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Resolucion N° 16107

Ref. Expediente N° NC2018/0008376

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

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 Resolucion N° 67669 del 26 de octubre de 2020 la
Superintendencia de Industria y Comercio denego el privilegio de patente de invencion
para la creacion titulada: “DISPOSITIVO PURIFICADOR IONICO MULTIPROPOSITO
PARA AGUAS RECREATIVAS Y/O INDUSTRIALES”, con fundamento en el articulo 18
de la Decision 486 de 2000, al considerar que la materia de las reivindicaciones 1 a 11
no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 9 de diciembre de 2020
con el N° NC2020/0015350, la sociedad solicitante AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S.,
por conducto de apoderado, interpuso un recurso de reposicion contra la citada
resolucién, con fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

Inicialmente la sociedad recurrente hace una sintesis de las diferentes actuaciones
obrantes en el tramite administrativo, posteriormente, presenta sus argumentos de la
siguiente manera.

2.1 Procedencia de la solicitud de conversion de la solicitud de patente de
invencién a patente de modelo de utilidad.

Con base en lo estipulado por el articulo 35 de la Decisiébn 486 de 2000, en
concordancia con lo dispuesto en los articulos 43 y 87 del Cbédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dispone que “(...) los actos
administrativos quedaran en firme cuando contra ellos no proceda ningun recurso, 0
desde el dia siguiente a la publicacién, comunicacién o decision sobre los recursos
interpuestos (...) que los actos definitivos, es decir, aquellos que ponen fin al tramite
administrativo que imposibilitan cualquier actuacion posterior, son los que, o bien
deciden el asunto, o los actos de cierre y que no permiten la continuacion del tramite”, y
junto a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la terminacién del acto
administrativo, la sociedad recurrente sefala que “(...) en el presente caso nos
encontramos en etapa de interposicién de recurso, se tiene que el trdmite administrativo
aun no ha concluido y por lo tanto, procede la solicitud de conversion que se expone en
el presente documento.”

2.2 Modificacién al capitulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual reemplaza en
su totalidad al capitulo reivindicatorio denegado, en el cual se realizaron las siguientes
modificaciones:

- Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 3 a 11.
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- En la nueva reivindicacién 1 se eliminaron las caracteristicas relacionadas al
material y la expresion “... y dispersa las particulas iénicas al agua”, con el fin de
mejorar el entendimiento de la reivindicacion.

Asi mismo, en la reivindicacion 1 se reemplazé la expresion “se almacenan todos
los elementos del dispositivo” por “se almacenan el modulo fotovoltaico (1), la
unidad de acumulaciéon de energia (3), el elemento porta-electrodo (6) con los
electrodos (5) y el medidor de pH”.

- La materia de la antigua reivindicacion 2 fue dividida en las nuevas
reivindicaciones 2 y 3.

- Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 4 a 7, las cuales tienen soporte en las
paginas 7y 8.

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente sefiala que *“(...) las
modificaciones efectuadas en el Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo
estipulado en el Articulo 34 de la Decisién 486, ya que éstas de ninguna manera
implican una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacién contenida en
la solicitud original.”

2.3 Sobre la solicitud de conversién.

Respecto a la no aceptacion de la conversion de la solicitud por parte de la Oficina, al
considerar que la materia reclamada no se ajusta a lo establecido en el articulo 81 de la
Decisién 486 de 2000, la sociedad recurrente sefiala que todas las caracteristicas
relacionadas al material fueron eliminadas del nuevo capitulo reivindicatorio, por tanto,
“(...) la presente invencion se basa en la interaccibn de metales con los que estan
fabricados los electrodos que genera electrolisis con el agua a tratar y no en una mera
configuracion de elementos tal y como lo establece el Art. 81 de la Decisién 486.”

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente manifiesta su desacuerdo frente a
los argumentos de la Oficina en cuanto a que “(...) la presente invencion reclama una
sustancia quimica o composicion”, ya que esta reclama “claramente un_dispositivo
purificador iénico multipropdsito apara aguas recreativas y/o industriales, compuesto por
elementos estructurales tangibles (...) Los anteriores elementos de ninguna manera
hacen referencia a las partes constitutivas de una sustancia o composicion (...) En las
reivindicaciones no se esta reclamando en ningin momento formulaciones quimicas, ni
tampoco ingredientes ni sus cantidades. Por el contrario, en la Reivindicacion 1
simplemente se reclaman unos posibles materiales a partir de los cuales se pueden
fabricar los electrodos (5). Es decir, los elementos reclamados en la presente solicitud
son meramente estructurales y de ninguna manera son los componentes de una
sustancia o0 una composicion” —subrayado y negrilla original de texto—.

