T

. -/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Oficio N° 257 de 12 de enero de 2021
Ref. Expediente N° 16029362

Sefior(a)
FRACTAL SYSTEMS, INC

TITULO DE LA SOLICITUD: “PROCESO PARA TRATAR ACEITES PESADOS CON
UN VALOR P MEJORADO Y BAJO CONTENIDO DE OLEFINAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/CA2014/050760

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 11 de agosto de 2014.
PRIORIDAD(ES): 12/08/2013, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 61/864,827

1. Revocatoria directa del Oficio N° 2768 del 26 de febrero de 2020

Esta Direccion en apoyo a lo dispuesto por los articulos 41 y 93 del Cdodigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo encuentra que en el
Oficio No. 2768 del 26 de febrero de 2020, se adelant6 el estudio de patentabilidad sobre
el total del pliego reivindicatorio, desconociendo que con ocasion del recurso de
reposicion el tramite fue regresado a esta Direccidn, para el estudio de la materia que fue
objeto de negacién en la concesion parcial dentro del expediente de la referencia.

En consecuencia, resulta procedente dejar sin valor y efecto alguno el citado oficio;
siendo este Despacho competente para realizar tal revocatoria del acto de tramite en
cuestion al haber sido emitido por este.

Por lo tanto, se tiene que para todos los efectos del trdmite radicado No. 16029362 se
tiene que el Oficio contentivo del examen de patentabilidad de que trata el articulo 45 de
la Decision 486 de 2000 es el aqui notificado.

Asi las cosas, como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud
indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decisién 486
de 2000, se le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de
solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento
en los siguientes aspectos:

2. Objeto de lainvencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486. Por lo tanto, se estudiaran
las reivindicaciones 1y 43 — 67 radicado N° N° 16029362 del 2 de noviembre de 2017.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefiar un proceso
mejorado para el tratamiento de aceite pesado que permita reducir la densidad y la
viscosidad de un aceite pesado, mientras se impide o se reduce la formacion de olefinas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un proceso para
tratar un aceite pesado, que comprende: (a) Separar un aceite pesado inicial en una
primera fraccion, dicha primera fraccion tiene un rango de ebullicion que no excede 180°C
y una segunda fraccién, (b) Reducir la densidad y la viscosidad de dicha segunda
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fraccion; y (c) Combinar dicha segunda fraccién con al menos una porcién de dicha
primera fraccion.

3. Delasolicitud de patente
3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

- La frase “para suministrar un aceite pesado tratado que tenga la densidad y la
viscosidad reducidas, y un contenido de olefinas que no exceda 1.0 % en peso” (Reiv.
1) se considera un resultado a alcanzar, lo cual no es aceptado ya que la proteccion
solicitada se extenderia no solo a la solucién propuesta sino a cualquier otra solucién
presente o futura que alcance el mismo resultado. Por lo tanto, se debe corregir la
reivindicacion 1 para eliminar toda referencia a un resultado a alcanzar. Se le recuerda
al solicitante que los métodos solo se pueden caracterizar mediante sus etapas y/o las
condiciones de las mismas.

- La expresion “al menos” (Reiv. 1, 44, 45, 46, 48, 49) no define adecuadamente el
alcance de la materia que se desea proteger. Dicha expresion en la reivindicacion 49
incluso plantea la posibilidad de que la segunda fraccién tenga una aromaticidad
superior a la del aceite pesado original, lo cual no est4 contemplado en la reivindicacién
1.

- La reivindicacion 43 caracteriza el método de la reivindicacion 1 por la temperatura de
ebullicion de la fraccion liviana, lo cual no constituye una manera aceptable de
caracterizar un método ya que es un resultado a alcanzar que pretende extender el
alcance de la proteccion solicitada a todas aquellas soluciones, presentes o futuras,
gue alcancen al mismo resultado. Se le recuerda al solicitante que los métodos deben
caracterizarse por sus etapas y/o las condiciones de las mismas.

- La reivindicacion 47 presenta una falsa dependencia, ya que la reivindicacion 1
establece que la aromaticidad de la segunda fraccion es superior al 5% de la
aromaticidad del aceite pesado inicial, por lo que el rango de no mas del 3% de la
aromaticidad del aceite pesado inicial no esta incluido en dicha reivindicacion. Se
deben hacer las correcciones y aclaraciones necesarias.

