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Seﬁor (a) (es)

LUIS PATINO LEYVA
CALLE 94 ANO. 7A - 09
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 51432

Fecha: 02/10/2009 )

Expediente : 4-123479 . v

Tramite : 11 F’CT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1Y I
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Ii
Actuacion ; 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personaimente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitada con el numero de radicacion citado en
el asunto. ~

De no hacerse presente en el t{érmino indicado anterionnente la providencia en mencion se

“notificaré por edicto, el cual se fijaréd por el término de diez (10) dias en el Centro de

Documentacion e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontr-a,ré' disponible en la pagina -
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
niimero de resolucion a través de la opmén servicios en hnea bases de datos - otros
servicios - consulta actos admnmstratlvos g . .

En caso de que se haya notrﬁc'ado, haga caso omiso de ésté aviso.

Secretaria Genefal
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

. : : " Sede Centro; Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de :  Bede CAN: Av, Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker . ) Cali Center 5513240 . Linea 01800-910165
Web: wiww.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
' Bogota D.C. Colombia
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT 04 123479

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, la
Superintendencia de Industria y Comercio, concedi6é parcialmente el privilegio de
patente de invencién a la creacidén denominada: “PROCESO PARA REDUCIR EL
CONTENIDO DE NOx Y N2O EN GASES”.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de octubre de 2008,
bajo el nimero 04 123479 00009 - 0000, el doctor Luis Patifio Leyva, en su calidad
de apoderado de la sociedad UHDE GMBH., interpuso recurso de reposicion contra
la decision contenida en la citada resolucion, con el objeto de que se revoque 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 fundamenté,
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 sefiala “(...)si bien el articulo 45 de la Decisién
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
modificaciones al capitulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de

fondo.

“L.a omision de un segundo oficio de fondo resulta especialmente violatoria de la
legislacion 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 Administracién 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 efecttie el examen de patentabilidad
de su solicitud en los términos previstos por la legislacion nacional (Circular Unica y

articulo 45 de la Decisién 486).

“Si bien el anterior argumento seria suficiente para que se revoque la Resolucién
impugnada, llamo la atencién de su Despacho sobre otro hecho que demuestra de

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr, 40A No, 38-50 Conmutador: 5870000
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manera atn mas flagrante por qué un segundo oficio de fondo resultaba imperativo
en el presente caso.

“En el Oficio No. 13866, notificado por fijacion en lista del 2 de noviembre de 2007, el
examinador dice que ‘lo que el solicitante colocaria como nuevo seria la secuencia de
un solo reactor’ y en la Resolucion se establece que ‘...la tnica diferencia que se
advierte en la anterioridad, es que alli no se mencionan mezcladores o la
configuracion para que fluya radialmente el gas'. Esto es, los argumentos por los
cuales se niegan las reivindicaciones 15 a 21 son diferentes a los mencionados 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 permitio 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 la oportunidad al solicitante de discutir con la Administracion cualquier inquietud
0 duda que esta Ultima tenga con respecto a la patentabilidad de la invencion
reivindicada. Por lo tanto, el articulo 45 de la Decision esté dirigido a permitir una
retroalimentacion entre el solicitante y la Administracién 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

posicién.

“Sin embargo, en el presente caso esta posibilidad fue negada al solicitante porque
no se expidié un segundo oficio de fondo y la Administracién decidié expedir la
resolucion 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 ensefia ni sugiere la configuracion
del aparato para reducir NOx y N2O segun la presente invencién de tal manera que
una persona versada en la materia técnica no se veria motivada a desarrollaria.

