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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 24839
Ref. Expediente N° NC2020/0016022
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion N° 29855 de 31 de mayo de 2023, la Superintendencia de
Industria y Comercio denegd patente de invencibn a la creaciébn denominada:
“DISPOSITIVO ACCESORIO EN C PARA OPTIMIZAR LA OPERACION DE
RETROLAVADO DE LECHO FILTRANTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA”",
con fundamento en el articulo 48 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de julio de 2023 con el N°
NC2023/0009509, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, YOBANY
CUAJI TRUJILLO, interpuso recurso de reposicién contra la citada Resolucién con
fundamento en los argumentos que a continuacion se exponen:

Actuacién administrativa

El recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el tramite
administrativo y resalta que “A pesar de las respuestas contundentes y claras esbozadas
a lo largo del proceso, su entidad decidié por intermedio de la Resolucion No. 29855 del
31 de mayo de 2023, denegar la solicitud de patente de invencién adelantada por el
suscrito, lo cual hoy motiva el presente recurso de apelacion.”

Modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso

El recurrente mediante escrito radicado bajo el N° NC2023/0009746 del 17 de julio de
2023 incluye un pliego reivindicatorio modificado, el cual consta de tres (3)
reivindicaciones en la calidad de producto, para que sea tenido en cuenta al momento de
tomar la decision sobre la patentabilidad de la solicitud.

Cambio de modalidad de la solicitud con motivo del recurso

Mediante escrito radicado bajo el N° NC2023/0015198 del 9 de noviembre de 2023 y de
manera paralela al recurso de reposicion N° NC2023/0009509, el recurrente incluye a
tramite un capitulo descriptivo, un pliego reivindicatorio y un capitulo de figuras y/o
dibujos, a través de su usuario y bajo la pestafia de conversion de la solicitud, solicitando
de esta manera el cambio de modalidad o conversion de patente de invencion a patente
de modelo de utilidad.

Novedad de |la materia reclamada

El recurrente pone de presente que “En la presente invencion no se requiere, como lo
acota la primera instancia, de ningin medio mecanico para controlar el flujo del agua
(bomba, electrobomba, nada parecido), debido a que la accion del paso del agua se
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genera por gravedad, sea de forma ascendente o descendente debido a la operacion del
dispositivo en C y de la posicion vertical que este posee, a través de sus codos de 90°.
Es un dispositivo probado y funcional 100% por parte del inventor, no se debe hacer
mayor hincapié en esta situacion, ya que es clara la operacion generada por intermedio
de la gravedad. Es una gran diferencia con respecto al documento técnico D1 en donde,
primeramente, no se tiene un dispositivo dispuesto en forma vertical; las bridas de los
codos en esta solicitud se anclan a los muros de concreto, para que los codos queden en
posicion vertical y en D1 los anclajes se hacen con tornillos y tuercas (brida con brida).
En el caso de D1 lo que se hace es la unidn de dos tuberias a través de bridas, es clara
entonces la diferencia funcional de estas bridas en la presente solicitud de patente.

Explicando mejor la situacion de la gravedad, se debe mencionar que el flujo del agua en
forma ascendente proviene de una zona de la planta de tratamiento de aguas que se ha
denominado lecho filtrante y se dirige hacia un canal de agua filtrada, y cuando se hace
la accién de retrolavado se revierte el flujo y pasaria del canal de agua filtrada hacia el
lecho filtrante, para remover las impurezas retenidas. Es decir, en ambos casos se
consideran los niveles de agua (hidraulica basica) que se tienen en cada una de las partes
de la planta de tratamiento, para que por medio de la gravedad se haga el paso del flujo.”

Asimismo, el recurrente manifiesta que “Los codos de 90° se disponen en la presente
solicitud de manera vertical anclados por bridas a la estructura en concreto de la planta
de tratamiento de aguas, precisamente para favorecer y ejercer la accion de paso del
flujo de agua filtrada y para retrolavado, segun la orientacion que se le ordene a través
de la valvula mariposa. Significa entonces que, si presta un factor funcional el hecho de
disponer de los codos en forma vertical, ya que sin esa condicion no se podria conducir
por intermedio de la gravedad el flup de agua, tanto ascendente como
descendentemente, para lograr los fines perseguidos.”

Continuando con su argumentacion el recurrente afirma que “La valvula mariposa
dispuesta en el presente documento, como se ha expuesto en las distintas respuestas a
requerimientos y en las modificaciones al documento de reivindicaciones presentadas a
lo largo del tramite procesal, cumplen una funcion evidentemente diferente a la de D 1,
gue se muestra netamente como un bypass donde el agua proviene de una tuberia hacia
otra con el propdésito de hacer mantenimiento a un equipo o accesorio sin traumatizar el
servicio de acueducto, siendo que en este caso la valvula a través del disco en acero
inoxidable con forma aerodinamica retiene el flujo de agua, para que se ejerza
dependiendo de la operacion que se requiera, la conduccion del flujo en forma
ascendente o descendente por accion de fuerza hidraulica, es decir por el empleo de la
gravedad s in necesidad de elemento mecanico alguno. Por consiguiente, esta clara y
diferenciada la funcion en este caso de la valvula mariposa, siendo relevante la medida
en concordancia con los codos de 90°, para lograr las funciones propuestas y
mencionadas a lo largo de los documentos presentados.”