De manera seguida, y con fundamento en lo expresado por el Tribunal Andino de
Justicia respecto a las caracteristicas fundamentales del modelo de utilidad, la sociedad
recurrente recalca “(...) que en ningln momento la presente invencion pretende
reclamar algo diferente a una configuracién de elementos como lo indica el Articulo 81
de la decision 486.

()

En virtud de lo cambios realizados, la solicitud de conversion que se presenta en este
documento, es procedente, en la medida que el modelo de utilidad esta incluido en la
naturaleza de la invencién original, y no versa sobre un procedimiento, proceso,
método, sustancia 0 composicidn” —subrayado original de texto—.
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De igual manera, la sociedad recurrente resalta que la presente solicitud “(...)
representa una mejora técnica a un articulo existente (dispositivo purificador
multipropdésito para aguas recreativas y/o industriales) (...) Por lo que el dispositivo
purificador multipropésito para aguas recreativas y/o industriales se considera un
modelo de utilidad.”

2.4 Sobre los requisitos de patentabilidad.

La sociedad recurrente sefiala que “(...) la presente invencién siempre ha cumplido con
los requisitos establecidos por la Decisién 486 de 2000 para los modelos de utilidad. Lo
anterior, qued6 comprobado en el Oficio No. 200563 que corresponde con el primer
examen de fondo y en la Resolucion No. 203085, en los cuales la SIC nunca alegé la
falta de novedad o aplicacion industrial de la solicitud de patente de la referencia (...)"

Lo anterior, debido a que la Oficina concluyé que la presente solicitud carece de altura
inventiva a la luz de las ensefianzas de los documentos D1 (WO 90/10097) y D2 (US
7,374, 655), por lo tanto, la sociedad recurrente sefiala que “(...) teniendo en cuenta
gue el Despacho solo elevo objeciones de nivel inventivo, es claro que la novedad de la
presente invencion ha sido reconocida.

Ahora bien, respecto a las diferencias entre la invencién y el arte previo citado, me
permito resaltar nuevamente que de acuerdo con el nuevo alcance de la Reivindicacion
1 y como lo sefialé la SIC en su analisis, D1 y D2 se diferencian de la presente
invencion de la siguiente manera...”, el documento D1 no divulga una unidad de
acumulacion de energia (3) conectado al médulo fotovoltaico (1), ni tampoco un
medidor de pH. Por su parte, el documento D2 no divulga “(...) un elemento porta-
electrodo (6) que recibe los electrodos (5) y dispersa las particulas iénicas del agua.”, ni
tampoco divulga “(...) una estructura externa (7) dentro de la cual se almacenan el
modulo fotovoltaico (1), la unidad de acumulacion de energia (3), el elemento porta-
electrodo (6) con los electrodos (5) v el medidor de pH” —subrayado original de texto-.

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente sefiala que “(...) segun lo estipulado en el
articulo 81 de la Decision 486, la presente invencion cumpliria con los requisitos para
una concesion de patente de modelo de utilidad, por lo que solicito respetuosamente se
conceda la patente de modelo de utilidad sobre la invencion de la referencia.”

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80
del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
atenderan “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que
surjan con motivo del recurso”.

3.1 Objeto de lainvencién.

La Oficina encuentra que la presente solicitud esta referida a un dispositivo flotante
polimérico en forma de disco, el cual cuenta con una placa solar fotovoltaica de
suficiente voltaje y mili amperaje necesario para lograr un efecto electrolitico que
transfiere, por medio de un cable eléctrico, energia eléctrica a la parte inferior de dicho
disco y cuya electricidad en su polo positivo se conecta a un elemento porta-electrodo y
un cable de polo negativo a una tapa inferior con sujetador metélico, con el fin de crear
un efecto electroquimico entre los electrodos de aleacién metalica conveniente con una
microcorriente a un electrodo inferior ubicado en una rejilla interior plastica, liberando
particulas i6nicas metalicas y/o minerales al agua logrando la purificacion de la misma.
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3.2 Actuacién administrativa.