“En primer Jugar, pongo de presente que el propésito la presente invencion es, tal y
como se establece en la pagina 5 de la descripcion es, ‘...proveer un procedimiento
simple pero econdémico que proporcione buenas conversiones tanto para la
eliminacion de NOx como para la eliminacién de N,Q y presente costos minimos de
capital y_operacién. Lo anterior_incluye no_ solo la_energia para deferminar_la
temperatura de operacién necesaria, sino también el consumo de agente reductory

las pérdidas de energia debidas a resistencias al flujo en el lecho catalizador (caidas
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de presion). "(Subrayado fuera de texto)

“Asi entonces, el propésito de la invencidn se logra con el proceso novedoso e
inventivo de la presente solicitud el cual s6lo 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 reduccion de N2O y NOx al
mismo tiempo gue 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 ia eficiencia del
agente reductor.

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

- Por medio de la disposicion para la reduccion segun el proceso (una significante
porcién de la descomposicién de N;O se puede realizar en el segundo lecho
catalizador para una reduccién deseada del contenido de N»0), 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 divuigada por
el documento D1y, teniendo en cuenta que dicho 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 novedoso e inventivo.

“Por otra parte, respetando la autonomia de su Despacho para la evaluacién 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 circulacion 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 Decisidén 486 expedida por la Comision 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, siempre 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
invencién 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
concesién de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacion. 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, podréa notificar al solicitante
dos o mas veces conforme al parrafo precedente. Si el solicitante no respondiera ala
~notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los

impedimentos para la concesion, 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 invencion no es patentable o no
cumple con alguno de los requisitos para su concesién. La notificacién debera ir
acompanada de la relacion de anterioridades que afecten la patentabilidad de la
misma, si es del caso. En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento,
modifique el capitulo reivindicatorio o fa descripcion de la invencion 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 solicitud se refiere a un proceso para reducir el contenido de NOx y
N2O 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 N.O. '

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 alimentacién 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 Resolucién 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 Decision 486 grdena a las Oficinas de Patente de los Paises Miembros efectuar
dos o0 mas examenes de patentabilidad antes de tomar una decision final” (resaltado
de la oficina) y que “la omisién de un segundo.oficio de fondo resulta especiaimente
violatoria de la legislacion aplicable al tramite de las solicitudes de patente pues... el
segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la Administracion sino un

derecho del solicitante”.

Con relacion a este sefialamiento del recurrente resulta pertinente precisar que de
acuerdo con el articulo 45 de la Decisiéon 486 corresponde a la Oficina nacional
determinar si es necesario 0 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 descripcidbn de la invencién que pretende proteger, la

/9
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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
notificacion, alin 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 nhecesaria 0 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, comunic6 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 continué presentado
la solicitud, no estimo6 necesario esta Oficina efectuar una nueva comunicacion con
fundamento en lo previsto por el articulo 45 de la Decisién 486 y mas bien considerd
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
disposicion “(...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, la oficina nacional competente denegara la patente”.

Por otra 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 la solicitud colombiana de la
reivindicacion 15. En la anterioridad no se mencionan mezcladores o la configuracién
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 disposicion 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 combinacion
con la circulacion radial del gas da lugar a una perdida de presién 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 presion.

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
conclusion 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 relacién
con el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: “El sistema
de otorgamiento de patentes que se adopté 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 andlisis de patentabilidad de la misma se
debe realizar para cada caso en concreto, teniendo en cuenta la legislacion 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 Decision 486; en
consecuencia, no se halla mérito para revocar la decision impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién 37260 del
30 de septiembre de 2008, por medio de la cual se concedié 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 resolucion,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE :
DadaenBogota D.C.,alos (2 (0T 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY COMERCIO (E).

lga@m%rﬁa&mmﬁm% =

Doctor .

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

202066
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SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Econdmico

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 04.123.479
Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: PROCESO Y APARATO
PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE NOx Y N,O EN GASES
Solicitante: UHDE GMBH

RECURSO DE REPOSICION

1. Yo, LUIS PATINO LEYVA, mayor de edad, domiciliado e identificado como aparece
al pié de mi firma, apoderado de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia,
atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer recurso de reposicién (art. 50
C.C.A.) para que se revoque la resolucién No. 37260 de 30 de septiembre de 2008,
notificada por edicto desfijado el 23 de octubre de 2008 en su articulo segundo, donde se
niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 15 a 21 de la presente solicitud.

