Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUcION N0:61444
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-138605

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 18 de octubre
de 2011, con el N° 11-138605-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Seerstone LLC,
entré a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “METODO PARA LA
PRODUCCION DE CARBONO SOLIDO MEDIANTE LA REDUCCION DE OXIDOS
DE CARBONO?”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/029934 del
5 de abril de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 644 del 15 de mayo de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 1399, notificado por
fijacion en lista el 11 de febrero de 2014, se requirié a la solicitante 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 Decision para la
concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-138605-00007-
0000 del 8 de mayo de 2014, respondié oportunamente el requerimiento formulado y
presentd nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 107 que remplaza(n) las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. No se acepto el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se no
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 Decisién 486 expedida por
la Comision 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.”
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5.1. Objeto de la invencién.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un
meétodo para la produccion de productos de carbono sélido, usando 6xidos de carbono
como la fuente carbono en reacciones de reduccion, lo cual ha sido grandemente
inexplorado. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona
un método para la produccion de productos de carbono sélido de varias morfologias
usando 6xidos de carbono como la fuente de carbono principal mediante un proceso
de reduccion.

5.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de abril de 2009, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré (encontraron)
el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacién

D1 “Method for making single-wall carbon

US20050074392 : » 7/abril/2005
nanotubes using supported catalysts

“Compositions and methods of remediation

D3 US20060191835 devices with nanostructured sorbent”

31/agosto/2006

El documento D1'divulga un método para el cultivo de nanotubos de carbono de
pared Unica que implica la preparacion de un catalizador que comprende metales
cataliticos, hierro y molibdeno, y material de soporte de Oxido de magnesio, en
contacto con un material de alimentaciébn que contiene carbono gaseoso a una
temperatura suficiente y durante un tiempo de contacto suficiente para hacer
nanotubos de carbono de pared. El proceso también incluye hacer nanotubos de
carbono de pared simple con catalizadores que comprenden al menos un grupo VIB o
VIIIB Grupo de metal sobre soportes tales como magnesia, zirconio, silice y aliimina,
donde se sulfurado el catalizador (resumen).

El documento D3? revela dispositivos de remediacion que incluyen un material
hidr6fobo, no poroso, y carbonoso, y lo mas preferiblemente nanoestructuras
encerradas en una estructura de retencién (resumen).

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2005074392A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050407&DB=&locale=en_EP
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2006191835A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20060831&DB=&&locale=en_EP
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5.3. Nivel Inventivo.

Segun 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, la composicion reclamada en la solicitud no tienen nivel
inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicacion 101 se refiere a: “Una composicion
de materia (...)” (incluida bajo el radicado N° 11-138605-00007-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 101, y las
reveladas en el (los) documento(s) D1 y D3 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Caracteristicas esenciales D1 D3

Dispositivos de remediacién
(1) que incluyen un material
hidr6fobo, no poroso, vy
carbonoso, y lo mas
preferiblemente
nanoestructuras encerradas en
una estructura de retencién
(resumen,.

Cultivo (aglomerado) de nanotubos
de carbono de pared simple
Una composicién de materia | (resumen):

gue comprende:

Un dispositivo de remediacién
qgque comprende un material
Sustancialmente

Almohadas de nanotubos de completamente hidrofoba vy
carbono No menciona. nanoestructurado. El
dispositivo esta configurado
como al menos uno de barrera
flotante, una almohada, y un
sobre (reivindicaciones 8 y 14).

La exposicién del catalizador a los
tiempos de reduccibn o altas
temperaturas puede causar que el
metal catalitico se aglomere en
formadas de aglomeraciones | particulas grandes que podrian | No menciona.
enredadas de nanotubos de | catalizar la formacion de los
carbono nanotubos de carbono de paredes
multiples durante la produccion de
nanotubos (Parr. 0075).

Aglomeraciones enredadas de
nanotubos de carbono (Figs. 5V 6).

Los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 101 porque divulgan estructuras de nanotubos de
carbono de pared simple (Resumen) y dispositivos de remediacion que incluyen un
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material hidr6fobo, no poroso, y carbonoso, y lo mas preferiblemente nanoestructuras
encerradas en una estructura de retencion (D2; resumen).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 101 y el producto de D1
consiste en que la morfologia de almohadas de nanotubos de carbono.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 101 y el producto de D3
consiste en que existe la formacion de aglomeraciones enredadas de nanotubos de
carbono

El efecto que logra una configuracion de formacion de almohadas de nanotubos de
carbono; es que se proporcionan productos de carbono solido de una morfologia
deseada.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “¢como modificar el procedimiento conocido en D1 para
proporcionan productos de carbono sélido de una morfologia deseada?”.

