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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 40963

Ref. Expediente N° 14-134692

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 N° 71455 del 9 de diciembre de 2019 la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invenciéon a la
creacion titulada: “METODO PARA DISPERSAR ARENAS BITUMINOSAS CON
UN FLUIDO DE PERFORACION DE BASE ACUOSA”, con fundamento en los
articulos 16 y 30 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad
Andina, al estimar que la invencién no cumplié con el requisito de novedad y no
cumplir con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de enero de
2020 con el N° NC2020/0000796, encontrdndose dentro del término establecido
para el efecto, la sociedad Tcc Technology, Llc., interpuso recurso de reposicion
contra la citada Resolucion con fundamento en los argumentos que a continuacion
se sintetizan:

2.1 Modificacién al capitulo reivindicatorio.
La sociedad recurrente manifiesta que se modifico el capitulo reivindicatorio con el
fin de superar las objeciones relacionadas con la falta de claridad del anterior

pliego reivindicatorio, cuyos cambios se centran en lo siguiente:

- Se incluyé en la nueva reivindicacion 1 la materia reclamada en las

antiguas reivindicaciones 5y 11, “... de manera que se define la presencia
de un aditivo de presion extrema.” Asimismo explica que dicha
reivindicacion 1 “... se dirige de manera especifica a un método de

perforacion de un pozo de petréleo.”
- Las reivindicaciones 6 a 9 fueron eliminadas del pliego reivindicatorio.

2.2 Novedad de la materia reclamada.

La sociedad recurrente expresa su total desacuerdo sobre la objecion por falta de
novedad de la presente invencion, esto debido a que “... ninguna de las
caracteristicas definidas para el método de la presente solicitud habia sido
divulgada en ningan documento del arte previo y, en especifico, no habia sido
mencionado en el documento D1 citado por el examinador, como se explica a
continuacion.”

Primero, la sociedad recurrente manifiesta que las modificaciones al capitulo
reivindicatorio, particularmente en la segunda etapa definida en la reivindicacion 1,

la cual cita: “... “contactar la arena bituminosa con el fluido de perforacion de base
acuosa haciendo circular el fluido de perforacién acuoso durante la perforacion del
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pozo de petrdleo” (subraya afiadida), puesto que, dicha etapa no habia sido

jano, para hacer seguimlento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:

previamente divulgada en el documento D1.”

Respecto al documento D1, la sociedad recurrente menciona que este “... divulga
métodos para aumentar la eficiencia de la recuperacion de betin de las arenas
bituminosas utilizando procesos de extraccion in situ basados en suspension de
agua. Mas particularmente, el documento D1 se relaciona con el uso de lipidos y
subproductos lipidicos para mejorar la separacion y recuperacion de betin de la
matriz de aceite y arena.”, y en contraste a esto, la presente invencién reclama un
“... método que usa un fluido de perforacion que es capaz de dispersar materiales
bituminosos durante la perforacion de un pozo.”, junto con la circulacién del fluido
de perforacion mientras se realiza la perforacion.

Reitera que si bien en la Tabla 1 de la resolucion recurrida, el examinador indica
que “... el documento D1 indica que los lipidos pueden introducirse en los
procesos de recuperacion de betin basados en lechada; pero dicho documento
no_ensefia nada acerca de una etapa de dispersion de arena bituminosa
durante la perforacion del pozo, tal como se reclama en la presente solicitud.”, por
tanto, la presente invenciéon es novedosa frente a las ensefianzas del documento
D1y como consecuencia las reivindicaciones 2 a 6 son también nuevas.