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a

continuacion en este escrito.

2.1 RESOLUCION No. 3726

La Superintendencia de Industria y Comercio expidié la Resolucidn No. 37260 por la cual
se niega la patente para las reivindicaciones 15 a 21 que fue solicitada el 9 de diciembre
de 2004, para el invento denominado: PROCESO Y APARATO PARA REDUCIR EL
CONTENIDO DE NO, Y N.O EN GASES y radicada bajo el expediente N° 04.123.479.



2.2 FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No 27532

Argumenta su despacho en la parte considerativa de la resolucidn que la Unica
diferencia entre la anterioridad D1 (WO/01/51181) y el aparato reivindicado en las
reivindicaciones 15 a 21 de la solicitud es que en D1 no se mencionan mezcladores o la
configuracion para que fluya radialmente el gas pero que tal diferencia es del
conocimiento de un técnico medio en la materia y que teniendo el principio bésico de un
reactor, el uso de mezcladores y la disposicién de flujos resultan evidentes.

2.3 FUNDAMENTOS D

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria
del articulo segundo de la Resolucidn No. 37260 del 30 de septiembre de 2008.

2.3.1 Violacion del articulo 45 de la Decision 486 y del numeral 1.2.2.3. de Ia
Circular Unica, mediante la cual fue reglamentado el primero.

El articulo 45 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

"$i 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 notificard al solicitante,  Este deberd responder a la notificacion dentro de/
plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion.  Este plazo podrd 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, podrd notificar al solicitante dos o mds veces conforme al
pérrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a fa notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegard I3 patente.” '

El numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica sefiala lo siguiente:

"Para los efectos previstos en el articulo 45 de la decision 486, la Superintendencia

" notificars solamente una vez al solicitante, indicando los motives por los cuales la invencion

no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesion. La

notificacion deberd ir acompaiada de la relacion de anterioridades que afecten la
patentabilidad de la misma, si es del caso.



En caso de que el sollcitante en su respuesta al requerimiento, madifique el capitulo
relvindicatorio o la descripcion de la invencion que pretende proteger, la Superintendencia
podrd notificarlo nuevamente y por una vez,”

De la lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el articulo 45 de la
Decision 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Paises Miembros efectuar dos o més
exémenes de patentabilidad antes de tomar una decision final, la Circular Unica. al
reglamentar dicha norma limit6 dicha. facultad a dos exdmenes de patentabilidad méximo
y condiciond el segundo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capitulo
relvindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo. |

La omision de un segundo oficio de fondo resulta especialmente violatoria de la

legislacion 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 Administracién sino_un derecho del solicitante que
se deriva de lo sefialado por el o_i?denamiento 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 Decisién 486).

Si bien el anterior argumento seria suficiente para que se revoque la Resolucion
impugnada, llamo la atencion de su Despacho sobre otro hecho que demuestra de manera
aln més flagrante por qué un segundo oficio de fondo resultaba imperativo en el presente
casol

En el Oficio. No. 13866, notificado por fijacién en lista del 2 de noviembre de

2007, el examinador dice que “lo que el solicitante colocarfa como nuevo serfa la

secuencia de un solo reactor” y en la Resolucion se establece que “...Ia (nica diferencia
que'-" se advierte en la anterioridad, es que alli ho se_me n' cionan _mezcladores o la
configuracidn para gue fluya redialmente el gas”. Esto es, los argumentos por los cuales
se niegan las reivindicaciones 15 a 21 son diferentes a los mencionados en el Oficio de
fondo 'y por lo tanto con la Resolucién 37260 se viol el derecho de defensa de mi
representada pues no se le. permitié refutar las objeciones vy, en consecuencia, la
posibilidad de superarlas.

