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LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las que se confirieron en
el articulo 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 58024 de 17 de noviembre de 2009, la
Superintendencia de Industria y Comercio neg6 el privilegio de patente de invencion
a la creacion denominada ‘DESULFURACION DE COMBUSTIBLES FOSILES EN
PRESENCIA DE ETERES DIALQUILO ASISTIDA POR ULTRASONIDO".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado ante esta entidad el 17 de diciembre de
2009 bajo el nimero 04 129357 00008 0000, el doctor German Castillo Grau, en su
calidad de apoderado de la sociedad Sulphco, Inc, interpuso recurso de reposicion
contra la decisién contenida en la citada resolucion, con el objeto de que se revoque
la resolucion recurrida y, en su lugar, “se conceda el privilegio de patente...”

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

Manifiesta el recurrente que:

“‘Debo reiterar que el documento No. 1, WO 00/015734, menciona el uso de
ultrasonido solamente una vez, en la pagina 8, como parte de una lista de varias
formas diferentes de radiacién. Las otras formas de radiaciéon en la lista varian
considerablemente y tienen poca relacién con el ultrasonido. También nos parece
significativo hacer notar que ninguno de los ejemplos de trabajo en la descripcion
incluye el uso de ultrasonido. La Unica radiacidn usada en los ejemplos es la
radiacion de rayos x, Ejemplo 3. Este tipo de radiacion no guarda similitud alguna
con el ultrasonido. De acuerdo con lo anterior, el documento citado WO 00/015734
no suministra informacion suficiente que revele apropiadamente el uso del
ultrasonido.

Adicionalmente, el documento citade WO 00/015734 tampoco revela el uso de un
medio de reaccidon multifasico, como se reivindica en la presente solicitud. En la
pagina 7, en el parrafo a la mitad de la pagina, el documento citado afirma que ‘Un
solvente especificamente contemplado para el presente uso es un solvente mutuo
de bajo punto de ebullicidon para el material carbonaceo y el agente oxidante.” El
solvente, del cual el éter dietilico se menciona como un ejemple, disuelve asi tanto
el petréleo crudo como el perdxido de hidrégeno acuoso, para formar un liquide de
ung sola fase.

Con relacién a la ofra anterioridad, el documento No. 2, WO 02/074884, como se
reconoce en el Concepto Técnico, no revela el uso de éteres dialquilicos. Este
documento WO 02/074884 no complementa el documento No. 1 citado, por cuanto
aquél proporciona una extensa descripcion del uso del ultrasonido y esta limitado al
uso de un medio multifasico de reaccion.
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Es importante resaltar que a la creacion ‘DESULFURACION DE COMBUSTIBLES
FOSILES EN PRESENCIA DE ETERES DIALQUILO ASISTIDA POR
ULTRASONIDO' le ha sido reconocido su nivel inventivo en otros paises, en donde
mi poderdante es titular de los siguientes regisiros de patente:

PAIS # REGISTRO FECHA DE
CONCESION
Argentina ARD41698B1 31/03/2009
México 241835 08/11/2006
Nigeria 16956 05/10/2007
Federaciéon Rusa 2287551 20/11/2006
Arabia Saudita 1649 18/12/2006
Estados Unidos de 6827844 07/12/2004
América

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
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, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.

Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 sefala: “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 nise
hubiese derivado de manera evidente des estado de la técnica”.

2. EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un proceso continuo para
extraer sulfuros de un combustible fosil liquido en el cual se combina el combustible
con un fluido acuoso y un éter dialquilico, para formar un medio de reaccion
multifasico; luego se hace pasar de forma continua el medio de reaccion multifasico a
través de una camara de ultrasonido y posteriormente se permite que el medio de
reaccion multifasico, una vez salga de la camara de ultrasonido, se separe por si solo
en una fase acuosa y una fase organica, finalmente se aisla la fase organica (libre de
sulfuros) de la fase acuosa.

Mediante la Resolucion 58024 de 17 de noviembre de 2009 |a Superintendencia de
Industria y Comercio resolvid negar la solicitud de patente antes referenciada por
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cuanto la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en la
Decision 486.