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente considera que la presente
invencién tampoco puede considerarse como obvia o0 evidente “... por una
persona normalmente versada en la materia a partir de las ensefianzas de este,
puesto que, dicho experto en la materia no habria tenido ninguna sugerencia de
contactar la arena bituminosa con el fluido de perforacion durante la perforacion.”
Lo anterior lo sustenta con lo incluido en la descripcién:

“"Estos tipos de formaciones a menudo tienen arenas no consolidadas y exhiben
porosidad y permeabilidad altamente variadas, lo que puede ocasionar elevada
friccion en una sarta de perforacion durante las operaciones de perforacién, lo que
resulta en un par de torsion y arrastre excesivos sobre la sarta de perforacion y la
broca de barrena, episodios de atasco de la tuberia, obstruccién de criba
vibratoria, por nombrar solamente unos pocos. Por consiguiente, historicamente la
mayor parte de las operaciones de perforacion en las arenas petroliferas/
alquitranadas y de manera similar las formaciones dificiles de perforar han
utilizado lodos de base hidrocarburo o petréleo o han incorporado diésel o
compuestos similares como lubricantes para contrarrestar los problemas
concernientes a dichas formaciones™ (Pagina 4, lineas 6 — 15).”

Motivo por el cual, considera que no seria obvio para la persona versada en la
materia utilizar el fluido de perforacion durante la perforacion tal como se reclama
en la presente solicitud, “... puesto que se tendrian problemas con el equipo de
perforacion o posibles obstrucciones o atascos que son indeseables en el proceso.
En consecuencia, ademas de ser novedoso, el método de la presente solicitud
también es inventivo en vista de las ensefianzas del documento D1.”, por tanto,
solicita conceder el privilegio de patente para la presente solicitud.

TERCERO: Para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se

atenderan “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las
gue surjan con motivo del recurso”.
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En virtud de lo anterior, esta Superintendencia procede a revisar la actuacion
administrativa desplegada en el presente caso, anterior teniendo en cuenta que el
procedimiento para comunicar el resultado del estudio se encuentra reglado en el
articulo 45 de la Decision 486 de 2000 que corresponde al fundamento que
permite proferir la decision definitiva sobre la patentabilidad de la invencion.

De la revision del procedimiento adelantado en este caso se advierte lo siguiente:
3.10bjeto, alcance y actuacion administrativa.

La solicitud de patente tramitada en el presente caso corresponde a fluidos de
perforacion mejorados y sistemas para uso en las operaciones de recuperacion de
hidrocarburos, en donde los sistemas exhiben propiedades reolégicas mejoradas,
en particular cuando las operaciones de perforacion se realizan en arenas
petroliferas/alquitranadas. Lo anterior se logra mediante el agente tensioactivo
disipativo que actia como agente reductor del coeficiente de friccion, como un
dispersante que genera una mezcla de fluido de perforacibn uniforme con
propiedades de flujo mejoradas debido a sus caracteristicas anti-
aglomeracién/dispersivas sobre las arenas petroliferas/alquitranadas.

Por lo anterior, la solicitud recurrente reclamd, en su ultimo capitulo reivindicatorio
allegado junto al memorial del recurso -de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 6-,
un método para dispersar arena bituminosa durante la perforacion de un pozo de
petréleo, método que comprende: “... preparar un fluido de perforacion de base
acuosa, en el gue el fluido de perforacién de base acuosa consiste en:

un fluido de base acuosa,

al menos un &cido graso derivado de una planta o un derivado de acido
graso derivado de una planta, y

un aditivo de presion extrema, y

contactar la arena bituminosa con el fluido de perforacion de base acuosa
haciendo circular el fluido de perforacion acuoso durante la perforacion del
pozo de petréleo.”

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el
N° 14-134692, requerida en dos oportunidades durante toda la etapa de examen
de patentabilidad, a través de los Oficios N° 6277 del 24 de mayo de 2016 y N°
8782 del 26 de agosto de 2019. Cabe mencionar que el segundo Oficio de estudio
de patentabilidad surgié con posterioridad a la decision de revocatoria surtida de
una primera decision de denegacién de solicitud de patente.

En el oficio N°8782 se le comunicé a la sociedad solicitante sobre la falta de
claridad de los términos utilizados para caracterizar la materia reivindicada ya que
incluye términos imprecisos. Adicionalmente se objeta el método reclamado, ya
gue se describe de manera general sin que reclame las condiciones técnicas sin
especificar las proporciones de los componentes, temperaturas. Por otro lado, se
objeta la reivindicacion 1 ya que se enfoca en un método de tratamiento de dichas
arenas y no, a la perforacion de un pozo.

