Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoOLUCION NO:168
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/13-026648

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 08 de febrero
de 2013, con el N° 13-026648-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Omya Development
AG, presento la solicitud de patente de invencion titulada “SISTEMA DE INYECCION
DE LECHADA MICRONIZADA DE CaCO; PARA LA REMINERALIZACION DE AGUA
DESALINADA Y FRESCA".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 667 del 15 de mayo de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3480, notificado por
fijacion en lista el 25 de marzo de 2014, se requiri0 a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que
presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la
concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-026648-00006-0000
del 19 de junio de 2014, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presenté
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 25 que remplaza(n) las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se
aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por
la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 25, no cumplen con el requisito de novedad y
nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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6.1. Objeto de la invencidn

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un
proceso alternativo o mejorado para la remineralizacion del agua, utilizando piedra
caliza que permita el uso de unidades de remineralizacion mas pequefas. Para
resolver este problema técnico, la solicitud estudiada proporciona un meétodo para la
remineralizacion del agua que comprende las etapas de inyectar al agua de
alimentacion diéxido de carbono gaseoso y una lechada de carbonato de calcio
micronizado.

6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de agosto de 2010, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

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

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D2 EP 1974 806 “Process for the purification of water” 21/03/2007

El documento D2! divulga un proceso para la purificaciéon del agua por la adicién de
carbonato de calcio natural reaccionado superficialmente o una suspension acuosa que
comprende carbonato de calcio que tiene un pH superior a 6.0 medido a 20°C
(resumen).

6.4. Novedad.
Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486:

“Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
accesible al puablico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el proceso reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que, la reivindicacion 1 se refiere a: “Un proceso para la remineralizacion de
agua que comprende la etapas de...... ” (Ver péagina 29 del radicado N° 13-026648-
00006-0000).

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblic?CC=EP&NR=1974806B1&KC=B1&FT=D
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La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el (los)
documento(s) D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Caracteristicas Esenciales D2

Proceso para la remineralizacion de agua que | Proceso de purificacion de agua:
comprende las etapas de:
Proveer de agua de alimentacion, e Donde el carbonato de calcio es afiadido al agua a
Inyectar diéxido de carbono gaseoso y una lechada al | ser purificada, donde el carbonato de calcio es el
agua de alimentacion, en donde la lechada comprende | producto de la reaccién de carbonato de calcio natural
agua y carbonato calcio micronizado, en donde el | y diéxido de carbono y uno o mas &cidos
carbonato de calcio tiene un tamafio de particula desde | (reivindicacion 1), donde el carbonato de calcio tiene
0.1 hasta 100 pm. un diametro de grano ds, desde 0,1 hasta 50 pm...
(reivindicacion 9)

Como se dijo anteriormente, las caracteristicas esenciales del proceso de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el documento
D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 20 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el proceso de la reivindicacion 1, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que, la reivindicacion 21 se refiere a: “Un metodo para la remineralizacion de
agua que emplea un carbonato de calcio micronizado...... ” (Ver pagina 33 del radicado
N° 13-026648-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 21, y las reveladas en el
(los) documento(s) D2 que representa(n) el estado de la técnica:
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Tabla 2

Caracteristicas Esenciales D2

Un método para la remineralizacion de agua que | Proceso de purificacion de agua:
comprende:
Una etapa de inyectar dioxido de carbono | Donde el carbonato de calcio es afiadido al agua a ser
gaseoso en el agua de alimentacién, en donde el | purificada, donde el carbonato de calcio es el producto de
carbonato de calcio tiene un tamafio de particula | la reaccion de carbonato de calcio natural y dioxido de
desde 0.1 hasta 100 pm. carbono y uno o més &cidos (reivindicacion 1), donde el
carbonato de calcio tiene un diametro de grano ds, desde
0,1 hasta 50 um... (reivindicacion 9)

Como se dijo anteriormente, las caracteristicas esenciales del proceso de la
reivindicacion 21 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2, por
lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 21 no es nueva, segun lo divulgado en el documento
D2.

Por su parte, la reivindicacion dependiente 22 no menciona alguna caracteristica que
haga nuevo el proceso de la reivindicacién 21, por lo tanto, tampoco cumple con lo
establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486

6.5. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en
la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justicia, respecto a los requisitos de patentabilidad,
especificamente al de nivel inventivo ha sefialado lo siguiente:

“En este sentido, el invento constituye una derivacion del estado de la técnica, pero, para calificar
su caracter de patentable, es preciso determinar si dicha derivacion no resulta evidente para una.
persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito
adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invencién, ademas de
no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del
hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar
procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el area técnica correspondiente.
Especificamente en el &rea de los inventos quimicos y biotecnolégicos sucede con frecuencia que
aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona
normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado
con criterios generales, sino que dependera de las especiales circunstancias de cada caso”
(referencia con numeral Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de
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2001, caso: DERIVADOS DE BILIS HUMANA).

