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CORREO CERTIFIcADO SUFPERINTENDENCIA

Radicacién: 1-35611- -9-0 Fecha: 2008-07-30 08:12:35
Tramite : 2 PATENTES

Evento : 1 REGDEPOSITO

Actuaciéon: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : JUAN PABLO CADENA SARMIENTO Folios 1

Serior (a) (es)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

CRA. 7 NO. 71-21, TORRE B, PISO 4 OFC. 402
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 26665

Fecha: 29/07/2008

Expediente : 1-35611

Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucioén de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
namero de resolucién a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
radicaci6n consignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
RESOLUCION N?. 26060 d
Por la cual se niega una patente de invencion

Exp. N° 01035611

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de mayo de
2001, bajo el nimero 01035611, se presento la solicitud de patente de invencion
titulada: “EMULSION DE AGUA EN HIDROCARBUROS UTIL COMO.
COMBUSTIBLE DE BAJA EMULSION Y METODO DE FORMACION”. :

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requusntos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se orden6 publicar el extracto sin
gue se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontrd que la invencion-
no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario
para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 10 de enero de 2008,
atendié oportunamente los requerimientos formulados y presenté aclaraciones. Asi
mismo, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, no se adecta a las
prescripciones establecidas por el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida porla
Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial™.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 33 contenidas en los folios 55 a 60, no cumplen
con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes
consideraciones: '

1. Objeto de la invencion

La invencién propone una emulsién de agua en hidrocarburo que comprende una
fase de agua, una fase de hidrocarburo y a tensioactivo, donde dicha fase de agua
esta presente en una cantidad mayor que o igual a alrededor de 5% en volumen con
respecto al volumen de dicha emulsion, y dicha fase de agua y dicho tensioactivo
estan presentes a una relacion en volumen de dicha fase de agua con respecto a-_
dicho tensioactivo de por lo menos alrededor de 1.
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Asi mismo, propone un método para elaborar una emulsion de agua en hidrocarburo,
que comprende los pasos de: proporcionar una fase de agua; proporcionar una fase
de hidrocarburo; proporcionar un tensioactivo; mezclar dicha fase de agua, dicha fase

de hidrocarburo y dicho tensioactivo en cantidades suficientes para proporcionar un:

contenido de agua de por lo menos alrededor de 5% en volumen con respecto a

dicha emulsién, y proporcionar una proporcion en volumen de dicha fase de agua

con respecto a dicho tensioactivo de por lo menos alrededor de 1, donde dicho
mezclado se lleva a cabo a una intensidad de mezclado suficiente para formar una
emulsién estable de dicha fase de emulsioén en agua en dicha fase de hidrocarburo.

Los anteriores producto y procedimiento buscan elaborar combustibles con mejores
propiedades.

2. Sobre la modificacion presentada

El articulo 34 de la misma Decision sefiala que: “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 proteccién que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial”.

En el presente caso, no es posible aceptar las modificaciones realizadas por el

solicitante, toda vez que amplian el objeto inicial de la solicitud. En efecto, en la

solicitud original no se contempla la peticion de proteccion del derivado nitro olefinico -
del acido oleico. Tampoco se contempla el limite superior del 15% de la fase acuosa

en la emulsion.

Ademas de lo anterior, debe recordarse que segtn el articulo 28, “la descripcion
debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara y completa para su-
comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. La descripcion de la invencion indicara el nombre -

de la invencion e incluira la siguiente informacion:...e) una descripcion de la mejor

manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la practica la invencion, .

utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes...”. Ahora
bien, si en la invencién fuera relevante el derivado nitro olefinico del acido oleico,
esto se debib ver reflejado en las mejores formas de llevar.a cabo la invencion, algo
que no sucede. Tampoco hay ejemplos o elementos que permitan afirmar que esto
sea asi.

En este punto, es oportuno aclarar que si bien el solicitante puede pedir que se.
modifique la solicitud en cualquier momento del tframite, la misma no podra implicar
una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacion inicial. Por lo
tanto y en conclusién, las modificaciones realizadas sobre dicho capitulo
reivindicatorio original, amplian el objeto inicial de proteccion. Lo anterior, desconoce

lo dispuesto en el mencionado articulo 34 de la norma supranacional andina.
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Dado todo lo anterior, no se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio (folios 208 a
213), por ende se tendra en cuenta para efectos de la presente decision el capitulo
reivindicatorio que obra en los folios 55 a 60.

3. No se cumple el articulo 30

El articulo 30 de la Decision 486 sefiala que “las reivindicaciones definiran la materia
gue se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar-
enteramente sustentadas por la descripcion”.

