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Resolucion N° 3989

Ref. Expediente N° 14052388

Por la cual se resuelve un recurso de reposiciéon

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 Resoluciéon N° 84022 del 06 de Diciembre de 2016, la
Superintendencia de Industria y Comercio deneg6 patente de invencion a la creacidn
titulada: “MATERIAL DE ALTO RENDIMIENTO PARA APLICACIONES DE TUBOS DE
CONDUCCION BOBINADOS Y METODO DE PRODUCCION”, con fundamento en los
articulos 16, 18 y 30 de la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al
estimar que la materia reivindicada no cumplié con los requisitos de novedad, nivel
inventivo y por presentar falta de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de Enero de 2017 con
el N° NC2017/0000565, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, la
solicitante TENARIS COILED TUBES, LLC interpuso recurso de reposicion contra la
citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a continuacién se sintetizan:

La sociedad recurrente presenta una sintesis de la actuacién administrativa surtida en el
caso de la solicitud de patente de invencion, tramitada bajo el caso principal 14052388 y
ademas, manifiesta su desacuerdo frente a la decisién de negar el privilegio de patente,
segun la Resolucion N° 84022 del 06 de Diciembre de 2016, al considerar que la materia
carecia de novedad y de nivel inventivo a la luz de las ensefianzas del arte previo de los
documentos D1: MX 2012002116 y D2: US2012/186686.

1. Modificacion al capitulo reivindicatorio.

A continuacion, y con el fin de superar las objeciones de patentabilidad notificadas por el
Despacho, la sociedad recurrente presenta un nuevo capitulo reivindicatorio que consta
de dieciséis (16) reivindicaciones, en documento anexo al radicado NC2017/0000561 del
23 de enero de 2017, con el cual reemplaza en su totalidad el capitulo evaluado por el
Despacho en la Resolucion impugnada.

2. Estudio de Novedad.

La sociedad recurrente cita los articulos 14, 16 y 18 de la Decision 486 y el
pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relacion con el
estudio del requisito de novedad, incluido en la interpretacion prejudicial proferida en el
Proceso 33-IP-2013, asi como las consideraciones del Manual Andino de Patentes,
publicado en 2004, en relacion con el estudio de los requisitos de patentabilidad.

La sociedad recurrente sefala que: “(...) para que la presente invencion no resulte
novedosa para la persona del oficio normalmente versada en la materia, el estado de la
técnica debe contener ensefianzas detalladas y suficientes que permitan la explotacion
de la invencion. Dichas ensefianzas ademas debe ser explicitas y no deben requerir de
la combinacion de diferentes documentos del estado de la técnica para describir todos y
cada una de las caracteristicas técnicas de la invencion”. Ademas, la sociedad recurrente
agrega que las diferencias que apartan al tubo bobinado caracterizado en la solicitud
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frente a los documentos del estado de la técnica, van mas alla de los aspectos de la
quimica del acero, puesto que la quimica hace referencia a la capacidad de resistir un
enfriamiento brusco y templado del acero que tiene multiples aplicaciones.

A continuacién senala que: “(...) Las diferencias entre la presente solicitud y el arte previo
contenido en el documento D1 hacen referencia a la seleccion de dicha quimica para la
fabricacion de un tipo particular de tuberia”.

La sociedad recurrente argumenta que el nuevo capitulo reivindicatorio presentado en el
radicado bajo el N° NC2017/0000561 del 23 de Enero de 2017 es novedoso frente a las
ensenanzas del documento D1, dado que las diferencias del tubo reclamado van mas
alla de la composicion quimica del material. A continuacion, la sociedad recurrente
sostiene que los productos reivindicados son distintos a los divulgados en el documento
D1, que corresponde a “tubos de acero flexibles o bobinados, los cuales se encuentran
formados por una pluralidad de tiras de acero que se empalman entre si mediante un
proceso de soldadura”, en tanto que en el antecedente el producto es un “fubo de acero
continuo sin costuras (...)".

