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05/03/2009 
1-35611 
2 PATENTES DE INVENCION 
I REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO 
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 tØrmino de cinco (5) dlas hÆbiles 
contados a partir del envIo de la presente citaciôn, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciôn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciôn se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de 
Documentaciôn e lnformación. 

Para su comodidad el texto completo de Ia resoluciôn se encontrarÆ disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dIa hÆbil siguiente al de su notificación,  la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resoluciôn a travØs de la opciôn servicios en Imnea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Al contester favor indique el nUmero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 mt 2 PBX: 3820840 
radicaclón consignado an el sticker Fax: 3 8226 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165 
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en 
los articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Côdigo Contencioso 

Administrativo, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante ResoluciOn 26665 del 29 de julio de 2008, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, nego patente de invenciOn a la creaciOn 
denominada: ’EMULSION DE AGUA EN HIDROCARBUROS UTIL COMO 
COMBUSTIBLE DE BAJA EMULSION Y METODO DE FORMACION’. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de agosto de 2008, 
bajo el nUmero 01 035611 00010 0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en 
su calidad de apoderado de la sociedad INTEVEP S.A., interpuso recurso de 
reposición contra Ia decision contenida en la citada resoluciOn, con el objeto de que 
se revoque esta y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente de invenciOn 
solicitado. 

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentO, 
en sintesis, de Ia siguiente manera: 

No comparte el recurrente los argumentos expuestos en la resoluciôn que impugna 
par cuanto en ella el examinador "no acepta injustificadamente las 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 encuentran claramente 
divulgados en la descripciOn. En cuanto al derivado nitro olefinico del Æcido oleico 
este se menciona como una de las selecciones preferidas al realizar la invenciOn, 
sustento que se encuentra en el parrafo I de la pÆgina 10. Para el rango de 15% de 
volumen de la fase acuosa con respecto al volumen total de la emulsion este tambiØn 
encuentra entero sustento en la descripciOn en el pªrrafo 2 de  la pÆgina 9. De 
manera tal, que las modificaciones presentadas por el solicitante en ningUn momento 
amplian la materia y encuentran entero sustento en la descripciOn y asi han debido 
ser tenidas en cuenta para el examen de fondo, mÆxime en razOn a que esta se 
constituyen como el propOsito del solicitante de subsanar todos los requerimientos 
realizados por la oficina de patentes... 

"En este sentido el examen de novedad y nivel inventivo que se realiza no se 
considera procedente ya que no se tuvieron en cuenta las caracteristicas esenciales 
y diferenciadoras de la invenciOn. 

"Adicionalmente el mismo seæor examinador afirma que el arte previo ’divulga 
integralmente’ la invenciOn y que por eso carece de novedad. En primera instancia, 
una afectaciOn par novedad solo es viable cuando un documento contiene todos y 
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cada uno de los elementos tØcnicos reclamados como esenciales, situación que no 
se presenta en este caso. Prueba de esto es que el mismo seæor examinador recurre 
tambiØn a la objeción de nivel inventivo para Ia afectaciôn de la invenciOn; 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 afectaciôn por inventiva es decididamente porque tiene indicios de 
que la invenciôn puede llegar a ser novedosa de alguna manera y en principio la 
duda debe ser positiva y no al contrario..." 

A lo anterior suma el recurrente el hecho de que "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. Especificamente en lo que se refiere 
a una formulaciôri en microemulsiôn con todos los componentes y proporciones 
cuidadosamente seleccionadas por los inventores de la presente solicitud, que por 
demÆs supera el problema tØcnico planteado... ninguna de las referencias divulga la 
necesidad de un conjunto de surfactantes que presente un HLB entre 6 y 10, ni se 
enseæa tampoco en el arte previo la proporción especifica y crucial de la fase acuosa. 

"Par Ia tanto, se le solicita respetuosamente al seæor examinador revocar su decision, 
adoptando y estudiando el capitulo reivindicatorio modificado, y conceder el beneficio 
solicitado, puesto que la invenciOn efectivamente cumple con todos los requisitos de 
novedad de acuerdo con la Decision 486." 