3.1 Palabras ambiguas

No se admite el uso de frases y/o palabras que generen ambigledad o
imprecisiones. Por tanto, expresiones como “alrededor”, “baja gravedad”,

“sustancialmente libres”, entre otras, no son aceptables. El solicitante, accedlendo a
las observaciones hechas por esta oficina, esta de acuerdo en retirar este tipo de
expresiones, por lo que se entendera que en el capltulo relvmdlcatono objeto de
estudio, dichas expresiones no existen. :

3.2 Las reivindicaciones de método
De acuerdo a lo encontrado en el capitulo reivindicatorio, el solicitante pretende que

se le proteja un método que no define, el cual, se encuentra redactado de la siguiente
formay presenta los siguientes problemas:

Reivindicacion Problema

Un método para elaborar una emulsion
de agua en hidrocarburo, que comprende

los pasos de:
Proporcionar, segin la Real Academia, es
‘Disponer y ordenar algo con la debida |
correspondencia en sus partes”. De lo
anterior, el hecho de tomar un paso como
...proporcionar una fase de “proporcionar un ingrediente” no especifica
hidrocarburo;... como se dispone y ordena el ingrediente que
.. proporcionar un tensioactivo;... el solicitante relaciona y simplemente se
...proporcionar una fase de agua... relaciona una composicion, no un método.

Desconoce la normativa andina, toda vez que
las reivindicaciones deben definir la materia a
proteger, algo que.con estas expresnones no

sucede.
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...mezclar dicha fase de agua, dicha fase
de hidrocarburo y dicho tensioactivo en
cantidades suficientes...

Este paso es sumamente ambiguo, toda vez
que se trata de unir de forma indeterminada
la composicién tampoco definida antes. Aun
mas, coloca expresiones ambiguas e
inaceptables como “cantidades suficientes”

...para proporcionar un contenido de agua
de por lo menos alrededor de 5% en
volumen con respecto a dicha emulsion, y
proporcionar una proporcion (sic) en
volumen de dicha fase de agua con
respecto a dicho tensioactivo de por lo
menos alrededor de 1...

Lo que el solicitante coloca aqui es el objetivo
a lograr. Es decir, define lo caracteristico
como lo que se quiere alcanzar, algo
inadmisible en una solicitud de patente.

...donde dicho mezclado se llevaacabo a
una intensidad de mezclado suficiente
para formar una emulsion estable de dicha
fase de emulsion en agua en dicha fase de
hidrocarburo...

Es inadmisible este aparte toda vez que:

no define como es se realiza el mezclado.

El afirmar que se realiza con un mezclado
suficiente es inaceptable por lo etéreo y
ambiguo del mismo.

El formar una emulsion estable es también un

resultado a alcanzar.

En general, puede decirse que el solicitante no esta definiendo ningiin método para
ser protegido. Un método es una secuencia de pasos perfectamente definidos que
permiten alcanzar un fin. En el presente caso, el fin es claro, no asi los pasos.

Segun el solicitante, proporcionar también significa: “Poner en aptitud o disposicion
las cosas, a fin de conseguir lo que se desea”, pero con esta definicion no se hace.
claro el método. Esta es una respuesta que un técnico de nivel medio en el arte :
encontrara inapropiada, toda vez que ‘poner en aptitud’ no define lo que se pretende
proteger, no muestra una etapa técnica, es una frase ambigua que da para mdiltiples
interpretaciones, ademas no es una frase cominmente empleada en la técnica, pues -
por si misma no significa nada. En general, son improcedentes los comentarios del
solicitante, ademas en otros apartes de las objeciones hechas por esta Oficina, el
solicitante da la razén a las mismas.

En general las reivindicaciones de método no cumplen con los requisitos de
definicién, claridad, concision o sustento por la descripcién previstos en el articulo 30
de la Decisién 486, por tanto se deben negar.

4. Determinacion del estado de la técnica
4.1 Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de mayo de 2000, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud us
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09/565,556. La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para eI estudlo de
patentabilidad, segtin obra a folio 223 del expediente en estudio. :

4.2 Documentos del estado de la técnica
Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los

siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados
con la materia de la solicitud en estudio:

Fecha de

o .
N° | Documento Titulo publicacién
D1 | GB 2217229 Solubilising composition 1989.10.25

Emulsified fuel and one method for ’
D2 | WO 9734969 preparing same 1997.:09.25
Composés oraniques a fonction nitrate S
D3 | EP 01 57684 utilisables comme additifs pour 1985.10.09
carburants diesel '
EP 0475 Microemulsion diesel fuel compositions .
D4 620 and method of use 1992'0 3.18
D6 | WO 9913031 Emulsion blends 1999.03.18
WO 99 An additive compositions also used as a :
D7 35215 fuel composition comprising water 1999.07.15
v soluble aicohols :
5. Novedad

El articulo 16 de la misma Decision 486 establece que "una invencion se consnderara g
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica". :

En la misma disposicion se establece que "el estado de la técnica comprendera todo |
lo que haya sido accesible al publico, por una descripcion escrita u oral, utilizacion, .
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: |

“Para que una invencién de producto o de procedimiento sea objeto de
proteccion a través de una patente debera, necesariamente, cumplir.con los
requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicacién industrial.

