X
Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 23356
Por la cual se oforga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad.PCT/10-131116

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de octubre
de 2010, con el N° 10-131116-00000-0000, por la sociedad Auterra, INC, entré a
fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada “CATALIZADORES DE
SULFOXIDACION Y METODOS Y SISTEMAS PARA USAR LOS MISMOS", que
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/082095 del 31 de octubre de
2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 634 del 21 de noviembre de 2011, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15447, notificado
por fijacion en lista el 4 de septiembre de 2012, se requirié 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 Decision
para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo et N° 10-131116-00008-
0000 del 30 de noviembre de 2012, respondié oportunamente el requerimiento
formulado y presenté nuevas reivindicaciones 1 a 23 que remplazan 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 fa Decisién 486 expedida
por la Comisién de la Comunidad Andina “Los pafses miembros otorgaran patentes
para fas 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.”

5.1. Objeto de la invencién.
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El problema técnico consiste en suministrar un proceso de desulfuracién catalitica que
sea eficiente para el tratamiento de corrientes de hidrocarburos que contienen azufre,
por ejemplo, crudo y destilados de aceite crudo. Para resolver este problema técnico, la
solicitud proporciona un método de asulfoxidacidon que comprende: proporcionar una
corriente de hidrocarburo que incluye un compuesto de azufre; proporcionar un
oxidante; proporcionar un catalizador gue comprende un c¢ompuestoc metdlico
representado por la formula general M_O_(OR),; y contactar la corriente de
hidrocarburo con el oxidante en presencia del catalizador, dando como resultado la
oxidacion de un compuesto de azufre.

5.2 Determinacién del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de marzo del 2008, que
corresponde a la fecha de presentacidn de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con gue se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

——
Item Documento [ Titulo Fecha de Publicacién

"Process and device for
D1 US 2006180501 desulphurizing hydrocarbons | 17/290st0/2006
containing thiophene derivatives™
“Composition and process for 22{febrero/1983
D2 US 4374949 making a green colored polyester”

El documento D1' ensefia un método de desulfuracion para derivados de tiofeno
contenidos en hidrocarburos (resumen).

El documento D2? divulga una composicién y proceso para producir una resina de
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poliéster de color verde en presencia de catalizadores de titanio {resumen).

5.3. Nivel Inventivo.

Segln lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486; “Se considerara que una
invencion 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 de la técnica”.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no tienen nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Un meétodo de sulfoxidacion
que comprende ...” (incluida en la pagina 42 bajo el radicado N¢ 10-131116-00008-
0000).

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en los
documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tablal

Caracteristicas esenciales D1 D2

- : -
|
T

.. 1 Composicién y proceso para
:ﬁ?d% e ri\?aed Osdejglﬁ:irg;:é?g producir una resina de poliéster de

contenidos en hidrocarburos color.verde en pre.sen'ma de
(resumen). catalizadores de titanio {resumen).

Un método de sulfoxidacion

Método de desulfuracion
para derivados de ticfeno
contenidos en hidrocarhuros
Proporcionar una corriente de | emitidos de la destilacidén de | No menciona
hidrocarburo que incluye un | aceite crudo, refinado o no,
compuesto de azufre; consistente en oxidacion de
atomos de azufre {resumen,
Parr. 0017).

. En presencia de un agente No menciona
Proporcionar un oxidante; oxidante (resumen, Parr,
0034).
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El catalizador de titanio puede ser
esteres de alquile o quelatos de
titanio. Se pueden utilizar
Proporcionar un catalizador que tnietanolamina de titanio, acetil
comprende  un  compuesto acetona de titanio, tretabutil titanio,
metdlico representado mediante tetraisopropil titanio y glicolato de
la formula general M, O, (OR), ; titanio. El grupo orgénico esta

unido al titanio tetravalente (C4l. 5,
Lineas 16 a 40),

NG menciona

Método de desulfuracién
{resumen), con un oxidante
‘(resumen, PAarr, 0034) en | No menciona
presencia de un catalizador
(Parr. 00017, 0023).

Poner en contacto la corriente
de hidrocarburo con el oxidante
en presencia del catalizador,
dando come resultado la
oxidacion de un compuesto de
azyfre,

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencién
definida en la reivindicacién 1 porgue divulgan el método.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1 y el procedimiento de D1
consiste en el catalizador representado mediante la férmula general MO, (OR),.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1y el procedimiento de D2
consiste en la corriente de hidrocarburo, el compuesto de azufre y el oxidante.

