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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLucion No: 32294
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/10-036034

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERQ: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de marzo de
2010, con el N° 10-036034-00000-0000, por las sociedades Evonik Degussa GmbH y
Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, entrd a fase nacional la solicitud de patente
de invencion titulada "METODO PARA LA CONFECCION DE UNA TUBERIA
SUBTERRANEA COLOCADA SIN ZANJA Y/O LECHO DE ARENA Y TUBERIA
SUBTERRANEA CONFECCIONADA CON DICHO METODQ", que corresponde a la
solicitud internacional PCT/EP2008/061216 del 27 de agosto de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 630 del 21 de julio de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 21717 y notificado por
fijacién en lista el 27 de noviembre de 2012 se requirié a las solicitantes en los términos
del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que
presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisién, para la
concesion de la patente.

CUARTO: Que las solicitantes mediante escrito radicado bajo el N° 10-036034-00007-
0000 del 04 de abril de 2013, respondieron oportunamente el requerimiento formulado, y
presentd nuevas reivindicaciones 1 a 14 gue reemplazan las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se
aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por
la Comisién de la Comunidad Andina “Los pafses 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 susceplibles de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con el requisito de novedad. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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6.1. Objeto de la invencién

El objeto de la invencidn consiste en proporcionar un conducto metalico revestido. Para
solucionar éste problema, la solicitud estudiada proporciona una tuberia que comprende
un conducto metalico revestido con una capa de poliamida.

6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de agosto de 2007, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
a “Method for coating metallic pipe with 06/septiembre/1994
D1 JP6246811 synthetic resin layer” P

El documento D1' divulga un método para el revestimiento de un tubo de metal con una
capa de resina sintética (Reiv. 1).

6.3. Novedad.
Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486!

“{na invencién se considerarad nueva cuando no estd 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, utilizacién, comercializacion o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que, la reivindicacion 1 se refiere a: “Un método para la confeccion de una
tuberia subterranea, CARACTERIZADO POR comprender los pasos de: a) revestir un
conducto metélico con una capa extrudada de una masa moldeable de poliamida y b)
colocar la tuberia subterrdnea sin zanja ni/o lecho de arena.”

1http:/iworldwide .espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=JPE&NR=6246811A&KC=A&FT=D&ND=4&date=19940906&DB=EPODOC&locale=en_EP
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La siguiente tabla presenta la comparacion entre la caracteristica técnica esencial de la
solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y la revelada en D1 que
representa el estado de la técnica:

Tabla 1.

Caracteristicas esenciales D1

' B | Método para revestir | ici n tubo
Un métode para la confeccién de una tuberia étodo p evestir [a superficie de un tubo de

subterranea, caracterizado par comprender los | Metal con una capa de resina sintética (Parr. 1y
pasos de: Fig. 2), caracterizado porque comprende:

a) revestir un conducto metalico con una capa recupnrel ubo de metal con una poliamida por
extrudada de una masa moldeable de poliamida | Medio de extrusion (Parr. 19 y Fig. 2 (19)).

De acuerdo con la tabla anterior, la caracteristica esencial del método para la
confeccién de la tuberia de la reivindicacién 1 habia sido divuigada previamente en el
documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna
caracteristica que haga nueva la solicitud, por lo tanto, tampoco cumplen con lo
establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Ademas, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que, la
reivindicacién 9 se refiere a una “Tuberia subterranea para la colocacién sin zanja y/o
lecho de arena, CARACTERIZADA POR comprender un conducto metélico revestido
con una capa extrudada de una masa moldeable de poliamida.”

La siguiente tabla presenta la comparacién entre la caracteristica técnica esencial de ia
solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 9, y la revelada en D1 que
representa el estado de la técnica:

Tabla 2.

