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TITULO DE LA SOLICITUD: “APLICACION DE SOLVENTES VERDES A BASE DE
ENZIMAS PARA LA RECUPERACION DE LIQUIDOS SUBSUPERFICIALES”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2021/018866

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 19 de febrero de 2021.

PRIORIDAD: 12/02/2021, us (ESTADOS UNIDOS DE  AMERICA),
17/175,11620/02/2020, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/978,987

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 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

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 6 de mayo
de 2024, bajo el numero NC2024/0005869, y teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo
34 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, esta oficina
acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad mejores sustancias y técnicas para
recuperar los liquidos subsuperficiales de las formaciones rocosas.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea emplear una eleccion
preferida de enzimas y aditivos de una mezcla de solvente verde, tales como alcohol
deshidrogenasa, a-amilasa, glucosidasa, glucosiltransferasas, lipasa, papaina (y lipasa),
fosfolipasas, glucolipidos, lipopéptidos, flavolipidos, fosfolipidos, ésteres de acidos
grasos, y polimeros de alto peso molecular tales como lipoproteinas, complejos de
lipopolisacéaridos y proteinas, y/o complejos de polisacaridos, proteinas y acidos grasos,
asi como estrategias de ejecucion de campo adecuadas para recuperar liquidos de
formaciones no convencionales.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 6 de mayo de
2024, bajo el numero NC2024/0005869.

4. De la solicitud de patente

4.1. Resultado de examen de patentabilidad de solicitud extranjera (PPH)
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La solicitud en tramite, para la cual se present6 el procedimiento acelerado de patente
(PPH) cumple con los requisitos documentales establecidos por el numeral 1.2.2.5.2.1.
del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. En
consecuencia, el estudio de la presente solicitud ha sido anticipado.

Sin embargo, esta Oficina considera que las reivindicaciones presentadas no cumplen
con todos los requisitos establecidos en la Decision 486, mas exactamente en cuanto al
Articulo 34, dado que presenta ampliacion de materia, Articulo 30 respecto a los
requisitos de claridad y concision de las reivindicaciones y con lo estipulado en el Articulo
18, debido a que las reivindicaciones 1 a 18 no cumplen con el requisito de nivel inventivo,
como se expresa en el examen de patentabilidad en el numeral 7.1.

Por las razones anteriormente expuestas, es necesario realizar un requerimiento de
acuerdo con el articulo 45.

4.2.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisioén de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta oficina informa que:

El capitulo reivindicatorio no es claro ni conciso porque usa términos como: “liquido
portador”, “solvente verde”, “enzimas”, “nanoparticulas”, “nanoparticulas magnéticas”,
“apuntalante”, “solvente acuoso”, “solvente no acuoso”, “hidrocarburo, un gas
comprimido, 0 una espuma” para referirse a reactivos que se emplean en el método
reclamado; sin embargo, no se define su identidad lo que impide establecer el alcance
de las reivindicaciones. Se requiere al solicitante definir los componentes de la
composicion conforme a lo sustentado en el capitulo descriptivo.

Las reivindicaciones 1, 7 a 18 no son claras ni concisas, ya que reclaman el método
nombrando etapas técnicas de manera general con términos como: “guiar”, “monitorear”,
“calentamiento”, “enfriamiento”, “recubrir”, “aplicar”, “calcular”, “controlar”, “encapsular”,
“modelar” y “liberar”; sin reivindicar sus condiciones técnicas, las cuales definen
completamente la invencion. Se sugiere, entonces, mencionar las condiciones, tales
como reactivos, tiempo, temperatura, entre otras condiciones, ya que un proceso se

define por sus etapas y condiciones necesarias en cada una de ellas.

Las reivindicaciones 1, 2, 7, 8, 11 y 14 no son concisas, ya que los términos “pluralidad”
y “al menos” son relativos y no permiten determinar el minimo y maximo de la
caracteristica a la que precede. Se sugiere sustituirlos por términos o rangos concretos.

La reivindicacion 11 no es clara, ya que, se refiere a "en donde el liquido tiene una
concentracion enzimatica menor que una concentracion de micela critica (CMC)", la cual
es un resultado a alcanzar y no define al liquido, puesto que la reivindicacion incluiria no
sélo la solucidn propuesta en la solicitud, sino todas las alternativas presentes o futuras
gue permitan llegar a ese resultado. Se sugiere reemplazar por las caracteristicas
técnicas esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtencién de ese
efecto.
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En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

4.3.Descripcion

Revisado el capitulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invencion de manera
suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda
ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el articulo 28 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina.

