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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogot4, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ.

Expediente nim. 2005-00008-01.

Accion: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: NORTON COMPANY.
La Sala decide, en Unica instancia, la demanda promovida por la
sociedad NORTON COMPANY, contra la Superintendencia de
Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los
actos que negaron la solicitud de patente de invencién denominada

“"METODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA

PERMEABILIDAD”.
I.- DEMANDA.

I.1- La sociedad NORTON COMPANY, en ejercicio de la accién de

nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el articulo 85
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del C.C.A., presentdé demanda ante esta Corporacién tendiente a
obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolucion num. 29818 de 22 de octubre de
2003, mediante la cual se negd la concesion de la patente de
invencién denominada “METODO PARA HACER RUEDAS

ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”.

2. La nulidad de la Resolucién nim. 16149 de 19 de julio de 2004,

gue confirmo la anterior.

3. Que a titulo de restablecimiento del derecho se ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio la concesién a su nombre

de la patente solicitada y el respectivo certificado.

4. Se ordene a la mencionada entidad la publicacidon de la sentencia
que ponga fin a este proceso, en la Gaceta para la Propiedad

Industrial.

I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora senald, en sintesis, los siguientes hechos, que la Sala

considera relevantes:
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1. Que el dia 22 de julio de 1997 solicitd, ante la Divisién de Nuevas
Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la
concesion de la patente de invencion “METODO PARA HACER
RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD” y en ella se
reivindicé la prioridad de la solicitud de patente nim. 08/687.816 en
Estados Unidos de América de 26 de julio de 1996, con fundamento
en el Convenio de Paris para la Proteccidon de la Propiedad Industrial
de 20 de marzo de 1883, aprobado en Colombia por la Ley 178 de

1994,

Que la prioridad norteamericana, de la cual aporta copia legalizada y
traducida, se invocd de conformidad con el articulo 12 de la Decision
344 de la Comunidad Andina vy el literal f) del articulo 4° del Decreto

117 de 1994, normas vigentes en el momento de la solicitud.

2. Mediante auto nim. 1902 de 29 de agosto de 1997, la Jefe de la
Divisién de Nuevas Creaciones puso en conocimiento del solicitante,
el resultado del primer examen de forma en los aspectos técnico y
juridico y le otorgd un plazo de 30 dias habiles para formular sus

observaciones y completar los antecedentes senalados.
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El Concepto Técnico num. 1158 de 21 de agosto de 1997, indicé que
practicado el examen de forma, de conformidad con el articulo 21 de
la Decision 344, régimen legal vigente para ese momento, se
concluyd que la solicitud de patente no cumplia con los requisitos de
descripcidn clara y completa de la invencion ni incluia unidades de
medida en el sistema exigido, y el examen juridico realizado el 27 de
agosto de 1997, determind que la solicitud no cumplia con el
requisito de presentar traduccion oficial de la patente de la cual
reivindicé prioridad, avalada por el Ministerio de Relaciones

Exteriores.

3. Que solicitd y se le concedidé extensién del plazo que se le otorgd
y, dentro del término, presenté un memorial dando cumplimiento a
cada una de las observaciones, a saber: se modificd la descripcion de
la invencion segun lo solicitado; se presentd un nuevo capitulo de
reivindicaciones que sustituyé el inicial; se adjuntd nuevo extracto,
nueva tarjeta tematica y nueva tarjeta de archivo de propietarios v,

se presentd la traduccién oficial requerida.

Anoté que, posteriormente, el 23 de enero de 1998 presentd nuevos
capitulos descriptivo y de reivindicaciones en sustitucion de los

presentados el 27 de noviembre, con el objeto de corregir algunos
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errores cometidos en la conversion de unidades al Sistema

Internacional.

4. Su solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial el
27 de noviembre de 2000 y no se presentaron objeciones por parte

de terceros.

5. Mediante oficio nium. 17238, notificado el 19 de diciembre de
2002, se le notifico el resultado del examen de patentabilidad, de
acuerdo con las previsiones del articulo 45 de la Decisién 486 de la

Comunidad Andina, nuevo régimen legal.

En este examen se considerd que los requisitos de patentabilidad de
la solicitud se podrian ver afectados y se le otorgd un plazo de 60
dias para presentar una respuesta, relacionada con la falta de
claridad de las reivindicaciones que definen la materia que se quiere
proteger; la fecha a partir de la cual se considerd el estado de la
técnica -26 de julio de 1996-, es decir, la fecha de la prioridad
reivindicada, y la preexistencia de un documento anterior a la fecha
de prioridad de la solicitud, denominada US 5.035.723 de 30 de julio
de 1991, titulada “"D1 BONDED ABRASIVE PRODUCTS CONTAINING

SINTERED SOL GEL ALUMINA ABRASIVE FILAMENTS”; la afectacion
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del nivel inventivo al comparar las reivindicaciones de la solicitud con
el antecedente detectado, que indica “un método para fabricar
articulos abrasivos a partir de filamentos abrasivos sintetizados

hechos de sol gel alumina y un aglutinante vitrificado”

Por lo anterior, la entidad concluyd que la materia reivindicada se
deriva de manera evidente del documento D1, pues las diferencias
residen en los resultados de desempefio del articulo abrasivo
fabricado y que, seria obvio pensar que el producto descrito en el
documento D1 tiene el mismo desempefio que el producto hecho de
conformidad con el método reivindicado en la solicitud estudiada si
ambos productos se hacen de una manera tan similar, empleando
materias similares. La entidad dictamind que las reivindicaciones 1 a

28 se podrian ver afectadas en su nivel inventivo.