Peticiones del recurrente con motivo del recurso

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el recurrente solicita que “(...) se revoque la
decision adoptada mediante la Resolucién No. 29855 del 31 de mayo de 2023, por medio
de la cual se deneg6 la solicitud de patente de invencion denominada “DISPOSITIVO
ACCESORIO EN C PARA OPTIMIZAR LA OPERACION DE RETROLAVADO DE
LECHO FILTRANTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.” AGUA.”, por cuanto
esta nueva creacion si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial, afirmacion que se encuentra debidamente sustentada en los puntos de
justificacion determinados en el presente documento.”
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Tramite de via administrativa

Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del Cédigo
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”.

Objeto de la invencion

Esta Oficina no pierde de vista que la solicitud esta relacionada con un dispositivo
accesorio en C para optimizar la operacion de retrolavado de lecho filtrante en plantas de
tratamiento de agua, que se caracteriza porque es un dispositivo de doble flujo
ascendente para conducir el agua clarificada desde la unidad filtrante hasta al canal de
agua filtrada y descendente para realizar la operacion de retrolavado o limpieza del lecho
filtrante en una planta de tratamiento de agua, cuyo objetivo es higienizar el proceso de
limpieza de lecho filtrante.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2020/0016022 del 21 de diciembre de 2020, requerida en dos (2) oportunidades
durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas
del articulo 45 de la Decision 486, mediante los Oficios N° 14361 del 9 de septiembre
de 2022 y el Oficio N° 29855 del 31 de mayo de 2023.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevé objeciones sobre el titulo de la
solicitud, la claridad, concision y la novedad de la materia reclamada, asimismo, se objet6
la descripcidon por no revelar de manera amplia y suficiente el dispositivo de la solicitud,
adicionalmente se recomendé incluir los nimeros de referencia en los dibujos de manera
concordante con lo revelado en la descripcion.

Como respuesta a este requerimiento, el solicitante presenté un pliego reivindicatorio
modificado, asimismo, incluy6 las aclaraciones solicitadas para el capitulo descriptivo y
de dibujos, ademas, incluyé argumentos en favor de la patentabilidad de la materia
reclamada. Una vez revisada la respuesta, la direccion de nuevas creaciones decidié
emitir un nuevo requerimiento en el cual se determind que la materia reclamada carece
de novedad a la luz de las ensefianzas del documento no patente titulado “DISPOSITIVO
ACCESORIO EN C Y METODO PARA OPTIMIZAR LA OPERACION DE
RETROLAVADO DE LECHO FILTRANTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA”.

De acuerdo con lo solicitado en el ultimo requerimiento, el solicitante allega un pliego
reivindicatorio modificado, junto con argumentos en favor de la patentabilidad de la
materia reclamada, sin embargo, después de revisada la respuesta esta Oficina
consider6 que no se podian dar por superados los impedimentos para la concesion del
derecho exclusivo y decidié denegar la patente solicitada, al considerar que la materia
reclamada no cumplié con el requisito de patentabilidad previsto en el articulo 16 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Normativa aplicable

El articulo 45 de la Decision 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencién no es patentable, ademas prevé la
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consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesion, en los siguientes términos:

“Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invenciéon no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision
para la concesién de la patente, lo notificard al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion.

Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificaciéon dentro del plazo sefialado, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.”

Sobre la oportunidad del recurrente para solicitar el cambio de modalidad de la solicitud
se tiene que el articulo 35 de la Decision 486 establece que:

“Articulo 35.- El solicitante de una patente de invencion podra pedir, en cualquier momento
del tramite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad.
La conversion de la solicitud sélo procederéa cuando la naturaleza de la invencion lo permita.

La peticion de conversion de una solicitud podra presentarse sélo una vez. La solicitud
convertida mantendré la fecha de presentacion de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podran sugerir la conversién de la solicitud en
cualquier momento del tramite, asi como disponer el cobro de una tasa adicional para la
presentacion de las solicitudes de conversion.

El solicitante podra aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es
rechazada, se continuara la tramitacion del expediente en la modalidad solicitada
originalmente.”

Modificaciones presentadas
El articulo 34 de la Decision 486 establece que:

“El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento
del tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la proteccién que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial”.

En relacion con el ambito y alcance de la modificacion, el Tribunal ha establecido lo
siguiente: “La Unica limitacién impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste
en gque ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la divulgacién contenida en
la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacion de la solicitud podra concretar el
invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la
redaccion originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con
relacion a las reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la
descripcion contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revision, la sociedad recurrente presenta en el memorial
del recurso un nuevo capitulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2023/0009746 del 17
de julio de 2023 con el fin de que sea considerado al momento de decidir sobre la
patentabilidad de la solicitud. Sobre el particular esta Oficina considera lo siguiente:

Pagina 4 de 7

www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 601 59204 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccién: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1, 3, 4,5,6, 7 v 10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia
Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co

al usar menos papel contribuimos con

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Nuestro aporte es fundamental,
el medio ambiente

e



COLOMBIA . . .
(R g L./~ Industria y Comercio
V|DA | |,y SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 24839

Ref. Expediente N° NC2020/0016022

Se acepta la modificacion allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se
ajusta a las prescripciones del articulo 34 de la Decisiébn 486, en la medida que no
constituye ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en
la solicitud inicial y se acompafa del pago de la tasa correspondiente por modificaciones
voluntarias, acreditado mediante el recibo 23-193686.

