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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 48051
Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad. PCT/10-037838

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:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 05 de abril
de 2010, con el N° 10-037838-00000-0000, por la(s) sociedad(es) BHP Billiton
Innovation PTY Ltd., entré a fase nacional la solicitud de patente de invencién
titulada “PRODUCCION DE NIQUEL", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/AU2008/001579 del 24 de octubre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 1500, notificado
por fijacion en lista el 29 de enero de 2013, se requiri¢ a la solicitante en los términos
del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N® 10-037838-00012-
0000 del 12 de junio de 2013, respondid oportunamente el requerimiento formulado
y presentd nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 13 que remplaza(n) 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 Comisidén de la Comunidad Andina “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.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 13, no cumplen con el requisito de nivel
inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en mejorar procesos para la
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produccion de nique! a partir de un producto intermedio de niquel. Para resolver
este problema tecnico, se presenta un proceso para producir un producto de
niquel que comprende fundir un producto intermediario de niquel en un horno de
fundicién basado en bafio de fundicidn.

6.2. Determinacidn del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de octubre de 2007, que
corresponde a la fecha de solicitud de pricridad.

Consultadas las fuentes de informacién con gue se cuenta, se encontré
{encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta
solicitud;

ftem Documento | Titulo Fecha de publicacién
— + -
D1 WO 2006/089358 | “Production of ferronickel” 21/10/2008
D2 WO 85/01750 “Smelting niche ores or concentrates” i 25/04/1985

El documento D1! divulga un proceso para producir un producto de ferronigquel de
un producto de hidroxido de niquel mixto de hierro, incluyendo dicho
procedimiento las etapas de: proporcionar una mezcla de hierro niquel producto
de hidroxido; peletizacién de el hierro mezclado niquel producto de hidroxido de
niquel para producir granulos de hidréxido de hierro; calcinacién de las bolas de
hierro de hidréxido de niquel para producir mixtos de niquel granulos de 6xido de
hierro, y la reduccion de los granulos de hierro de 6xidos de niquel con uno o mas
gases reductores a altas temperaturas para producir pellets de ferroniquel
(resumen).

E! documento D22 divulga una fundicion de niquel en el que sulfuro de niquel
silicato y/o menas de sulfuro de niquel y/o concentrados en forma de perlas en
seco y/o humedo o una torta de filtro humedecido por el material, o los lodos
mezclados con fundentes, para evitar el polvo, se afiade a, o en forma de polvo,
se inyecta neumaticamente en un bafno turbulento, que consiste principalmente de
mata y escoria, que es agitado por una corriente de gas de combustién, derivado
de gas natural, aceite combustible o carbdén en polvo, con un exceso de oxigeno
medido (resumen).

1http://www.goggle.com/patents/US200800111267
printsec=drawing&hl=es&dq={JS20080011126&ei=1-
b2ULaZL IKG8QSJkoHYBQ#tv=onepage&q=US520080011126&f=false

2http:/iworldwide espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=8501750A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=198504258 DB=&locale=en EP
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6.3. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486: “Se considerara que una
invencidn tiene nivel inventivo, si para una persona de! oficio normalmente
versada en fa maferia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resuftado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica”.

En el presente caso, implante médico reclamado en la solicitud no es nuevo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 estd referida a: “Un método para
producir un producto de niquel a partir de un producto de hidroxido de niguel...”
(Ver pagina 7 del radicado N° 10-037838-00012-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las
reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la
tecnica:

Tabla 1

Caracteristicas esenciales

Método:

Un paso de fundir una forma seca
del producto de hidrdxido de niquel
en un homo de fundicién basado en
un bafo de fundicién en donde el
producto de hidréxido de nigquel ha
sido secado antes de suministrar el
producto al horno de fundicién por
remocién de cualquier agua libre en
el producte de hidréxido de niquel.

i pureza ferroniquel.

Formar un bafic de fundicion que
contiene un metal fundido y una
escoria con el metal fundido

b1

D2

El proceso de fundicién incluye
las etapas de a} proporcionar
los granulos porosos de
ferroniquel  producidos  de
acuerdo con el procedimiento
de la reivindicacién 1, b) la
adicion de un fundente para
disolver cualquier inclusion y ¢)
fundir el producto en un horne
de fundicidn a una temperatura

de al menos 1500 °C, para :

producir un producte de alta
{P&g.10,
reivindicacién 26). El producto
de hidrdxido de ferro niguel ha

sido secado a una
temperatura entre 100 y 120°C
antes de ser calcinado
(Péarr.22)

Se afiade el mineral o el
concentrado en un hafio de
fundicidn que consiste
principalmente de mata y escoria
(Pag.2, lineas 25 a 27).