5. El 17 de marzo de 2003 solicitd una extension del plazo que le fue
otorgado mediante oficio nim. 17238 de 2002, y el 22 de mayo dio
respuesta a las observaciones y presentd argumentos para sustentar
el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada, respecto de la

anterioridad.
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6. En la Resolucién acusada nim. 29818 de 22 de octubre de 2003,
el Superintendente de Industria y Comercio, decidi6 negar el
privilegio de patente de invencion solicitado, por no tener nivel
inventivo, en razén a que las reivindicaciones 1 a 28 no tienen nivel
inventivo ni claridad; el contenido de la regla técnica no supera el D1
US 5.035.723 de 30 de julio de 1991 y la Unica diferencia esta en las
mediciones de impermeabilidad; es tan evidente el parecido entre
ambos métodos que a un técnico medianamente versado en la
materia se le hubiera ocurrido hacer diferentes tipos de mediciones
para encontrar nuevas caracteristicas a un producto que se habia
obtenido por un método ya conocido; el objeto de la solicitud se

reduce a investigar nuevos desempefios del producto obtenido.

7. Mediante memorial radicado en la entidad interpuso el recurso de
reposicion contra la decision, en el cual se expusieron las razones por
las cuales la anterioridad no le hacia perder nivel inventivo a la

patente solicitada y presentd un nuevo capitulo reivindicatorio.

A través de la Resolucién acusada num. 16249 de 19 de julio de
2004, se confirmé la decision, por falta de definicién de la materia a
proteger; los procedimientos para elaborar los abrasivos son

idénticos; el método de la solicitud no se distingue del conocido en el
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estado de la técnica; la definicion del método es muy similar al
descrito en la anterioridad de manera que una persona normalmente
versada en la materia habria derivado en forma evidente el objeto a
patentarse, midiendo ademas la permeabilidad del aire y no hay
indicios de que el método reclamado conduzca a ruedas
sustancialmente diferentes a las divulgadas en D1; el hecho de
efectuar mediciones cuyos resultados eventualmente no se
encuentren registrados en el estado de la técnica no otorga altura
inventiva; el procedimiento es idéntico al objeto divulgado en D1; la
Unica diferencia entre el contenido de la solicitud y el D1 es la
medicion de un parametro especifico, lo cual es obvio para un técnico

medianamente versado en la materia.

I.3- La actora considera que con la expedicion de las Resoluciones
acusadas se violaron los articulos 14 y 18 de la Decisidon 486 de

2000, de la Comision de la Comunidad Andina.

La Sala resume sus argumentos en los siguientes términos:

1. Las mencionadas normas de la Decision 486 de Ila

Comision de la Comunidad Andina, fueron violadas, porque la

invencion si cumple con el requisito de nivel inventivo requerido;
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gue la entidad negd la patente solicitada debido a la preexistencia
de una anterioridad que corresponde a un método casi igual al
objeto de su solicitud, cuyo objeto se reduce a investigar nuevos
desempefios del producto obtenido a través del mismo

procedimiento.

2. La investigacion ha sido fruto de investigacion y
constituye un adelanto tecnoldgico, materializado en un
resultado novedoso y ademads no es evidente para alguien del oficio

normalmente versado en la materia.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha senalado en
reiterada Jurisprudencia los elementos que debe tener en cuenta la
entidad para establecer la existencia o no de nivel inventivo, a

saber: el estado de la técnica y la persona experta en la técnica.

Dicha Jurisprudencial ha precisado, que el estado de la técnica hace
relacién al conjunto de elementos técnicos que se han hecho
publicos antes de la fecha de presentacion de la patente y el
experto en la técnica, es una figura ficticia a la que se recurre con
el propdsito de obtener un pardmetro objetivo que permita

distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no es,

1 Proceso 39-1P-2002 de 21 de julio de 2002
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cuyo nivel de conocimiento es mas elevado en comparacién con el
del publico en general, pero no excede lo que puede esperarse de
una persona debidamente calificada, es decir, que se busca la
figura de wun técnico de conocimientos medios, pero no

especializados.

3. Que teniendo en cuenta la relevancia que para este juicio tiene el
estado de la técnica, asi como para el juicio de novedad, el mismo
Tribunal de Justicia, con el fin de evitar equivocos sobre su alcance,
sefialé los parametros que se deben tener en cuenta para que el
examen de nivel inventivo no se confunda con el de novedad,
porque uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de
la novedad y otro el que se efectia con respecto al nivel inventivo,
en el primero, se coteja la invencidn con las anterioridades de cada
uno por separado, mientras que en el segundo, se exige que el
técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento
general que tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo
comparativo con su apreciacion de conjunto, determinando si con
tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse

tal invencion.?

2 Proceso 26-1P-1999de 23 de julio de 1999
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Considera que es claro que si al momento de efectuar el examen de
nivel inventivo de una invencidon cualquiera, los medios usados para
la produccién de dicho resultado son conocidos, este sélo hecho no
permitira al examinador concluir que la invencion carece de nivel
inventivo y que por lo tanto no puede ser objeto de patente de
invencion; en este aspecto, el Tribunal Andino ha dicho que “si de
ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener,
como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre,
nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad
industrial, nos encontraremos ante una verdadera invencion que
podra ser patentada, siempre y cuando no incurra en alguna de las
expresas prohibiciones determinadas en el articulo 7° de la Decision

344..".3

Frente a los argumentos de la Superintendencia de Industria y

Comercio para negar la patente de invencion senala:

Que la entidad consider6 que la técnica relevante es la
preexistencia del documento D1 US 5.035.723; Ila persona
encargada del estudio seria un técnico en la materia, esto es, un
Ingeniero Mecanico, en consecuencia, aunque con anterioridad a la

fecha de presentacion de la solicitud de patente existieran otros

3 Proceso 21-1P-2002 de 27 de octubre de 2002.
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procesos para hacer articulos abrasivos, a partir de estos no puede
cualquier Ingeniero Mecanico, deducir de manera obvia, el
procedimiento objeto de la invencion solicitada; que en efecto, al
analizar el documento mencionado frente a las reivindicaciones
objeto de su solicitud, no es posible concluir que la constatacion de
la existencia de algunos medios utilizados en su invencion, permita
derivar de manera evidente y obvia esta ultima, por las siguientes

razones.