Sin embargo, la morfologia de una almohada, ya esta divulgada en el documento D3
gue se refiere a un dispositivo de remediacion que comprende un material
sustancialmente completamente hidréfoba y nanoestructurado. El dispositivo esta
configurado como al menos uno de barrera flotante, una almohada, y un sobre
(Resumen, Reivindicaciones 8 y 14).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria la
morfologia de una almohada del documento D3 en el producto divulgado en el
documento D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 101 de la solicitud. Por lo
cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 102 a 107 no mencionan caracteristicas
adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Con respecto a lo afirmado por la solicitante, “...La reivindicacion 101 cumple con los
requisitos de patentabilidad teniendo en cuenta razones similares a las explicadas
anteriormente con respecto a la reivindicacion 50. En particular, ninguna de las
referencias citadas, solas o en combinacion, describen reacciones de dioxido de
carbono con un agente de reduccion para formar carbono solido en presencia de un
catalizador de hierro. Por tanto, las referencias citadas no ensefian composiciones de
materia asi formada”, es importante aclarar que la invencién caracteriza el producto
de forma muy general, no caracterizando el producto claramente por la forma o
constituciéon de la mismo y las partes que lo componen, ademas, caracteriza el
producto por su procedimiento de fabricacion no siendo claro el objeto que se busca
proteger. Por tanto, dado que persisten las objeciones que al respecto fueron
trasladas en el nuevo capitulo reivindicatorio, esta Oficina considera que la
reivindicacion 101 y sus dependientes carecen de nivel inventivo, y contrario a lo que
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considera la solicitante la materia tal como fue reivindicada no esta aportando alguna
ventaja al arte previo.

Cabe mencionar, al respecto, que el examinador en su analisis de nivel inventivo, se
bas6 en su conocimiento general sobre el estado de la técnica y realizd las
comparaciones con su apreciacion en conjunto, determinando que con tales
conocimientos existentes se llega a la invencion reivindicada. Sobre el saber general
el experto medio, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El experto medio debera poseer experiencia y contar con un saber general en la
materia y con una serie de conocimientos en el campo especifico de la invencion.
(Proceso 43-I1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870, de 9 de diciembre de
2002, caso. FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE
LIBERACION RETARDADA).

Por otro lado, el articulo 30 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina,
sefala:

“Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la 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 sera 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 considerard una reivindicacion dependiente
mdiltiple.”

En cuanto a la reivindicacion 101 contenida en la pagina 14 del radicado N°11-138605-
00007-0000 del expediente administrativo, se tiene que es una reivindicacion que no se
ajusta a los pardmetros establecidos en el articulo 30 anteriormente transcrito, por
cuanto no es clara, dado que no caracteriza el producto (la composicion) por la forma
0 constitucion de la mismo y las partes que lo componen, es decir, para el caso de
una composicion por sus componentes y los rangos de estos. Adicionalmente, dicha
reivindicacion se encuentra definida en términos del procedimiento de fabricacién
“los nanotubos de carbono formados al reaccionar diéxido de carbono con un agente
reductor gaseoso en presencia de un catalizador que contiene hierro”, producto que
se logra de acuerdo a un procedimiento especifico. Al respecto no debe olvidarse
gue las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello,
deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las
mismas, el Tribunal Andino de Justica ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invencién de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar
una necesidad industrial que el estado de la técnica ain no ha satisfecho. En cambio, el objeto
de la invencién de procedimiento se encuentra conformado por “una serie 0 sucesion de
operaciones que inciden sobre una materia (sélida, liquida o gaseosa) que se encamina a la
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obtencion de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)°.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicacion(es) 1
a 100, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial de que
trata el articulo 14 de la Decision 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el
privilegio de patente solicitado; asi mismo, se niega el privilegio de patente para la(s)
reivindicacion(es) 101 a 107, por carecer de nivel inventivo como se explico
anteriormente.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entr6 en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la

creacion titulada:

“METODO PARA LA PROQUCCéI\! DE CARBONO SOLIDO MEDIANTE LA
REDUCCION DE OXIDOS DE CARBONO”

Clasificacion IPC: D 01 F 9/00

Reivindicacion(es): 1 a 100 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-138605-
00007-0000.

Titular(es): SEERSTONE LLC.

Domicilio(s): Provo, Utah, Estados Unidos de Ameérica.

Inventor(es): Dallas B. Noyes.

Prioridad(es) N°: 61/170.199 Fecha: 17 de abril de 2009  Pais: US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/029934 Fecha: 5 de abril de 2010.

Vigente desde: 5 de abril de 2010 Hasta: 5 de abril de 2030.
ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencién solicitada para las
reivindicaciones 101 a 107, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucion.
ARTICULO TERCERO: La titular tendré los derechos y las obligaciones establecidos en

la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la

3 Proceso 129-1P-2007

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3,4,5,6 y 10 PBX: 5870000
Call center: (571) 6513240 Linea gratuita nacional: 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUcION N0:61444
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-138605

patente se debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el
articulo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Seerstone LLC, advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 14 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elabor6: Yenny Marcela Campos Borda
Revis6: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprob6: JosE Luis LondoNo FernAndez
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