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P-2020/1380

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

Re: Expediente No. NC2020/0002327
Solicitud de patente a nombre de WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS LLC

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
WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS LLC, domiciliada en Estados Unidos de
América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 14120
notificado electronicamente el 6 de septiembre de 2021, relacionado con los
requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente
informacién:

1. Modificacion al titulo

Afirma el examinador que el titulo de la presente solicitud no se relaciona con el objeto
de la solicitud contenida en la descripcion y las reivindicaciones. A fin de superar la
objecién, el titulo de la solicitud se modifica asi: “METODO DE FABRICACION DE
VARILLA DE SUCCION DE ACERO MARTENSITICO”.

2. Modificacion a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisidon 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 doce
(12) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente.
Especificamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

2.1 No se incluye las antiguas reivindicaciones 13 a 30.

2.2 La reivindicaciéon 1 especifica los siguientes pasos:
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formar la varilla de bombeo a partir de una barra cilindrica de material de acero
inoxidable martensitico;

mantener una temperatura del material de acero inoxidable martensitico por
encima de una temperatura de transformacién de martensita para el material;
enfriar al aire el material; y

instalar la varilla de bombeo en el pozo, colocando asi el material de acero
inoxidable martensitico en contacto directo con un fluido en el pozo.

2.3 La reivindicacion 12 hace alusidon a un método que depende de la reivindicaicén
1.

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 animo
de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su
concepto técnico.

3. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las
reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificacién a las
reivindicaciones, segun lo establecido en la Resolucion 59669 de 2020.

En relacién con el niumero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene un menor numero de reivindicaciones que el anteriormente
presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

4. Claridad y concision de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentacion del nuevo capitulo reivindicatorio
quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas
reivindicaciones proporcionan claridad y concisidn a la invencidon descrita, siguiendo las
recomendaciones realizadas por el Examinador en su concepto técnico. En cuanto a las
diferentes objeciones formuladas, se desea manifestar lo siguiente:

4.1. El Examinador indica que "“[lJos términos de las reivindicaciones: “alrededor”

(reiv. 1 a 3,5 6,8 14 a 17, 19 a 24, 26), "temperatura elevada” (reiv. 1),
“rapido” (reiv. 1), son imprecisos, por lo cual dificultan distinguir la invencién del
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

estado de la técnica y el alcance de la invencion. el término “alrededor” y
“elevada” no se incluye en esta oportunidad. Finalmente se resalta que el término
"rapido" no se encuentra en el pliego reivindicatorio.

El examinador indica que “[L]as reivindicaciones 1 y 19 no son claras porque el
método menciona que el acero es martensitico y el producto no, lo cual genera
una inconsistencia”. Tal como se ha indicado previamente, la reivindicacién 19
no se incluye en esta oportunidad, por lo que ya no se presenta inconsistencia
alguna. Se resalta que la reivindicacién 1 sigue indicando que el acero es
martensitico.

Objeta el Examinador que “el conjunto de reivindicaciones 19 a 29 no es conciso,
porque incluye materia ya reclamada en el conjunto de reivindicaciones 1 a 12 y
tiene dos (2) reivindicaciones independientes de método”. Se ha modificado la
reivindicacion 12 de tal manera que ahora es dependiente de la reivindicacién de
método 1 que comprende los pasos de conectar varias varillas de bombeo para
formar una sarta de varillas y conectar la sarta de varillas a una bomba de fondo
de pozo.

Indica el examinadore que "[L]a expresion martensitico de la varilla de succidon a
alrededor de una temperatura elevada” (reiv.1) no es clara ni concisa, no denota
una operacion unitaria clara, ni un rango de temperaturas, el término "mantener”
no es claro, dado que se menciona “a alrededor de una temperatura elevada”.
No se indica el término “elevada” en la reivindicacién 1. En dicha reivindicacién
se hace alusidn que se “mantiene una temperatura del material de acero
inoxidable martensitico de la varilla de bombeo a una temperatura por encima
de la temperatura de transformacidon de martensita para el material”, mientras
que en la reivindicacidon 2 se indica que “la temperatura mantenida es 982 °C +/-
8 °C.”