El efecto que logra incluir la utilizacién de catalizadores de la férmula general
M.On(OR), es catalizar la oxidacién para originar la conversién quimica de las gspecies

de azufre logrando mayor eficiencia en los procesos de desulfuracién catalitica.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “¢cdmo modificar el proceso de desulfuracién catalitica conocido
en D1 para conseguir dicho proceso sea eficiente para el tratamiento de corrientes de
hidrocarburos que contienen azufre?.

Sin embargo, la utilizacidén de catalizadores de la férmula general M, O, (OR), para
aumentar la eficiencia del proceso de desulfuracion, ya est4 divulgada en el documento
D2 que se refiere al uso de catalizadores que comprenden titanio como complejo
metalico, estas composiciones de catalizadores pueden ser esteres de alquilo o
queiatos de titanio, Se pueden utilizar trietanolamina de titanio, acetil acetona de titanio,
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tretabutil titanio, tetraisopropil titanio y glicolato de titanio (Cél. 5, lineas 16 a 40); por lo
tanto D2 ensefia un grupo R, organico, unido al titanio tretavalente (Cél. 5, lineas 16 a
40).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria un
grupo R, organico, con el fin de modificar el catalizador a uno del tipo M, O, (OR), de
D2 en el procedimiento de D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la
solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 15 no mencionan alguna
caracteristica que haga inventivo al método de la reivindicacién 1, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 18 de la Decisién 486.

En cuanto a la reivindicaciéon 19, el método reclamado en la solicitud no tiene nivel
inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicacion 19 se refiere a: “Un método de
sulfoxidacion que comprende ...” (incluida en la pagina 44 bajo el radicado N¢ 10-
131116-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales

de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 19, y las reveladas en los
documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 2

Caracteristicas esenciales 01 D2

Composicién y proceso para
Método de desulfuracién para | producir una resina de poliéster

L derivados de tiofeno | de cofor verde en presencia de
Método de sulfoxidacion | contenidos en hidrocarburos | catalizadores de titanio
 {resumen). (resumen).

Métode de desulfuracién para
derivados de ticteno
contenidos en hidrocarburos
emitidos de la destilacion de | No menciona
aceite crude, refinado o no,
consistente en oxidacién de
atomos de azufre (resumen,

Introducir una corrignte  de
hidrocarburo que incluye un
compuesto de azufre en el
sistema de reaccién, incluyendo
la corriente de hidrocarbure un
compuesto de azufre que
incluye un compuesto de azufre.

Péarr. 0017).
Introducir un_agente/solvente de | Introduccion de un | No menciona
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transferencia de fase

de
0044,

agente/disolvente
transferencia  (Parr.
0048).

sistema de reaccion Mmom(OR)n;

. N ]
Introducir un catalizador en el

No menciona

El catalizador de titanio puede ser
esteres de alquilo o quelatos de
titanio. Se pueden utilizar
trietanolamina de titanio, acetil
acetona de titanio, tretabutil
titanio, tetraisopropil titanio y
glicolato de titanio. El grupo
organico esta unido al titanio
tetravalente (Cdl. G, lineas 16 a
40),

En presencia de un agente

Introducir un oxidante oxidante  (resumen, Pa&m. | NO menciona
0034). ]
 Método de  desulfuracion
(resumen), con un oxidante

Separar un compuestc de | (resumen, Parr. 0034) en

azufre oxidado del sistema de | presencia de un catalizador

reaccion, estando un compuesto | (Parr, 00017, 0023). | No menciona

de azufre oxidado disuelto en el | Introduccion de un

agente/solvente de transferencia | agente/disolvente de

de fase, transferencia  (Parr. 0044,

0048).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a fa invencion
definida en la reivindicacién 19 porque divulgan el método.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 19 y el procedimiento de
D1 consiste en el catalizador representado mediante la férmula general M O_(OR),.

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 19 y el procedimientc de
D2 consiste en la corriente de hidrocarburo, el compuesto de azufre y el oxidante.

