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Sefior(a)
SIEMENS ENERGY INC.

TITULO DE LA SOLICITUD: “USO DE MATERIALES COMPUESTOS PARA EL
TRATAMIENTO DEL AGUA PRODUCIDA EN LA RECUPERACION MEJORADA DE
PETROLEOQ”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/034370

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 24 de mayo de 2018.
PRIORIDAD(ES): 13/06/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/518,910

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

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 11 de marzo de 2020, bajo el ndmero
NC2020/0002789, por ajustarse a los requisitos legales.

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 1 a 20 del radicado N° NC2020/0002789 del 11 de marzo de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un
sistema y un método para tratar una composicion acuosa derivada de un proceso quimico
de recuperacion mejorada de petroleo (CEOR) con el fin de separar los hidrocarburos

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para
recuperar una corriente de alimentacion proveniente de un proceso de recuperacion
guimica mejorada de petréleo que comprende poner en contacto dicha corriente con unos
materiales compuestos a base de celulosa y un polimero. Asi mismo, la solicitud
proporciona un sistema que comprende recipientes donde se recibe una corriente de
alimentacion proveniente de un proceso de recuperacion quimica mejorada de petrdleo
y Se pone en contacto dicha corriente con unos materiales compuestos a base de celulosa
y un polimero.

3. Delasolicitud de patente
3.1. Titulo

El nombre de la invencidon de que se trata en el articulo 27 literal d) de la Decision 486
debera reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser
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concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no
podra referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0013619 el 2 de diciembre de 2019,
titul6 la invencion como: “USO DE MATERIALES COMPUESTOS PARA EL
TRATAMIENTO DEL AGUA PRODUCIDA EN LA RECUPERACION MEJORADA DE
PETROLEQ”. Este titulo no se acepta, en primer lugar, por cuanto los usos no son
patentables y, en segundo lugar, no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en
la descripcion y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el titulo siguiente: “SISTEMA Y
METODO PARA EL TRATAMIENTO DE UNA CORRIENTE DE RECUPERACION
QUIMICA MEJORADA DE PETROLEO".

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

- La expresion "a partir de un proceso" (Reiv. 1, 12) no corresponde a una traduccién
correcta del documento en inglés. Se sugiere hacer las correcciones o aclaraciones
correspondientes.

- Las expresiones “polimero potenciador de la viscosidad”, “un material a base de
celulosa y un polimero” (Reiv. 1, 12) y “poliacrilamida hidrolizada” (Reiv 2, 13) son
expresiones genéricas que no permiten establecer ni el objeto ni el alcance de la
solicitud. La solicitud no ofrece suficiente evidencia experimental que permita
extrapolar la actividad potenciadora de la viscosidad a todos los polimeros, ni siquiera
a todos los polimeros anidnicos. Se recomienda limitar el alcance de las
reivindicaciones a una generalizacién razonable de compuestos mencionados en la
solicitud.

- La reivindicacién 2 carece de sustento en la descripcién, ya que en esta las
poliacrilamidas hidrolizadas corresponden al polimero potenciador de la viscosidad, tal
como se define en la pagina 8, en tanto que los polimeros incluyen HDPE, PE, PP.
PVC y otros descritos en las pagina 10 y 11 de la descripcién. Se sugiere hacer las
correcciones o aclaraciones correspondientes.

- Las expresiones "al menos” (Reiv. 1, 12), “0 mayor” (Reiv. 3, 14), “0 menor” (Reiv. 4)
son imprecisas, por lo cual no permiten establecer el alcance de las reivindicaciones.
Se sugiere sustituirlas por un rango concreto.

- La reivindicacion 1 caracteriza el método mediante la composicion de la corriente de
alimentacion y la composicion de la corriente tratada, lo cual no constituye una manera
aceptable para caracterizar un método. Se le recuerda al solicitante que los métodos
deben caracterizarse mediante sus etapas y/o las condiciones de las mismas y no por
la composicion de las corrientes que se alimentan o se obtienen. Se recomienda hacer
las correcciones o aclaraciones correspondientes.

- Las frases “para extraer los hidrocarburos de la corriente de alimentacion” (Reiv. 1) "la
corriente tratada comprende una concentracion de hidrocarburo de 30 ppm 0 menos”
(Reiv. 4), “(...) eficaces para extraer una cantidad de hidrocarburos de la corriente de
alimentacion (12) y generar una corriente tratada (40) que comprende una cantidad
reducida de hidrocarburos y en donde al menos la mayoria del polimero potenciador
de la viscosidad permanece en el mismo en relacién con la corriente de alimentacion
(12)” (Reiv. 12) son un resultado a alcanzar y no definen al objeto de la solicitud puesto
gue la reivindicacion incluiria no sélo la solucién propuesta por el solicitante, sino todas
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las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazar
por las caracteristicas esenciales que contribuyen a la obtencién de ese efecto.