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2018/0008376 del 09 de agosto del 2018, requerida en una (1) oportunidad durante
la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del
articulo 45 de la Decision 486, mediante el Oficio N°200563 notificado el 30 de abril de
2020.

En dicho requerimiento de fondo, la Oficina elevo objeciones relacionadas con aspectos
de claridad de la materia tal y como fue reclamada, al no cumplir con este requisito. De
igual manera, se evalué la patentabilidad de la materia de la reivindicaciéon 1 al
considerar que el dispositivo flotante purificador ibnico de agua carece de altura
inventiva a la luz de las ensefianzas de los documentos D1 (WO 90/10097) y D2 (US
7,374, 655).

En consideracion a lo anterior, mediante radicado N° NC2018/0008376 del 15 de
septiembre de 2020, la sociedad solicitante presenté sus observaciones y argumentos
en respuesta al requerimiento de fondo, asi como también modificaciones al capitulo
reivindicatorio y una solicitud de conversion de patente de invenciéon a patente de
modelo de utilidad.

Una vez revisada la materia reclamada, la Oficina concluye que no es procedente la
conversion de la solicitud a patente de modelo de utilidad, toda vez que la reivindicaciéon
independiente incluye caracteristicas esenciales relacionadas con materiales, lo que va
en contravia con lo establecido en el articulo 81 de la Decision 486, toda vez que es
precisamente la combinacién de minerales y metales los que proporcionan la ventaja
frente al estado de la técnica, caracteristicas que se evallan en patentes de invencion.

Asi las cosas, a pesar de la respuesta subsistieron los impedimentos para la concesion
y el derecho de exclusividad fue denegado mediante Resolucion N° 67669 del 26 de
octubre de 2020, al considerar que la materia reclamada no cumplia con el requisito de
nivel inventivo, previsto en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000, teniendo en
cuenta las ensefianzas que representan la combinacion de documentos del estado de
la técnica previamente trasladados a la sociedad solicitante, documentos D1 -WO
90/10097-y D2 US -7,374,655.

3.3 De laterminacion del tramite de patente.

Sobre la oportunidad procesal para presentar conversiones a la solicitud de patente,
esta Oficina encuentra que puede darse dentro de la vigencia del tramite administrativo
correspondiente.

En relacidn con las etapas del tramite de concesion de derechos exclusivos de patente,
el Tribunal Andino de Justicia ha sefialado lo siguiente:

“El tramite de concesion de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas
que se deben surtir en la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con
el acto administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir que un
acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no
se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislacion nacional se
resuelven mediante un acto administrativo™.

1 Proceso 102-1P-2014. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. P.
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En consecuencia, luego de emitida la Resolucion de primera instancia en el tramite de
la solicitud de patente de invencién, la admisién de una solicitud de conversion se
encuentra supeditada a la interposicién del recurso, ya que en tanto no esté en firme el
acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el solicitante puede presentar la
solicitud de conversion y la Oficina debe determinar si la admite de conformidad con las
prescripciones normativas del articulo 81 y subsiguientes de la Decision 486 de 2000,
con la prevision de que son aplicables a las patentes de modelo de utilidad las
disposiciones de patentes de invencion en lo que fuere pertinente, tal y como lo sefala
el articulo 85 del mismo cuerpo normativo.

En relacion con la solicitud de conversion presentada en el caso bajo revision, es
preciso sefialar que se encuentra dentro del término previsto por el procedimiento de
concesion de patente, como lo sefala el alto Tribunal, y en tal sentido esta Oficina la
admite para estudio. Sin embargo, la evaluacién de patentabilidad de una solicitud de
modelo de utilidad es de competencia exclusiva de la Direccion de Nuevas Creaciones?,
por lo que corresponde remitirla a la etapa procedimental correspondiente para que se
practique el respectivo analisis en virtud de las prescripciones normativas del articulo 45
de la Decision 486, con el fin de dar estricto acatamiento al derecho constitucional del
debido proceso y en aras de garantizar el principio de contradiccion y defensa.

3.4. De la solicitud de conversion.

Respecto a la solicitud de conversion esta Oficina pone de presente que el articulo 81
de la Decision 486 establece que:

“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracion o disposicién de
elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de
alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o
fabricacién del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o
efecto técnico que antes no tenia”.