‘La invenci6n, de producto o de procedimiento, carecera de novedad, siyase .
encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal = -
fodo conocimiento que haya sido accesible al publico a través de cualquier
medio, en tiempo anterior a la fecha de presentacién de la solicitud de patente :

o de la prioridad reconocida. '
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“_..Lainvencién debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que
constituya un avance tecnol6gico, pudiéndose alcanzar la regla técnica
propuesta a través de procedlm/entos 0 métodos comunes ya conocrdos enel
area técnica correspondiente, siempre que el resultado sea novedoso”'.

En el presente caso, y en atencion a lo anterior, el objeto propuesto no es nuevo,
porque esta comprendido en el estado de la técnica, pues una vez realizado el
estudio técnico comparativo entre dicho objeto y lo reclamado en las anterioridades
WO 9734969, EP 0475620 y WO 9913031, se determiné que fue anticipado por
dichas publicaciones.

En efecto, en la presente solicitud se pretende proteger una emulsién de agua en
hidrocarburo que comprende una fase de agua, una fase de hidrocarburo y un
tensioactivo, donde dicha fase de agua esta presente en una cantidad mayor que o
igual a 5% en volumen con respecto al volumen de dicha emulsién, y dicha fase de
agua y dicho tensioactivo estan presentes a una relacion en volumen de dicha fase
de agua con respecto a dicho tensioactivo de por lo menos 1. Concretamente, se
pretende proteger:

Objeto de la proteccién
Emulsién de agua en hidrocarburo
Comprende Fase agua, fase hidrocarburo y tensuoactlvo :
Fase agua, presente en una cantidad mayor o igual a 5% en volumen
Relacion fase agua/tensioactivo (en volumen) mayor o igual a 1

BIWDIN]=—

Por su parte, el estado de la técnica, segun lo evidencia la publicacion WO 9734969
(D2), anticipa la materia aqui reclamada, veamos el siguiente cuadro comparativo:

ANTERIORIDAD D2

SOLICITUD COLOMBIANA
01-035611 DOCUMENTO WO 9734969
1 Emulsién de agua en hidrocarburo Todo el documento refiere emulsiones de agua en
hidrocarburos. Ver por ejempio el resumen. '
2 Comprende Fase agua, fase hidrocarburo | Todo el documento refiere una emulsion que tiene
y tensioactivo. una fase agua, una fase hidrocarburo y un.
surfactante
3 Fase agua, presente en una cantidad | En la pagina 12 se refiere que se recomlenda que

el agua este en proporcién de 0,1 a 50%. El
intervalo corresponde plenamente con lo que el
solicitante desea proteger.

mayor o igual a 5% en volumen

4 Relacion fase agua/tensioactivo (en | En la pagina 12 también refiere que el agua
volumen) mayor o igual a 1 preferiblemente se debe encontrar entre 0,1% a |
50% y los tensoactivos en un intervalo entre 0,05 a
5%. Es evidente que al proporcion de

agua/tensoactivo en volumen es mayor o iguala 1

1Proceso 129-1P-2007 del 23 de noviembre de 2007.
6

Sede Centro: Carrera 13 No; 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165 -

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




o

e

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAYY COMERClO
RESOLUCIONN® 25560
Por la cual se niega una patente de invencién

Exp. N° 01035611

Como se observa, todas las caracteristicas técnicas de la solicitud colombiana se
encuentran anticipadas en el documento WO09734969, por lo que la presente solicitud
carece de novedad.

Por su parte, el documento EP 0 475 620 (D4) también destruye la novedad de Ia.:-
presente solicitud, como se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:

SOLICITUD COLOMBIANA ANTERIORIDAD D4
01-035611 Documento EP 0475 620

1| Emulsién de agua en hidrocarburo | Relaciona una emulsién, mas especificamente
una microemulsién. Ver resumen.
2 | Comprende Fase agua, fase | Comprende una fase de hidrocarburo, una fase .
- | hidrocarburo y tensioactivo. agua y un sistema de surfactante. Ver resumen
3 |Fase agua, presente en una|Fase agua presente hasta en un-30%. Ver
cantidad mayor o igual a 5% en | resumen
volumen v
4 | Relacion fase agua/tensioactivo Relacion fase agua/surfactante de al menos 2

(en volumen) mayor o igual a 1 :

Como se observa, todas las caracteristicas de la solicitud colombiana estan
contenidas en la anterioridad D4. Entonces, no puede hablarse, por consiguiente, que-.
exista novedad en la presente solicitud. '

Aln mas, el documento WO 9913031 (D6) también destruye la novedad de la.
invencion reclamada, como a continuacién se demuestra:

SOLICITUD COLOMBIANA ANTERIORIDAD D6
01-035611 DOCUNMENTO WO 9913031
1 | Emulsion de agua en hidrocarburo Toda la anterioridad se refiere a una
emulsién agua-hidrocarburo. Ver resumen
2 | Comprende Fase agua, fase|lLa emulsion comprende una fase
hidrocarburo y tensioactivo. hidrocarburo, una fase agua y un surfactante :
Ver resumen.
3 | Fase agua, presente en una cantidad | El agua puede variar en 'un rango muy:
mayor o igual a 5% en volumen amplio, donde se prefiere una relacion
hidrocarburo/agua desde 90/10 hasta 10/90
Ver péagina 4.
4 [ Relacion fase aguaftensioactivo (en | De acuerdo alo relacionado en la paglna5 la
volumen) mayor o igual a 1 cantidad de surfactante mayor a 0.001% y
mas preferiblemente hasta menos de 5% -
Ver folio 5 .