Afirma el examinador que “Las reivindicaciones 12 y 30 que tiene por objeto un
producto, sin embargo, estan definidas unicamente por su proceso de fabricacion,
lo cual no es correcto, toda vez que es posible definirlo por sus caracteristicas
esenciales estructurales, tal y como lo define el mismo solicitante en la
reivindicacion 13”.Se solicita tener en cuenta que la reivindicacién 30 no se
incluye en esta oportunidad mientras que la reivindicacion 12 es dependiente del
método 1.

clarkemodet.com



Carrera 11 No. 86-53, Piso 3

Edificio Segovia
Clarke + 110221 Bogota, Colombia

T(+57) 1618 10 88
MOdet F (+57) 1 635 08 24

5. Descripcion

Indica el examinador que la descripcion no presenta con suficiente claridad el
problema técnico a resolver. Se llama la atencién que la presente solicitud esta
dirigida a una varilla de bombeo resistente a la corrosién que comprende un material
de acero inoxidable martensitico modificado. El material se puede forjar, endurecer
y templar antes del acabado.

6. Novedad

El Examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las y
reivindicaciones 1, 4, 7 y 10 a la luz de las ensefianzas técnicas descritas en el
documento US20050034790 (D1).

A este respecto, me permito decir que el articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisidn
de la Comunidad Andina establece que la invencion 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 invencién 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 estd comprendida en el estado de la técnica, especificamente en forma
individual en el documento D1 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia
reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como minimo la novedad
debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invencidon en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en
cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y

- Que la invenciéon en cuestion puede partir de conocimientos conocidos, caso en

el cual habrad que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencion con
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sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la solicitud en
estudio.

Se resalta que la reivindicacion 1 modificada recita:

Un método para producir una varilla de bombeo para su empleo en un pozo subterraneo,
el método comprende:

formar la varilla de bombeo a partir de una barra cilindrica de material de acero
inoxidable martensitico;

mantener una temperatura del material de acero inoxidable martensitico por encima
de una temperatura de transformacion de martensita para el material;

enfriar al aire el material; y

instalar la varilla de bombeo en el pozo, colocando asi el material de acero
inoxidable martensitico en contacto directo con un fluido en el pozo.

Tal como se ha indicado, la reivindicacién 1 se ha modificado para requerir la formacién
de la varilla de bombeo a partir de una barra cilindrica de material de acero inoxidable
martensitico, manteniendo una temperatura del material de acero inoxidable
martensitico por encima de una temperatura de transformacién de martensita para el
material e instalando la varilla de bombeo en el pozo, colocando asi el material de acero
inoxidable martensitico en contacto directo con un fluido en el pozo. Estas
modificaciones estan respaldadas en la pagina 3, linea 16 a la pagina 4, linea 19, en la
pagina 5, lineas 24-27, en la pagina 6, linea 1 a la pagina 7, linea 7, en la pagina 8,
lineas 15-17, y en adelante. pagina 11, lineas 6-10 de la descripcion, y en las FIGS. 1-
3 de los dibujos.

El documento D1 no divulga ni sugiere formar la varilla de bombeo a partir de una barra
cilindrica de material de acero inoxidable martensitico, manteniendo una temperatura
del material de acero inoxidable martensitico por encima de una temperatura de
transformacién de martensita para el material, e instalando la varilla de bombeo en el
pozo, colocando asi el material de acero inoxidable martensitico en contacto directo con
un fluido en el pozo.

Teniendo en cuenta que el documento no menciona, describe o sugiere, en forma
individual o en combinacidn, todas las caracteristicas técnicas reclamadas en el nuevo
capitulo reivindicatorio presentado por el solicitante, las nuevas reivindicaciones
presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.
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7. Conclusion

Con los argumentos presentados puede concluirse que:

i) La presente solicitud es clara y concisa, cumpliendo con los requerimientos
del Articulo 30 de la Decisién 486.

i) La presente solicitud tiene novedad y nivel inventivo, cumpliendo con los
requerimientos del Articulo 16 y 18 de la Decision 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho proceder con el estudio de
patentabilidad del nuevo pliego reivindicatorio, toda vez que cumple a cabalidad con los
requerimientos de la Decisién 486/00.

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

8. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por doce (12) reivindicaciones
- Recibo de pago por concepto de modificacidn a las reivindicaciones

Sefora Directora,

OLINA DAZA ALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co
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