CUARTO: Que para atender lo senalado en el artIculo 59 del Codigo Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y 
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes tØrminos: 

NORMA APLICABLE 

El artIculo 14 de la Decision 486 expedida por la ComisiOn de la Comunidad Andina 
establece que: "Los Palses Miembros otorgarÆn patentes para las invenciones, sean 
de producto a de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que 
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciOn industrial". 

Con relaciOn a la novedad dispone el articulo 16 de la misma normativa comunitaria: 
"Una invenciOn se considerarÆ nueva cuando no estÆ comprendida en el estado de la 
tØcnica. El estado de la tØcnica comprenderÆ todo Ia que haya sido accesible al 
püblico par una descripciOn escrita u oral, utilización, comercializaciôn o cualquier 
otro media antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, 
de la prioridad reconocida. 

"SOlo para el efecto do la determinaciôn de la novedad, tambiØn se considerarÆ 
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dentro del estado de la tØcnica, el contenido de una solicitud de patente en trÆmite 
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación 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 estØ incluido en la solicitud de 
fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el 
articulo 40". 

For su parte, el articuto 18 de la DecisiOn 486 senala: ’Se considerarâ que una 
invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada 
en la materia tØcnica correspond iente, esa invenciOn no hubiese resultado obvia ni se 
hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica." 

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO 

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este 
expediente se encuentra que la solicitud se refiere, segUn el resumen de la invenciOn, 
a una "emulsion de agua en hidrocarburo que incluye una fase de agua, una fase de 
hidrocarburo y un tensioactivo, donde la fase de agua estÆ presente en una cantidad 
mayor o igual at 59/o en volumen con respecto al volumen de la emulsiOn y la fase de 
agua y tensloactivo estÆn presentes a una relaciOn en volumen de por 10 menos 
alrededor de 1." (ver folio 3) 

Para impugnar la decisiOn de negar la patente argumenta el recurrente que el 
examinador no acepta injustificadamente las 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 encuentran claramente divulgados en la 
descripciOn..." (ver folio 346) 

Al respecto cabe aclarar que de acuerdo con la normativa aplicable es posible pedir 
la modificaciOn de la solicitud en cualquier momento del trÆmite siempre y cuando 
dicha modificación no implique una ampliaciOn de to divulgado en la solicitud inicial. 
Ahora, como bien cita el recurrente la modificaciOn de la solicitud, segün 
interpretaciOn prejudicial, "podrÆ concretar el invento o reducir et alcance de las 
reivindicaciones"; ademÆs, las nuevas reivindicaciones puedan "seguir siendo 
sustentadas racionalmente con fundamento en la descripciOn contenida en la 
solicitud inicial." (Froceso 25-IP-2002) 

Si se comparan la reivindicaciOn 1 original con la reivindicaciOn I modificada que se 
presentO el 10 de enero de 2008, puede advertirse, por ejemplo: 

-En la original se pretendla la protecciOn para una emulsiOn, donde una de las formas 
preferidas era una microemulsiôn. En el capitulo reivindicatorio modificado se 
pretende proteger una microemulsiôn exclusivamente. 
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-En la original se indica que la proporcion de la fase agua en la emulsion es mayor o 
igual al 5% en volumen mientras que en la modificada dicha proporciOn varla entre 
5% y 15%. Es clecir, el limite de 15% no se encuentra en las reivindicaciones 
originates, 

-Las reivindicaciones iniciales hablan de HLB de la mezcla de surfactantes entre 6 y 
10 como una modalidad’ de la solicitud, mientras que en la reivindicaciôn modificada 
ya corresponde at ’objeto principal’ de la solicitud. 

Por otra parte, en la solicitud modificada se presenta como objeto a proteger el 
derivado nitro olefinico del Æcido oleico como componente lipofIlico. Esto no se 
encuentra en el capitulo reivindicatorio original. 