Por otro lado, se indicé que en el estado de la técnica se encontraban documentos
a partir de los cuales era posible anticipar el método para perforar un pozo de
petréleo y/o gas en arenas bituminosas, esto frente a las ensefianzas de los
documentos D1 — US2009090658 y D2 — W02011033354 —, de la modalidad
prevista en el capitulo reivindicatorio allegado del 26 de octubre de 2016.
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Con base en las objeciones expuestas por la Oficina en dicho Oficio, la sociedad
solicitante present6 un nuevo capitulo reivindicatorio con el radicado bajo el N°
14134692 del 19 de noviembre de 2019, conformado por 13 reivindicaciones de
categoria de procedimiento. No obstante, se concluyé que no se encontraban
superados todos los impedimentos para la concesion, por lo que mediante la
Resolucién N° 8782 del 22 de agosto de 2019, la Superintendencia decidi6é
denegar las reivindicaciones 1 a 13, al establecer que no cumplieron con el
requisito establecido en el articulo 16 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina por no tener altura inventiva. De igual manera se reitera la
objecién de la descripcion por falta de cumplimiento del articulo 30 de la citada
norma.

3.2 Modificacion al capitulo reivindicatorio.

Respecto a la presentacion de modificacion al capitulo reivindicatorio, allegada
junto al memorial del recurso, es del caso sefialar que el articulo 34 de la Decision
486 establece las condiciones para la aceptacion de modificaciones durante el
tramite en los siguientes términos:

“El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion
de la proteccion que corresponderia a la divulgaciéon contenida en la solicitud
inicial”.

En el presente caso se evidencia que la sociedad recurrente allega un nuevo
capitulo reivindicatorio junto al memorial del recurso bajo el radicado N°
NC2020/0000818, el cual esta conformado por seis (6) reivindicaciones en la
categoria de proceso. De igual manera, al verificar en el Sistema de Informacién
de Propiedad Industrial (SIPI), se confirma el pago de la tasa correspondiente por
la modificacién voluntaria para el respectivo tramite, bajo el recibo N° 205024 del
24 de enero de 2020.

Ahora bien, respecto a la modificacion de la reivindicacion independiente 1, esta
Oficina encuentra que no es totalmente correcto que se base en la inclusion de la
materia reclamada en la antigua reivindicacion 5, teniendo en cuenta que la nueva
reivindicacibn 1 no reclama “...que el éster es derivado de sorbitan o
pentaeritritol.”, 1o que se encontraba en dicha reivindicacion. Por otro lado, es
correcto que la caracteristica de la antigua reivindicacién 11 se encuentra incluida
en la nueva reivindicacion 1.

Asimismo es correcto que se haya modificado el preambulo de dicha
reivindicacién 1, la cual reclama “Un método para dispersar arena bituminosa
durante la perforacién de un pozo de petréleo...” —subrayado fuera de texto-

De igual manera, se encuentra que ademas se realizaron las siguientes
modificaciones:

- Se eliminaron las caracteristicas relacionadas con el aditivo el cual puede
ser entre un agente de control, agente de prevencion de perdida de fluido,
aditivo de presién extrema, amortiguador o agente densificante y se
seleccion6 Unicamente el aditivo de presion extrema.

- Se incluy6 en la etapa de contactar la arena bituminosa con el fluido de
perforacién de base acuosa, “... haciendo circular el fluido de perforacion
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acuoso durante la perforacion del pozo de petréleo.” —subrayado fuera de
texto-, caracteristica que no se encontraba reclamada en el anterior capitulo
reivindicatorio.

De lo anterior considera esta Oficina que las modificaciones cumplen con lo
estipulado por el articulo 34 de la Decision 486, por cuanto no amplia la materia
inicialmente divulgada, por lo tanto, el nuevo capitulo reivindicatorio se acepta
para el presente estudio.

3.3 Claridad de la materia reclamada.

Respecto a la claridad y concision de la materia reclamada, es pertinente citar lo
qgue el articulo 30 de la Decision 486 establece: “Las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion”. — Subrayado fuera de texto-

De igual manera, el Tribunal Andino de Justicia en su interpretacion prejudicial
sobre el articulo 30 de la Decisién 486 menciona que:

“(...) las reivindicaciones constituyen, juridicamente hablando, el elemento de mayor
importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de
patentes encontrard los elementos necesarios para determinar lo que se pretende
patentar, el alcance de la invencién y su definicion para efectos de entrar al
andlisis comparativo respecto del estado de la técnica”. —Negrilla fuera de texto-

(...) la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una caracteristica
esencial, que permite referirse a la descripcidn para interpretar una reivindicacion”.