Caracteristicas esenciales D1

) o | Tubo de metal revestido con una capa de resina
Tuberia subterranea para la colocacion sin zanja sintética, donde el tubo puede ser de acero (P&, 1
ylo lecho de arena, caracterizada por ' P ’

comprender: y Fig. 2), caractetizado porque:

un conducto metélico revestido con una capa el tubo d_e metal es I_'eVBStldo con ung poliamida
extrudada de una masa moldeable de poliamida, | POT Medio de extrusin (Parr. 19y Fig. 2 (19)).

[
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De acuerdo con la tabla anterior, la caracteristica esencial de la tuberia de la
reivindicacién 9 habia sido divulgada previamente en el documento D1, por lo tanto, la
materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 10 a 14 no mencionan alguna
caracteristica que haga nueva la solicitud, por lo tanto, tampoco cumplen con lo
establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Se aclara que durante el trAmite se requirié a los solicitantes por diversas deficiencias
en su solicitud y se sugirieron cambios para la definicion de la materia a reivindicar;
pero aungue ¢! solicitante realizé algunas modificaciones a la solicitud, esta contindo
presentando notables fallas de presentacion y de fondo, observandose que no se
tuvieron en cuenta la mayoria de dichas recomendaciones. La inclusion del paso b) en
la reivindicacion 1 no es aceptable como una caracteristica técnica del método que se
busca proteger en dicha reivindicacion ya que el preAmbulo de dicho método dice: Un
método para la confeccion de una tuberia subterranea, se hace énfasis en que es para
la confeccién u obtencién de la tuberia, mientras el paso b}, el cual trata de: colocar {a.
tuberia subterranea sin zanja nifo lecho de arena, es incorrectamente presentado ya
que se refiere a una etapa de un proceso donde se busca dar una aplicacion o uso al
producto (tuberia).

Con respecto a los argumentos de las solicitantes a favor de la novedad de la solicitud,
se observa que dichos argumentos no son persuasivos. Como se ha comprobado
durante el tramite, el documento D1 anticipa las caracteristicas técnicas esenciales de
la solicitud, presentadas en las reivindicaciones independientes 1 y 9. El documento D1
trata el revestimiento de tubos de metal con una capa de resina sintética y mas
especificamente el tubo se recubre con una poliamida por medio de extrusion (Péarr. 19
y Fig. 2 (19)); por lo tanto, D1 si ensefia las caracteristicas esenciales que definen la
materia a proteger en las reivindicaciones 1 y 9 de la solicitud. Ademads, la aplicacion o
uso que se le busque dar a la tuberia recubierta o revestida con la capa extrudada de
poliamida, en este casc como una tuberia subterranea para la colocacion sin zanja y/o
lecho de arena, no puede considerarse como una caracteristica técnica que otorgue
novedad a la materia a reivindicar, ya que como se comprueba, las caracteristicas
SCNi r les de di ri 3todo par confecci igual
ensefiadas en el documento D1, por consiguiente, es de esperarse que una tuberia
obtenida o confeccionada por medio del método para revestir un tubo metalico alli
ensefiado va a ofrecer las mismas ventajas o efectos técnicos de la tuberia
“subterranea” que busca reivindicarse en la solicitud.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian
de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente
de Industria y Comercio,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada
“METODO PARA LA CONFECCION DE UNA TUBERIA SUBTERRANEA COLOCADA
SIN ZANJA Y/O LECHO DE ARENA Y TUBERIA SUBTERRANEA CONFECCIONADA
CON DICHO METODO",

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a las sociedades
Evonik Degussa GmbH y Salzgitter Mannesmann Line Pipe GmbH, entregandoles copia
de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de
la notificaciéon o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 28 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

—_—t

PABLO FELIPE ROBLED TILLG

Doctor

MAURICIO PATINO BONNET
partmarks@prietocarrizosa.com
notificacionessic@prietocarrizosa.com

Elaboré: Eduardo Monroy Vega ™
Rewvisé: Leonardo Rojas Vega ™

Revist: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd: Jose Luis LondoNo Ferandez *
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