1. Al realizar la evaluacion de su solicitud de patente la entidad
decidid negar el nivel inventivo, por considerar que la patente
estadounidense D1 US 5.035.723, de su propiedad, divulga los
mismos elementos que los de la invencién reivindicada, ya que
ambas usan granos abrasivos alargados y obtienen una estructura

de rueda abrasiva porosa.

2. En las Resoluciones acusadas la entidad se equivoca en su
interpretacion de los resultados presentados y expuestos en las
tablas 7 y 8 del ejemplo 7 del texto de patente, los cuales ilustran
una comparacién entre las ruedas de su invencion y las del
documento D1 US 5.035.723; que del analisis de los resultados

obtenidos y expuestos en dichos ejemplos es evidente que en el
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analisis de patentabilidad se falld en realizar una lectura adecuada
para entender los datos, los cuales tiene por objetivo distinguir la

presente invencién del mencionado documento.

3. Explica que en las tablas 7 y 8 de los ejemplos expuestos se
describen dos ruedas: una es la "Mezcla de Grano Control” y la otra
es el “Grano de Control”; que estas ultimas estan hechas de 100%
de grano de acuerdo con el documento D1 (con una relacidén de
aspecto de 4:2:1). El desempeno de esmerilado que se lista en la
tabla 8 para las ruedas de experimentacién de la invencidon es
significativamente mejor que cualquiera de los tipos de ruedas de

control, luego los comentarios de la entidad son errados.

4. Senala que el “Grano de control” y las muestras de “Mezcla de

|"

Grano de Control” son herramientas abrasivas elaboradas de
acuerdo con las ensefanzas de la anterioridad citada; que de la
lectura de los datos presentados en el ejemplo 7, tablas 7 y 8, se
puede determinar que el desempeno en el esmerilado de estas
herramientas abrasivas de la  anterioridad <citada es
significativamente inferior al de las herramientas de abrasivos de la

presente invencidon; que en las herramientas de la anterioridad D1,

la porosidad existe como cavidades discretas, mientras que en las
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herramientas de la presente invencidn dadas las microestructuras
creadas por granos alargados, la porosidad existe como cavidades
conectadas que se representan como una red de porosidades
interconectadas; que estas diferencias estructurales fueron medidas
y comprobadas con la prueba de permeabilidad del aire y existen
pese a que el porcentaje de volumen en porosidad de la
herramienta de control y la herramienta de la presente invencién es

idéntico.

5. Que la entidad no determindé la diferencia estructural vy
fundamental entre las ruedas de la invencién y las divulgadas en el
documento D1 US 5.035.723, pues aquellas son permeables a
fluidos debido a las porosidades interconectadas dentro de la matriz
de la rueda, las otras carecen de suficiente permeabilidad a fluidos
para exhibir un desempefio excepcional de esmerilado que esta por

fuera de los limites establecidos en sus reivindicaciones.

6. Una persona versada en la materia de la tecnologia de los
abrasivos sabe que los numeros empiricos de relaciones G no
pueden ser comparados de una prueba a otra, puesto que éstos no
tienen ningun significado al tenerse en cuenta de manera aislada;

para tal efecto se tendrian que utilizar la misma categoria de
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maquina de esmerilado, la misma velocidad de rueda y pieza de
trabajo, los mismos niveles de fuerza, el mismo material de pieza
de trabajo y el mismo sistema de desbaste, etc., para poder
comparar relaciones G de una prueba de esmerilado con las
relaciones G de otras pruebas de esmerilado, lo cual no fue tenido

en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

7. Que la referencia D1, apenas ensefia el uso de un grano abrasivo
que tiene una longitud de minimo el doble de la dimension de la
seccion transversal del grano; dicha referencia no hace mencion de
la permeabilidad interconectada ni de la relacion de permeabilidad
interconectada, expresada en valores de permeabilidad del aire, con
respecto al comportamiento abrasivo o de amolado; los datos del
ejemplo 7 de la solicitud muestran diferencias significativas en los
valores de permeabilidad al aire para las ruedas abrasivas que
menciona y afirma que los ejemplos si demuestran la superioridad
de la presente invencién frente a lo divulgado en el arte previo, lo
que se traduce en un beneficio claro en el desempeio como se
muestra por los datos obtenidos de los ensayos, mostrados en la
tabla 8; que todos los parametros de calidad de amolado, por
ejemplo, la eficiencia del amolado o proporcion G, la potencia, la

fuerza y el quemado de la pieza de trabajo se mejoran cuando las
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ruedas abrasivas de la invencién son utilizadas en lugar de las

ruedas abrasivas ensefadas por la referencia D1.

8. De acuerdo con los anteriores argumentos, se puede concluir que
a partir de las ensefianzas de la anterioridad D1, una persona
versada en la materia no hubiera tenido motivacion alguna para
llegar a la invencién aqui reivindicada, porque no sugiere un
meétodo para hacer un articulo abrasivo donde se haga relacion
directa a la permeabilidad interconectada ni a la relacion de
permeabilidad interconectada expresada en valores de
permeabilidad del aire, con respecto al comportamiento abrasivo o
de amolado; las ensefanzas no hacen obvia la materia objeto de la

presente invencion.

9. En cuanto a que no se menciona con qué método se hace la
medicidn, resalta que a través de toda la descripcion se menciona
la forma como se obtiene la permeabilidad; en el ejemplo 6
especificamente para evaluar las ruedas se usd una medicion
cuantitativa de la apertura de los medios porosos mediante la
prueba de permeabilidad, basada en la ley de D’Arcy que rige la
relacion entre la velocidad de flujo y la presidon sobre los medios

pOrosos.
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En la correccién de la demanda, la actora aumentd un subcapitulo
gue denomind “Argumentos que demuestran la patentabilidad de la

invencidn”, que la Sala resume en los siguientes términos:

Destaca que su invencién comprende tiempos mas reducidos en al
menos la mitad con respecto a los tiempos de quemado utilizados
convencionalmente para la elaboracién de herramientas abrasivas
similares que tienen una unidon vitrificada, lo cual se encuentra

explicado en la memoria explicativa de la solicitud.