De to anterior resulta que en el nuevo capitulo reivindicatorio se presentan 
caracteristicas fundamentales que no se encuentran en las reivindicaciones 
originates, con to que se amplia la divulgacion contenida en la solicitud iniciat y se 
cambia el alcance de las reivindicaciones, en consecuencia la modificaciôn propuesta 
no se ajusta a la normativa aplicable, en particular a Jo previsto en el articulo 34 de la 
DecisiOn 486. (ver folios 365 y 366) 

Adicionalmente, en la descripciOn original se menciona el limite superior del 15% 
como una modalidad (ver folios 13 y 17), pero mÆs adelante se menciona como un 
ejemplo (ver folio 24); el derivado nitro-olefinico del Æcido oleico como componente 
lipofilico se encuentra como ejemplo en el folio 14. Por consiguiente, las 
modificaciones propuestas no corresponden en todo a Jo contenido en la descripciOn 
de la invención "en tØrminos que permitan la comprensiOn del problema tØcnico y de 
la soluciôn aportada por la invenciOn, exponiendo las diferencias y eventuales 
ventajas con respecto a la tecnologia anterior", dado que siendo Ic mâs relevante de 
la invención ni en el nuevo capitulo reivindicatorio ni en la descripciOn se ensefla quØ 
aporta el limite superior de 15% a la solución del problema y quØ ventajas o 
diferencias tendrIa respecto a la tecnologia anterior; Jo mismo sucede con el derivado 
nitro olefinico del Æcido oleico, en el que en ningün momento se compara o muestra 
las ventajas con respecto a lo ya conocido. Ahora bien, un ejemplo sOlo sin 
explicaciOn alguna no puede considerarse descripciOn de una invenciOn. 

En consecuencia, si se tienen en cuenta las caracteristicas que debe cumplir una 
descripciOn, segün Ia normativa aplicable, las modificaciones hechas en el nuevo 
capitulo reivindicatorio no estÆn sustentadas adecuadamente en la descripciOn inicial 
y, por tanto, esta no divulga la invenciOn modificada de manera suficientemente Clara 
y completa para su comprensiOn, y para que una persona capacitada en la materia 
tØcnica corresporidiente pueda ejecutarla; por Ic tanto, no hay la necesaria 
correspondencia que debe darse entre reivindicaciones y descripciOn. 
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Considera el recurrente que "...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. . ", porque, en su opinion, 
dichas caracteristicas esenciales y diferenciadoras se encuentran en las 
modificaciones no aceptadas. Al respecto debe reiterarse que tales modificaciones 
no se aceptan por cuanto no cumplen con los lineamientos de la normativa aplicable, 
especificamente to establecido por el artIculo 34 de la DecisiOn 486. 

FinaImente con relaciOn a que "...una afectaciOn por novedad solo es viable cuando 
un documento contiene todos y cada uno de los elementos tØcnicos reclamados 
como esenciales, situaciOn que no se presenta en este caso. Prueba de esto es que 
el mismo seæor examinador recurre tambiØn a la objeciOn de nivel inventivo para la 
afectaciOn de la invenciOn, to que a todas luces reconoce to novedoso de la 
invenciOn;...", debe decirse que comparte la Oficina con el recurrente el que la 
novedad se ye afectada cuando hay un antecedente que contiene todos los 
elementos tØcnicos reclamados. En este caso es claro que hay documentos 
antecedentes que tienen la virtualidad de afectar Ia novedad por to antes seæalado, 
pero tambiØn hay otros documentos distintos que Ilegan a afectar el nivel inventivo de 
la materia reivindicada, en la medida que sugieren Ia obtenciOn del objeto en estudio, 
lo que quiere decir que de todas maneras no se cumple con los requisitos de 
patentabilidad. 

De lo anterior resulta que desde antes de la fecha de prioridad reivindicada ya era 

L . conocido en el estado de la tØcnica el objeto que ahora pretende patentarse, de 
modo que este no cumple con el requisito de novedad. 

For to expuesto, no se halla mØrito para revocar la decisiOn impugnada. 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Confirmar la decisiOn contenida en la ResoIuciófl  26665 del 

29 de julio de 2008, por medic de la cual se negô una patente de invenciOn. 

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmeflte el contenido de la presente 

resoluciófl  at doctor Juan Pablo Cadena SarmientO, en su calidad de apoderado de 

INTEVEP S.A., o a quien haga sus veces, entregÆndole copia de la misma, 

advirtlØndote que contra ella no procede recurSo alguflo por encontrarSe agotada la 
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via gubernativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E), 

Gi1AIcCARLO MARCENARO JIMENEZ 

Doctor Sarmjento 
Juan Pablo Cadefla 
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