En este orden de ideas, un segundo oficio de fondo efa_ necesario teniendo en
cuenta que el objetivo de lo preceptuado por el articulo 45 de la Decision 486 es el de
darle la oportunidad al solicitante de discutir con la Administracion cualquier inquietud o
duda que esta Ultima tenga con respecto a la patentabilidad de la invencién reivindicada,
Por lo tanto, el articulo 45 de la Decision estd dirigido a permitir una retroalimentacion
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 posicién.
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Sin embargo, en el presente caso esta posibilidad fue negada al solicitante
porque no se expidié un segundo oficio de fondo y la Administracién decidié 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.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicito a su Despacho revocar la

‘resolucion impugnada,

2.3.2  Nivel Inventivo

“Considero que el aparato de la reivindicacion si es inventivo frente al documento D1 citado

por ese Despacho, toda vez que éste no ensefia ni sugiere la configuracion del aparato
para reducir NO, y N,O segdn 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 propdsito la presente invencién es, tal y como
se establece en la pagina 5 de la descripcion es, ...proveer un procedimiento simple pero
econdmico que proporcione buenas conversiones tanto para la eliminacion de NOx como
para la e//m/naadn de N0 y nte costos minimos c tal v operacion. Lo gntengr

flujo én e @g‘zg i@&q{gx‘ [cams @ 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 s6lo puede llevarse ‘a cabo mediante el aparato reivindicado
para tal fin. Es decir que la configuracion especial de dos lechos catalizadores,
mezcladores y configuracién para flujo radial del gas que contiene NOy y N;O, permite una
maYbr efectividad en la reduccion de N.O y NOy 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. |

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

- Por medio de Ia disposicion para 1a reduccién segin el proceso (una significante porcién
de la descomposicion de N,O se puede realizar en el segundo lecho catalizador para una
reduccién deseada del contenido de N,0), 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.
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De esta manera el aparato de la invencion cumple el propdsito de efectuar el
procedimiento con costos minimos de capital y operacidén. Adicionalmente, con la
presente invencién se mejora sorpresivamente la operacidn de reduccién de N;O Y Noy
conocida en el estado de la técnica, particularmente la operacién divulgada por el
documento D1 y, teniendo en cuenta que dicho 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 novedoso 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. Alll 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 circulacion radial del gas da lugar a una pérdida de
presion claramente disminuida y por consiguiente a un manejo mas sencillo del
procedimiento.”

3. PETICIONE

Ruego a Usted entonces, 1o siguiente:

a) Que se revoque la Resolucién No. 37260 en cuanto dicha resolucion niega el
privilegio de patente para las reivindicaciones 15 a 21 de solicitud de la
referencia.

b) Que se otorgue la respectiva patente para el aparato reivindicado en las

reivindicaciones 15 a 21 del invento denominado:

PROCESO Y APARATO PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE NOx Y N,O EN
GASES

4, NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

El nombre y la direccion del recurrente son:

UHDE
Friedrich-Uhde-Strasse 15
44141 Dortmund
Alemania
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECURSO
Radicacion N° 04-123479
Clasificacion internacional B 01 D 53/86
Concepto Técnico N° 3688
Patente de Invencién Patente de Modelo de Utilidad [ ]
Via Nacional
Via PCT (fase nacional) [X Cap. | [ Cap. Il
No. Sol. Internacional PCT/EP03/06051
Fecha de Presentacion Internacional 10 de junio de 2003

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de
la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripcion: Folios: 29a49 tal como se radico
inicialmente
Folios 128 a 151 tal como se modifico el 31 de
enero de 2008
1.2. Reivindicaciones:  Folios 50 a b4 tal como se radicé
inicialmente
Folios 55 a 59 modificacion fase
Internacional
Folios 152 a 155 tal como se modificd el 31 de
enero de 2008
1.3.  Dibujos: Folios 17 a 22 talk como se radicd
inicialmente
1.4, Prioridad:
Fecha 13 de junio de 2002
Pais Alemania

