado en la pinza (44), el retén de gatillo de bloqueo (45)
colocado sobre el gatillo de blogqueo (48) y el resorte toroidal (49); la manga
de transferencia de carga (46) instalada en la pinza (44), la manga de
transferencia de carga (46) colocada sobre el retén de gatillo de blogueo; y el
anillo con rosca interna (47) instalado en el mandril de pinza exterior (43)”, y

asi dar mayor claridad a la invencion reclamada.

1.3 En el nuevo capitulo reivindicatorio se reemplazé la expresion “"un anillo
obturador” por “una junta tdrica” debido a un error de traduccién, y asi dar

mayor claridad a la invencion de acuerdo a las sugerencias del examinador.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el dnimo
de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en
su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relacidon con el numero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo
reivindicatorio contiene el mismo nimero de cldusulas que el anteriormente presentado
y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, aunque el presente memorial de respuesta se presenta junto con
modificaciones al capitulo reivindicatorio, no se adjunta recibo por concepto de examen
de patentabilidad, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde en esencia
a una limitacion del pliego reivindicatorio estudiado anteriormente y considerando que
el nimero de requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término
del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses contados desde la publicacion
de la solicitud de patente, segun lo establecido en la Resolucién 3719 del 2016. En el
presente caso la fecha de publicacion de la solicitud es el 21 de agosto de 2018.

3. Claridad y concision de las reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las
modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio quedan subsanadas la
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totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan
claridad y concision a la invencion descrita.

Ahora bien, en relacién con la objecién del uso de términos generales, me permito
sefalar respetuosamente que el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guia de Examen
de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen que el lenguaje
utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje comudn del campo técnico
relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que
normalmente se da en el area técnica de la solicitud, siendo claro para la persona
versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente
solicitud. Asi las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo
suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de
frases como "“(...) porcién de submontaje interno”, “(...) montaje acoplador”, (...)

7 N

montar”, “(...) asegurar” (reiv. 1), “(...) instalar” (reiv. 9), entre otros, pues a la luz del
Capitulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona
medianamente versada en la materia.

Es mas, a lo largo del Capitulo Descriptivo, dichos términos tienen los significados
asociados explicitamente aqui, con el animo de establecer el alcance de ciertos términos

y delimitar la interpretacion de las caracteristicas reclamadas en el presente invento.

Debe recordarse que la Descripcidon de una solicitud de patente debe servir para
interpretar las reivindicaciones. En conclusion, una persona medianamente versada en
la materia puede entender perfectamente el alcance y los limites de la proteccién
solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el

invento y cudles elementos estan cobijados por las reivindicaciones y cuales no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor esta en su derecho de reclamar
proteccion para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la
amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invencién. Asi las cosas,
respetuosamente considero errada la objecién que el Examinador presenta en relacion
con los términos objetados, pues éstos indican claramente y de manera directa que tipo

de caracteristica estructural debe estar incluida en el producto reclamado.

Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin

apartarse del espiritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona
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versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los limites de la
proteccion solicitada, entendiendo qué modalidades incluyen sustituciones y cuales no,
con base en la informacién divulgada en el Capitulo Descriptivo. Por lo demas, vale la
pena anotar que el uso de estos términos y otros andlogos que indican la posibilidad de
obtener la invencion en diversas modalidades, es una practica aceptada a nivel mundial
en el ambito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de
invencion no se limita a una Unica modalidad, sino que cubre un concepto inventivo
global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invencion)
ligadas por un efecto técnico comun que finalmente delimita el alcance de la invencion.
Asi las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados son perfectamente
entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera
gue a la luz del Capitulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los limites de
la proteccidn solicitada, entendiendo cuales materializaciones estan cobijadas por las

reivindicaciones y cuales no.