El efecto que logra

incluir la utilizacién de catalizadores de la foérmula general

M, 0.(OR), es catalizar la oxidacion para originar la conversién quimica de las especies
de azufre logrando mayor eficiencia en los procesos de desulfuracion catalitica.
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Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “¢cémo modificar el proceso de desulfuracién catalitica conacido
en D1 para conseguir dicho proceso sea eficiente para el tratamiento de corrientes de
hidrocarburos que contienen azufre?”,

Sin embargo, la utilizacion de catalizadores de la férmula general MO (CR), para
aumentar la eficiencia del proceso de desulfuracién, ya esta divulgada en el documento
D2 que se refiere al uso de catalizadores que comprenden titanio como complejo
metalico, estas composiciones de catalizadores pueden ser esteres de alquilo o
quelatos de titanio. Se pueden utilizar trietanolamina de titanio, acetil acetona de titanio,
tretabutil titanio, tetraisopropil titanio y glicolato de titanio (C4l. 5, lineas 16 a 40); por lo
tanto D2 ensefia un grupo R, organico, unido al titanio tretavalente (Cél. 5, lineas 16 a
40).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria un
grupo R, organico, con el fin de modificar el catalizador a uno del tipo M,0.(CR), de
D2 en el procedimiento de D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la
solicitud. Por lo cual la reivindicacion 19 se considera obvia.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 20 a 23 no mencionan alguna
caracteristica que hagan inventivo al método de la reivindicacion 19, por lo tanto,
tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 18 de la Decisién 486.

En referencia a los argumentos de la solicitante, segin los cuales “no existe ninguna
motivacion para combinar las ensefianzas de las anterioridades D1 y D2 puesto que la
quimica y el mecanismo de reaccién no son el mismo y debido a que el documento D2
no ensefia o sugiere que ef catalizador de policondensacién de Ti es capaz de absorber
compuestos que contienen sulfuro, se puede declarar que un experto en la materia
carece de motivacion para reemplazar el catalizador de 6xido de metal de D1 con el
catalizador de Ti de D2 con el proposito de absorber sulfuro como se describe en el
documento D1",

Agrega la solicitante que “fas anterioridades deben sefialar todos y cada uno de los
elementos de la invencién” y ninguno de los documentos D1 o D2 ensefia dichos
elementos. El documento D1 no ensefia un catalizador compuesto de la férmula general
M,O,(OR), solo un catalizador de dxido de metal y D2 no ensefia una corriente de
hidrocarburo que incluye “por lo menos un compuesto de sulfuro, un agente oxidante,
poner en comtacto un hidrocarburo con un agente oxidante en presencia de un catalizador
con la formula M, O _(OR).").
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Asi mismo, la combinacidn de los documentos D1y D2 “fafla en ensefiar un catalizador
compuesto de la formula general MO, (OR). que se incorpora en el polimero como tal”,

respecto a lo anterior, el documento D2 solo divulga un catalizador de 6xido de hierro que
Se incorpora en el nicleo del poliéster recientemente formado, pero el catalizador no tiene
la férmula mencionada. Adicionalmente, el documento D2 pertenece a otro campo téchico
y a un problema diferente por que se refiere al proceso de esterificacion y
policondensacion para obtener resinas de poliéster de color verde. Finalmente, la
solicitante sostiene que el comportamiento del catalizador de titanio en D2 no es analogo
al catalizador de metal ensefiado por el solicitante, debido a que el catalizador de titanio
no se ensefia en D2 que sea capaza de remover compuestos de sulfure oxidados,
Unicamente alcohol y agua.

Asi, la solicitante considera que “fa presente invencién cumple con los requisitos de
claridad, unidad de invencion y nive!f inventivo” (incluida bajo el radicado N° 10-131116-
00008-0000).

Como respuesta a los argumentos de la solicitante, esta Oficina aclara que, las
caracteristicas técnicas respecto al método de sulfoxidacidon que se sefialan en el nuevo
capitulo reivindicatorio son obvias para la persona medianamente versada en la materia
técnica y por lo tanto no necesariamente las anterioridades deben divulgar todas las
caracteristicas técnicas, puesto que el estudio de patentabilidad es de nivel inventivo y
no de novedad, y siendo el estudio de nivel inventivo donde se demuestra que la
persona medianamente versada en la materia enfrentada al problema técnico objetivo
habria estado motivada a utilizar el documento D2 para solucionar el problema y al
combinar las dos anterioridades llegar al objeto de las reivindicaciones afectadas. Asi,
al tener en cuenta que el documento D1 no proporciona un catalizador que comprenda
un compuesto metalico representado mediante la férmula general MO (OR), se cita el

documento D2 que utiiza catalizadores de la formula general M, O, (OR), para

aumentar la eficiencia del proceso de desulfuracién, al usar catalizadores que
comprenden titanio como complejo metdlico, estas composiciones de catalizadores
pueden ser esteres de alquilo o quelatos de titanio (trietanolamina de titanio, aceti
acetona de titanio, tretabutil titanio, tetraisopropil titanio y glicolato de titanio) y un grupo
R, organico, unido al titanio tretavalente (Col. 5, lineas 16 a 40).