Asimismo, que en relacion con la delimitacion sefialada por el precitado cuerpo
normativo, el Tribunal Andino de Justicia ha sefalado lo siguiente:

“Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones
menores estamos frente a una delimitacion horizontal, pero si se refiere a formas
espacialmente definidas se trata de una delimitacion vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualizacion del modelo de utilidad sigue ambas
delimitaciones, una delimitacién horizontal, como una invencién menor™.

Ademas, que en cuanto a la delimitacion vertical, el Tribunal ha sefialado que:

“(...) el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilizacion o
fabricacion del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o
efecto técnico que antes no tenia. Igualmente, la menor condicién inventiva se observa
cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones
relativas a objetos o instrumentos, herramientas o0 mecanismos que no son merecedoras
de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invenciéon”.

Del analisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invencién, se
desglosa que la solicitud de conversion debe cumplir con los requisitos previstos en la
normativa Andina frente a los objetos que se pueden proteger a través del derecho que

2 Decreto 4886 de 2011.
3 Proceso 160-1P-2007. Pp. 12y 13.
Pagina 5 de 8

Sefior cludadano, para hacer segulmiento a su sollcltud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5920400 -~ Linea gratulta a nivel naclonal: 018000910165
Dire :Cra. 13 #27-00plsos 1,3, 4,5,6,7 Y 10, Bogota D.C.- Colombla

Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@sic.gov.co

| 9 Nuestro aporte es fundamental,

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia

al usar menos papel contribulmos con el medlo amblente



>
76

- _/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 16107
Ref. Expediente N° NC2018/0008376

confiere la patente de modelo de utilidad?, requisito sin el cual no es posible admitirla a
tramite. De esta manera, al solicitar la conversion de patente de invencion a modelo de
utilidad, la materia comprendida en las reivindicaciones debe cumplir con el requisito
sefialado en el articulo 81 de la Decision 486.

En el caso bajo estudio, esta Oficina advierte que la naturaleza de la invencién y la
materia reclamada en el capitulo reivindicatorio incluido bajo el radicado N°
NC2020/0015350 del 08 de agosto de 2019, se ajusta a la definicion establecida por el
articulo 81 de la Decisién 486, toda vez que el objeto para el cual se busca proteccién
se encuentra definido como una configuracion o disposicion de elementos que
corresponde a un dispositivo flotante purificador idnico de agua, que comprende los
siguientes elementos: un modulo fotovoltaico (1) compuesto por un panel fotovoltaico;
una unidad de acumulaciéon de energia (3) conectado con el médulo fotovoltaico (1);
electrodos (5); un elemento porta-electrodo (6) que recibe los electrodos (5); un medidor
de pH; y una estructura externa (7) dentro de la cual se almacenan el modulo
fotovoltaico (1), la unidad de acumulacion de energia (3), el elemento porta-electrodo
(6) con los electrodos (5) y el medidor de pH. Cumpliendo asi con lo requerido para
considerarse un modelo de utilidad.

En consecuencia, esta Oficina encuentra procedente acceder al cambio de modalidad
solicitado, advirtiendo que la conversion de la solicitud se podra llevar a cabo una sola
vez en el trdmite tal y como lo menciona el articulo 35 de la Decision 486, por lo cual la
materia objeto de la solicitud continuara su tramite en la modalidad solicitada.

En ese orden de ideas, esta Oficina ratifica que en virtud del articulo 35 de la Decision
486 es procedente acceder al cambio de modalidad solicitado y por tal razén se hace
necesario evaluar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad previstos en los
articulos 16 y 19 de la Decision 486, con el fin de dar estricto acatamiento a lo ordenado
en el articulo 14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta
instancia por ser materia de analisis de patentabilidad de la invencién competencia que
esta atribuida a la Direccidon de Nuevas Creaciones®, ademas que una vez que se ha
interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad®.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoracion de los documentos obrantes en el
estado del arte y una consecuente y adecuada motivacion del acto administrativo que
resuelva sobre la presente solicitud con el propdsito de asegurar la efectividad de las
garantias que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