Numero 10226461.9

1.5. Argumentos del solicitante Folios: 119 a 123

1.6. Resolucion 37260 Folios: 173 a 178 Fecha 30 de septiembre de
2008
1.7.  Recurso de reposicién Folios: 179 a 184 Fecha 30 de octubre de

2008



2. Memorial Del Recurso De Reposicién:

\@

Mediante el memorial de fecha 30 de octubre de 2008 se recurre la resolucion 37260

emitida el dia 30 de septiembre de 2008 en los siguientes términos:

“.. el articulo 45 de la Decisién 486 ordena a las Oficinas de
Patente de los Paises Miembros efectuar dos o mas examenes de
patentabilidad antes de tomar una decisién final...”

“La omision de un segundo oficio de fondo resulta especialmente
violatoria de la legislacion aplicable al tramite de las solicitudes de
patente pues no solamente contraviene las normas anteriormente
citadas sino que pasa por alfo que el segundo examen de
patentabilidad  no es una facultad de la Administracién sino_un
derecho del solicitante...”

“Considero que el aparato de la reivindicacion si es inventivo frente
al documento D1 citado por ese Despacho, toda vez que éste no
ensefia ni sugiere la configuracién del aparato para reducir NOy y
N0 segin la presente invencion de tal manera que una persona
versada er la materia técnica no se veria motivada a desarrollaria”

“...La configuracion especial de dos lechos catalizadores,
mezcladores y configuracién para el flujo radial del gas que
contiene NOy y N0, permite una mayor efectividad en la reduccioén
de NO, y N20 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

- El gas fluye radialmente a fravés de por lo menos un lecho
catalizador, de preferencia en ambos lechos catalizadores, para
reducir considerablemente la caida de presién

- Por medio de la disposicion para la reduccion segun el proceso
(una significante porcién de la descomposicién de N.O se puede
realizar en el segundo lecho catalizador para una reduccién deseada
del contenido de N»Q), es posible reducir el volumen del reactory 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 propésito de
efectuar el procedimiento con costos minimos de capital y
operacién. Adicionalmente, con la presente invencion se mejora
sorpresivamente la operacién de reduccién de. N;O y NO
conocida en el estado de la técnica, particularmente la operacién
divulgada por el documento D1 y, teniendo en cuenta que dicho
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 novedoso e inventivo”

“...solicito que se tenga como un indicio de patentabilidad de las
reivindicaciones 15 a 21, la conclusién del IPRP en cuanto al nivel
inventivo del aparato reivindicado. Alli también se reconocen las
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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 presién claramente disminuida y por
consiguiente a un manejo mas sencillo del procedimiento.”

3. Respuesta A Los Argumentos Del Solicitante

Segln lo dispuesto en el articulo 59 del Codigo Contencioso Administrativo se
procede a hacer el analisis en los siguientes términos:

3.1. Fundamento Juridico

3.1.1. El articulo 14 de la Decision 486 de 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, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacién industrial.”

3.1.2. El articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina establece que: “Se considerara que una invencion tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en Ila
materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica.”

3.1.3. El articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina establece que: “Si la oficina nacional competente encontrara que
la invencién no es patentable o que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en esta Decisién para la concesion de la patente,
lo notificara al solicitante. Este debera responder a la notificaciéon dentro
del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion.
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 0 mas veces conforme al parrafo precedente. Si
el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o
si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, la oficina nacional competente denegara la patente.”

3.1.4. 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 0 no cumple con alguno de los
requisitos para su concesion. La notificacién 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, modifique el capitulo reivindicatorio o la descripcién de la
invencién que pretende proteger, la Superintendencia podra notificarlo
nuevamente y por una vez.”