Nuevamente se halla que la anterioridad revela todo lo que el solicitante pretende que
se le proteja. Nuevamente un documento afecta de manera directa la novedad de la-
presente solicitud.
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Como se observa, la invencién reclamada ha sido integralmente revelada de forma. :

independiente, por documentos anteriores como D2, D4 o D6.

En definitiva, la invencion reclamada carece de novedad, pues se ha encontrado
integralmente revelada en los documento de las anterioridades desde mucho antes

de la fecha de su presentacion y, por ello, definitivamente, no puede acceder al

privilegio solicitado.

6. Nivel inventivo

Segtn lo dlspuesto en el articulo 18 de la misma Decisi6n 486, "se considerara que
una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio

normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado dela

técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcion-
escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha -

de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Sobre este requisito, absolutamente necesario para el otorgamiento de una patente
de invencion, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que: -

“E] articulo 4 de la Decisién, al referirse al nivel inventivo, manifiesta que se
considera que existe “si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica’. :

“Esto es conocido como la no obviedad o la no evidencia, que existe "cuando la
invencién implica cualitativamente un salto en la formulacién de la regla técnica.
Nada importa el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que la
invencién haya sido el fruto de una investigacion prolongada, o que, por el
contrario, hubiese encontrado por casualidad la solucién al problema, por tratarse
de cuestiones subjetivas ajenas a un requisito objetivo de patentabilidad. Lo que
tiene relevancia es que el contenldo de la regla técnica no se derive de manera
evidente del Estado de la técnica™. ,

Asi las cosas, en virtud del requisito de nivel inventivo expuesto, la creacion que se

pretende patentar no constltuye “un salto cualitativo en la elaboracién de la regla: -
técnica”, ya que esta invencion resulta evidente (obvia) del estado de la técnica.

2Proceso 26-IP-99, sentencia del 23 de julio de 1999.
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En efecto, el documento D1 evidencia la obviedad de la invencion en estudio, lo cual
se puede corroborar en el siguiente cuadro comparativo:

SOLICITUD COLOMBIANA ANTERIORIDAD D1
01-035611 DOCUMENTO GB 2217229
Emulsién de agua en Habla principalmente de una solucién homogénea

hidrocarburo

de agua y aceite. Habla que son conocidas las
emulsiones de agua y aceites o combustibles
(hidrocarburos). Pagina 1.

Comprende Fase agua, fase
hidrocarburo y tensioactivo.

Comprende una fase agua, una fase aceite y un
componente que permite la estabilidad de la
solucién. La finalidad de este componente es la
misma de loa de un tensioactivo. Pagina 3

Fase agua, presente en una
cantidad mayor o igual a 5%
en volumen

Se recomienda que el componente establllzadof
sea 10 partes por 10 partes de agua y 100 partes

de Diesel. Es decir, el agua debe estar en una

proporcion de 10/120 equivalente 2 8.33%. Es decw
mayor a 5% en volumen.

Relacion fase
agua/tensioactivo (en

Noétese como la relacion preferida es 10 partes de :

estabilizador a 10 partes de agua.

volumen) mayor o igual a 1

La tinica diferencia radica en que la anterioridad se enfoca hacia una solucién y no
una emulsion. Sin embargo, un técnico medio en el arte consideraria que cuando se
habla de soluciones se podria entender microemulsiones, tal como lo refiere la.

anterioridad D7 en la pagina 1.

Ademas de lo dicho, la anterioridad D1 da por sentado que existen ‘ya dichas.
emulsiones y que generan multiples problemas, por lo que la solucién propuesta en
dicho documento va mucho mas alla de la propuesta en la solicitud colombiana para
resolver el mismo problema planteado. Es decir, la anterioridad revela mas altura
inventiva que la misma solicitud colombiana. Para un experto en la materia, lo
revelado en la solicitud colombiana es obvio partiendo del documento D1.

Por su parte, el documento EP 01 57684 (D3) relaciona un aditivo nitro olefinico que

permite mejorar el nimero de cetano de hidrocarburos diesel. Si bien es cierto que:

esta anterioridad no sefala especificamente el uso del agua, dado lo esbozado porel
solicitante y combinando este documento con otro como D2, cualquier persona que

conozca del arte encontrara obvio lo ensefiado por esta solicitud.