Resalta que la memoria descriptiva comprende una definicién en el
sentido de que una porosidad interconectada se refiere a
intersticios entre particulas de grano abrasivo unido o ligado, los
cuales estan abiertos al flujo de un fluido; que adicionalmente la
descripciéon proporciona una explicacidon en la cual se distingue la
porosidad de la permeabilidad a fluidos y se indican fallas
encontradas en las técnicas de quemado y porosidad de célula

cerrada.

A lo largo del pliego reivindicatorio menciona que sustancialmente

todas las porosidades de las herramientas abrasivas que se crean
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mediante el método de la invencion son porosidades

interconectadas.

Que otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo de quemado que
en la invencion es de 4 horas a 1250°C de 8 horas a 900°C, y
preferiblemente de 1 a 5 horas a 1100 -1300°C, lo que implica que
para obtener el curado especifico de los granos abrasivos con las
caracteristicas deseadas el tiempo de quemado en el proceso de
produccién es fundamental; lo cual indica que se han hecho
investigaciones y pruebas extensas, no obvias para una persona

normalmente versada en la materia.

La anterioridad no divulga expresamente un método para hacer
herramientas que tienen una capacidad de permeabilidad de aire
minima definida, en donde la porosidad total y la porosidad
interconectada son equivalentes y la herramienta abrasiva es
permeable a fluidos; tampoco para reducir tiempos de quemado en

al menos la mitad.

La memoria descriptiva de la solicitud contiene ejemplos, datos y
tablas mediante las cuales se demuestra que todas las

caracteristicas de los granos abrasivos alcanzadas por medio del
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método de produccién posibilitan un desempeno mejorado,
sorprendente e inesperado, para una persona normalmente versada
en la materia técnica correspondiente para la fecha de prioridad

reivindicada.

La anterioridad no sugiere un método de produccién, como el que
se reivindica en la invencidn, ni reconoce la importancia que tiene la
diferencia de los granos empleados en el método de la invencion
ni hace referencia a la necesidad de crear una herramienta abrasiva
gue contenga una cantidad de porosidad interconectada ni ensefia
como alcanzar la capacidad de permeabilidad al aire tal y como se

define en el actual pliego reivindicatorio.

En esta oportunidad presenta un cuestionario para ser respondido

por un Ingeniero Mecanico.

II.- TRAMITE DE LA ACCION.

A la demanda se le imprimi6 el tramite del proceso ordinario, en

desarrollo del cual se surtieron las etapas de admision, fijacidon en

lista, probatoria y alegaciones.
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II.1.- CONTESTACION DE LA DEMANDA.

La Nacidon - Superintendencia de Industria y Comercio, solicité que
se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de
apoyo juridico y sefiala que en el evento en que los actos acusados
se declaren nulos, corresponde a esa entidad, previo cumplimiento
de los requisitos de forma y fondo por parte de la solicitante,

conceder la patente de invencidn correspondiente.

Una vez transcribe los articulos 14, 18, 28, 30, 34 y 51 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, responde a

los argumentos de la demanda en los siguientes términos:

1. Sefiala que es falso que la solicitud se negd por considerar que
la patente estadounidense D1 US 5.035.723, divulga los mismos
elementos que los de la invencidén reivindicada, ya que ambas usan
granos abrasivos alargados y obtienen una estructura de rueda

abrasiva porosa.

La Resolucion es clara en afirmar que el solicitante insiste en llamar
la atencién sobre el desempefio del producto, sin aclarar cual es la

diferencia entre su método y el revelado por D1, para que ese
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desempeiio pudiera ser mejor, y se dice que las etapas de métodos

son parecidas.

2. En la Resolucion nim. 29818 de 22 de octubre de 20903 nunca
se hace mencidon a las tablas 7 y 8 y al ejemplo 7; no se
compararon las ruedas de los dos documentos, pues el objeto de la
solicitud era un método y no un producto; la decisidn no se baso en
la estructura de ruedas abrasivas porosas, sino en los métodos para
fabricar ruedas abrasivas contenidas en ambos documentos; la
Unica diferencia entre los dos procesos es el tiempo de horneado y
para un técnico medio resulta evidente llegar a dichos tiempos,

como lo concluye dicho acto administrativo.

En resumen, el argumento esgrimido en la demanda no fue
contemplado en la Resolucién de negacion de la patente y en la
Resolucion num. 16149 de 19 de julio de 2004, se demostré que lo
gue dijo la entidad fue en su obligacién de dar respuesta a una
argumentacién del recurrente que sélo buscaba desviar la atencion
sobre un hecho claro, el cual es que los métodos contemplados en
la anterioridad y en las reivindicaciones de la solicitud eran
practicamente iguales, y que por tanto, no es relevante llevar la

discusién sobre la comparacion de métodos practicamente iguales a
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la comparacién de dos ruedas abrasivas que no involucran
necesariamente a la anterioridad citada y que no refutan en ningln

momento la decisién de la negacién del método solicitado.

Precisa que el Articulo 28 de la Decision 486 de la Comisiéon de la
Comunidad Andina, establece que la descripcion debera divulgar la
invencion de manera suficientemente clara y completa para su
comprensién y para que una persona capacitada en la materia

técnica correspondiente pueda ejecutarla.

