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Act. 412 REPOSPRESRECU  Folios: 8

Re: Expediente No. PCT/ 10 — 135.361
Fase Nacional de Solicitud de patente PCT
“Un sistema de hidrogendlisis para producir
productos de hidrogendlisis de alcoholes
polihidricos y procesos para los mismos”
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.
RECURSO DE REPOSICION

Actuando en mi calidad de apoderado de la soé’iedad BATTELLE MEMORIAL
INSTITUTE., domiciliada en Washington, E§tadbs Unidos,'por medio del presente escrito
me permito manifestarle qué, bbrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE
REPQOSICION ante el Superintendente de industria y Comercio, contra la Resoluciéon No.
63812 del 30 de Octubre de 2013, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente

de la referencia y por medio de la cual, Neg6 la Patente de Invencién denominada “UN
SISTEMA DE HIDROGENOLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE
HIDROGENOLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS
MISMOS”.

OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Articulo Primero de la Resolucién No. 63812 del 30 de Octubre
de 2013, por medio del cual, se Niega la Patente de Invencién denominada “UN SISTEMA
DE HIDROGENOLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE HIDROGENOLISIS DE
ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS MISMOS”.

2.- Que en su reemplazo se dicte la Resolucion que CONCEDA la Patente de Invencion
denominada “UN SISTEMA DE HIDROGENOLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE
HIDROGENOLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS
MISMOS” a favor de BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.

Este recurso se fundamenta en los siguienteé:

HECHOS

PRIMERO: El 2 de Noviembre de 2010, se present6 solicitud de fase nacional de la
Patente de Invencion titulada “PROCESOS Y SISTEMAS PARA PRODUCIR
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sociedad BA Slotea e RIAL INSTITUTE, solicitud a la que se le asigné el niUmero de

STy oK,
expediente 10-135:367"

SEGUNDO: Mediante oficio No. 15887 del 2 de Diciembre de 2010, se realizd0 un
requerimiento a la solicitud donde se solicita se allegue el poder, documento de cesién y
sea modificado el titulo de la solicitud.

TERCERO: El 1 de Febrero de 2011, dentro del término legal, mi poderdante dio
respuesta al requerimiento formulado y modificéd el titulo de la solicitud de Patente de
Invencién a “UN SISTEMA DE HIDROGENOLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE
HIDROGENOLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS
MISMOS”

CUARTO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial
No. 631 de 22 de Agosto de 2011, y no se presentaron aposiciones a la solicitud.

QUINTO: Mediante oficio No. 13446 del 30 de Julio de 2013, se realizé un requerimiento
a la solicitud en aplicacién del articulo 45 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones.

SEXTO: El 23 de Octubre de 2013, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta

al requerimiento formulado, y presenté nuevas reivindicaciones.

SEPTIMO: Que mediante Resolucion No. 63812 de 30 de Octubre de 2013 el
Superintendente de Industria y Comercio Negb la Patente de Invencién denominada “UN
SISTEMA DE HIDROGENOLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE
HIDROGENOLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS
MISMOS”.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

PRIMERO: Considera el Superintendente dentro de la Resolucion No. 63812 de 30 de
Octubre de 2013 que la solicitud de patente de invencién incumple con el requisito de
nivel inventivo, por lo cual, no puede ser concedida. Adicionaimente, considera:

“(...) Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica
cercano a la invencién definida en la reivindicacion 1 porque divulga un proceso para la
preparacién de polioles de bajo peso molecular por reacciones de hidrogenélisis en
presencia de hidrégeno. (Resumen) (...).

(...) ElI efecto que se logra al usar glicerol como materia prima en el proceso de
hidrogendlisis, en lugar de otro poliol de mayor peso molecular o una mezcla de estos, es
que el producto final de la reaccion presenta una composicién mas limitada, de tal manera
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“{**Kfiora bien, teniendo en cuenta que el documento D1 da a conocer un proceso para la
preparaciéon de polioles de béjo peso molecular, que comprende: (A) proporcionar un
catalizador de metal en transicién (B) hacer reaccionar el catalizador pasivado con
hidrégeno en el recipiente; (C) proporcionar al recipiente una mezcla de reaccién de un -
poliol de alto peso moiecular en agua y un promotor de base; (D) hacer reaccionar la
mezcla de reaccién que contiene la base con el catalizador y el hidrégeno para producir
polioles de bajo peso molecular en la mezcla de reaccién; (Col. 28 y 28, reivindicaciones 17
y 18) y que entre los polioles de bajo pesoc molecular obtenidos se encuentra el
propilenglicol (Col. 27, reivindicaciones 4 a 12). Y _siendo de conocimiento de una

