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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 37260 del 30 de septiembre de 2008, Ia
Superintendencia de Industria y Comercio, concedié parcialmente el privilegio de
patente de invencién a la creacion denominada: "PROCESO PARA REDUCIR EL
CONTENIDO DE NOx Y N;O EN GASES".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de octubre de 2008,
bajo el numero 04 123479 00009 - 0000, el doctor Luis Patino Leyva, en su calidad
de apoderado de la sociedad UHDE GMBH., interpuso recurso de reposicién contra
la decision contenida en la citada resolucion, con el objeto de que se revogue la
mencionada providencia y en su lugar se “otorgue la respectiva patente para el
aparato reivindicado en las reivindicaciones 15 a 21...”

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamento,
de la siguiente manera:

El recurrente inicia su escrito transcribiendo el articulo 45 de la Decision 486, el
numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica y sefala “(...)si bien el articulo 45 de la Decision
486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Paises Miembros efectuar dos o mas
examenes de patentabilidad antes de tomar una decisién final, la Circular Unica al
reglamentar dicha norma limité dicha facultad a dos examenes de patentabilidad
maximo y condicioné el segundo a que el solicitante hubiera efectuado
modificactiones al capitulo reivindicatoric en la respuesta dada al primer oficio de
fondo.

‘La omision de un segundo oficio de fondo resulta especialmente violatoria de la
legislacién aplicable al tramite de las solicitudes de patente pues no solamente
contraviene las normas anteriormente citadas sino que pasa por alto que el segundo
examen de patentabilidad no es una facultad de la Administracidn sino un derecho
del solicitante que se deriva de lo sefialado por el ordenamiento legal y del pago
anticipado que el mismo ha hecho para que se efectie el examen de patentabilidad
de su solicitud en los términos previstos por la legislacién nacional (Circular Unica y
articulo 45 de la Decision 486). '

“Si bien el anterior argumento seria suficiente para que se revoque la Resolucién
impugnada, llamo la atencion de su Despacho sobre otro hecho que demuestra de
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manera aun mas flagrante por qué un segundo oficic de fondo resultaba imperativo
en el presente caso.

“En el Oficio No. 138686, notificado por fijacion en lista del 2 de noviembre de 2007, el
examinador dice que ‘1o que el solicitante colocaria como nuevo seria la secuencia de
un solo reactor’ y en la Resolucion se establece que '...la Unica diferencia que se
advierte en la anterioridad, es que alli no se mencionan mezcladores o la
configuracién para que fluya radialmente el gas’. Esto es, los argumentos por los
cuales se niegan las reivindicaciones 15 a 21 son diferentes a los mencicnados en el
Oficio de fondo y por lo tanto con la Resolucién 37260 se viold el derecho de defensa
de mi representada pues no se |le permitié refutar las objeciones y, en consecuencia,
la posibilidad de superarlas.

“En este orden de ideas, un segundo oficio de fondo era necesario teniendo en
cuenta que el objetivo de lo preceptuado por el articulo 45 de la Decision 486 es el de
darle [a oportunidad al solicitante de discutir con la Administracién cualquier inquietud
o duda que esta ultima tenga con respecto a la patentabilidad de la invencion
reivindicada. Por lo tanto, el articulo 45 de la Decisién esta dirigido a permitir una
retroalimentacién entre el solicitante y la Administracion de manera tal que, si como
consecuencia de un estudio de patentabilidad, el segundo tiene objeciones o dudas
adicionales se le otorgue la posibilidad al solicitante de discutirlas y defender su
posicion.

“Sin embargo, en el presente caso esta posibilidad fue negada al solicitante porque
no se expidid un segundo oficio de fondo y la Administracién decidid expedir la
resolucién aqui impugnada a pesar de haber cambiado los argumentos para objetar
el nivel inventivo del aparato reivindicado y de haberse modificado la solicitud como
respuesta al oficio de fondo.