“(...) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por si solas,
sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripcion, los
dibujos o lo ejemplos (...). Pero (...) que, en caso de duda, la descripcion y los dibujos
servirdn para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicacion define
estrictamente el limite de la proteccion, sino que ésta puede ir mas alla si en
base a la descripcién puede interpretarse que la patente protege soluciones
similares a la especificamente reivindicada™. —Negrilla fuera de texto-

Ahora bien, con base en lo anterior, esta Superintendencia advierte que la
reivindicacién independiente 1 no cumple con el requisito de claridad, esto por las
siguientes razones:

- El fluido de perforacion se reclama de manera general ya que reclama: “un
fluido de base acuosa”, “un acido graso...”, “un aditivo de presion extrema”,
sin que defina los componentes activos, la proporcion entre dichos
componentes, y/o la composicion porcentual de cada componente, y/o las
caracteristicas de alguno o de varios componentes, caracteristicas
importantes para solucionar el problema técnico objetivo, ya que tal como lo
cita en la descripcion, el 4cido graso tiene una concentracion especifica (en
una cantidad de hasta o aproximadamente 75%), con un rango de atomos
de carbono también especifica, contenidos de acidos grasos

monoinsaturados en rangos preferentes, (Parrs.0035 a 0038, 0042).

1Proceso 43-1P-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. M.P. Leonor Perdomo
Perdomo. Pégs. 20 y 21.
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En cuanto al reducciébn de presion extrema, el capitulo descriptivo
especifica que son a base agua o solubles en agua y de un derivado de
base azufre o fésforo o una combinacién de compuestos conteniendo
azufre y/o fésforo (Parrs.0048 y 0049), en donde la composicion de agente
tensioactivo disipativo puede contener aproximadamente entre 2 hasta 30%
de aditivo de extrema presion en peso (Parr.0053), caracteristicas que no
son reclamadas en la reivindicacion independiente.

Complementario a lo anterior, en una formulaciéon ejemplar descrita, se formula
asi:

- un acido graso en una cantidad en un rango desde aproximadamente 30%
en peso hasta 85% en peso;

- un aditivo de extrema presion conteniendo fosforo o azufre en una cantidad
en un rango desde aproximadamente 0,1% en peso hasta
aproximadamente 20% en peso;

Y de forma opcional:

- un ester o diester sintético en un rango desde 0% en peso hasta
aproximadamente 15% en peso;

- un polimero en una cantidad en un rango desde 0% en peso hasta
aproximadamente 25% en peso y

- un emulsionante opcional en wuna cantidad en un rango desde
aproximadamente 0% en peso hasta aproximadamente 30% en peso
(Parr.0056).

Asi las cosas, se advierte que la forma en codmo se encuentra reclamada la
invencién en la nueva reivindicacién 1, no es una razonable generalizacién de la
materia, por lo tanto, no cumple con el requisito establecido en el articulo 30 de la
Decision 486.

3.4 Estudio de patentabilidad.

En cuanto al estudio de patentabilidad, especificamente lo relacionado con el
requisito de novedad, la sociedad recurrente considera que con la modificacion
realizada la materia reclamada se aleja del estado de la técnica trasladado, toda
vez que no divulga que el fluido de perforacion de base acuosa se hace circular
durante la perforacién del pozo de petréleo, lo que sustenta con base en las
ensefianzas del documento D1.

Ahora bien, respecto a lo que divulga el documento D1, esta Superintendencia
encuentra que le asiste razon a la sociedad recurrente cuando menciona que D1
divulga un método para aumentar la eficiencia de la recuperacion de betan de las
arenas bituminosas, por medio de procesos de extraccidon in situ basados en
suspensién de agua, con el uso de lipidos y subproductos lipidicos que actian
como tensioactivos que reducen las tensiones superficiales e inter-faciales,
promoviendo asi la liberacién del betan del mineral. Entre los lipidos se
encuentran los acidos grasos de alto contenido de aceite, monoglicéridos, aceite
vegetal (resumen).