- Las reivindicaciones 13 a 17 y 20 caracterizan el sistema de la reivindicacién 12
mediante la composicién de la corriente de alimentacion, lo cual no constituye una
manera aceptable de caracterizar el mismo. Se sugiere hacer las correcciones o
aclaraciones correspondientes.

3.3. Descripcion (Art. 28 Decision 486 literal (b))

- La descripcion de la invencion debe ser clara y completa, de manera que una persona
versada en la materia pueda ejecutarla. Se sugiere organizar de tal manera que
indique b) la tecnologia anterior que fuese util para la comprensién y el examen de la
invencion y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a
dicha tecnologia. Es importante, sefialar que las modificaciones no deberan ampliar el
alcance de la material divulgada inicialmente.

- La descripcion no divulga la invencién de manera suficientemente completa y calara
como para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente
pueda ejecutarla o reproducirla. Es asi como, por ejemplo, ni el polimero potenciador
de la viscosidad, ni la mezcla heterogénea, ni el material a base de celulosa se definen
de una manera inequivoca que le permita al técnico con habilidad en la materia
determinar si esté ejecutando la invencion de la forma en que el solicitante la desarrollo
sin necesidad de experimentacion adicional.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de junio de 2017 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

ftem Documento Titulo Fecha de Publicacion

D1 | W02012/119033 Composite media for water treatment 7 de septiembre de 2012
processes and methods of using same

D1!divulga sistemas y métodos para tratar una corriente que comprende un hidrocarburo
liquido y un liquido de base acuosa. Los sistemas y métodos pueden utilizar un medio
compuesto que comprende una mezcla de un material a base de celulosa y un polimero.
La corriente que comprende el hidrocarburo liquido y el liquido de base acuosa puede
separarse poniendo en contacto la corriente con el medio compuesto. (Resumen)

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)
La reivindicacion 1 consiste en: “Un método para tratar una corriente de alimentacion (12)

a partir de un proceso de recuperacioén quimica mejorada de petréleo...” (Radicado N°
NC2020/0002789 del 11 de marzo de 2020).

1 https://patents.qoogle.com/patent/W02012119033A1/en?0q=W02012119033
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Tabla 1. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Caracteristicas esenciales D1

Un método para tratar una corriente de | Se proporciona un método para tratar una
alimentacion (12) a partir de un proceso de | corriente de alimentacion que comprende un
recuperaciéon quimica mejorada de petréleo | hidrocarburo liquido y un liquido a base de agua
(CEOR) (Pag. 20, lineas 23 — 24)

Poner en contacto una corriente de alimentacion
(12) con una pluralidad de particulas de materiales
compuestos (20)

Generar una corriente tratada (40) Producir una corriente tratada (Reiv. 1)

Poner en contacto la corriente de alimentaciéon
con un medio compuesto (Reiv. 1)

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga sistemas y métodos para tratar una corriente que
comprende un hidrocarburo liquido y un liquido de base acuosa. Los sistemas y métodos
pueden utilizar un medio compuesto que comprende una mezcla de un material a base
de celulosa y un polimero. La corriente que comprende el hidrocarburo liquido y el liquido
de base acuosa puede separarse poniendo en contacto la corriente con el medio
compuesto. (Resumen)

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el método divulgado de
D1 consiste en que la corriente se pone en contacto con un medio compuesto que
comprende una pluralidad de particulas de materiales compuestos.

No se evidencia un efecto asociado al incluir un medio compuesto que comprende una
pluralidad de particulas de materiales compuestos.

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

Sin embargo, el incluir un medio compuesto que comprende una pluralidad de particulas
de materiales compuestos para obtener el método reclamado, ya es sugerido por el
documento D1 que se refiere a un medio compuesto que puede comprender una mezcla
homogénea de un material a base de celulosa y un polimero (Pag. 9, lineas 15 — 16), que
es una composicion de una sola fase de dos o mas compuestos distribuidos en una
proporcién uniforma o sustancialmente uniforme a lo largo de la mezcla (Pag. 9, lineas
18 — 21). El material a base de celulosa incluye polvo de madera, particulas de madera
aserrin, hojuelas de madera, astillas de madera y otros productos de madera (Pag. 9,
lineas 23 — 25). De igual forma, ensefa que el medio compuesto puede comprender una
pluralidad de particulas de forma uniforme (Pag. 10, lineas 12 — 15).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir un medio compuesto que comprende una pluralidad de particulas de materiales
compuestos en el método de D1, tal como particulas de madera aserrin, hojuelas de
madera o astillas de madera mezcladas en proporcién sustancialmente uniforme con
polimeros para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
proceso de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

La reivindicacion 12 consiste en: “Un sistema (10) para tratar una corriente de
alimentacion a partir de un proceso de recuperacion quimica mejorada de petréleo...”
(Radicado N°NC2020/0002789 del 11 de marzo de 2020).
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Tabla 2. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Caracteristicas esenciales D1
Un sistema (10) para tratar una corriente de
alimentacion a partir de un proceso de | Se proporciona un sistema de tratamiento (P&ag.
recuperacibn quimica mejorada de petroleo | 14, lineas 8 — 9)
(CEOR)