Sefala que una cosa es una prueba para medir la eficiencia de una
rueda abrasiva con ciertas caracteristicas y otra, un método de
fabricacion de una rueda abrasiva, por tanto no es relevante
mostrar un elemento no puntual (un ejemplo) como el sustento de
toda la descripcidén, aun mas cuando se trata de temas diferentes:
una prueba de desempefio y un procedimiento de fabricacion; por
lo tanto, el solicitante no podia sostener toda la argumentacion
para su proteccién en un elemento que es meramente ilustrativo de
un tipo de producto en relacién con otro y no refleja la esencia de lo

que quiere proteger: un método.
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El articulo 30 de la Decisiéon 486 de la Comisidon de la Comunidad
Andina, establece que las reivindicaciones definiran la materia que
se desea proteger mediante la patente; deben ser claras y concisas
y estar enteramente sustentadas por la descripcion; el ejemplo 7
con sus tablas 7 y 8 NO sustenta las reivindicaciones, es un método
de prueba de ruedas abrasivas que esboza unos resultados vy las
reivindicaciones muestran un método de fabricar ruedas abrasivas,
por lo tanto son temas diferentes. Insiste en el hecho de que es

diferente una prueba puntual a un método de fabricacion.

Explica que como las reivindicaciones son las que permiten
determinar el alcance de la invencidn, son objeto de analisis mas
detenido, y en las Resoluciones acusadas siempre se objetd que el
método de fabricacién de las reivindicaciones carece de altura
inventiva con base en D1 y toda la argumentacion del solicitante
siempre se ha basado en el ejemplo 7 y sus respectivas tablas;
nunca ha trabajado con base en lo que dice en las reivindicaciones,

que son las que dan el alcance de la proteccién.

3. Insiste en el hecho de que no hay nada que demuestre que las
tablas 7 y 8 estan directamente relacionadas con D1 y en que es

diferente una prueba de eficiencia a un método de fabricacion.
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4. En la Resolucion num. 16149 de 19 de julio de 2004, expuso que
no es exacto afirmar que las ruedas de control contra las cuales
compara su solicitud se hayan elaborado de acuerdo con las
ensefianzas de D1; que no se puede otorgar proteccidén a un
procedimiento que, segun las reivindicaciones de la solicitud, se
diferencia del estado del arte sélo por el desempefno del producto
obtenido; que a partir del capitulo reivindicatorio no se aclara cual
es el paso del procedimiento que permite obtener la diferencia

estructural.

Que el solicitante no responde a uno de los argumentos que
sirvieron de base para la negacién del privilegio de patente, que
consiste en que si las pruebas abrasivas reivindicadas no se derivan
de manera evidente en el estado de la anterioridad D1, por qué los
procedimientos para hacer el articulo abrasivo son idénticos en la
solicitud y en el documento D1 y por qué no se aclara cémo se llega
a la porosidad interconectada, limitandose sélo a dar una medicion

de la misma.

5. Lo que se debia comparar eran los pasos de los métodos
contenidos en ambos documentos, de manera que la estructura de

las ruedas no fue objeto de solicitud de proteccion, por tanto no era
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del caso hallar las diferencias estructurales de las ruedas, pues lo
gue se debia comparar era la serie de etapas que conformaban el
método objeto de la solicitud y se encontré que los pasos eran

practicamente iguales.

6. El solicitante en su accion de nulidad y restablecimiento del
derecho no dice nada acerca de las reivindicaciones ni el porqué
éstas tienen altura inventiva y en sus argumentos expone materia
gue en ningun momento estd contenida en las reivindicaciones ni
explica nada del método objeto de proteccion y se limita a hablar

de pruebas a ruedas de abrasidn, temas completamente diferentes.

7. No hay demostracion de que los datos del ejemplo 7
correspondan a los del documento D1 ni tiene que ver con las
Resoluciones impugnadas, toda vez que los capitulos
reivindicatorios no contemplan ruedas ni datos de prueba, por lo
tanto no es del caso afirmar que las ruedas y las pruebas son
iguales o diferentes, toda vez que a lo que se le negd la proteccion
fue a los métodos de fabricacion de ruedas abrasivas, por lo tanto
no cabe una supuesta superioridad de uno sobre otro; reitera que
tal como estan redactadas las reivindicaciones una persona

normalmente versada en la materia habria derivado en forma
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evidente el objeto que pretende patentarse, midiendo ademas la
permeabilidad del aire y el mismo solicitante es consciente de que

las etapas del método son parecidas.

8. Insiste en que los argumentos no pueden basarse en las
bondades de una rueda cuando el objeto de la solicitud es un
método, la prueba de comparacién elaborada por el solicitante no
es universal por lo que no puede ser validada, la Unica diferencia
entre el método de la anterioridad D1 y la solicitud negada era una
prueba, los pasos eran practicamente iguales y un técnico medio
consideraria la anterioridad para llegar facilmente a lo que se
solicité para Colombia y consideraria que dicha prueba es algo

intrinseco al producto.

9. El hecho de que el solicitante diga que se basa en la ley de
D’Arcy no es argumento suficiente para establecer claridad en la
prueba ni el que diga que consta de unas partes conlleva a que se

defina el aparato.

En respuesta a la correccion de la demanda la entidad, en lo
pertinente, reitera lo expresado en la contestacion de la demanda;

en relacién con las preguntas que formula la sociedad actora,
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considera que no son procedentes porque intentan desviar la
atencién hacia las propiedades de las ruedas mas no a las
caracteristicas del método, ignorando que el objeto de la solicitud
fue el método y que dos métodos iguales no pueden conducir a dos
productos diferentes; Iluego a los peritos es procedente
preguntarles si los pasos del método descrito en D1 se diferencian
de manera cualitativa del método reivindicado por el solicitante a

excepcion de los resultados obtenidos por uno y otro método.

II1.- INTERPRETACION PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
solicitud de interpretacién prejudicial de las normas comunitarias

pertinentes al proceso, concluyé:

“"PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al
momento de presentarse la solicitud de patente de invencidn serd
aplicable para resolver sobre la concesién o denegatoria; y, en caso
de impugnacion -tanto en sede administrativa como judicial- de la
resolucion interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional
Competente sobre la patentabilidad de la invencidn solicitada, sera
la aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma
sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente
al momento de haber sido solicitada la patente de invencién en
cuestion.