De acuerdo a lo anterior, para cumplir con el requisito de nivel inventivo una invencién
no debe resultar evidente para una persona normalmente versada en la materia. Esto
quiere decir que una invencion no es patentable cuando ya es divulgada en el estado
de la técnica, ya que es evidente para una persona con conocimientos normales en el
campo cientifico/técnico, no obstante presentarse modificaciones que no alteren la
esencia del objeto reivindicado de manera que si no se produce un efecto técnico
inesperado o sorprendente frente a lo ya conocido, la invencion no cumpliria con el
requisito de nivel inventivo.

Ahora bien, en el presente caso dado que la solicitud se afectd por novedad ya que sus
caracteristicas técnicas esenciales son divulgadas en el estado de la técnica, también
se ve afectada por nivel inventivo ya que resulta evidente a la luz de D1 (US 7,771,599)
y D2 (EP 1 974 806), que son el estado de la técnica.

Con respecto al argumento de la solicitante en cuanto que las principales diferencias
entre el documento D1 y la invencién, se basan que en dicho documento menciona
etapas adicionales por mencionar algunas: “...proporcionar un filtro de 6smosis inversa
(RO)... proporcionar una membrana de transferencia de gases,... adicionar acido
sulfdrico...”, y que la invencién reclama la adicion de carbonato de calcio micronizado
en un tamafio de particula desde 0.1 hasta 100 um, cabe sefalar que dicho documento
hace mencién a proceso de remineralizaciéon de agua utilizando carbonato de calcio
(Col.1, lineas 28 a 30). Por otra parte, se aclara que el documento D2 menciona
carbonato de calcio mineralizado, ya que refiere tamafos de particula desde 0,1 hasta
50 pm (reivindicacion 9).

Ahora bien, respecto al sustento de la solicitante en cuanto a que el documento D1
refiere pasos adicionales a la invencién, es importante precisar que dicha diferencia no
fue mencionada en la reivindicacion 1, ya que al reivindicar un meétodo que

“comprende” que en el campo de las patentes significa que tiene eso y otras cosas
gue no se nombran, sugiere que el método puede incluir pasos adicionales no
referidos, siendo claro que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son
muy importantes, ya que el capitulo reivindicatorio es un documento con contenido
técnico, pero también es un documento juridico. Las reivindicaciones, tal y como estan
redactadas, son las que definen el objeto de la proteccion.

En lo que respecta a lo divulgado en el documento D2, en que el carbonato de calcio
“... tratado mediante reaccion superficial 0 una suspension acuosa del mismo y que
tiene un pH mayor a 6 medido a 20°C”, es diferente a lo reclamado en la solicitud, ya
gue no es igual al carbonato de calcio micronizado, es importante mencionar que
segun la invencién, el término “micronizado” hace referencia al tamafio de particula del
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carbonato de calcio que se encuentra desde 0,1 hasta 100 micrometros (Pag.9, Parr.3,
Radicado 13-026648), por lo que al mencionar el documento D2 tamafos de particula
desde 0,1 hasta 50 pm (reivindicacion 9) que se encuentran dentro del rango
reivindicado, es entiende que dicho carbonato de calcio divulgado en D2 es
micronizado, desvirtuando de esta manera lo mencionado por la solicitante.

Por otra parte, se le recuerda a la solicitante que el estudio de novedad se sustenta en
gue la reivindicacion independiente debe contener la materia que se desea proteger y
todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion, las cuales la definen y la
hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. En vista de lo anterior,
dicha reivindicacion independiente del nuevo capitulo reivindicatorio no presenta
caracteristicas que la pudieran hacer diferente o novedosa, es decir que la forma tal y
como esta reivindicada la invencién, el documento D2 comparte con las mismas
caracteristicas y en vista de lo anterior, los argumentos de la solicitante no son
contundentes para desvirtuar la falta de novedad de la invencion.

Respecto a las reivindicaciones independientes como es conocido en el ambito de las
patentes se indica que: “...Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a
caracteristicas particulares de un elemento de la reivindicacion independiente,
indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preambulo o en la parte
caracterizante de la reivindicacion independiente o pueda definir nuevos elementos.
Una reivindicacion dependiente es patentable si la reivindicacion independiente de la
cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del
estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicacién independiente™,
por lo anterior, al estar las reivindicaciones independientes afectadas por
patentabilidad, sus dependientes también carecen de patentabilidad.

En conclusidén, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian
de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el
Superintendente de Industria y Comercio,

2Manual Andino de Patentes. Pag.37 y 38
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
“SISTEMA DE INYECCION DE LECHADA MICRONIZADA DE CaCOs; PARA LA
REMINERALIZACION DE AGUA DESALINADA Y FRESCA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Omya Development AG., advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el
recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser
interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 06 Ene 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@Illoredacamacho.com

Elabor6: Olga Ximena Benavides Salazar
Revis6: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprob6: JosE Luis LondoNo FernAndez
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