Una corriente de alimentacién que comprende un
Una fuente de una corriente de alimentacion (12) | hidrocarburo liquido y un liquido de base acuosa
(Pag. 20, lineas 7y 8)

La corriente de alimentacion puede introducirse
Un primer recipiente (18A) que comprende dentro | en la entrada de un recipiente (Pag. 8, linea 13),
una pluralidad de materiales compuestos (20) el recipiente puede contener un medio
compuesto (Pag. 9, linea 8)

Las particulas de material compuesto (20) | EI medio compuesto puede comprender una
comprenden cada una, una mezcla de un material | mezcla homogénea de un material a base de
a base de celulosa y un polimero celulosa y un polimero. (Pag. 9, lineas 15 — 16)

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 12 porque divulga sistemas y meétodos para tratar una corriente que
comprende un hidrocarburo liquido y un liquido de base acuosa. Los sistemas y métodos
pueden utilizar un medio compuesto que comprende una mezcla de un material a base
de celulosa y un polimero. La corriente que comprende el hidrocarburo liquido y el liquido
de base acuosa puede separarse poniendo en contacto la corriente con el medio
compuesto. (Resumen)

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 12 y el sistema divulgado de
D1 consiste en que el recipiente contiene un medio compuesto que comprende una
pluralidad de particulas de materiales compuestos.

La solicitud no presenta evidencia que demuestre un efecto asociado con incluir un medio
compuesto que comprende una pluralidad de particulas de materiales compuestos.

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

Sin embargo, el incluir un medio compuesto que comprende una pluralidad de particulas
de materiales compuestos para obtener el método reclamado, ya es sugerido por el
documento D1 que se refiere a un medio compuesto que puede comprender una mezcla
homogénea de un material a base de celulosa y un polimero (Pag. 9, lineas 15 — 16), que
es una composicion de una sola fase de dos o mas compuestos distribuidos en una
proporcién uniforma o sustancialmente uniforme a lo largo de la mezcla (Pag. 9, lineas
18 — 21). El material a base de celulosa incluye polvo de madera, particulas de madera
aserrin, hojuelas de madera, astillas de madera y otros productos de madera (Pag. 9,
lineas 23 — 25). De igual forma, ensefa que el medio compuesto puede comprender una
pluralidad de particulas de forma uniforme (Pag. 10, lineas 12 — 15).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir un medio compuesto que comprende una pluralidad de particulas de materiales
compuestos en el método de D1, tal como particulas de madera aserrin, hojuelas de
madera o astillas de madera mezcladas en proporcién sustancialmente uniforme con
polimeros para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.
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Las reivindicaciones dependientes 13 a 20 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
proceso de la reivindicacion 12, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusioén 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
D1 W02012/119033 1a?20 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacién de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o 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,
debera 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,
debera 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 actuacién administrativa.
%%

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

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0013619 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2018/034370 24 de mayo de 2018
Fecha de determinacion estado de la técnica . L
(DD/MM/ARO) Prioridad Presentacion
13/06/2017 X
Solicitante
SIEMENS ENERGY 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 1-20

Water treatment, chemical enhanced oil recovery, liquid

Palabras clave utilizadas hydrocarbon, aqueous-based stream, treatment, system,
method.
Clasificaciones utilizadas para la busqueda CIP: |CO9K 8/58, BO1D 17/04, CO2F 1/28

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

Informes de o .
busqueda / N3 Eeliaii s Feqha c.‘? Reivindicaciones Categoria del
patente / Publicacion ; . .
Bases de N° de patente / /Presentacion /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
datos afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)

SIPI 15170739 09/10/2015 - - A

W02012/119033| 07/09/2012 1-20 Resumen; Pag. 9, |. 8, 15, 16, 18-21, X
23-25, Pag. 10, |. 12-15, Pag. 14, |.

ISA 8-9, Pag. 20, 1. 7, 8, 23, 24; Reiv. 1
W02015/195524 | 23/12/2015 - - A
W02015/112644| 30/07/2015 - - A
W02016/032841| 03/03/2016 - - A

Patbase US2007/284309 | 03/03/2009 - - A
Google |55015/0197998| 16/04/2015 - - A
patent
(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
considerado como particularmente relevante. de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

solicitud, pero puede ser (til para la mejor comprensién 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

de presentacion internacional o en fecha posterior. razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“L" Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo,

dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la “X" Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

explicacion, por la cual se citan. referencia al documento aisladamente considerado.
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“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
documentos siempre estard acompariado por otra letra que indique la puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,

cuya combinacién resulta evidente para un experto en la materia.
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de blsqueda: (28/04/2021)

Examinador: Carlos Hoyos Rodriguez
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