3. Estudio de Nivel Inventivo.

En relacion con el resultado del estudio de nivel inventivo teniendo en cuenta la
metodologia problema solucidn, la sociedad recurrente argumenta lo siguiente:

En primer lugar, la sociedad recurrente cita al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en relacion con el estudio del requisito de nivel inventivo. En particular, frente al
concepto de “obviedad” la sociedad recurrente afirma que la invencion goza de nivel
inventivo a la luz de las ensefianzas de los documentos D1y D3, dado que, el documento
D1 se refiere a un tipo de tuberia distinto que no se aplica a la fabricacion del tipo de tubo
como el reclamado. La sociedad recurrente agrega que si bien es cierto el documento D3
si se refiere a tubos de acero bobinados, el método que alli se describe hace referencia
a: “(...) un tratamiento térmico del tubo desembobinado para proporcionar propiedades
mecanicas variantes a lo largo del tubo. Es decir, que las ensefianzas del documento D3
van dirigidas a obtener un tubo bobinado cuyas propiedades varian a lo largo de la
tuberia, en contraste con las ensefianzas de la presente solicitud en donde se busca que
las propiedades del tubo bobinado sean uniformes a lo largo de toda la tuberia”.

De otra parte se refiere a las diferencias que el Despacho logré determinar en el estudio
de nivel inventivo, especificamente se refiere a la temperatura de austenizacion de 900 —
1000 °C y contrasta la invencion frente a las ensefanzas del documento D3. La sociedad
recurrente agrega que una diferencia aun mas importante que la temperatura es que el
método divulgado en el documento D3 no permite obtener una tuberia flexible con
propiedades uniformes y estructura homogénea a lo largo del cuerpo y, en vista de ello,
la combinacion de las ensefianzas de D1y D3 no le permiten a una persona normalmente
versada en la materia derivar de manera obvia el método reclamado, por lo que concluye
que la invencién requirié un esfuerzo inventivo que debe ser reconocido por la Oficina de
patentes.

Ademas, la sociedad recurrente sostiene que los tubos de acero reivindicados son
diferentes a los tubos continuos sin costuras divulgados en el segundo documento citado
- D1 -, conforme al planteamiento del examen de nivel inventivo. La sociedad recurrente
afirma que los tubos del documento D1 si tienen costuras o uniones de soldadura y sus
ensefianzas: “(...) no permitirian a la persona del oficio normalmente versada en la
materia abordar el problema de la baja resistencia a la fatiga de ciclo que experimentan
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los tubos flexibles o bobinados debida a la baja resistencia de la soldadura de los
empalmes”’.

La sociedad recurrente argumenta que el problema planteado en la solicitud se resuelve
mediante la seleccién de un material de composicion quimica especifica junto con un
tratamiento térmico de todo el cuerpo del tubo, es decir, mediante el tratamiento de las
regiones de metal base, las uniones soldadas y las zonas afectadas por calor, con lo cual
se logra una tuberia con una microestructura final homogénea.

En relacion con las ventajas atribuidas a la invencion, la sociedad recurrente considera
que “las ensenanzas del documento D1 en cuanto a la fundicién del acero no solo son
inadecuadas para garantizar el rendimiento de la tuberia, sino que ademas no son
proporcionadas para el contexto de tubos bobinados o flexibles, sino de tuberias
continuos sin costuras, y por lo tanto no permiten resolver el problema de la tuberia
flexible o bobinada relacionado con la baja fatiga de ciclo, la resistencia mecanica y la
resistencia del acero”. Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad recurrente argumenta
que al contrastar la invencién frente a las ensefianzas del documento D1 se presentan
diferencias fundamentales y, en consecuencia, el documento D1 no es suficiente para
llegar al producto y al método reivindicado en la solicitud de patente bajo la presente
revision.

Asimismo y en relacion con el estudio de nivel inventivo para el caso del método de la
reivindicacion 11, en vista de las ensefianzas de los documentos D1y US2012/0186686
(D3), la sociedad recurrente sefiala que no hay ensefianzas explicitas en el estado de la
técnica que dirijan a la persona versada en la materia a la invencion.

