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

Re:  Expediente No. 10.037.473
Solicitud de patente a nombre de JOHNSON MATTHEY PLC.

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
de JOHNSON MATTHEY PLC., domiciliada en Londres, Gran Bretafa,
solicitante de la patente de la refetencia, interpongo recurso de reposicion contra la
resolucién No. 1606 del dia 28 de enero de 2013, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el
privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en
todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de Ja respuesta al
oficio No. 16729 notificado por fijacién en lista el 25 de septiembre de 2012,
presentada ante ese despacho el 19 de diciembre de 2012.

1.2 Elindebido anilisis de novedad

En su recurso, el examinador establece que la presente solicitud carece de
novedad a la luz de las ensefianzas de la anterioridad WO 95/06249 (en adelante
D1). Especificamente, el examinador establece lo siguiente:

“De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las caracteristicas técnicas
de la rewvindicacion 1 con la anterioridad D1, se concluye que el método de
identificacion de un producto ya era conocido en el estado de a técnica como se
evidencia en la anterioridad encontrada. Por lo anterior la reivindicacion 1 no es
nueva

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacion 1, por lo tanto,

tampoco cump/eﬂ con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision
486.”

En este sentido, me permito manifestar que el articulo 16 de la Decisién 486 de

la Comision de la Comunidad Andina establece que la invencién se considera
como nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.
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Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal indicada anteriormente, la
invencién no se considera como nueva si estd “comprendida’ en el estado de la
técnica, dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento
y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invencién pierda su
calidad de novedosa, es claro que TODA ELLA, ha de estar contenida en el
“conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el
estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso
No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos
Aires, 1994, pagina 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual
para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién sera necesario que lo
reivindicado por la invenciéon bajo estudio corresponda de forma total con lo
revelado en un documento o anterioridad sefialada, conclusion a la que se llega
después de un anilisis integro mediante una comparacién entre el capitulo
reivindicatorio de la invencion en estudio y la anterioridad D1.

Es necesario resaltar que el examinador esta considerando los aspectos generales
de la invencidn, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden
la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego,
que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
razén ha dicho el mencionado Tribunal: “hay que advertir que toda creacion es en cierta
Jforma, producto del estado de la técnica excistente, en el sentido de que el inventor ha de tener en
cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos
aplicables a la industria” (Ibidem, paginas 53 y 54) (el subrayado es mio).

Por Jo tanto, como minimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA
en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente
en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habrd que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencién
con sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la invencién en
estudio.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que la presente solicitud reclama un
método para identificar compuestos de origen vegetal o animal, particularmente
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aceites, grasas o alcoholes. Por su parte la anterioridad D1 establece en la pagina
19, lineas 28 — 35, lo siguiente:

“Ejemplos de productos fluidos pueden incluir productos a base de acerte tales
como aceites lubricantes, gasolina, Diesel y productos de petrdleo licuados;
pinturas y recubrimientos; perfumes; cosméticos; tintas; bebidas tales como vino,
whisky, jeres, ginebra y vodka; formulaciones farmacéuticas tales como jarabes,
emulsiones y suspensiones; formulaciones agroguimicas liquidas; composiciones
quimicas; y solventes industriales.”

Como se puede observar, la anterioridad no menciona grasas ni aceites de origen
vegetal o animal y la tnica referencia que hace a alcoholes es en relacién con
bebidas. Por lo tanto, la anterioridad D1 no ensefia ni sugiere todas y cada una de
las caracteristicas de la presente solicitud, por lo que no puede afectar la novedad
de la misma a la luz de lo establecido por el Tribunal Andino.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2)
y 59 (inciso 2) del Coédigo Contencioso Administrativo se consideten y se
resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como
las que aparezcan con motivo de este tecutso.

b) Que se revoque la resolucién No. 1606 del dia 28 de enero de 2013 expedida
por el Superintendente de Industria y Cometcio, y se proceda a conceder el
privilegio de patente de invencién a la solicitud de mi mandante

R Sapet] dente, -
(D2, 0

DILIA ROD%GUEZ D’ALEMAN
CC. 41.654.883 de Bogota

TP 20824

Céod. 008
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