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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONNe £58024
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/04 - 129357

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facuitades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 28 de
diciembre de 2004, bajo el numero 040129357, entré a fase nacional |a solicitud de
patente de invencion titulada: "“DESULFURACION DE COMBUSTIBLES FOSILES EN
PRESENCIA DE ETERES DIALQUILO ASISTIDA POR ULTRASONIDO”, que
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2003/031443 del 3 de octubre de
2003,

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencion
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, se requirid al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 1 de diciembre de 2008
atendid oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones.
Adicionalmente, allegd un nuevo resumen y nuevos capitulos descriptive y
reivindicatorio los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el articulo 34
de la mencionada Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida porla
-Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “... para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de |a tecnologia, siempre
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 20, contenidas en los folios 56 a 58 del
expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de
acuerdo con las siguientes consideraciones:;

1. Objeto de la invencién

El objeto de la presente solicitud de patente de invencion se refiere a un proceso
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continuo para extraer sulfuros de un combustible fésil liquido, el cual comprende: (a)
combinar el mencionado combustible con un fluido acuoso y un éter dialquilico con
un punto normal de ebullicion de mas de 25°C, que tiene la férmula R'OR? en el cual
R’y R? son grupos alquilo monovalentes lndlwduales 0 en su conjunto forman un
unlco grupo alguilo divalente y el nUmero total de atomos de carbono presentes en R’
y R?va de 3 a 7, para formar un medio de reaccion multifasico; (b} hacer pasar de
forma continua el mencionado medio de reaccion multifasico a través de una camara
de ultrasonido en la cual se aplica ultrasonido al mencionado medio de reaccion
multifasico durante un tiempo suficiente para causar la conversion de los sulfuros
presentes en el mencionado combustible que contiene sulfuros en sulfonas): (¢)
permitir que el mencionado medio de reaccién multifasico una vez salga de la
mencionada camara de ultrasonido se separe por si solo en una fase acuosa y una
fase organica; y (d) aislar la mencionada fase organica de la mencionada fase
acuosa, la fase organica es el combustible del cual se han extraido los sulfuros.

2. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de octubre de 2002, que
corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de la solicitud US 10/279,218.
La fecha de prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, segun
obra a folios 59 y 60 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad y relacionados con la
- materia de solicitud en estudio:

No. Documento Titulo Fec.ha de
Publicacién
D1 WO 00/15734 Oesulfurization process 2000-03-23

D2 WO 02/074884 Continuous process for oxidative desulfurization 2002-09-26
of fossil fuels with ultrasound and products
thereof

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 tecnica.”
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El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcion
escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualguier otro medio antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de |a prioridad reconocida.”

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
recientemente ha dicho:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico
de un elemento que fe permita afirmar o no si a la invencién objeto de estudic no se
habrfa podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese
momento dentro del estado de la técnica (... ). En este punto conviene advertir que uno
es el examen que realiza el técnico medic respecto de la novedad y otro el gque se
efectua con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parametro
de referencia el ‘estado de ia técnica’, en el primero, se coteja la invencion con las
‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno {sic} por separado, mientras que
en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza e examen
debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar
el cotejo comparativo con su apreciacion de conjunto, determinado si con tales
cenocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invencion,””

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando los documentos encontrados en el
estado de la técnica, las reivindicaciones presentadas por el solicitante carecen de
nivel inventivo, por las razones gue se exponen a continuacion;

D1 divulga un proceso para retirar los sulfuros (desulfuracion) de materiales de
carbono mediante una reaccion con un agente oxidante y un solvente oxigenado, tal
como eéter dietilico, en condiciones alcalinas, a una temperatura que va
preferiblemente desde la temperatura ambiente hasta 121°C y una presién desde 1
atmosfera a 2 atmésferas.

El uso de radicacion {uitrasonido) facilita la desulfuracion. Los productos de la
reaccion es material de carbono desulfurizado, en el que el contenido de azufre es
menor del 1%, y productos de azufre por aparte.

En comparacion con esta anterioridad, el proceso reivindicado en la solicitud
estudiada no tiene nivel inventivo, porque en D1 ya se sugeria de manera directa el
uso de eter dietilico y de ultrasonido para retirar los sulfuros de la mezcla de
hidrocarburos. Cabe aclarar que en D1 los llamados “materiales de carbono” incluyen
hidrocarburos (petréleo crudo).

1 Proceso 192 {P 2005.
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De esta manera, los pasos de separacion de las dos fases resultan evidentes para
una persona medianamente versada en la materia, pues son sugeridos en D1,
cuando se expresa gue los productos son el material de carbono y los productos de
azufre, donde el material de carbono puede estar en fase solida o liquida organica y
los productos de azufre en fase gaseosa.

Por su parte, D2 divulga un proceso en el que se combinan combustibles fosiles con
un hidro-peréxido, un surfactante y un liquido acuoso para formar un medio de
reaccion organica que se hace pasar continuamente a traves de una camara de
ultrasonido.