Finalmente, la sociedad recurrente reitera que la Resolucion impugnada vulnerd las
prescripciones de los articulos 14, 16 y 18 de la Decision 486 y solicita que se revoque y
se otorgue el privilegio de patente a la solicitud.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

1. Modificacion al capitulo reivindicatorio.

En relacion con la modificacion al capitulo reivindicatorio incluida en el radicado bajo el
N° NC2017/0000561 del 23 de enero de 2017, este Despacho la acepta porque cumple
con los requisitos sefialados en el articulo 34 de la Decision 486, en la medida que no
amplia la divulgacion inicialmente presentada y la sociedad recurrente allegd el
comprobante de pago de la tasa correspondiente a la modificacion.

La modificacion consiste en precisar los siguientes elementos que caracterizan la materia
reivindicada:

- En la reivindicacion independiente 1, la sociedad recurrente definid el limite
elastico en un rango especifico entre: 80 a 140 ksi. De igual manera incluy6 los
rangos relativos a las cantidades de cobre y niquel presentes en la composicidn
quimica del tubo de acero. Ademas, incluyé caracteristicas estructurales relativas
a la microestructura final del tubo bobinado, como consecuencia del proceso de
austenizacion, enfriamiento y templado.

- En lo que respecta a la reivindicacion independiente 11, la sociedad recurrente
definié el limite elastico en un rango especifico entre: 80 a 140 ksi y elimino
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expresiones relacionadas con resultados que se pretenden alcanzar como por
ejemplo: “(...) para obtener una microestructura final de martensita y vainita”, “(...)
en tanto el templado del tubo enfriado con un limite elastico de 80 ksi.”

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho reconoce que la reivindicacion 1 es de
tipo producto por proceso, comoquiera que ademas de la composicion quimica del acero,
hace referencia a las etapas del proceso de fabricacion del acero a partir del cual se
elabora el Tubo.

Este proceso se caracteriza en la reivindicacion 11 (antigua reivindicacion 13) y permite
obtener una microestructura especifica del acero, teniendo en cuenta que se controlan
las etapas de:

- Austenizacion: tratamiento térmico del acero para formar fases - acero gamma (y)-
como consecuencia de las transiciones térmicas: temperatura entre 900 y 1000°C

- Enfriamiento: para tener una fase cristalina especifica de martensita / bainita,
generadas por las transformaciones de fase.

- Templado: tratamiento térmico para endurecimiento entre 550 y 720°C.

El resultado final es un acero para Tubo bobinado cuya microestructura final comprende
una mezcla de martensita y bainita templada que comprende entre 90 a 95% en volumen
de martensita en las regiones de metal base, las uniones soldadas y en las zonas
afectadas por calor de forma homogénea.

Ademas, el tubo se caracteriza porque presenta una distribucién de carburos finos en
todas las regiones de metal base, uniones soldadas y zonas afectadas por calor.

Los carburos finos son residuos sin disolver en la matriz austenitica, generados durante
el proceso de austenizacion si el calentamiento se realiza de forma rapida.

Durante la actuacion administrativa surtida en el caso principal 14052388, este Despacho
encontré que en el caso de la reivindicacion 1 se evalu6 la novedad y en el caso de la
reivindicacion 13 el nivel inventivo. Es decir, al tubo acerado de la reivindicacioén 1 le fue
citado el documento D1 — MX2012002116 -, en tanto que al método de la reivindicaciéon
13, le fueron citados los documentos D1 y D3 — US2012/186686 -, en su orden, de
manera que el documento D1 fue catalogado como el mas cercano al método
reivindicado.

La Resolucién 84022 del 05 de Diciembre de 2016, citd los mismos documentos como
estado de la técnica mas cercano, sin embargo, frente al estudio de nivel inventivo
modificé la relevancia técnica de los documentos e indicé que el documento D3 era el
mas cercano en cuanto tiene que ver con el método evaluado.

2. Estudio de Novedad.

Frente al resultado del estudio de la novedad, y teniendo en cuenta los argumentos
presentados por la sociedad recurrente mas la modificacién al capitulo reivindicatorio,
este Despacho encuentra que las objeciones inicialmente planteadas se pueden dar por
superadas, toda vez que las caracteristicas técnicas estructurales del Tubo de acero
bobinado, es decir, su composicion cuali-cuantitativa y su microestructura no se
encuentran anticipadas en su totalidad por el documento D1 — MX2012002116 -, como
se evidencia a continuacion:

- El documento D1 divulga la produccién de barras tubulares metalicas que tienen
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una alta resistencia y dureza, donde dichas barras tubulares evaluadas no
presentan costuras o eventualmente podrian contener una o mas costuras
(Pag.23, lineas 8 a 11).