persona medianamente versada en la materia que actualmente, 1a industria del biodisel

produce glicerol como principal subproducto del proceso de produccién y que este
compuesto supone un interesante punto de partida para una gran cantidad de rutas

sintéticas entre la que se encuentra la hidrogendlisis, lo que permitiria alcanzar una mayor

rentabilidad en el proceso de obtencidn de biodisel, mediante el empleo de catalizadores

metalicos soportados (“Hidrogentlisis de glicerol con catalizadores de platino soportado
sobre diferentes 6xidos metalicos’(2)), una persona normalmente versada estaria motivada
a usar como poliol de partida en la reaccién de hidrogendlisis, que se dan a conocer en la
anterioridad D1, el glicerol, esperando con certeza, lograr compuestos fales como

popilenglicol.
Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan caracteristicas

adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo (...)"
(Subrayas y negrillas fuera de texto).

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior, considera el Despacho que la presente solicitud
de Patente de Invencion carece de nivel inventivo conforme lo establecido en el articulo
18 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones el cual establece:

“Articulo 18.- Se considerard que una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona

del oficio normalmente versada en la materia técnica_coirespondiente,_esa_invencion no

hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la

técnica” (Subrayas fuera de texto).

TERCERO: En relacion con los criterios a tenerse en cuenta para determinar el nivel
inventivo de una solicitud de patente el Tribunal Andino de Justicia en Interpretacion
Prejudicial No. 102-IP-2012, establecié:

“(...)El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién en las Oficinas de
Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, seiiala ciertos criterios para
determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:

“Se _considera el nivel inventivo como _un proceso creativo cuyos resuftados no se
deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos
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téchicoer™1a materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un
criterio absoluto para reconocer 0 no un nivel inventivo. El examinador no debe
determinar qué "cantidad” de nivef inventivo existe. El nivel inventivo existe 0 no, no hay
respuestas intermedias. '

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales: toda objecién respecto a
la_falta_de nivel _inventivo_de una invencion debe probarse a_parlir del estado de la
técnica.

Para juzgar si la invencién definida por fas reivindicaciones realmente se deriva de
manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel
inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica mas
cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invencién carece de nivel
inventivo y no sélo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado
de la técnica(...).

(...) Una informacibn técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no
debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la caracteristica técnica que
se esta analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona
versada en el oficio consideraria de todos modos.

Se _debe tener en cuenta que la busqueda de anterioridades se efectila a
posteriori, tomando como punto de partida la misma invencién. Por lo tanto el
examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situacién que
ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la_materia en un
momento _en _que la invencién no era conocida, es decir antes de la invencion
(..)".

Conforme lo anterior, es claro, que al momento de realizar el correspondiente examen
relativo al nivel inventivo el funcionario debe hacer el esfuerzo de colocarse en la misma
situacién que un técnico con conocimientos medios, a la fecha de prioridad indicada, esto
es, 16 de abril de 2008.

Ahora bien, encontramos que al realizar el respectivo estudio del nivel inventivo de la
solicitud, el criterio utilizado por el funcionario, para determinar que la solicitud carece de

nivel inventivo es a posteriori, pues segun el mismo manifiesta: “Y siendo de conocimiento

de una persona medianamente versada en la materia que actualmente, {a industria del biodisel
produce_glicerol como_principal subproducto del proceso de produccion y que este compuesto
supone un interesante punto de partida para una gran cantidad de rutas sintéticas entre la que se

encuentra la hidrogenélisis, lo que permitiria alcanzar una mayor rentabilidad en el proceso de
obtencién de biodisel, mediante el empleo de catalizadores metalicos soportados (“Hidrogenolisis

de glicerol con catalizadores de platino_soportado sobre diferentes 6xidos metalicos’(2)), una
persona normalmente versada estaria_motivada a usar como poliol de partida en la reaccién de

hidrogenglisis, que se dan a conocer en la anterioridad D1, el glicerol. esperando con certeza,
lograr compuestos tales como popitenglicol”.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises
de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organizacién Mundial de la Propiedad
intelectual y Oficina Europea de Patentes. Afio 2004 Péags. 76 a 78. Disponible en
http://www.comunidadandina.org/public/patentes. pdf.



Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

.o %3 anterior, es claro, que el criterio para determinar que fa solicitud carece de
\.@7 épéivo, no puede ser que los elementos reivindicados o utilizados en la solicitud

e v . . . .
;..,.r.%g fen”actualmente l6gicos para una persona medianamente versada en la materia.
TAY QR -

oda vez, que de acuerdo con los. criterios establecidos para la determinacién del nivel

inventivo, lo que debid estudiar el examinador es si al 16 de Abril de 2008, esta solicitud
tenia nivel inventivo y como resultado no era evidente ni obvia para una persona
medianamente versada en la materia.

En virtud de lo anterior, me permito solicitar que el nivel inventivo de la solicitud sea
analizado teniendo en cuenta los conocimientos y el estado de la técnica al 16 de abril de
2008, pues a criterio de mi poderdante al realizar este anadlisis el examinador encontraria
que su solicitud cumpliria con los requisitos de patentabilidad extranados por el Despacho
en la resolucién objeto de impugnacion.

CUARTO: Adicionalmente, mi representada me ha dado precisas instrucciones de
presentar un nuevo capitulo de revindicaciones. En consecuencia, acompanio al presente
escrito las reivindicaciones 1 a 8, junto con el comprobante de pago por la
modificacién/correccién a la solicitud en tramite relacionada con el capitulo reivindicatorio.

Consideramos que con las correcciones efectuadas, el capitulo de reivindicaciones que
acompana resuelve las objeciones a la falta de claridad, novedad y nivel inventivo
planteadas por el Examinador, dentro de la resolucién objeto de impugnacion.

QUINTO: De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud de patente de
invencion cumple con los requisitos legales, solicito la concesion de la patente titulada
“UN SISTEMA DE HIDROGENOLISIS PARA PRODUCIR PRODUCTOS DE
HIDROGENOLISIS DE ALCOHOLES POLIHIDRICOS Y PROCESOS PARA LOS
MISMOS” , a nombre de la sociedad BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Cédigo Contencioso Administrativo
2.- Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones.
3.- Las demas normas concordantes.

ANEXOS

Con el recurso de adjunta la siguiente documentacion:
1. Nuevo Capitulo Reivindicatorio.
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12 - Comprobante de pago por la maodificacién/correccién a solicitud en tramite

b

" relacionada con el capitulo reivindicatorio Recibo No. | 'LZ “&i

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secpétaria de su Despacho 0 en mi oficina de abogado
ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Bogot4, D.C.

De Ustedes atentamente,

GERMAN CA O GRAU
C.C.T70%E41de Bogotsy
TP 297808l CSJ T ——
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REIVINDICACIONES

. Un método para la hidrogendlisis de glicerol, el método consiste
esencialmente en exponer una corriente reactante que comprende glicerol,
agua, y una base a un catalizador que comprende uno o mas de Ru, Ni, Pd,
Co, y/o Re en presencia de un agente reductor para formar propilenglicol, que
se caracteriza porque la base es 0.5% a 2% (peso/peso) de la corriente
reactante.

. El método de la reivindicacién 1, que se caracteriza porque la corriente
reactante comprende por lo menos 40% p/p de glicerol.

. El método de la reivindicacién 1, que se caracteriza porque la composicion
catalizadora ademas comprende uno o mas de entre Zn, Cd, Se, Te, Cu y/o
Sn.

. El método de la reivindicacion 1, que se caracteriza porque la composicion
catalizadora ademas comprende carbono.

. EI método de la reivindicacién 1, que se caracteriza porque la composicion
catalizadora comprende Ru.

. El método de la reivindicacién 5, que se caracteriza porque la composicion
catalizadora ademas comprende Cd.

. El método de la reivindicacion 1, que se caracteriza porque la composiciéon
catalizadora comprende Re y Ni.

. El método de la reivindicacién 1, que se caracteriza porque la composicion
catalizadora comprende Co, Pd, y Re.
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