- Las reivindicaciones 47 y 48 no son coherentes, la primera limita la aromaticidad de la
segunda fraccién a no mas del 3% de la aromaticidad del aceite pesado inicial, en tanto
gue la segunda establece la aromaticidad como superior al 3% de la aromaticidad del
aceite pesado inicial. Puesto que la reivindicacion 48 depende de la reivindicacion 47,
no es aceptable que plantee un valor de aromaticidad que esta por fuera del valor
establecido en la reivindicacion de la cual depende.

- Lareivindicacion 1 no define de manera clara la materia que se desea proteger ya que
no establece las condiciones de separacion de dicho aceite pesado, ni las etapas y
condiciones de reduccion de la densidad y la viscosidad de la segunda fraccion. La
reivindicacion 1 constituye una generalizacién inaceptable, ya que se extiende a
absolutamente todos los procesos de separacidon de un aceite pesado en dos
fracciones que cumplan la condicion establecida, independiente del método de
separacion empleado, seguido de una etapa de reduccion de la densidad y viscosidad
de la segunda fraccién, independiente de la manera en que se realice dicha reduccién
de densidad y viscosidad. Por lo tanto, se debe corregir la reivindicacion 1 para incluir
las condiciones especificas de separacion del aceite pesado y de reduccion de la
densidad y la viscosidad de la segunda fraccion.

Sefior cludadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5820400 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Direccion: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1,3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombia 5 Iy :
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@slc.gov.co Pagina 2 de 8 = EI fUturo Gobierno

N d) es de todos de Colombia

g Nuestro aporte es fundamental,
® al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente



16

. '-/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Oficio N° 257 de 12 de enero de 2021
Ref. Expediente N° 16029362

- La reivindicacién 67 no es clara, ya que no define las etapas y/o las condiciones bajo
las cuales la segunda fraccién se somete a un proceso de adicién de hidrégeno. Esto
constituye una generalizacion inaceptable, ya que la proteccién solicitada se
extenderia a todos los procesos de adicion de hidrogeno presentes o futuros. Se debe
corregir la reivindicacion 67 para limitar de manera razonable el alcance de la misma,
de acuerdo a lo establecido por la descripcion.

- Condiciones como la temperatura de ebullicion de la primera fraccion y el valor p de la
segunda fraccion son parametros que no contribuyen novedad o nivel inventivo al
proceso reclamado ya que no hay una caracterizacion adecuada del aceite pesado
inicial, la primera fraccién y la segunda fraccibn que permitan vincular dichos
pardmetros con un compuesto especifico.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de agosto de 2013 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontré el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion

D1 CA2195165 Process fpr the produ_ctlon of plpelmea},ble crude 17 de julio de 1997
oil from heavier hydrocarbons

D2 CA2814773 “Process for treating heavy oils” 06 de septiembre de 2008

D1! divulga un proceso para la produccién de petréleo crudo estable que se puede
transportar por oleoductos a partir de petréleos pesados y/o betin que comprende
alimentar los petréleos pesados o0 betunes ya sea directamente o después de
precalentarlos en un calentador encendido. La alimentacion se calienta y se mantiene a
una temperatura elevada el tiempo suficiente para romper la viscosidad.
Alternativamente, la alimentacion se calienta a una temperatura menor y se transfiere a
un recipiente para remojarla durante mas tiempo para romper su viscosidad. La
alimentacion de aceite pesado o betin puede fraccionarse previamente para eliminar las
fracciones mas ligeras antes de transferir la fraccion mas pesada al calentador o
calentador/remojo que produce productos con viscosidad reducida con viscosidad baja
gue son petréleo crudo que se puede canalizar. Para la predestilacion, las fracciones mas
ligeras se recombinan con el producto con viscosidad reducida para el transporte por
tuberias.

D22 ensefa un proceso para procesar una mezcla que comprende petréleo pesado y un
material organico que no es un petréleo pesado, el cual comprende someter el petrdleo
pesado a cavitacion para reducir la viscosidad del petréleo pesado. El proceso
comprende pasar la mezcla a través de una zona de cavitacion hidrodinamica en la cual
se forman microburbujas. El petrdleo pesado tratado, el cual tiene una viscosidad
reducida puede fraccionarse con menor severidad que un petréleo pesado sin tratar.
(Resumen)

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)

5.1.Novedad (Art 16 Decision 486)

! https://patents.google.com/patent/W01998010036A1/en?0q=W01998010036A1
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La reivindicacién 1 consiste en: “Un proceso para tratar un aceite pesado (...)” (Radicado
N° 16029362 del 2 de noviembre de 2017).