“(...) Considero que el aparato de la reivindicacion si es inventivo frente al documento
D1 citado por ese Despacho, toda vez que éste no ensefa ni sugiere la configuracion
del aparato para reducir NOx y N,O segun la presente invencion de tal manera que
una persona versada en la materia técnica no se veria motivada a desarrollarla.

“En primer lugar, pongo de presente que el propésito la presente invencidn es, tal y
como se establece en la pagina 5 de la descripcion es, ‘...proveer un procedimiento
simple pero econdémico que proporcione buenas conversiones tanfo para /la
eliminacién de NOx como para la eliminacion de N>O y presente costos minimos de
capital v operacion. Lo_anterior incluye no solo la energia para determinar fa
temperatura de operacion necesaria, sino también el consumo de agente reductory
las pérdidas de energia debidas a resistencias al flujo en el lecho catalizador (caidas

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador; 5870000
2 Fax; 5870284 Linea 9800-910 165

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 3143%
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT 04 123479 '
de presion). "(Subrayado fuera de texto)

“Asi entonces, el propdsito de la invencién se logra con el proceso novedoso e
inventivo de la presente solicitud el cual solo puede llevarse a cabo mediante el
aparato reivindicado para tal fin. Es decir que la configuracién especial de dos
lechos catalizadores, mezcladores y configuracién para flujo radial del gas que
contiene NOx y N2O, permite una mayor efectividad en la reduccién de N>O y NOx al
mismo tiempo que minimiza costos, dado que:

“- Se provee un mezclador para introducir el agente reductor de tal manera que se
distribuya intimamente en el flujo de gas a ser tratado y asegurar la eficiencia del
agente reductor.

- Ei gas fluye radialmente a través de por lo menos un lecho catalizador, de
preferencia en ambos lechos catalizadores, para reducir considerablemente la caida
de presion. ‘

- Por medio de la disposicién para la reduccién segun el proceso (una significante
porcibn de la descomposicion de N;O se puede realizar en el segundo lecho
catalizador para una reduccion deseada del contenido de N2O), es posible reducir el
volumen del reactor y de catalizador en el primer lecho. Adicionalmente, el volumen
total del reactor y de catalizador en ambos lechos también se reduce.

“De esta manera el aparato de la invencién cumple el proposito de efectuar el
procedimiento con costos minimos de capital y operacion. Adicionalmente, con la
presente invencion se mejora sorpresivamente la operacion de reduccion de N,O y
NOx conocida en el estado de la técnica, particularmente la operacion divulgada por
el documento D1 y, teniendo en cuenta que dichc documento no hace referencia a
las caracteristicas particulares del aparato reivindicado por mi representante, un
técnico medio en la materia no partiria de D1 para llegar al aparato que permite
ejecutar un proceso hovedoso e inventivo.

“Por otra parte, respetando la autonomia de su Despacho para la evaluacion de las
solicitudes de patente, solicito que se tenga como un indicio de patentabilidad de las
reivindicaciones 15 a 21, la conclusion del IPRP en cuanto al nivel inventivo del
aparato reivindicado. Alli se también se reconocen las diferencias existentes entre los
aparatos reivindicados y se concluye que 'la forma de cilindro hueco de al menos uno
de los dos catalizadores en combinacién con la circulacién radial del gas da lugar a
una pérdida de presion claramente disminuida y por consiguiente a un manejo mas
sencillo del procedimiento.”

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
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las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:
1. NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, stempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 sefiala: “Se considerara que una
invencidn 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”

El articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece
que: “Si la oficina nacional competente encontrara que la invencion no es patentable
o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision para la
concesion de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la
notificacién dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacién. Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de
treinta dias adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es
necesario para los fines del examen de patentabilidad, podra notificar al solicitante
dos o mas veces conforme al parrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la
notificacién dentro del plazo sefalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesidon, la oficina nacional competente denegara la
patente.”

El numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica indica: “Para los efectos previstos en el
articulo 45 de la decision 486, la Superintendencia notificara solamente una vez al
solicitante, indicando los motivos por los cuales la invencién no es patentable ¢ no
cumple con alguno de los requisitos para su concesién. La notificacion debera ir
acompanada de la relacién de anterioridades que afecten la patentabilidad de la
misma, si es del caso. En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento,
maodifique el capitulo reivindicatorio o la descripcién de la invencidn que pretende
proteger, la Superintendencia podra notificarlo nuevamente y por una vez.”

2.  FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se
encuentra que la salicitud se refiere a un proceso para reducir et contenido de NOx y
N-O en gases, en particular en gases de proceso y gases libres. |
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Por otra parte, la solicitud esta referida a un aparato para reducir el contenido de NOx
y N2O en gases, en particular en gases de proceso y gases libres que comprende:

a) Dos lechos catalizadores que estan conectados en serie y en donde cada uno
comprende una o mas zeolitas cargadas con hierro y a través de los cuales fluye el
gas que contiene NOx y N2O.

b) Un dispositivo para introducir una agente reductor gaseoso dentro de la corriente
de gas que contiene NOx y N;O ubicado entre los lechos catalizadores, que
comprende un mezclador a través del cual pasa el gas que ha fluido a través del
primer lecho catalizador y una linea de alimentacion para el agente reductor que se
abre hacia el espacio corriente abajo del primer lecho catalizador y antes o hacia el
mezclador, en donde el gas a ser purificado se hace pasar a través del segundo
lecho catalizador después de abandonar el mezclador, en donde por lo menos uno de
los lechos catalizadores se configura como un cilindro hueco a través del cual fluye
radialmente el gas que contiene NOx y N;O.

Mediante Resolucidén 37260 del 30 de septiembre de 2008, la Superintendencia de
Industria y Comercio, resolvié negar la solicitud de patente antes referenciada para
las reivindicaciones 15 a 21 por cuanto carecen de nivel inventivo.

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente que: “el articulo 45 de
la Decisidn 486 ordena a las Oficinas de Patente de los Paises Miembros efectuar
dos 0 mas examenes de patentabilidad antes de tomar una decision final” (resaltado
de la oficina) y que “la omisidon de un segundo oficio de fondo resulta especialmente
violatoria de la legislacion aplicable al tramite de las solicitudes de patente pues... el
segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la Administracién sino un
derecho del solicitante”.

Con relacion a este sefialamiento del recurrente resulta pertinente precisar que de
acuerdo con el articulo 45 de la Decision 486 corresponde a la Oficina nacional
determinar si es necesario o no notificar al solicitante dos 0 mas veces para los fines
del examen de patentabilidad, pero en manera alguna constituye una “practica
reiterada” como lo entiende el recurrente.

Por su parte la Circular Unica expedida por esta Superintendencia en su Titulo X,
numeral 1.2.2.3 sobre notificacion de no patentabilidad, prevé: “Para los efectos
previstos en el articulo 45 de la Decision 486, la Superintendencia notificara
solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invencién no
es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesion... En caso
de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capitulo
reivindicatorio o la descripcion de la invencion que pretende proteger, la
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Superintendencia podra notificarlo nuevamente por una vez’. (Subrayas de esta
Oficina)

De la disposicién interna antes transcrita también resulta que es por decision de la
Oficina nacional y cuando esta lo considere necesario que se hace una nueva
notificacién, atn a pesar de la modificacion del capitulo reivindicatorio.

En consecuencia es la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en cuenta la
situacion particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no una nueva
notificacion a partir de lo previsto en el articulo 45 de la Decision 486.

Es claro que en este caso la Oficina mediante Oficio 13866, notificado el 2 de
noviembre de 2007, comunico al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual
comprende los motivos de caracter técnico y juridico por los cuales se considerd que
dichas reivindicaciones no son patentables (ver folios 111 a 114).