Finalmente, el documento WO 99 35215 (D7) evidencia también la obviedad de la
materia reclamada. Veamos el siguiente cuadro:

9
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SOLICITUD COLOMBIANA ANTERIORIDAD D7
01-035611 DOCUMENTO WO 99 35215
1 | Emulsién de agua en hidrocarburo Relaciona un amplio ndmero de

anterioridades que muestran emulsiones
agua hidrocarburo. Ver pagina 6.

2 | Comprende Fase agua, fase | Las anterioridades ensefan dichos tres
hidrocarburo y tensioactivo. componentes.

3 | Fase agua, presente en una cantidad
mayor o igual a 5% en volumen

4 | Relacion fase agualtensioactivo (en
volumen) mayor o igual a 1

La anterioridad ha encontrado que aun mejor que las emulsiones con agua, sonlas
emulsiones con alcoholes. Relaciona un buen nimero de documentos en el que el
agua es una de las fases, pero han encontrado que el alcohol posee mejores
caracteristicas que la misma agua. De esa manera, es claro que la anterioridad
posee un avance tecnoldgico mayor al revelado por la presente solicitud, como quiera
que dicho documento D7 ensefia que lo revelado por la solicitud en estudio ya ha
sido superado. De lo anterior, puede concluirse que la presente solicitud carece de
altura inventiva. :

De todo lo anterior, se tiene que la presente solicitud carece de altura inventiva, dado.
que las composiciones reivindicadas son evidentes para una persona medianamente -
versada en la materia. Aun mas, las anterioridades revelan que la tecnologia ha
avanzado en grado mayor al revelado por la presente solicitud y que esta no
representa ningan salto tecnolégico.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacién
denominada: “EMULSION DE AGUA EN HIDROCARBUROS UTIL COMO
COMBUSTIBLE DE BAJA EMULSION Y METODO DE FORMACION".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena
Sarmiento en su calidad de apoderado de la sociedad Intevep S.A., o a quien
haga sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de
la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante’
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el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los -
5 dias habiles siguientes, oo

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE e
Dada en Bogota D.C., a los 29 l!ﬂ 2008

( T EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

C

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 N° 71-21, Torre B Piso 4°
Bogota D.C.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECURSO
Radicacion N° 01-35611
Clasificacion internacional c10L 1/00
Concepto Técnico N° 3404

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 48 de
la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

k.,, 1) Documentos estudiados:
, a) Descripcion: Folios 5a b4 tal como se radicé inicialmente
— b) Reivindicaciones: Folios 62 a 63 tal como se radico inicialmente
Folios 208 a 213 tal como se modifico en fecha 10 de

enero de 2008
c) Conceptos técnicos
Folios 193 a 197  Nuamero 1894 del 18 de octubre de
2007
Folios 223 a230 Numero 587 del 28 de febrero de
2008
d) Respuestas a los conceptos técnicos
Folios 205 a207 de fecha 10 de enero de 2008
e) Resolucién 26615
Folios 350 a 360 de fecha 29 de julio de 2008
f) Memorial de recurso de reposicion
(- Folios 344 a 348 radicado el dia 29 de agosto de 2008

2) Memorial Del Recurso De Reposicion:

U
Mediante el memorial de fecha 29 de agosto de 2008, se recurre la resolucion 26615
emitida el dia 29 de julio de 2008 en los siguientes términos:

El Sefior Examinador no acepta injustificadamente Ias
modificaciones presentadas, ya que tanto el derivado nitro olefinico
del acido oleico como el rango de 15% para el volumen de agua en
la emulsion se ecuentran (sic) claramente divulgados en la
descripcion (...) De manera tal, que las modificaciones presentadas
por el solicitante en ningin momento amplian la materia y
encuentran entero sustento en la descripcion y asi han debido ser
tenidas en cuenta para el examen de fondo, maxime en razén a que
estas constituyen como el propésito del solicitante de subsanar
todos los requerimientos realizados por la oficina de patentes...

En este sentido el examen de novedad y de nivel inventivo que se
realiza no se considera procedente ya que no se tuvieron en cuenta




las caracteristicas esenciales y diferenciadoras de la invencion.

...En primera instancia, una afectacién por novedad solo es viable
cuando un documento contiene todos y cada uno de los elementos
técnicos reclamados como esenciales, situacién que no se presenta
en este caso. Prueba de esto es que el mismo Sefior Examinador
recurre también a la objecién de nivel inventivo para la afectacién
de la invencién, ; en cualquier caso un desarrollo que no es
novedoso no tiene inventiva per se. Al demostrar la falta de
novedad se afecta directamente la inventiva. Si el examinador debe
recurrir a la afectacién porinventiva es decididamente porque tiene
indicios de que la invencion puede llegar a ser novedosa de alguna
manera y en principio la duda debe ser positiva y no al contrario.