Tabla 1. Comparacioén de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Caracteristicas esenciales D1

Un proceso para producir petréleos crudos

estables (Reiv. 1)

Separar un aceite pesado en: Separar un crudo pesado 12 en un pre-separador

flash (14) (Pag. 7, lineas 6 — 10)

Un proceso para tratar un aceite pesado:

una primera fraccion una fraccion liviana (18)

y una segunda fraccién (aceite pesado) una fraccién pesada (16)

Reducir la densidad y viscosidad de dicha segunda | Pasar dicha fraccibn pesada (16) por un
fraccion visbreaker (20) (Pag. 7, linea 10; Fig. 1)
Combinar dicha segunda fraccion con al menos una | El flujo de fraccion liviana (18) se combina con el
porcion de dicha primera fraccién, flujo (22) (Pag. 7, lineas 17 — 18; Fig. 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la
materia reivindicada no es nueva.

Cabe mencionar que, aunque D1 no menciona especificamente los parametros del valor
de la temperatura de ebullicion de la fraccion liviana, o los valores p y de aromaticidad de
la fraccidn pesada, estos seguramente estarian dentro los rangos reclamados dado que
el proceso es el mismo y se parte de un aceite pesado.

Las reivindicaciones dependientes 43 a 49 tampoco cumplen con el requisito de novedad.
5.2. Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

La reivindicacion 50 consiste en: “El método de la reivindicacion 1 en donde la densidad
y la viscosidad de la segunda fraccion se reducen al calentar dicha segunda fraccion a
una temperatura de desde 200°C a 600°C.” (Radicado N° 16029362 del 2 de noviembre
de 2017).

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 50 porque divulga un proceso para la produccion de petroleo crudo estable
gue se puede transportar por oleoductos a partir de petrdleos pesados y/o betin que
comprende alimentar los petrdleos pesados o betunes ya sea directamente o después de
precalentarlos en un calentador encendido. La alimentacion se calienta y se mantiene a
una temperatura elevada el tiempo suficiente para romper la viscosidad. (Resumen)

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 50 y el método divulgado en
D1 consiste en la temperatura a la cual se calienta la fraccion pesada.

No hay efecto asociado con el rango de temperatura especifico reclamado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener un método
alternativo?

Sin embargo, el documento D1 ensefia calentar el crudo pesado un tiempo suficiente
para romper su viscosidad (Reiv. 1). El técnico medio con habilidad en la materia conoce
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el comportamiento de la viscosidad del crudo en funcién de la temperatura® y sabe que
el calentamiento del crudo es una técnica para su transporte por oleoductos.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia en vista de las
enseflanzas de D1 y sus conocimientos, simplemente determinaria, como parte de su
labor rutinaria, las temperaturas y tiempos de calentamiento ideales que permitan reducir
la viscosidad de la fraccion mas pesada. En vista de lo anterior, la reivindicacién 50 no
tiene nivel inventivo.

Las reivindicaciones dependientes 51 a 54 no mencionan alguna caracteristica que
aporte nivel inventivo al proceso de la reivindicacion 50, ya que el efecto final es
simplemente la reduccion de la viscosidad de la fraccion pesada, por lo cual se considera
gue no tienen nivel inventivo.

La reivindicacion 55 consiste en: “El método de la reivindicacion 1 en donde la densidad
y la viscosidad de la segunda fraccién se reducen al someter dicha segunda fraccion a
cavitacidon.” (Radicado N° 16029362 del 2 de noviembre de 2017).

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 55 porque divulga un proceso para la produccién de petroleo crudo estable
gue se puede transportar por oleoductos a partir de petréleos pesados y/o betun que
comprende alimentar los petréleos pesados o betunes ya sea directamente o después de
precalentarlos en un calentador encendido. La alimentacion se calienta y se mantiene a
una temperatura elevada el tiempo suficiente para romper la viscosidad. (Resumen)

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 55 y el método divulgado en
D1 consiste en someter la segunda fraccion a cavitacidon para reducir su viscosidad.

No hay efecto asociado con emplear una etapa de cavitacion para reducir la viscosidad
del crudo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener un método
alternativo?

Sin embargo, D2 ya divulgaba un proceso para tratar petréleos pesados modificando la
estructura de tales petréleos pesados mediante el reordenamiento molecular, reduciendo
asi la viscosidad de tales petroleos pesados. Tal tratamiento se efectia sometiendo el
petréleo pesado a cavitacion. (Pag. 1, lineas 4 a 9).