Siendo asi, se sugiere que la descripcion sea nuevamente presentada incluyendo la
informacion establecida por el ya citado articulo de la norma comunitaria. Es decir:

“(...)e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la préctica la invencion,
con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes.”

La descripcion no divulga la invencion de manera suficientemente completa para que la
persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda reproducirla
ya que no se menciona una forma de realizacion del método. En este sentido el capitulo
descriptivo no menciona alguna evidencia experimental que permita a la persona versada
en la materia evidenciar algun efecto inesperado y sorprendente, por lo que, no es posible
replicar la invencion ante la falta de informacion técnica.

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el articulo 34 de la citada Decision, dicha
modificacion no podra ampliar la divulgacién inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos
elementos en la solicitud, la descripcion modificada no sera aceptada.

5. Unidad de invencién

Conforme a lo establecido por el articulo 25 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que el concepto comdn es un método para
recuperar el liquido subsuperficial de formaciones rocosas, y dado que este se encuentra
divulgado en el estado de la técnica, especificamente en los documentos US2013345099
y US4579173, la solicitud carece de unidad de invencion debido a que reclama mas de
un grupo inventivo sin la presencia de caracteristicas 0 elementos técnicos nuevos e
inventivos que sean comunes a todas las invenciones.

Por lo tanto, la invencion presenta diferentes conceptos técnicos inventivos asi:

Grupo inventivo 1: Método para recuperar liquido subsuperficial de formaciones rocosas
gue incluye encapsular el solvente verde a base de enzimas en las nanoparticulas y no
incluye calentamiento o enfriamiento (Reivindicaciones 1 a 7y 15 a 18).

Grupo inventivo 2: Método para recuperar liquido subsuperficial de formaciones rocosas
gue incluye calentamiento o enfriamiento (Reivindicaciones 8 y 9).

Grupo inventivo 3: Método para recuperar liquido subsuperficial de formaciones rocosas
donde se recubre cada nanoparticula de la suspensién de nanoparticulas con la mezcla
enzimatica inmovilizada (Reivindicaciones 10 a 14).

De acuerdo con lo anterior, se sugiere restringir la materia a patentar en un solo concepto
comun inventivo especificando el avance tecnoldgico sobre el estado de la técnica. Esto
se logra, entre otras formas, definiendo las caracteristicas esenciales de la invencion y
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mostrando las otras caracteristicas particulares como dependientes, pero sin perjuicio de
la concisidn de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

Asi mismo, se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, 0
limitar la solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras invenciones.
En este Ultimo caso, de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado en este
Oficio, se aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de patentabilidad.

Por consiguiente, la presente busqueda del estado de la técnica y el examen de
patentabilidad fueron realizados para el primer grupo inventivo citado.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de febrero de 2020, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

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

item Documento Titulo Fecha de publicacion

Nano-Encapsulated Triggered-Release Viscosity

26 de diciembre de 2013
Breaker

D3 US2013345099

D4 US4579173 Magnetized drive fluids 01 de abril de 1986

D3! métodos para extraer petréleo de formaciones subterraneas donde se proporciona
un liquido que incluye un solvente que contiene enzimas en nanocapsulas (Parr. [0012,
0013] y Reiv 1 a 4), se inyecta dicho liquido en un pozo (Pérr. [0004] y Reiv 1), donde las
nanocapsulas pueden contener ferrofluidos (Parr. [0013] y [0045]) y el liquido se remueve
invirtiendo la trayectoria de flujo (Parr. [0009]).

D42 métodos para extraer petréleo de formaciones subterraneas donde se proporciona
un fluido de desplazamiento que contiene nanoparticulas de materiales magnéticos (Col
3, linea 25 a 30; Reiv 1), se inyecta el fluido para que fluya en el pozo (Col 3, linea 25 a
30; Col 6, linea 26 a 35; Reiv 1), se guian las nanoparticulas de materiales magnéticos
mediante un campo magnético en la formacion subterranea (Col 6, linea 26 a 35; Reiv 1)
y se recuperan los yacimientos del pozo (Reiv. 1y 2).

7. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el analisis de los requisitos
de patentabilidad.