3.5. Acerca de los requisitos de patentabilidad.

Es correcto que los requisitos de patentabilidad que se evalian en una patente de
modelo de utilidad, se enfocan en evaluar la novedad y aplicacion industrial, donde la
nueva configuracion de elementos evidencie una mejora respecto a lo conocido. Como
consecuencia de lo anterior, es posible darle razén a la sociedad recurrente en cuanto a
gue desde el inicio del estudio de patentabilidad la Oficina advirti6 que la materia

4Manual Andino de Patentes. 12.3.2 Conversion de modalidad (Art.35). (...) No podran ser objeto de
modelo de utilidad los procedimientos, procesos, métodos, sustancias o composiciones ni la materia
excluida de proteccion por la patente de invencion.
5 Ibidem. El articulo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas
Creaciones a quien corresponde ‘Tramitar las solicitudes de patentes de invencién.’
6 La Resoluciéon 3719 DE 2016, “Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capitulo |
del titulo X de la circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio”, en su articulo 2 sefiala:
“Una vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no sera posible solicitar un nuevo examen de
patentabilidad.”
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reclamada cumplia con los requisitos de novedad frente al estado de la técnica
trasladado, al objetar la patentabilidad por carecer de altura inventiva, advirtiendo que
las diferencias frente al estado de la técnica mas cercano son suplidas de manera
evidente con el documento complementario.

En vista de lo anterior, la Oficina encuentra que es correcto que el documento D1 no
revela ni el medidor de pH, ni la unidad de almacenamiento de energia, tal como se
advirtio durante el tramite administrativo. Como consecuencia, es claro que existe al
menos una diferencia entre la materia reclamada y las ensefianzas del documento D1.

Ahora bien, en cuanto a las ensefianzas del documento D2, la Oficina reitera que dicho
documento no divulga una estructura externa que almacena tanto el modulo
fotovoltaico, la unidad de energia, el elemento portador de electrodos, como el medidor
de pH. Por otro lado, es importante mencionar que si bien dicho documento D2 divulga
varias celdas electroliticas conectadas en serie formadas a partir de diferentes metales,
no sugiere un elemento porta-electrodos, por tanto, se confirma que existe al menos
una diferencia respecto al estado de la técnica.

Sin embargo, esta Oficina reitera que, para garantizar el debido proceso y el derecho a
la contradiccién y defensa, es pertinente examinar si la materia reclamada puede ser
objeto de patente de modelo de utilidad, es decir, si en virtud de las disposiciones
normativas del articulo 85 de la Decision 486 la materia reclamada cumple con los
requisitos de patentabilidad previstos en el articulo 14 de la Decision 486, a saber: (i)
novedad y (ii) aplicacién industrial.

En consecuencia, ninguno de los documentos citados durante los antecedentes
administrativos permite anticipar todos y cada uno de los elementos caracteristicos de
la materia reivindicada, sin embargo, en consideracion a la garantia constitucional del
debido proceso y de una adecuada aplicacién del procedimiento de examen previsto en
el mismo cuerpo normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio de
la cual se denego el derecho de exclusividad que otorga la patente de invencion, con el
fin de que se evalle la procedencia de la conversion y se efectie la valoracién de la
materia frente al estado de la técnica pertinente.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encuentra esta Superintendencia
procedente remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el
propésito de que se disponga todo lo relacionado con la conversién y su
correspondiente estudio de patentabilidad bajo la modalidad solicitada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucion N° 67669 del
26 de octubre de 2020, por medio de la cual se denegd patente de invencion a la
creacion titulada: “DISPOSITIVO PURIFICADOR IONICO MULTIPROPOSITO PARA
AGUAS RECREATIVAS Y/O INDUSTRIALES”, de acuerdo con las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir el tramite a la etapa procedimental correspondiente,
para que se disponga todo lo relacionado con la peticion de conversidon de la presente
solicitud de patente de invencion a una de patente de modelo utilidad, conforme con lo
previsto en el articulo 35 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y
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la practica del examen de patentabilidad previsto en el articulo 45 de la Decisién 486 de
la Comunidad Andina, conforme a lo dispuesto anteriormente.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucién a la sociedad
solicitante AMBIENTE SOLUCIONES S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 23 de marzo de 2021

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
M W 9 GONZALEZ
' ' Fecha: 2021.03.23
SIIPERIN?':!II]IIJI;:STI;AI;IERIEDBU;QIINI:A#EEHERIZII] 170;"54 COT . -
Razoén: Validez juridica.
Ubicacién: Bogot4,
Colombia.
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