...el capitulo reivindicatorio modificado presenta claras diferencias
con el arte previo citado, ya que ninguno de los documentos
referenciados presenta todos y cada uno de los elementos
reclamados como esenciales por la nueva reivindicacion 1...

Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al Sefior Examinador
revocar su decisién, aceptando y estudiando el capitulo
reivindicatorio modificado, y conceder el beneficio solicitado, puesto
que la invencion efectivamente cumple con todos los requisitos de
novedad (sic) de acuerdo con la Decision 486.

3) Respuesta A Los Argumentos Del Solicitante

362

Segun lo dispuesto en el articulo 59 del Caodigo Contencioso Administrativo se
procede a hacer el andlisis en los siguientes términos:

a) Fundamento Juridico

i) El articulo 14 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos
de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean

susceptibles de aplicacion industrial.”

El articulo 28 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

establece que

La descripcion debera divulgar la invencion de manera
suficientemente clara y completa para su comprension y para que
una persona capacitada en la materia técnica correspondiente
pueda ejecutaria. La descripcion de la invencién indicara el nombre
de la invencion e incluira la siguiente informacion:

a) el sector tecnolégico al que se refiere o al cual se aplica la
invencion;
b) la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese dutil
para la comprension y el examen de la invencion, y las referencias a
los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha
fecnologia;
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¢) una descripcion de la invencién en términos que permitan la
comprensién del problema técnico y de la solucién aportada por la
invencion, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con
respecto a la tecnologia anterior;

d) una reserfia sobre los dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripcién de la mejor manera conocida por el solicitante
para ejecutar o llevar a la préctica la invencion, utilizando ejemplos y
referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicacién de la manera en que la invencion satisface la
condicién de ser susceptible de aplicacién industrial, si ello no fuese
evidente de la descripcién o de la naturaleza de la invencion.

El articulo 16 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que:

Una invencién se considerara nueva cuando no esta comprendida
en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderé todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente,
cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido
en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.

iv) El articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

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

El articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Si la oficina nacional competente encontrara que la
invencion no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en esta Decision para la concesion de la patente, lo notificara
al solicitante. Este debera responder a la notificacién dentro del plazo de
sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacién. Este plazo
podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias
adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es
necesario para los fines del examen de patentabilidad, podra notificar al
solicitante dos o mas veces conforme al parrafo precedente. Si el
solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o sia
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la
oficina nacional competente denegara la patente.”
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vi) El articulo 51 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

establece que: “El alcance de la proteccion conferida por la patente estara
determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los
dibujos, o en su caso, el material bioloégico depositado, serviran para
interpretarlas.”

vii) Proceso 25-IP-2002, publicado el 24 de mayo de 2002, citado a su vez por

los procesos 63-1P-2007 y 167-1P-2007:

... Al respecto este Tribunal ha expresado “La unica limitacion
impuesta al solicitante respecto de la modificacién consiste en que
ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la
divulgacién contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu,
la modificacién de la solicitud podré concretar el invento o reducir
el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuél haya sido la
redaccion originariamente propuesta; por lo que aun cuando el
cambio sea sustancial con relacion a las reivindicaciones iniciales,
lo Unico relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones
puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento
en la descripcién contenida en la solicitud inicial.

b) Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente

El solicitante centra su argumentaci6n en la obligacion por parte de esta
oficina de la aceptacién de la modificacion propuesta por el solicitante.

Al respecto esta oficina considera

La Decisién 486 es clara en determinar que el solicitante de una patente
podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite,
pero que, la modificacion no podra implicar una ampliacién de la proteccion
que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial. Al
respecto el Tribunal aterriza la norma, afirmando que la modificacion dela
solicitud podra concretar el invento o reducir el alcance de las
reivindicaciones; ademas, indica que las nuevas reivindicaciones deben
poder seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la
descripcién contenida en la solicitud inicial.

Por tanto, el analisis que debe hacer la oficina se debe centrar en si las
modificaciones, hechas en su momento por el solicitante, concretan el
invento, reducen el alcance de las reivindicaciones o las nuevas
reivindicaciones pueden seguir siendo sustentadas racionalmente por la
descripcion contenida en la solicitud inicial.

Para efectuar el analisis, se debe tener presentes las reivindicaciones
iniciales y las modificadas, representadas en sus reivindicaciones
principales. Asi:

Reivindicaciéon 1 original:
Una emulsién de agua en hidrocarburo que comprende una fase

de agua, una fase de hidrocarburo y a tensioactivo, donde dicha
fase de agua esta presente en una cantidad mayor que o igual a
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alrededor de 5% en volumen con respecto al volumen de dicha
emulsién, y dicha fase de agua y dicho tensioactivo estan
presentes a una relacién en volumen de dicha fase de agua con
respecto a dicho tensioactivo de por lo menos alrededor de 1

Reivindicacion 1 modificada el 10 de enero de 2008:

Una microemulsién de agua en hidrocarburos liquidos estable
CARACTERIZADA porque comprende una fase acuosa, una
fase de hidrocarburo liquida y un conjunto de surfactantes que
tiene un HLB de entre 6 y 10 y que comprende un componente
surfactante lipofilico que tiene un HLB de entre 1y 8 y un
componente surfactante hidrofilico que tiene un HLB de entre 10
y 18, en donde dicha fase acuosa y dicho conjunto de
surfactantes se encuentran presenfes en una relacién en
volumen de dicha fase acuosa a dicho conjunto de surfactantes
de al menos 1, en donde dicha fase acuosa esta presente en
una cantidad entre 5% en volumen y 15% en volumen con
respecto al volumen de dicha microemulsién, y en donde dicho
componente hidrofilico y dicho componente lipofilico estan
presentes en una interfase entre dicha fase acuosa y dicha fase
de hidrocarburos liquidos, y en donde dicho componente
lipofilico comprende un derivado nitro olefinico del &cido
oleico.

Las diferencias entre la reivindicacion modificada namero 1 y lo
encontrado en el capitulo original son:

(1) Originalmente se pretendia la proteccién sobre una emuision, donde
una de las formas preferidas era una microemulsién. En el segundo
capitulo se pretende la proteccion sobre una microemulsion
exclusivamente.

(2) Originaimente se indica que la proporcion de la fase agua en la
emulsiéon es mayor o igual al 5% en volumen. En ia reivindicacion 1
modificada dicha proporcion varia entre 5 y 15%. El limite de 15% no
se encuentra en las reivindicaciones originales.

(3) Originalmente la relaciéon en volumen de agua a tensoactivo es de por
lo menos 1. Corresponde a lo mismo ensefiado en las reivindicaciones
modificadas.

(4) Las reivindicaciones iniciales hablan de HLB de la mezcla de
surfactantes entre 6 y 10 como una modalidad de la solicitud inicial. En
la reivindicacién modificada ya corresponde al objeto principal de la
solicitud.

(5) En la solicitud inicial, el HLB del componente lipofilico se encuentra
entre 1 y 8 como una modalidad. En la reivindicacion modificada ya
corresponde al objeto principal de la solicitud.

(6) En la solicitud inicial, el HLB del componente hidrofilico se encuentra
entre 10 y 18 como una modalidad. En la reivindicacién modificada ya
corresponde al objeto principal de la solicitud.

(7) En Ia solicitud modificada se coloca como objeto de la proteccién al
derivado nitro olefinico del acido oleico como componente lipofilico.
Esto no se encuentra en el capitulo reivindicatorio original.



De lo anterior se tiene que basado en los puntos (1), (3), (4), (5) y (6) las
modificaciones hechas concretan el invento y reducen el alcance de las
reivindicaciones; de acuerdo a los puntos (2) y (7) las modificaciones
hechas no concretan el invento ni reducen el alcance de las
reivindicaciones. Lo anterior se comprueba en el hecho de encontrarse dos
caracteristicas fundamentales en el nuevo capitulo reivindicatorio que no
se encuentran en las reivindicaciones originales; dichas caracteristicas son
el limite superior de 15% en ia fase agua y la presencia de un componente
especifico, el derivado nitro olefinico del acido oleico como componente
lipofilico. Como se observa en los puntos (2) y (7) las modificaciones no
concretan el invento ni reducen el alcance de las reivindicaciones, sino que
se cambia el invento y se cambia el alcance de las reivindicaciones.

Ademas de lo anterior, se encuentra en la descripcién original lo
relacionado en los puntos (2) y (7) de la siguiente forma: el limite superior
del 15% se menciona en los folios 13 y 17 como una modalidad y en el
folio 24 como ejemplo; el derivado nitro olefinico del &cido oleico como
componente lipofilico se encuentra como ejemplo en el folio 14. Por
consiguiente, las modificaciones propuestas referidas en los puntos (2) y
(7) no corresponden a lo relacionado en “la descripcion de la invencién
en términos que permitan la comprension del problema técnico y de la
solucién aportada por la invencion, exponiendo las diferencias y eventuales
ventajas con respecto a la tecnologia anterior”, dado que lo escrito en
estos puntos (2) y (7) es lo mas relevante de la invencion en el nuevo
capitulo y en la descripcion no se ensefia como aporta el limite superior de
15% a la solucion del problema y que ventajas o diferencias tendria
respecto a la tecnologia anterior; lo mismo sucede con el derivado nitro
olefinico del acido oleico, en el que en ningdn momento se compara o
muestra sus ventajas con respecto a la tecnologia anterior. No puede
considerarse que solo un ejemplo, sin explicacion alguna, permita
considerar que se trata de la descripcion de una invencion. En
consecuencia, y teniendo como base lo relacionado en la Decision 486 con
referencia a las caracteristicas que debe tener una descripcion, las
modificaciones hechas en el nuevo capitulo reivindicatorio no estan
sustentadas racionalmente con fundamento en la descripcién contenida en
Ia solicitud inicial y por consiguiente, la descripcion no divulga la invencion
modificada de manera suficientemente clara y completa para su
comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla.