Por otro lado, en lo que respecta a la aplicacién del método, el documento D1
divulga que este se pude adaptar para uso beneficioso en otras aplicaciones
industriales, tales como limpieza de suelos contaminados con betan, arenas
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bituminosas, petréleo crudo, hidrocarburos y/o sus derivados, produccion de
betin, aceites pesados y/o emulsiones de hidrocarburos-agua, y transporte de
emulsiones (Parr.0014), sin que se haga mencién a que el fluido pueda ser
utilizado durante la perforacion de un pozo, por tanto, es claro que existe al menos
una diferencia entre la presente invencion reclamada y el documento D1, por lo
tanto, resulta novedosa frente a las ensefianzas del documento D1.

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente considera que la presente
invenciéon también cuenta con altura inventiva, puesto que una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, no habria tenido
ninguna sugerencia de contactar la arena bituminosa con el fluido de perforacion
durante la perforacion, esto debido al tipo de formacion que tienen las arenas
bituminosas, las cuales pueden ocasionar elevada friccibn en una sarta de
perforacion durante las operaciones de perforacion, lo que puede ocasionar por
ejemplo episodios de atasco de la tuberia, obstruccion de criba vibratoria.

Sin embargo, se advierte que es necesario remitir el expediente a la etapa
procedimental correspondiente, con el fin de que se evallie con base en las
pruebas técnicas, el efecto técnico relacionado con el bombeo de la composicién
en la perforacion, mencionado por la sociedad recurrente. Lo anterior debido a que
en el capitulo descriptivo, particularmente en el item -Métodos de uso- se indica
qgue “... Los métodos pueden comprender la seleccion de un pozo de petroleo y/o
gas, y el bombeo de una de las composiciones descritas lineas [sic] antes en el
pozo, o de manera alternativa la perforacion de un pozo de petroleo o gas en una
formacion dificil, por ejemplo, arenas petroliferas/ alquitranadas, utilizando una
composicion acuosa tal como se describe en la presente por lo menos como parte
del fluido de perforacion.” (Parr.0067) —subrayado fuera de texto-, por lo que es
indispensable establecer que dicha seleccion alternativa cumpla con el requisito
de contar con un efecto técnico cuali-cuantitativo superior a lo conocido en el
estado de la técnica.

Ahora bien, en vista del caracter novedoso de la solicitud frente a las ensefianzas del
docuemnto D1, se reitera que resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito
de nivel inventivo? previsto en el articulo 18 de la Decision 486, para efectos de dar
estricto acatamiento a lo ordenado en el articulo 14 de dicha normativa andina, es
decir, si cumple con los requisitos previstos en el articulo 14 de la Decision 486, a
saber: (i) novedad, (ii) nivel inventivo vy (iii) aplicacion industrial, asi como corroborar
gue la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma
comunitaria en mencion, como los casos que no son considerados una invencion y
aguello que no es patentable.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente
revocar la decision impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la instancia
correspondiente con el propdsito de que se disponga lo relacionado con el examen
de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

2 Ver por ejemplo los documentos: US2008/0217064; US6716799.
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SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 40963

Ref. Expediente N° 14-134692

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucion N° 71455
del 9 de diciembre de 2019, por medio de la cual se denegd patente de invencion
a la creacion titulada “METODO PARA DISPERSAR ARENAS BITUMINOSAS
CON UN FLUIDO DE PERFORACION DE BASE ACUOSA”, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el tramite a la etapa procedimental
correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la practica del examen
de patentabilidad previsto en el articulo 45 de la Decisién 486 de 2000.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resoluciéon a la
sociedad Tcc Technology, Llc., advirtiéendole que contra ella no procede recurso
alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 23 de julio de 2020

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
Auslly W & GONZALEZ
_ , Fecha: 2020.07.23
SUFIERIN%:E&:TEAI;‘E“IEIII]['U%?#EEMEKIII[I 230;"46 COT R -
Razon: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.
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