7.1.Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2024/0005869
del 6 de mayo de 2024) refiere a: “Un método para recuperar el liquido subsuperficial de
formaciones rocosas, el método que comprende las etapas de (...)". A continuacién, se

thttps://patents.google.com/patent/US20130345099A1/en?0g=us2013345099
2https://patents.google.com/patent/US4579173A/en?0q=US4579173
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presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados
en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS D3 D4
ESENCIALES

. Métodos para extraer
Un método para recuperar el

liquido subsuperficial de petrdleo de formaciones Métodos para extraer petrdleo
q . P . subterraneas de formaciones subterraneas
formaciones rocosas, el método . .

Le comprende las etapas de- (Resumen, Parr. [0002] y (Resumen y Reiv. 1)
q P pas de- Reiv. 1)

Proporcionar un liquido portador

ue incluye un solvente verde a Proporcionar un liquido que . .
d y P q q Proporcionar un fluido de

base de enzimas que esta incluye un solvente que : .

. . . : desplazamiento que contiene
emparejado con una suspension | contiene enzimas en nanoparticulas de materiales
de nanoparticulas, en donde el nanocapsulas. magnpéticos
solvente verde a base de enzimas | (Parr. [0012, 0013]y Reiv1 a P o
esta inmovilizado en las 4) (Col 3, linea 25 a 30; Reiv 1)

nanoparticulas;

Inyectar el liquido que incluye | Inyectar un fluido de

inyectar el solvente verde a base | un solvente que contiene desplazamiento que contiene
de enzimas y el liquido portador enzimas nanoencapsuladas nanoparticulas de materiales
en un pozo; en un pozo magnéticos.

(Parr. [0004] y Reiv 1) (Col 3, linea 25 a 30; Reiv 1)

El liquido que incluye un
dirigir el solvente verde a base de | solvente que contiene
enzimas y el liquido portador por | enzimas nanoencapsuladas
una trayectoria de flujo del pozo; fluye en el pozo

(Pérr. [0005])

El fluido de desplazamiento que
contiene nanoparticulas fluye
en el pozo

(Col 6, linea 26 a 35; Reiv 1)

Guiar las nanoparticulas de

guiar las nanoparticulas mediante | Las nanocépsulas pueden materiales magnéticos
el campo magnético a regiones contener ferroluidos. mediante un campo magnético
diana de una formacién rocosa; (Parr. [0013] y [0045]) en la formacion subterranea

(Col 6, linea 26 a 35; Reiv 1)

El liquido con la enzima

. nanoencapsulada se
remojar al solvente verde a base .
mantiene en contacto con la

de enzimas y el liquido portador | . = "~~~ - T | -

en una formacion rocosa; formacion subterranea
' (Col 4 linea 5 a 10, Cita

US5437331)

invertir la trayectoria de flujo del
pozo en donde el solvente verde Remover el liquido invirtiendo

a base de enzimas y el liquido la trayectoria de flup | -
portador viajan por la trayectoria (Pérr. [0009])
de flujo;
Recuperar yacimientos del
Y recuperar yacimientos del pozo. | ----- pozo

(Reiv. 1y 2)

D3 es considerado como el estado de la técnica més cercano a la invencion definida en
la reivindicacién 1, ya que divulga métodos para extraer petrdleo de formaciones
subterraneas donde se proporciona un liquido que incluye un solvente que contiene
enzimas en nanocapsulas (Parr. [0012, 0013] y Reiv 1 a 4), se inyecta dicho liquido en
un pozo (Parr. [0004] y Reiv 1), donde las nanocapsulas pueden contener ferrofluidos
(Parr. [0013] y [0045]) y el liquido se remueve invirtiendo la trayectoria de flujo (Parr.
[0009]). Ademas, implicitamente en el mismo documento se menciona que el liquido con
la enzima nanoencapsulada se mantiene en contacto con la formacion subterranea (Cita
US5437331: Col 4 linea 5 a 10).
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La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el método divulgado en
D3, consiste en que la invencién comprende guiar las nanoparticulas mediante un campo
magnético y recuperar yacimientos del pozo.

No obstante, no se evidencia un efecto técnico asociado a incluir los pasos de guiar las
nanoparticulas mediante un campo magnético y recuperar yacimientos del pozo. No
existen ejemplos demostrativos con y sin el uso de campos magnéticos y recuperacion
de yacimientos del pozo que permitan evaluar los resultados de la introduccion de estos
pasos en el método.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢como modificar el método divulgado en D3 para proporcionar un método
alternativo?