En consecuencia, el Juez Consultante solicita la interpretacion de
los articulos 14 y 18 de la Decision 486. Sin embargo, la solicitud
de patente fue presentada el dia 22 de julio de 1997, en vigencia
de la Decisién 344, por lo que serda ésta la norma aplicable al
presente caso.
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2. SEGUNDO: El articulo 1, en concordancia con los articulos 2, 3y
4 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
contempla los requisitos indispensables para que las invenciones
“"de productos o procedimientos en todos los campos de la
tecnologia”, puedan ser suceptibles de patentabilidad ante las
Oficinas Nacionales Competentes de los Paises Miembros. La
novedad, el nivel inventivo y la suceptibilidad de aplicacion
industrial son requisitos de obligatoria observancia para el
otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que
podrad declarase a peticion de parte o aun de oficio por la Oficina
Nacional Competente.

TERCERO: El articulo 4 de la Decisién 344 sefiala claramente lo
que debe considerarse como "nivel inventivo” para una persona del
oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que
la invencion constituye un paso mas alld de la técnica existente,
con arreglo al principio de la "no obviedad”, esto es, que ella no se
derive de manera evidente del estado de la técnica en un momento
dado.

CUARTO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el
articulo 12 de la Decision 344, quien solicita una patente de
invencion en un Pais Miembro, o por aplicacién del principio de
reciprocidad, en otro pais que conceda un trato similar o igual a las
solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de
Cartagena, podra invocar el derecho de prioridad que le
corresponde por el término de un ano, contado a partir de la fecha
de la primera solicitud.

QUINTO: Dentro del Ordenamiento Juridico Andino no hay norma
especial para resolver el nivel inventivo de las mezclas y/o
combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior
no implica que el examen de patentabilidad en los casos de
combinacion de elementos conocidos para generar uno
nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, debe partir
de que si pueden llegar a constituir una invencion
patentable las combinaciones si son novedosas, tienen
altura inventiva y aplicaciéon industrial. (Se resalta fuera de
texto)

No resulta acorde con el espiritu de la normativa sobre patentes,
que de un simple analisis consistente en que si el producto se
genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene
nivel inventivo.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creacion del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional
Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debera adoptar
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la presente interpretacion. Asimismo, debera dar cumplimiento a
las prescripciones contenidas en el parrafo tercero del articulo 128
del Estatuto Vigente”.

IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Ministerio Publico no se pronuncié en esta oportunidad.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolucion
acusada num. 29818 de 28 de octubre de 2003, negd a la actora la
concesién de la patente de invencién denominada “METODO PARA
HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD"” y en
respuesta al recurso de reposicion, mediante la Resolucion ndm.

16149 de 19 de julio de 2004, confirmo la decisidn.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretacién
Prejudicial, considerd que teniendo en cuenta que la solicitud de
patente fue presentada el 22 de julio de 1997, en vigencia de la
Decision 344, ésta es la norma que rige en cuestion de requisitos
de patentabilidad para efectuar el examen de fondo y forma. En
consecuencia, de oficio interpretd los articulos 1°, 2°, 4° y 12 de la

Decision 344 de la Comision de la Comunidad Andina.



30

Ref.: Expediente nim. 2005-00008-01. Actora: NORTON
COMPANY.

Las disposiciones de la Decision 344 de 1993 interpretadas por el
Tribunal de Justicia que, en efecto, son las aplicables al presente

caso, rezan:

“Articulo 1.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial*.

Articulo 2.- Una invencioén es nueva cuando no estd comprendida en
el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible
al publico, por una descripcidon escrita u oral, por una utilizacién o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud
de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Soélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
considerara, dentro del estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente,
cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha
de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido se publique®.

Articulo 4.- Se considerara que una invencién tiene nivel inventivo,
si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica®.

Articulo 12.- La primera solicitud de una patente de invencidn
validamente presentada en un Pais Miembro o, en otro pais que
conceda un trato reciproco a solicitudes provenientes de los Paises
Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferird al solicitante o a su
causahabiente el derecho de prioridad por el término de un afio,
contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una
patente sobre la misma invencion en cualquiera de los Paises
Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no debera
pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en
tal solicitud.

4 El texto es idéntico al articulo 14 de la Decision 486.
S El texto es practicamente idéntico al articulo 16 idem.
6 El texto es idéntico al articulo 18 idem.
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Ahora bien, las normas de la Decision 486 que la actora considera
violadas por los actos acusados, que no fueron interpretadas por el

Tribunal de Justicia, por las razones que expreso, sefalan:

“Articulo 14- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.

Articulo 18- Se considerara que una invencién tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencidon no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica.”

Como puede apreciarse, las normas que la actora considerd violadas
y sobre las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio hizo
su valoracion, son idénticas a los articulos 1° y 4° de la Decision 344,
cuya interpretacion por parte del Tribunal Andino es practicamente la
misma que se puede hacer frente a los articulos 14 y 18 que se
consideraron violados y/o fueron tenidos en cuenta por |la
Administracién para motivar los actos acusados. Por su parte, el
articulo 2° de la Decisidn 344 que se refiere a la novedad, es similar

al articulo 16 de la Decisidon 486 de 2000.

De conformidad con las disposiciones transcritas los Paises Miembros

otorgaran patentes para las invenciones de productos o
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procedimientos, siempre que cumplan con todos los requisitos, a
saber: que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles

de aplicacion industrial.