Adicionalmente, en linea con las modificaciones realizadas al Capitulo Reivindicatorio
adjunto, se debe entender que el esquema de reivindicaciones de producto y método
responde a una aproximacién de “medios mas funcion”, que define elementos
estructurales mediante la relacion funcional entre dichos elementos. Como el
Examinador bien debe saberlo, este tipo de caracterizacion es permitido por los
lineamientos de examen en Colombia. Especificamente, la Guia de Examen de Patentes
y Modelos de Utilidad de la SIC, establece en el Capitulo 2.6.5.15 que se puede redactar
una reivindicacion por su funcién, siempre y cuando se precisen sus elementos
estructurales. En el presente caso, se esta reclamando el método y el producto por sus
caracteristicas técnicas estructurales, y adicionalmente se le esta afiadiendo el caracter
funcional de cada elemento estructural reclamado.

En relacidon con las supuestas frases en las reivindicaciones 1, 8 y 15 que reclaman
resultados a alcanzar, ventajas técnicas y/o una funcionalidad, me permito sefalar que
la relacion funcional de los elementos y las frases que acompanan las reivindicaciones
gue indican un resultado a alcanzar, una ventaja técnica y/o una funcionalidad, son
admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guia para Examen de Solicitudes
de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambos documentos
establecen que un resultado a alcanzar, una ventaja técnica y/o una funcionalidad no
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es una caracteristica técnica de la invencién, pero puede aparecer en la
reivindicacion acompainado de las caracteristicas técnicas que la definen.'

En el presente caso, si bien la forma en la que estan redactadas las Reivindicaciones
puede configurar una funcionalidad, igualmente se encuentran definidas por las
caracteristicas técnicas estructurales esenciales. Particularmente, a manera de
ejemplo: la_antigua Reivindicacién 1 se encuentra definida estructuralmente por: un
cuerpo de colgador para tuberia de revestimiento, un ensamble acoplador, una porcion
de subensamble, un mandril de apoyo de boquilla y una herramienta de servicio.

Por lo tanto, contrario a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible
determinar el alcance de la proteccion, tales resultados a alcanzar, o ventajas técnicas
o componentes funcionales complementan las caracteristicas esenciales de la invencion.
Asi, considero superada la anterior objecién, en tanto que el alcance de las
reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

En relacién con la objecidn de las reivindicaciones 2 y 11 en donde el examinar
argumenta que se reclama una lista de partes sin ninguna interrelaciéon entre ellas. Es
deseo del solicitante manifestar su desacuerdo con la opinion del examinador y sefialar
que estos componentes estructurales son importantes y relevantes para caracterizar la
presente invencion. En particular, estos componentes estructurales (una tuerca, una
manga de transferencia de carga, un retén de gatillo de bloqueo, un resorte toroidal,
un gatillo de bloqueo, una pinza, y un mandril pinza exterior) reivindican cémo los
diversos elementos de las reivindicaciones funcionan conjuntamente entre si con
referencia a ensamblar una porcion de subensamble interno del ensamble acoplador.
Sin estos componentes estructurales y sus funcionalidades incluidas en las
reivindicaciones, se desconoceria la naturaleza inventiva del método y producto
reivindicado. El solicitante manifiesta que dichas caracteristicas técnicas estructurales
corresponden a elementos explicativos de la interaccion de los multiples elementos de
la presente invencion, donde dicha explicacidn permite que el experto en la materia al
leer el capitulo reivindicatorio pueda entender de la forma mas amplia y adecuada
posible el objeto a proteger, sin dejar dudas sobre el mismo. Por lo tanto, se considera
gue dichos componentes estructurales claramente ensefian la relaciéon funcional entre
los mismos y se solicita amablemente que dichos componentes sean mantenidos para
su estudio.

IManual Andino de Patentes. (2004). Seccién 4.6.6 (disponible en
http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf).

2Gufa para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012. Seccion 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen Patentes.pdf).
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Considerando todos los anteriores argumentos y explicaciones, se considera que se ha
respondido a las observaciones hechas por el examinador en este respecto, por tanto,
se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1
a 15 se ajustan a las disposiciones de la Decision 486/00.