Adicionalmente, D2 ensefia una relacion entre el ancho de la zona de cavitacion y el
ancho de la zona de mezclado (o, el conducto) de entre 1/230 y 1/75 (P&g. 2a, linea 3),
asi como ademas que la proporcion del largo de la zona de cavitacion contra el ancho de
la zona de cavitacion es de entre 10 y 125 (Pag. 2a, linea 17). De igual forma, D2 ensefa
gue el petréleo pesado se calienta a una temperatura entre 75°C y 450°C (Pag. 5)

En vista de lo anterior, para el técnico medio con habilidad en la materia resultaria obvio
someter la segunda fracciobn mas pesada obtenida de un proceso como el de D1 a un
tratamiento de cavitacion o de cavitacidbn con calentamiento en un equipo como el
divulgado en D2, empleando las mismas condiciones y con las mismas caracteristicas.
Por lo tanto se considera obvio y el objeto de la reivindicacion 55 carece de nivel inventivo.
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Las reivindicaciones dependientes 56 a 66 no mencionan alguna caracteristica que
aporte nivel inventivo al proceso de la reivindicacion 55, por lo cual se considera que no
tienen nivel inventivo.

La reivindicacion 67 consiste en: “El método de la reivindicacion 1 en donde la densidad
y la viscosidad de la segunda fraccion se reducen al someter dicha segunda fraccién un
proceso de adicion de hidrogeno” (Radicado N° 16029362 del 2 de noviembre de 2017).

No se puede apreciar ningun efecto técnico atribuible a la adicion de hidrégeno a la
segunda fraccion del crudo pesado, esencialmente porque el técnico medio sabe que
simplemente agregar hidrogeno al crudo, a temperatura ambiente y presion atmosférica,
no tiene ningun efecto sobre la viscosidad del mismo.

En ausencia de informacion detallada sobre las etapas y condiciones bajo las cuales se
adicional hidrégeno a la segunda fraccion del crudo pesado, o del producto resultante de
la misma, no es posible establecer si dicha adicion de hidrégeno logra el efecto reclamado
de reducir la viscosidad del crudo, por lo tanto, no es posible determinar el nivel inventivo
de dicha etapa de adicion de hidrégeno.

Por lo tanto, la reivindicacién 67 carece de nivel inventivo.

6. Conclusion con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
1. 43-49 Novedad
b1 CA2195165 50 — 67 Nivel Inventivo
D2 CA2814773 55 — 66 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
deberd observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
deberé tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacion administrativa.
W

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
16029362 1° 2° 3° Revoca X
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/CA2014/050760 11 de agosto de 2014
Fecha de determinacion estado de la técnica . L
(DDIMM/ARIO) Prioridad Presentacion
12/08/2013 X
Solicitante
FRACTAL SYSTEMS, INC
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At s - Jart20 - [An 25 (Falta de unidad de .
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de bisqueda 1,43-67
Palabras clave utilizadas Crude, viscosity, transport, fractioning, olefin.
Clasificaciones utilizadas para la busqueda CIP: |C10G 31/06, C10G 45/00, C10G 31/00

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Infprmes de bl solicue Feqha Qt? Reivindicaciones Categoria del
busqueda / patente / Publicacion /s - . —
o > ecuencias Citas relevantes del estado de la técnica documento
Bases de datos| N° de patente/ | /Presentacion afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)
SIPI - - - - -
CA2195165 17/07/1997 1,43 -67 | Resumen; Pag. 7, lineas 6 — 10, 17, X
ISA 18; Fig. 1
US794035 17/05/2011 - - A
WO02015017939| 12/02/2015 - - A
EPO US2013015100 | 17/01/2013 - - A
US8105480 31/01/2012 - - A
Orbit W0201017292 | 13/10/2010 - - A
Patbase (W02010117292| 14/10/2010 - - A
Google CA2814773 | 06/09/2008 55 — 66 Resumen, Pag. 1, linea 3;Pag. 2a, Y
Patent linea 3, 17; Pag. 5.
(Y) cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(Numero), pp-pp.
(6]
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXXXX.
(?) Categorias de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no “T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la de
considerado como particularmente relevante. prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del principio o
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento
de presentacion internacional o en fecha posterior. o los hechos en los que se basa dicha invencién son incorrectos.

“L" Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, “X” Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no
dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una referencia al documento aisladamente considerado.
explicacion, por la cual se citan.
“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documentos S|empre estara acompanado por otra Ietra que |nd|que la documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
Sefior cludadanBERH 1ekd eme, emplo1.O; b A o a.gombinacién resulta evidente para un experto en la materia.
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Oficio N° 257 de 12 de enero de 2021

Ref. Expediente N° 16029362

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (24/11/2020)

Examinador: Carlos Hoyos Rodriguez
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