Sin embargo, el incluir los pasos de guiar las nanoparticulas mediante un campo
magnético y recuperar yacimientos del pozo, ya esta divulgado en D4 que se refiere a
métodos para extraer petréleo de formaciones subterraneas donde se proporciona un
fluido de desplazamiento que contiene nanoparticulas de materiales magnéticos (Col 3,
linea 25 a 30; Reiv 1), se inyecta el fluido para que fluya en el pozo (Col 3, linea 25 a 30;
Col 6, linea 26 a 35; Reiv 1), se guian las nanoparticulas de materiales magnéticos
mediante un campo magnético en la formacion subterranea (Col 6, linea 26 a 35; Reiv 1)
y se recuperan los yacimientos del pozo (Reiv. 1 y 2). Ademas, el uso de campos
magnéticos aumentd el rendimiento de recuperacion (Col 8 y 9).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir los pasos de guiar las nanoparticulas mediante un campo magnético y recuperar
yacimientos del pozo de D4 en el método de D3, para asi llegar al objeto de la
reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D3 revela que la composicion puede contener apuntalante (Parr. [0004])
y las enzimas se liberan en el pozo (Parr. [00023]).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacidon independiente, aporte nivel inventivo al método
de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

Por otra parte, D4 revela que el campo magnético se monitorea (Fig. 1A, 1By 2), asi la
reivindicacion independiente 7 y las reivindicaciones dependiente 15 a 18 tampoco son
inventivas.

8. Conclusién

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D3 US2013345099 la7yl5a1l8 Nivel inventivo
D4 US4579173 la7yl5a18 Nivel inventivo

9. Respuesta alos argumentos del solicitante

Argumentos respecto objeciones de claridad y concisién
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El solicitante dice que “dichos términos en realidad si se encuentran debidamente
definidos” y a continuacion define cada uno de los términos. Esta Oficina aclara que
dichos términos no son concisos porque comprenden un numero muy grandes de
alternativas que impiden determinar el alcance de las reivindicaciones. Por lo tanto,
aunque la persona versada en la materia entienda a qué se refieren dichos términos, no
son limitativos para establecer claramente el alcance de las reivindicaciones.

El solicitante indica que “Cada uno de estos pasos provee las caracteristicas técnicas
esenciales etapa por etapa para llevar a cabo la invencion. De hecho, la persona versada
en la materia no tendria problema en ejecutarlos y llevarlos a cabo. Es importante
mencionar amablemente que una solicitud de patente puede ser tan amplia como el
solicitante lo desee siempre y cuando esta cumpla con los requisitos de patentabilidad
(novedad, nivel inventivo, aplicacién industrial, como ocurre en este caso, tal y como se
explica a continuacion). Los mismos argumentos aplican para las reivindicaciones 10 y
13 también debido a que estas comparten caracteristicas de la reivindicacién 1.” Esta
Oficina aclara que contrario a lo que indica el solicitante, los términos afectados impiden
gue una persona versada en la materia pueda ejecutar el método, ya que necesitaria
probar una ilimitada variedad de condiciones para lograr un método para recuperar el
liquido subsuperficial de formaciones rocosas.

El solicitante dice que “el término pluralidad acompafia la definicién de las regiones diana
de una formacion rocosa hacia las que se guian las nanoparticulas con el liquido portador
de solvente verde a base de enzimas y yacimientos de pozo involucrados” continda el
solicitante diciendo “que la invencién puede ser aplicada en diversos tipos de yacimientos
como por ejemplo los de petroleo crudo o los que contienen formaciones rocosas”. Esta
Oficina aclara que la expresién “pluralidad” precediendo una caracteristica causa
confusiéon al no permitir establecer el alcance de la reivindicacion y como indica el
solicitante hace opcional la caracteristica entre petrdleo crudo o los que contienen
formaciones rocosas. Se recuerda al solicitante que las caracteristicas opcionales deber
ir en reivindicaciones dependientes.

El solicitante dice que “el término “al menos” de la reivindicacion 14 (anterior
reivindicacién 18) no es relativo, sino que corresponde a opciones concretas. Es decir,
en este caso especifico se refiere a bien sea uno de los 3 componentes mencionados en
la reivindicacién 14, o una combinacion de estos”. Esta Oficina aclara que la expresion
“al menos” hace opcional la caracteristica entre uno de los tres componentes 0 su
combinacién. Se recuerda al solicitante que las caracteristicas opcionales deber ir en
reivindicaciones dependientes.