- Donde la composicion de dicho tubo de acero se presenta en la Tabla 1 (Pag. 15
del documento D1):

Tabla 1 — Composicion del Acero

Rango amplio de
Rango de composicién
composicién (% en
Elemento preferente (% en peso)
peso)

Minimo Maximo Minimo Maximo
c 0.25 0,35 0,26 0,29
Mn 0,30 0,70 0,45 0,55
5i 0,10 0,30 0,20 0,30
s 0 0,10 0 0,003
P Q 0,015 0 0,010
cr 0.90 1,70 1,30 1,50
Mo 0.60 1,00 0.65 0.070
Ni 0 0,50 0 0,15
Nb 0 0,040 o 0,007
v 0,050 0,150 0.12 0,15
Ti 0 0,015 0 0,007
Cu 0 0,30 0 0,15
Al 0,01 0,04 0,020 0,035
o 0 0,005 0 0,0015
Ca 0 0,05 0 0,03
N 0 0,010 0 0,008

- Donde la “(...) microestructura obtenida a partir de cada una de las operaciones
de tratamiento térmico (106) y (112) son sustancialmente similares desde el punto
de vista metalurgico (...). Existe una cantidad nula, o sustancialmente nula, de
bainita (por ejemplo menor o igual a aproximadamente 5% en volumen), por lo que
las microestructuras son martensita revenida en forma total o sustancialmente
total”. (Pag. 36, lineas 2 a 10).

- De otra parte, en el documento se indica que: “(...) el tamario relativamente
pequefio de los carburos (por e€j., carburos esféricos menores o iguales a
aproximadamente 150nm y/o carburos alargados de aproximadamente 1um o
menos de longitud y aproximadamente 200nm o menos de espesor) incrementan
la resistencia de la composicion del acero mediante el endurecimiento por
dispersion de particulas sin perjudicar en gran medida la dureza. Por el contrario,
los carburos grandes pueden nuclear grietas con facilidad”. (Pag. 38, lineas 8 a
16).

- Y donde el parametro del limite elastico esta entre 80ksi y 140ksi, en tanto que en
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el documento D1 se indica que al medir las propiedades de traccion e impacto de
los especimenes de muestra el limite elastico es de 18112, 183+3 6 18412 (Tabla
4, Pags. 41y 42).

A la luz de lo anterior, es claro que no es posible aplicar el criterio sefalado por el
procedimiento de examen, en cuanto a que si se midiera el limite elastico en el caso del
producto divulgado en el estado de la técnica, con toda probabilidad se esperaria el
mismo valor para este parametro, porque como se indico antes, los ejemplos concretos
divulgados por el documento D1 presentan diferencias en el valor del limite elastico.

3. Estudio de Nivel Inventivo.
3.1 De la reivindicacion de producto.

En lo que respecta a los argumentos de la sociedad recurrente, en cuanto a que las
diferencias entre el tubo bobinado de la presente solicitud y los del estado de la técnica
“(...) van_mas alla que los aspectos relacionados con la quimica del acero e incluso
pueden encontrarse un numero solicitudes con una composicion quimica similar a la del
tubo de acero bobinado de la reivindicacion 1, puesto que dicha quimica hace referencia
a una quimica para enfriamiento brusco y templado del acero que puede tener multiples
aplicaciones.” —subrayado fuera de texto-, es importante precisar que son las
caracteristicas técnicas estructurales las que le pueden brindar novedad y altura inventiva
a una invencion, por lo tanto, no es procedente tener en cuenta diferencias entre las
invenciones que estén relacionadas con caracteristicas que la recurrente considera
ventajas del producto, como por ejemplo cuando: “(...) hace referencia a una quimica
para enfriamiento brusco y templado del acero que puede tener multiples aplicaciones”.