En concordancia con lo antes expuesto y dados los efectos que continud presentado
la solicitud, no estimd necesario esta Oficina efectuar una nueva comunicacion con
fundamento en lo previsto por el articulo 45 de la Decision 486 y mas bien consideré
que habia los suficientes elementos de juicio para concluir que parte de las
reivindicaciones, es decir de la 15 a la 21 no cumplen con los requisitos de
patentabilidad. Lo anterior no significa que se haya desconocido en manera alguna
el procedimiento aplicable, pues por el contrario de acuerdo con esta misma
disposicidén “(...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, la oficina nacional competente denegara la patente”.

Por otfra parte, el recurrente enumera una serie de razones por las que considera que
el aparato de las reivindicaciones 15 y siguientes tiene altura inventiva.

En relacién con lo anterior, al realizar las comparaciones entre el documento D1y la
presente solicitud se encontrd, que el proceso de la anterioridad no le permitia a un
técnico deducir el proceso de la solicitud colombiana; sin embargo, el aparato de la
anterioridad permitia a un técnico obtener el aparato de la solicitud colombiana. La
anterioridad relaciona un aparato con dos reactores tubulares instalados en serie,
cada uno cargado con un catalizador, donde existe una entrada entre los reactores
para un gas, el cual es el mismo principio del aparato de ia solicitud colombiana de la
reivindicacién 15. En la anterioridad no se mencionan mezcladores o la configuracion
para que fluya radialmente el gas, pero estos elementos son del conocimiento de un
técnico medio, y teniendo en cuenta el principio basico del reactor, el uso de
mezcladores y de disposicién de flujos resulta evidente; por tanto, se ratifica que
estas reivindicaciones carecen de altura inventiva.
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Asi mismo, argumenta el recurrente que “la forma de cilindro hueco en combinacién
con la circulacién radial del gas da lugar a una perdida de presion menor y un
procedimiento mas sencillo”. Como se ha afirmado, la anterioridad no relaciona
explicitamente esta disposicién de elementos; los restantes elementos si se
encuentran en la anterioridad. No obstante, cualquier técnico medio en la materia
consideraria que la variable de pérdida de presion para el disefio de equipo y una
disposicion como la enunciada, son conocidas en el arte para las consideraciones de
pérdidas de presién.

Finalmente, en relacién con la solicitud formulada por el recurrente, para que en este
caso “...se tenga como indicio de patentabilidad de la reivindicaciones 15 a 21, la
conclusién del IPRP...” cabe anotar que las practicas administrativas de otros paises
para efectos de los examenes de solicitudes cuya materia es equivalente a la
solicitada, debe tenerse en cuenta que al efectuarse el examen de patentabilidad por
las distintas oficinas rige el principio de la independencia de las patentes, en relacion
con el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: “El sistema
de otorgamiento de patentes que se adoptd en la Comunidad Andina se encuentra
soportado en la actividad auténoma e independiente de las Oficinas Competentes en
cada Pais Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra
regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...”
(Proceso 51-1P-2008).

Este Despacho considera que si bien los requisitos de patentabilidad de una
invencion son requisitos universales, el analisis de patentabilidad de la misma se
debe realizar para cada caso en concreto, teniendo en cuenta la legislacién vigente
en el momento y los documentos del arte previo encontrados. Lo anterior, porque el
reconocimiento de los requisitos de patentabilidad de una invencién en una oficina,
no determina su reconocimiento automatico en otra.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de las reivindicaciones 15 a
21 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en la Decisién 486; en
consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisién impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la'decision contenida en la Resolucion 37260 del
30 de septiembre de 2008, por medio de la cual se concedi¢ parcialmente una
patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Luis Patifio Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad
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Uhde Gmbh., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolucién,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dadaen Bogota D.C,alos 0 2 (T 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E

tQRN&ARLo RCENARG JIMENE !lé

Doctor

LUIS PATINO LEYVA
Calle 94 AN° 7 A-09
Bogota D. C.

202066
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