En el presente caso, la sociedad actora presentd el 22 de julio de
1997, una solicitud de patente que denominé “METODO PARA
HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEALILIDAD”, en la
cual se reivindicé la prioridad de la solicitud de patente num.
08/687.816 de Estados Unidos de América de fecha 26 de julio de
1996, con fundamento en el Convenio de Paris de 20 de marzo de
1883, aprobado por Colombia mediante la Ley 178 de 1994, e invocd
la prioridad norteamericana basada en el articulo 12 de la Decision
344 del Acuerdo de Cartagena, porque los Paises Miembros de la
Convencién de Paris pactaron un tratamiento reciproco entre ellos,
por lo tanto tiene el derecho a que se le otorgue la prioridad con

base en la primera solicitud estadounidense’.

El documento relacionado con la solicitud de Ila patente
estadounidense num. 08/687.816, cuya traduccion oficial obra a

folios 71 a 104, menciona:

" Folios 1 a 3 del anexo al expediente.
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“"SOLICITUD DE PATENTE N° 08/687.816

HOJA DE REGISTRO DE DERECHOS DE LA OFICINA DE PATENTES Y
MARCAS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS
UNIDOS

METODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA
PERMEABILIDAD".

En el examen de fondo que obra a folio 210, la Superintendencia de
Industria y Comercio consideré que la prioridad reivindicada es

valida.8

El objeto y finalidad de la invencion, una vez fue modificada para

corregir los errores?, la solicitante, la resume asi:

“un método eficiente para hacer un articulo abrasivo, que
comprende por lo menos entre aproximadamente el 55% y el 80%,
por volumen, de porosidad interconectada y el granulo abrasivo y el
aglutinante en cantidades efectivas para el amolado, que comprende
los pasos de a) unir una mezcla que comprende el granulo abrasivo
alargado con una longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la
relacion entre dimensiones del ancho de la seccion transversal, y el
aglutinante vitrificado para formar una mezcla abrasiva; b) prensar la
mezcla abrasiva en un molde para formar un articulo abrasivo crudo;
y c) hornear el articulo abrasivo crudo a una temperatura entre
600°C y 1200°C, en condiciones efectivas para vulcanizar el articulo
abrasivo crudo y formar el articulo abrasivo, por lo cual el paso de
hornear se lleva a cabo a lo largo de un periodo de tiempo que es por
lo menos una mitad de tiempo necesario, en las mismas condiciones,
para hornear un articulo crudo abrasivo equivalente que no contiene el
granulo abrasivo alargado, y el articulo abrasivo tiene una
permeabilidad al aire medida en cm3 de aire/segundo.kPa por lo
menos, 0,1096 veces el ancho de la seccion transversal del granulo
abrasivo.

8 Folio 210 idem.
9 Folios 228 a 257 idem.
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La invencion incluye un método para hacer un articulo abrasivo, que
comprende entre el 40% y menos del 55%, por volumen, de porosidad
interconectada, y el granulo abrasivo y el aglutinante en cantidades
efectivas para el amolado, que comprende los pasos de a) unir una
mezcla que comprende el granulo abrasivo alargado con una longitud
de por lo menos 5:1 con respecto a la relacidon entre dimensiones del
ancho de la seccion transversal, y el aglutinante vitrificado para formar
una mezcla abrasiva; b) prensar la mezcla abrasiva en un molde
para formar un articulo abrasivo crudo; y c) hornear el articulo
abrasivo crudo a una temperatura entre 600°C y 1200°C, en
condiciones efectivas para vulcanizar el articulo abrasivo crudo y
formar el articulo abrasivo, por lo cual el paso del horneado se lleva a
cabo a lo largo de un periodo de tiempo que es por lo menos una
mitad de tiempo necesario en las mismas condiciones, para hornear un
articulo crudo abrasivo equivalente que no contiene el granulo
abrasivo alargado, y el articulo abrasivo tiene una permeabilidad al
aire medida en cm3 de aire/segundo.kPa de por lo menos, 0,0548
veces el ancho de la seccion transversal del granulo abrasivo.

Mediante el empleo de este método, el articulo abrasivo que sigue a la
vulcanizacion tienen menos del 3%, por volumen, de variacion de
tamafo respecto del articulo abrasivo crudo y el articulo abrasivo
crudo parece (sic — debe ser carece) sustancialmente de encogimiento
después del prensado”. (Resalta la Sala fuera de texto)

En total, la sociedad presentd 28 reivindicaciones que también fueron
modificadas por la solicitante para responder a las observaciones
presentadas por la entidad!9, la primera de las cuales consiste en “Un
método para hacer un articulo abrasivo que comprende aproximadamente
entre el 55% y el 80%, por volumen, de porosidad interconectada y el
granulo abrasivo y el aglutinante en cantidades efectivas para el amolado,
caracterizado porque comprende los pasos de”: unir una mezcla que
comprende el granulo abrasivo alargado con una longitud de por lo

menos 5.1 con respecto a la relacién entre dimensiones del ancho de

10 Folios 258 a 263 idem.
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la seccidn transversal, y el aglutinante vitrificado para formar una
mezcla abrasiva; prensar la mezcla abrasiva en un molde para
formar un articulo abrasivo crudo; y hornear el articulo abrasivo
crudo a una temperatura entre 600° C y 1200°C, en condiciones
efectivas para vulcanizar el articulo abrasivo crudo, por un periodo
que es por lo menos la mitad del tiempo necesario, en las mismas
condiciones, para hornear un articulo crudo abrasivo equivalente que
no contiene el granulo abrasivo alargado, y el articulo abrasivo tiene
una permeabilidad al aire medida en cc de aire/segundo/pulgada de
agua de por lo menos 0,44 veces el ancho de la seccion transversal

del granulo abrasivo.