Resultado a obtener

Resultada a obtener

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacién 1 porque divulgan métodos para producir un
producto de niquel a partir de un producto de hidréxido de niquel.
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La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y D1 consiste en
que este ultimo no se menciona que dentro del proceso de bafio de fundicién se
produzca una escoria con el metal fundido.

No se evidencia un efecto técnico inesperado el que se refiera la formacién de una
escoria con el metal fundido en el método.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “¢Como realizar de forma alternativa el proceso para producir
un producto de ferroniquel de un producto de hidroxido de nigquel mixte de hierro
de D17".

Sin embargo, el documento D1 ya solucionaba el problema técnico, puesto que
refiere que dentro de los procesos de fundicién se produce escoria (Parr.007). Asi
mismo, es conocimiento del técnico medianamente versado en la materia, que en
la metalurgia, se realicen procesos de fundicién con bafios de fundicion para
facilitar la formacion de escorias?.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,
mencionaria la formacion de escorias en los pasos del método de D1 para llegar
asi al objeto de reivindicacién 1 de la solicitud por o cual se considera obvia.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no mencionan alguna
caracteristica que haga inventivo el dispositivo de la reivindicacién 2, por lo tanto,
tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 18 de la Decision
486,

Asi mismo, es importante mencionar que en el estudio de patentabilidad realizado
previamente, la reivindicacion 1 fue objetada por el Articulo 30 de la Decision 485,
puesto que presenta como caracteristicas técnicas esenciales resultados a
alcanzar. Lo cual no es permitido porgue incluiria no sélo la solucion propuesta
por el soiicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lieguen a ese
resultado. Y que, a pesar que la solicitante presento un capitulo reivindicatorio
modificado, dicha reivindicacion sigue presentando resultados a alcanzar, el cual
es “formar un bafio que contiene un metal fundido que comprende 95% en peso a
100% en peso del niquel...”. Por lo tanto, dicha caracteristica no fue tenida en
cuenta dentro de este estudio.

Que por su parte el articulo 30 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad

3Los tres reinos de la naturaleza o museo pintoresco de historia - Metalurgia y usos directos
de los metales. Tomo IX. Pag. 290 - 1858.
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Andina sefala: "Las reivindicaciones definiran la materia que se desea profeger
mediante fa patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcion. Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes.
Una reivindicacion sera independiente cuando defina la materia que se desea
proteger sin referencia a otra reivindicacion anterior. Una reivindicacion seré
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una
reivindicacion anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mas
reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion dependiente multiple.”

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, en que “e/
método de la reivindicacion 1 ahora modificada de la solicitud posee
caracteristicas técnicas diferentes a los procesos revelados en D1 y D2 toda vez
que ... dicho método comprende un paso de (a) fundir una forma seca de un
producto de hidréxido de niquel y...”, por lo cual no habria posibilidad de que D1y
fa invencién sean iguales; sin embargo, el documento D1 refiere un paso de
secado de un producto de hidroxido de ferro niquel a una temperatura entre 100 y
120°C antes de ser calcinado (Parr.22), no existiendo diferencias entre “un
producto de hidroxido de niquel"y “un producto de hidréxido de ferro niquel”, ya
que la solicitante en el capitulo descriptivo refiere que, “ef termino producto de
hidroxido de niquel se entiende aqui como cualquier producto que contiene
hidroxido de nigquel (...) e incluye productos que también contienen otros
compuestos tales como cualquiera de uno o0 mas de hidroxidos de hierro, ...", (Ver
Pag.2, Parr.1 del Radicado N°10-037838-00000-0000).

Asi mismo, dicho documento, menciona que una de las caracteristicas de mejora
de la invencion es proveer métodos que generan el ahorro energético y una baja
en la inversion de capital (Parrs. 8 y 9), siendo esta la misma ventaja que se busca
en la presente invencion.

SEPTIMO: Que de acuerdo con la modificacion presentada por la sociedad
solicitante, se modifica el titulo de la invencién el cual quedard de la siguiente
manera “PRODUCCION DE NIQUEL MEDIANTE FUNDICION DE UN
INTERMEDIARIO DE NIQUEL".

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

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacién titulada

"F’ROPUCC!ON DE NIQUEL MEDIANTE FUNDICION DE UN INTERMEDIARIO
DE NIQUEL".
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad{es) )} BHP Biliiton Innovation PTY Ltd, entregandole(s) copia de la misma
y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposicién, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrd ser interpuesto en el
momento de la notificacion o dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor{a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE

Elaboré: Olga Ximena Benavides Salazar ™
Revisé: Rosa Patricia Tellez Chavarro ©
Revist: Jose Luis Salazar Lopez *
Aprobé: Jose Luis LondoNo Fernandez
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