La mezcla resultante se separa espontaneamente en fases acuosa y organica de las
cuales el combustible fésil desulfurado se aisla en la fase organica.

Es decir, en D1 ya se habia mencionado que debia utilizarse ultrasonido y en D2 ya
se especificaba el proceso de usar el ultrasonido. Asi mismo, D1 menciona que
podia emplearse un sistema multifasico para el caso en que el combustible fuera
sélido, y D2 especifica que el proceso de desulfuracién puede emplearse usando
ultrasonido en el caso de combustible liquido.

Asi las cosas, con base en las ensefanzas sugeridas en D1 y especificadas en D2,
un técnico medianamente versado en la materia habria derivado de manera evidente
el proceso para extraer sulfuros de combustible liquido, como el reivindicade en la
solicitud en estudio.

En consecuencia, la propuesta de la solicitud no representa un avance tecnologico o
un salto cualitativo sobre el estado de la técnica, razdn por la cual no puede acceder
al privilegio solicitado, pues al tenor del articulo 18 de la Decision 486, carece de
nivel inventivo.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que D1 "menciona el usc de ultrasonido solamente una vez, en
la pagina 8, como parte de una lista de varias formas diferentes de radiacion. Las
otras formas de radiacion en la lista varian considerablemente y tienen poca relaciéon
con el ultrasonido.” (Folio 46, numeral 3.1 de la respuesta)

Sobre este argumento vale decir que en D1 tambien se menciona el ultrasonido en la
primera pagina del resumen. Ademas, si bien en la anterioridad no se hace mayor
enfasis en el ultrasonido, una sola mencidn basta para que un técnico medio use el
ultrasonido junto con el éter dietilico en el proceso de desulfuracion de mezclas de
hidrocarburos.
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Por otro lado, el hecho de que el uso de ultrasonido no se haya empleado en los
ejemplos no es significativo, porque la simple mencién sirve de sugerencia para el
técnico medio.

De hecho, D1 indica que el efecto principal de |la fuente de radiacion, en particular el
ultrasonido, es promover la reaccidén de azufre y los atomos de oxigeno activado
para formar enlaces S-O antes de que los atomos de oxigeno activado se combinen
unos con otfros para formar moléculas de O,. (pagina 8, lineas 21 a 28).

Ahora bien, tratandose del medio multifasico, es preciso anotar que este es un paso
obvio y evidente para el técnico medianamente versado en la materia, ya que es
ampliamente conocido que los hidrocarburos grasos son inmiscibles con agua, asi
como el hecho de usar dos fases para extraer alguna sustancia de interes disuelta
en agua {solvente polar) del disolvente apolar.

Es mas, en D1 si se forma y se utiliza un medio multifasico de reaccion ya que se
mencionan la fase solida, la fase liquida y la fase gaseocsa. Esto se debe a que en
D1 se pretendié desulfurar un material sélido. Si se hubiera querido desulfurar un
material liquido, como es el caso de la solicitud estudiada, la persona versada en la
materia habria usado soiventes inmiscibies para separar el material desulfurado de
los productos de azufre.

Finalmente, el solicitante manifiesta que D2 “no revela el uso de éteres dialquilicos”
ni “‘complementa el documento No. 1 citado, por cuanto aquel proporciona una
extensa descripcidén del uso del ultrasonido y esta limitado al usoc de un medio
multifastico de reacciéon.” (Folio 47, numeral 3.3)

Al respecto, si bien D2 no revela el uso de éteres dialquilicos, si especifica el uso de
ultrasonido para los procesos de desulfuracion de combustibles liquidos en un
sistema bifasico, el cual se separa espontaneamente en fase acuosa y organica, tal
como se reivindica en la presente solicitud.

De manera que, un técnico medianamente versado en la materia partiendo de las
ensefanzas de D1 habria derivado de manera evidente el objeto reclamado en la
solicitud, especificamente el uso de éter dietilicc para procesos de desulfuracion,
apoyandose en el uso de ultrasonido y sistemas liquidos bifasicos divulgados en D2.

Visto lo anterior, se advierte que la invencion en estudio no cumple el requisito de
nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia, y de conformidad
con el estado de la técnica que existia en ese momento, resulta obvia y a ella se
hubiese podido llegar de manera evidente.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERQO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
denominada: "“DESULFURACION DE COMBUSTIBLES FOSILES EN PRESENCIA
DE ETERES DIALQUILO ASISTIDA POR ULTRASONIDO”

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor German Castillo Grau, en
su calidad de apoderado de la sociedad Sulphco, Inc., o a quien haga sus veces, el
contenido de la presente resolucién, entregandole copia de la misma, advirtiéndole
que contra ella procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria
y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE _
Dada en Bogota D.C., a los 17 NOV. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

GERMAN CASTILLO GRAU
Carrera 13 N° 37 — 43, Piso 12
Bogota D.C.

202068
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