El solicitante sefiala que “la herramienta de calentamiento o enfriamiento (...) esta
correctamente definida por su funcién, ya que en este caso representa cualquier medio
mediante el cual se pueda calentar o enfriar el sistema.” Esta Oficina encuentra que tal y
como sefala el solicitante estas caracteristicas se refieren a la funcion. Se recuerda al
solicitante que las reivindicaciones deben definir la invencién de manera estructural y en
este caso son los pasos del método incluyendo claramente las condiciones y equipos
necesarios para realizarlos.

El solicitante dice que “la concentracion micelar critica sirve como valor de referencia para
determinar la cantidad de enzimas en el liquido portador, y se puede determinar
claramente por técnicas conocidas por el experto en la materia. Por lo tanto, tales valores
son caracteristicas esenciales complementarias a la definiciéon de los componentes del
método reivindicado. De hecho, tales valores de concentracion describen propiedades
estructurales del producto final, y en ningn momento se refieren a un paso en un proceso
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para recuperar el liquido subsuperficial de formaciones rocosas. Si bien tales tasas se
miden a través de un método (como ocurre con cualquier parametro), dichos procesos
de medicién y determinacién de CMC no se reivindican ni son objeto de proteccién.” Esta
Oficina encuentra que la concentracion de los reactivos empleados en un método como
el reclamado es una caracteristica técnica esencial, ya que va a afectar la extraccion.
Esto se ilustra en la descripcién donde se indica que “la recuperacion de petréleo crudo
con una solucion enzimética al 10 % es del 53 %, en comparacion con un mero 2 %
cuando se usa agua DI.” Por lo tanto, es claro que el método usa la enzima a una
concentracion especifica para lograr un efecto técnico. La concentracion en unidades de
porcentaje es una caracteristica técnica; sin embargo, una concentracion micelar critica
no informa un valor claro y conciso de concentracion.

Argumentos respecto objeciones a la descripcion

El solicitante dice “que contrario a las afirmaciones del examinador, la presente invencién
si cuenta con una forma de realizacién del método. Esta se encuentra en la pagina 5
lineas de la 8 a 17 en donde, al igual que en las reivindicaciones, se describe un método
para recuperar el liquido subsuperficial de formaciones rocosas, dicho método
comprendiendo una serie de etapas que brindan precisamente la forma de realizacién de
la presente invencidén. Inclusive, en otras partes de la descripcion se describen también
algunas otras modalidades para llevar a cabo la invencion (p. 5-6, 13-15).” Esta Oficina
encuentra que las partes citadas de la descripcion para indicar que se incluyen formas
de realizacion del método, no divulgan la invencion de manera suficientemente completa
para que la persona normalmente versada en la materia técnica pueda reproducirla, como
se observa en los siguientes apartados:

“La invencion incluye un método para recuperar el liquido subsuperficial de formaciones
rocosas mediante la adicion de un solvente verde a base de enzimas a un liquido
portador, la inyeccion del solvente verde a base de enzimas y el liquido portador en un
pozo, y la direccion del solvente verde a base de enzimas y el liquido portador por una
trayectoria de flujo del pozo. El método también incluye remojar el solvente verde a base
de enzimasy el liquido portador en el pozo antes de invertir la trayectoria de flujo del pozo
(y/o abrir el flujo de un pozo adyacente) de manera que el solvente verde a base de
enzimas y el liquido portador puedan entrar en contacto con partes mas lejanas de la
formacién de rocas alrededor de un orificio del pozo. Luego, se recuperan multiples
yacimientos del mismo pozo usado para inyeccion y otros pozos vecinos afectados por
el solvente verde a base de enzimas.” (Pag. 5, lineas 8 a 17).

“El arrastre magnético 218 retrae las nanoparticulas 216 en una suspension 220 al invertir
la trayectoria de flujo a través del orificio inferior 206 del pozo de produccion 200. El
solvente verde a base de enzimas 214 en el liquido portador 202 se deja en la formacion
rocosa 204 para remojo adicional antes de recolectar los yacimientos 212.” (Pag. 14,
lineas 11 a 14).