3.2. Respuesta a Los Argumentos Del Recurrente
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3.2.1. Elprimer argumento del solicitante se centra en tratar de demostrar que
es obligacidn de la oficina efectuar dos o mas examenes de
patentabilidad antes de tomar una decision final. Para ello expone que
“el articulo 45 de la Decisién 486 ordena a las Oficinas de Patente de los 7]
Paises Miembros efectuar dos 0 més exémenes de patentabilidad antes
de tomar una decision final” (resaltado de la oficina) y que “la omision de
un segundo oficio de fondo resulta especialmente violatoria de la
legislacion aplicable al trémite de las solicitudes de patente pues... el
segundo examen de patentabilidad no es una faculfad de la
Administracién sino un derecho del solicitante”.

En primer lugar, el recurrente tergiversa lo relacionado en el Articulo 45
de la Decision 486 que establece: “Cuando la oficina nacional
competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de
patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o méds veces” (resaltado
de la oficina). De acuerdo al diccionario de la Real Academia Espairiola 4
(RAE) ‘estimar’ significa “apreciar, poner precio, evaluar algo. Juzgar,
creer”; por consiguiente, segtin lo establecido en la legislacion, la oficina .
nacional es la gue segin su juicio determina si se notifica una o mas
veces. ‘Poder, segin la RAE, significa “tener expedita la facultad o
potencia de hacer algo”, lo que conlleva que, de acuerdo a la legislacion,
la oficina_nacional al hacer_ su evaluacion decide sinotifica o no al
solicitante. En ningun aparte del Art. 45, la legislacién ordena a las
Oficinas de Patente que deben efectuar dos o méas examenes de
patentabilidad; la legislacién indica que si la oficina estima (considera,
juzga necesario, cree) que es necesario para los fines de patentabilidad
puede (tiene la facultad de hacerlo o no hacerlo) notificar al solicitante
dos 0 mas veces; por consiguiente la afirmacién del recurrente es falsa.

En segundo lugar, la Circular Unica tampoco obliga a la Oficina a notificar
una segunda vez, dado que lo que se establece alli es: “Para los efectos
previstos en el articulo 45 de la decisién 486, la Superintendencia
notificard 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. La notificacion debera ir acompariada de la /2
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,
modifique el capitulo reivindicatorio o la descripcion de la invencién que
pretende proteger, la Superintendencia podra notificarlo nuevamente y
- por una vez.” De acuerdo a lo relacionado en la Circular Unica, es
obligacion de la Superintendencia notificar la primera vez al solicitante, y
si el solicitante modifica su solicitud [a Superintendencia podra (tiene la
facultad de hacerlo o no hacerlo) notificar por una segunda vez
exclusivamente al solicitante. Tampoco en la Circular Unica se obligaala
Superintendencia a notificar por una segunda vez, es una facultad
discrecional de la oficina.

De lo anterior se tiene que el primer argumento del recurrente carece de
fundamento.

3.2.2. Ensusegundo argumento el recurrente enumera una serie de razones
por las que considera que el aparato de las reivindicaciones 15 y
siguientes tiene altura inventiva, altura inventiva que esta oficina
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consndero que no tenia en Ia evaluacién de patentablhdad hecha chhas
' razones comprenden:

..el aparato de Ia relvmdicac:tén si es inventivo frente al
' documento D1 citado por ese Despacho, toda vez que
éste no ensefia ni sugiere la configuracion ~del aparato

- para reducir NOy y N20...

..La configuracion especial de dos lechos catalizadores,
mezcladores y -configuracién para el flujo radial del gas
que contiene NOy y N2, permite una mayor efectividad en
la reduccion de NOy y N2O al mismo tlempo que minimiza
costos dado que:

-Se provee un mezclador para mtroductr 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 .
- El gas fluye radialmente a través de por lo menos un
lecho catalizador, de preferencia en ambos lechos
- catalizadores, para reduclr considerablemente la caida de
~ presion
- = Por medio de la dlSpOSIC!On para la reduccion segun el
proceso (una significante porcion de la descomposicion de -
N»>O se puede realizar en el segundo lecho catalizador
‘para una reduccién deseada del contenido de N.0O), 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.