Por consiguiente, no es posible aceptar unas modificaciones en el capitulo
reivindicatorio que no concretan el invento, ni reducen el alcance de las
reivindicaciones y tampoco estan siendo sustentadas racionalmente con
fundamento en la descripciébn contenida en la solicitud inicial.
Consecuencia de lo anterior, es la corroboracién de la actuacién hecha
por esta oficina y la invalidez del argumento del recurrente en cuanto a la
obligacién por parte de esta oficina de aceptar las modificaciones
presentadas.

El solicitante al centrar su argumentacion en la obligacion de la oficina de
la aceptacion de las modificaciones continiia su alegato afirmando que:
« ..el examen de novedad y de nivel inventivo que se realiza no se
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considera procedente ya que no se tuvieron en cuenta las caracteristicas
esenciales y diferenciadoras de la invencién...”, porque segin el mismo
solicitante dichas caracteristicas esenciales y diferenciadoras se
encontraban en las modificaciones no aceptadas. Dado que esta oficina ha
demostrado la imposibilidad de aceptar las modificaciones, el argumento
enunciado acerca de ‘no tener en cuenta las caracteristicas esenciales y
diferenciadoras de la invencién’ no tiene sustento alguno. Por otro lado, si
el solicitante considera que las modificaciones hechas constituyen las
caracteristicas esenciales y diferenciadoras de la invencién, es injustificado
gue no haya colocado dichas caracteristicas desde el primer momento y
solo las hubiera considerado cuando se objeta la peticién por la faita de los
requisitos de fondo. Los argumentos esgrimidos por el recurrente, en
consecuencia, carecen de sustento y validez.

El recurrente continda su discurso empleando una serie de silogismos
carentes de coherencia légica como se demostrara a continuacion:

(1) ...una afectaciéon por novedad solo es viable cuando un
documento contiene todos y cada uno de los elementos técnicos
reclamados como esenciales...

(2) ...el mismo Sefior Examinador recurre también a la objecion de
nivel inventivo para la afectacién de la invencion...

(3) ... un desarrollo que no es novedoso no tiene inventiva per
se...

(4) ...Al demostrar la falta de novedad se afecta directamente la
inventiva...

(5) Si el examinador debe recurrir a la afectacién por inventiva es
decididamente porque tiene indicios de que la invencién puede
llegar a ser novedosa de alguna manera y en principio la duda
debe ser positiva y no al contrario

Los items (1), (2), (3) y (4) no tienen ninguna discusién, contrario alo que
sucede con el item (5). Si al demostrar que un desarrollo no es novedoso,
y que por ende no tiene inventiva per se, (punto (3)), o lo que es lo mismo,
al demostrar la falta de novedad de una solicitud se afecta directamente la
inventiva (punto (4)), al afectar simultaneamente novedad y altura inventiva
lo que se hace es una redundancia y no es una aceptacién de la novedad,
concepto Ultimo que argumenta el recurrente y que resulta falso. Por
demas, el silogismo que afirma “la afectacibn por inventiva es
decididamente porque tiene indicios de que la invencién puede llegar a ser
novedosa de alguna manera...” no tiene ninguna demostracion légica y
resulta ser una apreciacion subjetiva y desafortunada por lo equivocada; si
un silogismo es falso no puede darse por cierta la conclusién a la que
llega. En consecuencia de todo lo anterior, la argumentacién hecha por el
recurrente no puede ser tenida en cuenta por no estar sustentada, por
corresponder a un desarrollo légico equivocado y por resultar falsa.

iv) El recurrente termina su argumentacién afirmando...

...el capitulo reivindicatorio modificado presenta claras diferencias
con el arte previo citado, ya que ninguno de los documentos
referenciados presenta todos y cada uno de los elementos
reclamados como esenciales por la nueva reivindicacion 1...
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...Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al Sefior
Examinador revocar su decisién, aceptando y estudiando el
capitulo reivindicatorio modificado, y conceder el beneficio
solicitado, puesto que la invencion efectivamente cumple con
fodos los requisitos de novedad (sic) de acuerdo con la Decisién
486...

Como se observa el recurrente basa su argumentacion en la obligacién
por parte de esta oficina de aceptar el nuevo capitulo reivindicatorio.
Como ya se demostr6 que es imposible aceptar dichas modificaciones, se
tiene como consecuencia légica la imposibilidad de aceptar los
argumentos del recurrente.

5. CONCLUSION
Por lo anteriormente expuesto, se reitera la recomendacién de NEGACION del
privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 33 en los folios 55 a 60, toda vez

que el objeto de estas reivindicaciones no cumple con los requisitos de
patentabilidad que define la Decisién 486 de la Comisioén de la Comunidad Andina.

4
Bogota D. C., 21 de méﬂjoL de 2008
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