Para impugnar la decisiéon adoptada, argumenta el recurrente:

“Debo reiterar que el documento No. 1, WQ00/015734, menciona el uso de
ultrasonido sclamente una vez, en la pagina 8, como parte de una lista de varias
formas diferentes de radiacién. Las ofras formas de radiacion en la lista varian
considerablemente y tienen poca relacién con el ultrasonido”.

En relacién con lo anterior, se aclara al recurrente que aunque el uso de ultrasonido
junto con éter dietilico se hubiese mencionado una sola vez, tal mencién sugiere a la
persona medianamente versada en la materia su uso en el proceso de desulfuracion
de mezclas de hidrocarburos. El hecho de que el uso de ultrasonido no se haya
empleado en los ejemplos no indica que el mismo no haya sido ya sugerido.

De hecho en D1 se indica que el efecto principal de la fuente de radiacion, incluyendo
el ultrasonido, es promover [a reaccion 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 otros para formar moléculas de O,. (Véase pagina 8, lineas 21 a 28).

El recurrente argumenta que:

‘el documento WOO00/015734 tampoco revela el uso de un método de reaccion
multifasico, como se reivindica en la presente solicitud”.

Al respecto, el documento WO00/015734 (llamado D1 en la Resolucidén de negacién)
no hace referencia especifica a un medio multifasico simplemente porque en dicha
anterioridad 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 solventes inmiscibles para separar el material
desulfurado de los productos de azufre. En este sentido, es evidente para un técnico
medianamente versado en la materia que los hidrocarburos grasos son inmiscibles
con aguay que es necesario usar dos fases para extraer alguna sustancia de interés.
Es asi como el proceso de extraccién liquido-liquido es ampliamente conocido.

Afirma el recurrente:

‘el documento WO02/074884 como se reconoce en el concepto técnico, no revela el
uso de éteres di alquilicos. Este documento W002/074884 no complementa el
No.1..."

Sobre el particular, es importante anotar que efectivamente el documento WO
02/074884 (llamado D2 en la Resolucién de negacion) no incluye el uso de éteres di
alquilicos, pero sus condiciones y etapas describen un proceso equivalente al
divulgado en la presente solicitud; aplicable en |la desulfuracidon de combustible fésil
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liquido.

Mas aun los dos documentos se relacionan estrechamente y se complementan entre
si, no solo porque pertenecen al mismo campo tecnico, sino porque el documento D1
divulga un panorama mas amplio del proceso de desulfuracion de materiales de
carbono, mientras que el documento D2 muestra un proceso especifico para la
desulfuracién de un combustible fésil liquido. En consecuencia es la combinacion de
ensefanzas de D1y D2, lo que llevaria a un técnico medio en la materia a plantear
un proceso alternativo como el de la solicitud en estudio.

Finalmente, e! recurrente manifiesta:

“Es importante resaltar que a la creacion ‘DESULFURACION DE COMBUSTIBLES
FOSILES EN PRESENCIA DE ETERES DIALQUILO ASISTIDA POR
ULTRASONIDOQ’ le ha sido reconaocido su nivel inventivo en otros paises...”

Es importante aclarar en relacién con la concesion de la patente en otros paises,
que en el analisis de patentabilidad se encontraron documentos reflevantes que
afectan el nivel inventivo del objeto estudiado, tal como se demostré durante la
actuacion administrativa. Asimismo, sobre el examen de patentabilidad realizado por
distintas oficinas extranjeras, es importante manifestar que en esta materia rige el
principio de la independencia de las patentes, respecto a lo 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 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-
IP-2008).

Como se sustentd en la resolucion de negacidn, sibien es cierto que los requisitos de
patentabilidad pueden ser similares de un pais a otro, también lo es que la
normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Se reitera, cada oficina
es autonoma para decidir scbre la patentabilidad de una creacién, teniendo en
cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la normatividad
vigente aplicable al caso.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito
para revocar la decisién impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resoluciéon 58024 de
17 de noviembre de 2009 por medio de la cual se negé una patente de invencion.
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimente el contenido de la presente
resolucidn al doctor German Castillo Grau, en su calidad de apoderado de ia
sociedad Sulphco, Inc., 0 a quien haga sus veces, 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., a los 16 ABR. 2010

MARIA TERESA PINEDABUENAVENTURA

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
Carrera 13 No 37-43 Piso 12
Bogota D. C.
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