El argumento de la sociedad recurrente evidencia que el producto obtenido en este caso
debe ser reivindicado en términos de producto por proceso y en el mismo sentido se debe
plantear el examen de los requisitos de patentabilidad, comoquiera que las etapas de
austenizacion, enfriamiento y templado, determinan la microestructura del acero para
elaborar el Tubo bobinado y dado que la reivindicacion 1 presenta elementos asociados
a la composiciéon quimica y a la microsestructura, se deben considerar las etapas y
condiciones del proceso porque impactan en las caracteristicas y ventajas asociadas al
Tubo bobinado.

Por otra parte, la sociedad recurrente menciona que otra de las diferencias frente al
documento D1 es que éste se dirige a tubos de acero continuos sin costuras, siendo esto
contrario a la presente invencion, ya que el tubo reclamado presenta costuras o uniones
de soldadura y este elemento determina el campo técnico de la invencion. Al respecto es
necesario precisar que el documento D1 también presenta la alternativa que incluye
barras tuberales metalicas que pueden contener una o mas costuras (Pag.23, lineas 8 a
11). No obstante, le asiste razén a la recurrente cuando afirma que tanto los ejemplos
como las pruebas divulgadas por el documento D1 se dirigen a tubos sin costuras.

De lo anterior se concluye que el tubo reclamado presenta costuras o uniones, por lo que
es necesario evaluar el requisito de nivel inventivo, de conformidad con las prescripciones
del articulo 18 de la Decision 486. Lo anterior teniendo en cuenta que en el acto
administrativo por medio del cual fue denegado el privilegio de patente para la
reivindicacion independiente 1 so6lo se evalud la novedad del Tubo bobinado, y no se
presenta ninguna objecion en relacion con el mérito inventivo asociado a la configuracién
estructural del tubo de acero bobinado, por lo que este Despacho advierte la necesidad
de evaluar de nuevo los requisitos de patentabilidad.

3.2 De la reivindicacion de procedimiento.
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efono en Bogota: 5920400 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165

El progreso

7 - 00 pisos 1, 3,4,5,6,7Y10, ta D.C.- Colombia

~ e-mail: contactenos@si

es de todos




T

L~
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 3989

Ref. Expediente N° 14052388

- Seleccion del estado de la técnica mas cercano.

En lo que respecta a los argumentos de la sociedad recurrente sobre el resultado del
estudio de patentabilidad para el caso de la reivindicacién 13 de procedimiento, es del
caso sefalar lo siguiente:

El requisito de nivel inventivo fue evaluado bajo la aproximaciéon problema solucion,
considerando las ensefianzas de los documentos D3 (US2012/186686) y D1 (MX
2012002116). Es decir, de acuerdo con la Resoluciéon impugnada, el documento mas
cercano del estado de la técnica es D3, y en consecuencia, el planteamiento formulado
por la sociedad recurrente en el que el documento mas cercano es D1 atiende a las
consideraciones del Oficio N° 2763 por medio del cual se comunicd el informe de
busqueda el 22 de marzo de 2016. Teniendo en cuenta lo anterior se presentan
inconsistencias que deben ser corregidas al reformular el método problema solucion.

En consecuencia, este Despacho encuentra procedente revocar la Resolucién 84022 del
05 de diciembre de 2016, en la que se denegoé el privilegio de patente a la antigua
reivindicacion 11 de método, con el fin de que se corrija el planteamiento del método
problema solucién y se determine con certeza cual es el documento mas cercano a la
materia reivindicada.

3.2. Diferencias entre la invencion y el estado de la técnica mas cercano.

Teniendo en cuenta lo sefialado previamente, para la sociedad recurrente el documento
mas cercano continua siendo el documento D1, tal y como lo indico la Superintendencia
en el Oficio N° 2763, en contraste con lo sefialado en la Resolucién impugnada.

No obstante, el documento D1 — MX2012002116 -, dirige la atencion de la persona
versada en la materia al disefio de Tubos de acero que no presentan costuras y si bien
lo contempla dentro de las posibilidades, en los ejemplos especificos divulgados en el
documento solo se presentan Tubos de acero continuos sin costuras, a los que se mide
el indice de elasticidad y presentan parametros con valor superior al de la materia
reivindicada. En este orden de ideas, el documento D1 no se puede considerar el mas
cercano a la materia reivindicada.