Estos apartados y todos los citados por el solicitante no describen la mejor manera
conocida para llevar a la practica la invencion y solamente mencionan aspectos generales
de métodos de extraccion de liquido subsuperficial de formaciones rocosas; por ejemplo,
no mencionan la enzima empleada y su concentracion, la composicion del liquido
portador, las condiciones de remojo, la forma de invertir la trayectoria de flujo, las
condiciones del campo magnético, la composicién y concentracion de las nanoparticulas,
entre otros. Sin esta informacion, la persona versada en la materia no podra reproducir
el método sin requerir esfuerzo inventivo y no se puede asociar un efecto técnico a
caracteristicas técnicas de la invencion.
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Argumentos respecto objeciones al nivel inventivo

El solicitante argumenta que “D1 es una invencion para la extraccion de querdgeno de
una formacion subterranea que comprende querégeno en una matriz inorganica (D1
[0011]). Esto implica que la extraccion se lleva sobre un solido, ya que el querdgeno y las
matrices inorganicas son ambas sélidas. Por el contrario, la presente invencion tiene por
objetivo extraer liquidos subsuperficiales de formaciones, siendo un liquido por definicién
diferente de un sélido.” Continta diciendo el solicitante que “D1 lleva a cabo la extraccion
haciendo reaccionar el querégeno para formar un derivado del querdgeno y luego extraer
dicho derivado. En contraste, en la presente invencion no hay una reaccion con el
producto que se desea extraer, sino que hay un desplazamiento del liquido subsuperficial
por medio de enzimas.” Esta Oficina encuentra la razon en los argumentos del solicitante;
sin embargo, la invencibn como se reclama no tiene nivel inventivo frente a los
documentos D3 y D4.

Finalmente el solicitante indica que “D2 no divulga y aln menos sugiere emparejar un
solvente verte a base de enzimas con una suspension que comprende nanoparticulas en
un liquido portador, por lo tanto, no hubiera sido obvio usar las ensefianzas de dicho
documento combinado con D1 de tal manera que se hubiera llegado a la presente
invencion. Consecuentemente, los documentos D1 y D2 no proveen ensefianzas
suficientes y claras que le permitan a la persona del oficio normalmente versada en la
materia, derivar de forma obvia la composicion reivindicada, por lo que la presente
solicitud tiene Nivel Inventivo sobre el Arte Previo.” Esta Oficina encuentra la razén en los
argumentos del solicitante; sin embargo, la invencién como se reclama no tiene nivel
inventivo frente a los documentos D3 y D4.

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 actuacién administrativa.

Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA

EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2022/0011168 1° | [ 22 ] x | 3 | |Revocal
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2021/018866 19 de febrero de 2021
Fecha de determinacién estado de la técnica (DD/MM/ANO) Prioridad Presentacién
20/02/2020 X

Solicitante
GAS TECHNOLOGY INSTITUTE

Reivindicaciones q

ue no son objeto de busqueda por:

Art. 14 |

- JArt. 15 |

- Jart. 20 | -

|Art. 25 (Falta de unidad de invencién) |

8ald

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de blsqueda

la7yi15a18

Palabras clave utilizadas

Method, recovering, subsurface, fluid, rock formations, enzyme-
based green solvent, carrier fluid, rock formation, deposits,
magnetic field, magnetic nanopatrticles

Clasificaciones utilizadas para la busqueda

CIP:

C0O9K 8/035, CO9K 8/10, CO9K 8/32

CPC:

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

Informes de o .
basqueda / N astglrlﬁgu/d B P'l:j)(l:iz: cc:g n Reivindicaciones Categoria del
Bases de o p L /Secuencias Citas relevantes del estado de la técnica documento
datos N° de patentle /| [Presentacion afectadas citado(?)
consultadas | Autor LNP() | (DD/MM/AAAA)
SIPI - - - - -
ISA US20130161008| 27/06/2013 - ) A
W02013160334| 31/10/2013 - A
USPTO US20080196892| 21/08/2008 - - A
W019046938 14/03/2019 - - A
Patbase US2017233636 | 17/08/2017 - - A
US2013345099 | 23/12/2013 [1la7y15a18 Parr. [0012, 0013] y Reivla4 Y
US4579173 01/04/1986 [1la7y15a18 Col 3, linea 25 a 30; Reiv 1 Y
Orbit CN108442927 24/08/2018 - - A

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de
presentacion internacional o en fecha posterior.

“L"” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, dudas
acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la fecha de
publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una explicacion,
por la cual se citan.

“0O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos
siempre estara acompafiado por otra letra que indique la pertinencia del
documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

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

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o
la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con
dicha solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del
principio o teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que
el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada
no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva
por referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada
no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando
el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma
naturaleza, cuya combinacion resulta evidente para un experto en la
materia.

Fecha del reporte de busqueda: (16/08/2024)
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