Al realizar las comparaciones entre el documento D1 y la solicitud

‘colombiana se encontrd, por parte de esta oficina, 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 la
solicitud colombiana de la reivindicacion 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 disposicion de flujos resulta evidente; por tanto estas
reivindicaciones carecerian de altura inventiva.

El recurrente relacrona una serie de expllcaclones las cuales conducen a
una Unica; la forma de cilindro hueco en comblnac:on 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 disposicion de elementos; los restantes
elementos si se encuentran en la anterioridad. No obstante, cualquler
técnico medio 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 presion.
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considerd que no tenia en la evaluacién de patentabilidad hecha.

Al realizar las comparaciones entre el documento D1 y la solicitud
colombiana se encontrd, por parte de esta oficina, 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 la
solicitud colombiana de la reivindicacion 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 el principio basico del reactor, el uso de mezcladores y de
disposicion de flujos resulta evidente; por tanto estas reivindicaciones
carecerian de altura inventiva.

El recurrente relaciona una serie de explicaciones, las cuales conducen a
una Unica: la forma de cilindro hueco en combinacién con la circulacion
radial del gas da lugar a una perdida de presibn menor y un
procedimiento mas sencillo. Como se ha afirmado, la anterioridad no
relaciona explicitamente esta disposiciéon de elementos; los restantes
elementos si se encuentran en la anterioridad. No obstante, cualquier
técnico medio consideraria la variable de pérdida de presién para el
disefio de equipo y una disposiciéon como la enunciada es conocida en el
arte para las consideraciones de pérdidas de presion.

4. CONCLUSION

Por lo anteriormente expuesto, se reitera la recomendacién de Conceder las
reivindicaciones: 1 a 14 (folios: 152 a 153) y Negar las reivindicaciones 15 a 21
(folios 154 a 155).

Bogota D. C., 10 de diciembre de 2008
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manera aun mas flagrante por qué un segundo oficio de fondo resultaba imperativo
en el presente caso.

“En el Oficio No. 138686, notificado por fijacién en lista del 2 de noviembre de 2007, el
examinador dice que ‘'lo 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 gue fiuya radialmente el gas’. Esto es, los argumentos por los
cuales se niegan las reivindicaciones 15 a 21 son diferentes a los mencionados en el
Oficio de fondo y por lo tanto con la Resolucion 37260 se viol 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 Decisién 486 es el de
darle la oportunidad al solicitante de discutir con la Administracion cualquier inquietud
o duda que esta ultima tenga con respecto a la patentabilidad de la invencién
reivindicada. Por lo tanto, el articulo 45 de la Decision esta dirigido a permitir una
retroalimentacion entre el solicitante y la Administracién 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 expididé un segundo oficio de fondo y la Administracién decidié expedir la
resolucion 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 ensefia ni sugiere la configuracion
del aparato para reducir NOx y N,O segln la presente invencién de tal manera que
una persona versada en la materia téchica no se veria motivada a desarrollarla.

“En primer lugar, pongo de presente que el proposito la presente invencion es, tal y
como se establece en la pagina 5 de la descripcion es, ‘...proveer un procedimiento
simple pero econdémico que proporcione buenas conversiones tanto para la
eliminacién de NOx como para la eliminacién de N2Q y presente costos minimos de
capital y operacién. Lo anterior_incluye no sélo la energia para determinar la

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
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de presién). "(Subrayado fuera de texto)

“Asi entonces, el proposito de la invencion se logra con el proceso novedoso e
inventivo de la presente solicitud el cual sblo puede llevarse a cabo mediante el
aparato reivindicado para tal fin. Es decir que la configuracion especial de dos
lechos catalizadores, mezcladores y configuracion para fiujo radial del gas que
contiene NOx y N2O, permite una mayor efectividad en la reducciéon 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.