Ademas, le asiste razon a la sociedad recurrente cuando argumenta que las ensefianzas
del documento D1 %(...) van dirigidas a obtener un tubo bobinado cuyas propiedades
varian a lo largo de la tuberia, en contraste con las ensefianzas de la presente solicitud
en donde se busca que las propiedades del tubo bobinado sean uniformes a lo largo de
toda la tuberia”.

Ahora bien, frente a las ensefianzas del segundo documento citado D3 -
US2012/186686-, le asiste razon a la sociedad recurrente cuando afirma que la invencion
se diferencia en la temperatura de austenizacién que esta entre 900 y 1000°C y en que
el material obtenido sea un tubo de acero bobinado con propiedades uniformes y
estructura homogénea a lo largo de toda su estructura.

De lo anterior, es pertinente mencionar que son las caracteristicas técnicas esenciales
del método las que determinan las diferencias entre la invencion y el estado de la técnica
mas cercano, por tanto, se reitera que la temperatura de la etapa de austenizar es lo que
diferencia a la invencion del estado de la técnica del documento D3 citado en la
Resolucién impugnada.

3.3. Efecto técnico derivado de la diferencia.
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El efecto técnico derivado de llevar a cabo una etapa de austenizacién con control de
temperatura entre 900 y 1000°C consiste en garantizar la disolucion de los carburos de
hierro y tener tamafios de grano inferior a 20 um, con lo cual, se logra que la
microestructura sea mas estable, resistente a la fatiga en las soldaduras y a eventuales
fisuras causadas por entornos que contienen acido como H,S.

3.4 Formulacién del problema técnico objetivo.

Como lo senala la sociedad recurrente, el problema planteado en la solicitud se resuelve
mediante la seleccién de un material de composicion quimica especifica junto con un
tratamiento térmico de todo el cuerpo del tubo con el fin de lograr una microestructura
especifica de martensita / bainita, es decir, mediante el tratamiento de las regiones de
metal base, las uniones soldadas y las zonas afectadas por calor, con lo cual se logra
una tuberia con una microestructura final homogénea.

De manera que el problema técnico se debe formular en funcién del efecto técnico
probado por la solicitud, por lo que es necesario evaluar las pruebas allegadas en la
solicitud de patente, en las que se evalua la resistencia del acero en funcion de su
composicidon quimica y de la microestructura alcanzada como consecuencia del
tratamiento térmico del acero para obtener una proporcion especifica de
martensita/bainita y ademas considerando la proporcidn de carburos de hierro generados
y su tamano de grano (20um).

3.5 De la sugerencia o motivaciéon razonable para derivar la invencion.

Frente al argumento de la sociedad recurrente en cuanto que las falencias del documento
D1 no se ven superadas por las ensefianzas del documento D3, porque dicho documento
no ensefa un Tubo bobinado con propiedades mecanicas uniformes a lo largo del tubo,
este Despacho considera pertinente sefialar que el documento complementario citado en
el caso de la Resoluciéon impugnada — D3 - US20120186686 ensefia en su ejemplo 1
(Fig. 5) un proceso capaz de desarrollar un producto con una microestructura tal que
presenta resistencia a la corrosion y a la deformacion por fatiga (Pag. 6, Col. 2) con un
limite elastico de al menos 90ksi, es decir, comprendido en el rango que se reivindica
para el caso del Tubo bobinado.

De otra parte, el documento D1 ensefa un proceso de formacién de tubos metalicos en
donde la temperatura de austenizacion es lo suficientemente alta para descomponer
sustancialmente todos los carburos de hierro del acero (Pag.11, lineas 20 a 22). Y en
donde los parametros de austenizacién y temple se seleccionan de tal manera que la
microestructura de la barra tubular después de someterse a la primera operacion de
austenizacion/temple comprenda al menos aproximadamente 95% de martensita en
volumen (Pag.27, lineas 9 a 21); el tamafo de grano promedio de la barra tubular se
puede refinar para entrar dentro del rango que oscila entre aproximadamente 5 um y
aproximadamente 15 um (reivindicacidn 7). En consecuencia, la persona del oficio
enfrentada al problema técnico de mejorar la resistencia mecanica y quimica del acero
consideraria sus ensefianzas. No obstante, este Despacho advierte que se debe
replantear el método de manera que se tenga claridad en cuanto a cual es el documento
mas cercano, cuales son las diferencias entre la invencién y este documento y cual es en
realidad el documento complementario que permite anticipar los elementos técnicos del
método reivindicado.