4. Novedad

El Examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas
reivindicaciones 11, 13 y 15 a la luz de los documentos US 2011/0132622 (D1) y US
2012/022868 (D2).

A este respecto, me permito decir que el articulo 16 de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina establece que la invencidon 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 invencidn no se considera como nueva si 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.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se demostrara que la
invencion de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, especificamente
en los documentos D1 y D2, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia
reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio.

Considerando las anteriores definiciones y teniendo en cuenta las modificaciones
realizadas al capitulo reivindicatorio, es deseo de la solicitante manifestar su desacuerdo
con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad de la
invencion que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 15.

En primer lugar, hacemos referencia a la materia reclamada en las antiguas
reivindicaciones 1 a 10, 12 y 14, la cual no fue objetada por el examinador en su opinién
técnica, por lo tanto, se considerada que es materia elegible de patentabilidad.

Por otra parte, se llama la atencion del examinador sobre la materia reclamada en el
Capitulo Reivindicatorio, en el cual, la nueva reivindicacion independiente 11 reclama
en parte " (...) en donde el ensamblaje de la porcion del subconjunto interno
del ensamblaje del acoplador (100) para formar la porcion del subconjunto
interno ensamblado del ensamblaje del acoplador comprende que la pinza se
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instale sobre el mandril pinza exterior (43); el gatillo de bloqueo (48) instalado
al lado de la pinza (44); el resorte toroidal (49) instalado en el gatillo de
bloqueo (48); el retén de gatillo de bloqueo (45) instalado en la pinza (44), el
retén de gatillo de bloqueo (45) colocado sobre el gatillo de bloqueo (48) y el
resorte toroidal (49); la manga de transferencia de carga (46) instalada en la
pinza (44), la manga de transferencia de carga (46) colocada sobre el retén
de gatillo de bloqueo; y el anillo con rosca interna (47) instalado en el mandril
de pinza exterior (43)”. Tal como puede establecer una persona del oficio
normalmente versada en la materia, ninguna de estas caracteristicas técnicas esta
presente en los documentos D1 y/o D2, citados por el examinador.

El solicitante considera que el objeto de la reivindicacién independiente 11, es por tanto
novedoso respecto al estado de la técnica.

Con base en el analisis anterior, D1 y/o D2 no ensefian o sugieren la presente invencién.
En vista de lo anterior, las reivindicaciones presentadas son novedosas e
inventivas sobre el estado del arte. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al
sefior examinador retire la objecién de novedad.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1 y D2 citados por su
Despacho no pueden ser considerados como anterioridades validas capaces de
afectar la novedad de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan en ensefar
todas las caracteristicas esenciales de la invencién, y la manera como se soluciond el
problema técnico en cuestion.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invencion tal y
como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 15, tiene diferencias con el
estado del arte e implicd un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser
considerada como novedosa e inventiva segun las disposiciones de los articulos 16 y 18
de la Decisién 486.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacién con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacién al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional.

5. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:
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i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la

descripcion, cumpliendo asi con los requerimientos del Articulo 30 de la
Decision 486; vy

i) Las reivindicaciones actuales 1 a 15 son patentables sobre D1, cumpliendo asi
con los requerimientos del Articulo 16 de la Decision 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencion a la solicitud
en estudio o si el sefior Examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencidn, 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 base en la interpretacion de los articulos 45
de la Decisidn 486 -el cual otorga la facultad al Examinador para emitir los examenes
de fondo- y 42 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la
decision, que sera motivada. La decision resolvera todas las peticiones que hayan sido
oportunamente planteadas dentro de la actuacion por el peticionario y por los terceros
reconocidos”, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacién con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucidon Nacional.

6. Anexos

- Nuevo capitulo reivindicatorio que incluye quince (15) reivindicaciones.

Sefora Directora,
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