Sobre el cambio de modalidad y la terminacién 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 concesidon de derechos exclusivos de patente,
el Tribunal Andino de Justicia ha sefialado lo siguiente: “El tramite de concesién 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
gue 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 legislacién nacional se resuelven mediante un
acto administrativo™.

En consecuencia, luego de emitida la Resolucion de primera instancia en el tramite de la
solicitud de patente de invencion, la admision de una solicitud de conversion se encuentra
supeditada a la interposicion 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, 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 sefiala el articulo 85 del
mMismo cuerpo normativo.

En relacién con la solicitud de conversién, allegada con motivo del recurso bajo estudio,
es del caso sefialar que se encuentra dentro del término previsto por el procedimiento de
concesion de patente, como lo sefiala 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 Direcciéon de Nuevas Creaciones?
por lo que corresponde remitirla para que se practique el respectivo analisis en virtud de
las prescripciones normativas del articulo 45 de la Decision 486, en consideracion al
derecho constitucional del debido proceso y en aras de viabilizar el principio de
contradiccion y defensa.

Sobre la solicitud de conversién de patente de invencién a modelo de utilidad

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

“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracién o disposicion de
elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de

1 Proceso 102-IP-2014. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. P.
2 Decreto 4886 de 2011.
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alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o
fabricacion 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 sefialado 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 conceptualizacién 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
0 instrumentos, herramientas 0 mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada
por el sistema de patentes de invencion”.

Del analisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invencion, se
desprende 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
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.

Caso concreto

En cuanto a la solicitud de conversién, esta Superintendencia encuentra que la naturaleza
de la invencién obedece a un dispositivo en “C” para una operacion de retrolavado de
lecho filtrante en plantas de tratamiento de agua, el cual eventualmente puede ser
estudiado bajo la modalidad de Patente de Modelo de Utilidad, en consecuencia se
encuentra procedente acceder al cambio de modalidad solicitado, advirtiendo que la
conversion de la solicitud se podré llevar a cabo una sola vez en el tramite tal y como lo
menciona el articulo 35 de la Decision 486, por lo cual la materia objeto de la solicitud
continuara su tramitacion en la modalidad solicitada.

Sobre la patentabilidad de la materia reclamada

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta Oficina no encuentra conveniente hacer
la revision del estudio de patentabilidad que motiva la Resolucion impugnada, toda vez
gue la solicitud de conversién incluida bajo el radicado N° NC2023/0015198 del 9 de
noviembre de 2023 es procedente y por tanto implica una nueva valoracion de los
requisitos de patentabilidad para la modalidad ahora solicitada. Sin embargo, se pone de
presente que el pliego reivindicatorio incluido con la solicitud de conversién difiere del
allegado con el escrito del recurso y adicionalmente no presenta pago de la tasa por

3 Proceso 160-IP-2007. Pp. 12 y 13.
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modificacion voluntaria al pliego reivindicatorio. En consecuencia, si bien es cierto que
resulta necesario la reexaminacion de la solicitud bajo la modalidad solicitada, también
es cierto que el recurrente debe allegar el pago de la tasa por examen de patentabilidad
para patente de modelo de utilidad y la tasa antes mencionada, para que el pliego
reivindicatorio incluido bajo la solicitud de conversion sea el estudiado en la etapa de
examen de fondo en la modalidad solicitada.

Sobre las peticiones del recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Oficina procedente revocar la decision
impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones de
esta Superintendencia, con el propdsito de que se disponga lo relacionado con el examen
integral de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO 1: Revocar la Resolucion N° 29855 de 31 de mayo de 2023, por medio de la
cual se denegd patente de invencion a la creacion titulada: “DISPOSITIVO ACCESORIO
EN C PARA OPTIMIZAR LA OPERACION DE RETROLAVADO DE LECHO FILTRANTE
EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA”, de acuerdo con las razones anteriormente
expuestas.

ARTICULO 2: Remitir el tramite a la Direccion de Nuevas Creaciones con el fin de
disponer la continuacion del tramite, que para todos los efectos legales es el examen de
fondo de la solicitud en la modalidad solicitada.

ARTICULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolucion a YOBANY CUAJI
TRUJILLO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 20 de mayo de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE

RUSINQUE URREGO
M Fecha: 2024.05.20

&[ 23:01:46 COT
: Razon: Validez

juridica.

Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales: Nuestro aporte es fundamental,
www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 601 59204 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 al usar menos papel contribuimos con
Direccién: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1, 3, 4,5, 6, 7 v 10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogotd D.C.- Colombia el medio ambiente

Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co "
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