Como se indicé antes, es necesario evaluar el nivel inventivo de la reivindicacién de
producto y proceso, ya que tal y como esta planteado en la Resolucion impugnada no se
encuentran las ensefanzas especificas que permitan obtener un tubo con costuras, con
propiedades mecanicas uniformes a lo largo del cuerpo. Lo anterior debido a una
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selecciéon especifica de la quimica del acero y a unas condiciones de procesamiento
térmico completo del cuerpo (FBHT) que dan lugar a una microestructura final compuesta
de al menos 90% de martensita, incluyendo las uniones soldadas y la linea de soldadura
por resistencia eléctrica ERW (Pag. 10, parrafo 0042).

Es necesario resaltar que es la secuencia légica de pasos con sus condiciones técnicas
la que permiten obtener la microestructura final, por lo que es necesario verificar la
pertinencia de los documentos D3 y D1.

Cabe senalar que en el estado de la técnica se encuentran otros documentos que
eventualmente podrian afectar la patentabilidad de la materia reivindicada:

San Martin Fernandez, D. M. (2004). Modelizaciéon de la cinética de austenizacion vy
crecimiento de grano austenitico en aceros ferritico — perliticos’. ISSBN: 978-84-669-
1763-6. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Fisicas.
Departamento de Fisica de Materiales. Madrid.

US4721536 publicado el 26 de Enero de 1988.
US20100294401 publicado el 25 de Noviembre de 2010.
4. De la claridad de la materia reclamada.

En lo que respecta al cumplimiento del articulo 30 de la Decision 486 y con base en las
consideraciones del articulo 80 del C.P.A.C.A, en cuanto tiene que ver con la decision de
los recursos, este Despacho encuentra que debido a la presentacion de la modificacion
al pliego reivindicatorio, surgen nuevas consideraciones en relacién con el cumplimiento
de los demas requisitos sefialados por la Decision 486, en particular, en lo relativo a la
claridad de la materia reivindicada y al estudio de los conceptos inventivos que involucra
la solicitud de patente.

En cuanto tiene que ver con las objeciones de claridad formuladas en la Resolucion
impugnada y en vista de la modificacion presentada al capitulo reivindicatorio, este
Despacho advierte que la modificacion de la reivindicacion 1 que incluye las siguientes
expresiones: “(...) tratada por un tratamiento térmico sobre todo el cuerpo que comprende
una mezcla de martensita y bainita templada”, “(...) sus zonas afectadas por el calor’,
“(...) en donde la microestructura final comprende una distribucion uniforme de carburos
finos en todas las regiones de metal base, las uniones soldadas y sus zonas afectadas
por el calor’, evidencian que el producto se caracteriza por el proceso de fabricacion, por
lo que es necesario evaluar la claridad de las expresiones sefaladas.

En atencion al derecho de contradiccion y defensa y la garantia Constitucional del debido
proceso, este Despacho encuentra procedente revocar la decision contenida en la
Resolucién 84022 del 06 de Diciembre de 2016, por medio de la cual, se decidié denegar
el privilegio de patente, y en su lugar, remitir el expediente a la Direcciéon de Nuevas
Creaciones, con el fin de que se evalue la patentabilidad de la materia reivindicada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y
Comercio,

T En: https://eprints.ucm.es/4792/
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucién 84022 del 06 de
Diciembre de 2016, por medio de la cual se denegd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Direccién de Nuevas Creaciones, para
que se disponga lo relacionado con la practica de un examen completo de patentabilidad
de acuerdo con lo previsto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, en el caso del capitulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N°
NC2017/0000561.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucién a la sociedad
TENARIS COILED TUBES, LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 29 de marzo de 2019

ANDRES BARRETO GONZALEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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