Por otra parte, es importante sefialar que la solicitud se afecté por falta de nivel
inventivo, lo que quiere decir que no necesariamente cada uno de los documentos
citados deben ensefar todas y cada una de las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion puesto que al combinar los documentos D1 y D2 se esta resolviendo el
problema técnico de dicha invencién,
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Respecto al argumento segan el cual el documento D2 falla en ensefar un catalizador
compuesto de la férmula general M_ O, (OR}, que se incorpora en el polimero como tal,

dicha anterioridad sefiala un grupo R, organico, unido al titanio tretavalente (Col. 5,
lineas 16 a 40) con el que se modificaria el catalizador a uno del tipo M_O_(OR), y asi

en combinacién con el procedimiento de D1, una persona medianamente versada en la
materia resolveria el problema técnico. Por otro lado, el documento D2 divuiga un
catalizador de 6xido de hierro que se incorpora en el nicleo del poliéster {reivindicacion 1)
y por lo tanto ésta caracteristica no debe estar necesariamente revelada en el documento
D1.

En cuanto al campo técnico del documento D2, tanto éste como la solicitud pertenecen
al grupo C en la clasificacion internacional de patentes, y en dicho grupo se encuentran
tanto composiciones basadas en compuestos macromoleculares organicos, preparacion
o produccidn guimica, como la industria del petréleo, gas o cogue, gas de sintesis que
contiene monoxido de carbono, combustibles, lubricantes; asi que se puede considerar
que lo gue tiene que ver con métodos de reacciones de sulfoxidacion catalitica en el
tratamiento de corrientes de hidrocarburos se encuentra en el mismo grupo C. Ahora, el
documento D2 tiene como objeto proporcionar una resina de poliéster que comprende
componentes para impartir el color y dichos componentes comprenden un compuesto
de hierro, un catalizador de titanio, un pigmento azul. El compuesto de hierro ha sido
desarrollado como un éxido o una sal de hierro, la cual es térmicamente descompuesta
durante la polimerizacién del poliéster (reivindicacion 1} y al referirse a catalizadores de
titanio, a un grupe R, organico, unido al titanio tretavalente (Col. 5, Lineas 16 a 40) lo
convierte en un documento pertinente para combinarlo con el procedimiento de D1,

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 16 a
18, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial de gue trata
el articulo 14 de la Decisién 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio
de patente solicitado; asi mismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones
1 a 15y 19 a 23, por carecer de nivel inventivo como se explico anteriormente.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencion, el
cual quedara de la siguiente manera: “REACTIVC DE SULFOXID{\CION Y CATALITICA
CON CATALIZADOR QUE COMPRENDE UN COMPUESTO METALICO M, 0O, (OR), ".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entrd en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes (PCT), para la
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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 23356
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad.PCT/10-131116

creacion titulada:

“REACTIVO DE SULFOXIDACION Y CATALITICA CON CATALIZADOR QUE
COMPRENDE UN COMPUESTO METALICO M, O, (OR),"

Clasificacion IPC: B0O1J 21/00.

Reivindicaciones: 16 a 18 incluidas en ef radicado bajo el N° 10-131116-00008-
0000.

Titular: AUTERRA, INC.
Domicilio: Nueva York, Estados Unidos.

Inventores: Kyle E, Litz., Tracey M Jordan; Mark N, Rossetti; Loughran, Anthony
J, Jennifer L, Vireeland.

Prioridad N°:61/039,619 Fecha: 26 de marzo de 2008 Pais: US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/082095 Fecha: 31 de octubre de
2008.

Vigente desde: 31 de octubre de 2008. Hasta: 31 de octubre de 2028.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion solicitada para las
reivindicaciones 1 a 15 y 19 a 23, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y en las deméas disposiciones
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la
patente se deberd cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el
articulo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el certificado
de patente, previas las anotaciones en |os libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad

P4gina 10 de 11

Al contestar favor indigue el nlimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 vy 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacién: Sede CAN: Av, Carrera 50 No. 26- 55 int, 2 Tel 5737020
Cod Verificacién: 1918799100 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 011_300—910165

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



€
Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucioN NO: 23356
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad.PCT/10-131116
Auterra, INC, entregandole copia de la misma y advirtiéndole 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 notificacion o dentro de los cince (5) dias habiles
siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

[~k

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor i
ANDRES MARQUEZ ACOSTA
amarquez@contextointelectual . com

Elabord: Sonia Andrea Hoyos Bagquero ©
Revist: Rosa Patricia Tellez Chavarro ¥
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez ™
Aprobé: Jose Luis LondoNo Femandez *
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