- El gas fluye radiaimente 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 disposicion para la reduccién segin el proceso (una significante
porcién de la descomposicién de N,O se puede realizar en el segundo lecho
catalizador para una reduccion deseada del contenido de N,0), es posible reducir el
volumen del reactor y de catalizador en el primer lecho. Adicionaimente, el volumen
total del reactor y de catalizador en ambos lechos también se reduce.

“De esta manera el aparato de la invencion cumple el propdsito de efectuar el
procedimiento con costos minimos de capital y operacion, Adicionalmente, con la
presente invencién se mejora sorpresivamente la operacion de reduccion de N,O y
NOx conocida en el estado de la técnica, particularmente la operacién divulgada por
el documento D1y, teniendo en cuenta que dicho 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 novedoso e inventivo.

“Por otra parte, respetando la autonomia de su Despacho para la evaluacién 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 circulacion 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 Decision 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, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 sefiala: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia nise
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”

El articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece
gue: “Si la oficina nacional competente encontrara que la invencion no es patentable
0 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 respondieraala
notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesién, 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 decisién 486, ia Superintendencia notificara solamente una vez al
solicitante, indicando los motivos por los cuales la invencion no es patentable o no
cumple con alguno de los requisitos para su concesion, La notificacién debera ir
acompafiada de la relacion de anterioridades que afecten la patentabilidad de la
misma, si es del caso. En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento,
modifique el capitulo reivindicatorio o la descripcion de la invencién 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 solicitud se refiere a un proceso para reducir el contenido de NOx y
N2O 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 N>O 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 NO.

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 mezciador a través del cual pasa el gas que ha fluido a través del
primer lecho catalizador y una linea de alimentacién 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 Resolucién 37260 del 30 de septiembre de 2008, la Superintendencia de
Industria y Comercio, resolvidé 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 Decision 486 ordena a las Oficinas de Patente de los Paises Miembros efectuar
dos 0 mas examenes de patentabilidad antes de tomar una decisién final” (resaltado
de la oficina) y que “la omisién de un segundo.oficio de fondo resulta especialmente
violatoria de la legislacién aplicable al tramite de las solicitudes de patente pues... el
segundo examen de patentabilidad no es una facultad de la Administracion 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 invencién que pretende proteger, la
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Superintendencia podré_notificarlo nuevamente por una vez”. (Subrayas de esta
Oficina)

De la disposicion interna antes transcrita también resulta que es por decisién de la
Oficina nacional y cuando esta lo considere necesario que se hace una nueva
notificacion, aun a pesar de la modificacién 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 0 no una nueva
notificacién 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, comunic6 al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual
comprende los motivos de caracter técnico y juridico por los cuales se consideré que
dichas reivindicaciones no son patentables (ver folios 111 a 114).

En concordancia con lo antes expuesto y dados los efectos que continué presentado
la solicitud, no estimé necesario esta Oficina efectuar una nueva comunicacién 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
disposicion “(...) si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, la oficina nacional competente denegara la patente”.

Por otra 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 la solicitud colombiana de la
reivindicacion 15. En la anterioridad no se mencionan mezcladores o la configuracién
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 disposiciéon 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 circulacion radial del gas da lugar a una perdida de presién menor y un
procedimiento mas sencillo”. Como se ha afirmado, la anterioridad no relaciona
explicitamente esta disposicion 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 presion. '

Finalmente, en relacién con la solicitud formulada por el recurrente, para que en este

caso “...se tenga como indicio de patentabilidad de la reivindicaciones 15a 21, la

conclusion 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 autonoma 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
invencién son requisitos universales, el analisis de patentabilidad de la misma se
debe realizar para cada caso en concreto, teniendo en cuenta la legislacion vigente
en el momento y los documentos del arte previo encontrados. Lo anterior, porque el
reconocimiento de los requisitos de patentabilidad de una invencidén 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 Decision 486; en
consecuencia, no se halla mérito para revocar la decision impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 37260 del
30 de septiembre de 2008, por medio de la cual se concedid 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 resolucion,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C.,alos (2 (T 2004

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E).

Doctor

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