Las demas reivindicaciones se refieren a las caracteristicas de los dos
métodos antes descritos, entre ellas, que el articulo abrasivo crudo
carece de encogimiento después del prensado, el porcentaje de
porosidad interconectada, volumen de aglutinante vitrificado,
volumen vy longitud del granulo abrasivo, articulo abrasivo carente
sustancialmente de materiales inductores de poros; demas
materiales seleccionados para la mezcla abrasiva, etc.; unas
reivindicaciones son independientes porque definen la materia que se

protege y otras son dependientes porque se refieren a una anterior.
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El solicitante resume el METODO PARA HACER RUEDAS
ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD, en los siguientes

términos:

“Un eficiente método para fabricar articulos abrasivos
aglutinados comprende el uso de granulo alargado con una
longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la relacion entre
dimensiones del ancho de la seccién transversal, para producir
articulos abrasivos altamente permeables al pasaje de fluidos. Se
proporciona un meétodo para medir permeabilidad. Se usan
articulos abrasivos para llevar a cabo operaciones de amolado
suave y de amolado de corte profundo. Los articulos abrasivos
permeables proporcionan una estructura de poros y canales
abiertos que permiten el pasaje del fluido a través del articulo
abrasivo y la eliminacién de las limaduras de la pieza durante las
operaciones de amolado”.

La Superintendencia de Industria y Comercio - Division de Nuevas
Creaciones, mediante el Concepto Técnico nuim. 1515 de 6 de
octubre de 2003, recomendd negar las reivindicaciones. Se pronuncio

en los siguientes términos:

“1. Documentos estudiados:

2. Objeto de la invencion:

. Un método para hacer un articulo abrasivo ... .

. El problema técnico consiste en la necesidad de obtener un amolado
de alto rendimiento y se propone resolverlo utilizando granos
abrasivos alargados y otros materiales de forma alargada para obtener
articulos abrasivos con alta permeabilidad, porosidad interconectada y
alta apertura.

. la invencion se catalogd bajo el cédigo B 24 D 3/34, segun la
Clasificacion Internacional de Patentes (IPC)

3. Claridad de la solicitud:
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. No es claro en qué unidades se debe medir la permeabilidad
al aire, puesto que en la solicitud original se habla de cm3 de
aire/segundos/pulgadas de agua de por lo menos 0.44 veces el ancho
de la seccién transversal del grano abrasivo. En las reivindicaciones se
habla de wuna permeabilidad al aire medida en c<m3 de
aire/segundo/25,4 mm de por lo menos 0,1096 veces el ancho de la
seccion transversal del grano abrasivo. Como se puede ver, en la
reivindicacion no se menciona que la permeabilidad se mide con
relacion a una medida de presién. Es mas, no se menciona con qué
método se hace esa medicion, no se indica si es un método
normalizado o desarrollado por el inventor. Ademas, no es valido
caracterizar un método por las propiedades del producto que
se obtiene aplicando dicho método, puesto que de esa manera no se
esta divulgando la materia que se desea proteger sino sélo los
resultados a los que supuestamente se llegé. Por otra parte no es
posible asi distinguir el método reivindicado del ya conocido en
el estado del arte porque es posible y valido suponer que la
diferencia consiste sdélo en las mediciones que les hace a los productos,
gue no habian sido hechas antes.

. Por lo tanto, no obstante los requerimientos realizados en virtud al
articulo 45 el capitulo reivindicatorio alin no es claro ni conciso y no
cumple con el requisito de claridad de acuerdo con el articulo 30 de la
Decision 48611,

1 Decision 486 de 2000.

Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcidn.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion sera
independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra
reivindicacién anterior. Una reivindicacion serd dependiente cuando defina la materia que
se desea proteger refiriéndose a una reivindicacidon anterior. Una reivindicacidon que se
refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerard una reivindicacion
dependiente multiple.

Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision
para la concesion de la patente, lo notificard al solicitante. Este deberd responder a la
notificaciéon dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacidon. Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta
dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del
examen de patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o mas veces conforme al
parrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo senalado, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesidn, la oficina nacional
competente denegara la patente.
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4. Determinacion del estado de la técnica:

. La fecha a partir de la cual se considerd el estado de la técnica, es el
26 de julio de 1996, es decir la fecha de prioridad, por cuanto esta fue
reivindicada correctamente.

. Realizada la busqueda de acuerdo con las bases de datos con que
cuenta la oficina y, especialmente, bajo la codificacion B 24 D 3/34 de
la Clasificaciéon Internacional de Patentes (IPC), se encontré el
siguiente documento relevante:

No Documento N°© titulo Fecha de publicacion
D1 US 5.035.723 Bonded abrasive products | Julio 30 de 1991
containing sintered sol
gel alumina abrasive
filaments

5. Evaluacion de los requisitos de patentabilidad:

El articulo 14 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina (1° de la Decisién 344 de 1993) establece: “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 suceptibles de aplicacion
industrial”.

Al analizar el requisito del nivel inventivo para establecer la
patentabilidad de la invencién, es decir que la supuesta invencién no
sea obvia para una persona versada en la materia técnica
correspondiente ni resulte derivada de manera evidente del estado
de la técnica, el concepto técnico mencionado, concluyé que tal y
como estan redactadas las reivindicaciones, la solicitud no cumple
con el requisito de nivel inventivo; la entidad se pronuncié en los

siguientes términos:
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“Para efectos de hacer una comparacion efectiva entre el objeto de la
solicitud y la anterioridad encontrada, ver el cuadro siguiente:

Objeto de la solicitud

US 5.35.732

Método para hacer un articulo abrasivo, que
comprende por lo menos entre aproximadamente

el 55% vy el 80%, por volumen, de porosidad
interconectada y el granulo abrasivo vy el
aglutinante en cantidades efectivas para el

amolado, caracterizado porque comprende los
pasos de a) unir una mezcla que comprende el
granulo abrasivo alargado con una longitud de por
lo menos 5:1 con respecto a la relacién entre
dimensiones del ancho de la seccién transversal, y
el aglutinante vitrificado para formar una mezcla
abrasiva; b) prensar la mezcla abrasiva en un
molde para formar un articulo abrasivo crudo; y c)
hornear el articulo abrasivo crudo a una
temperatura entre 600°C vy 1200°C, en
condiciones efectivas para vulcanizar el articulo
abrasivo crudo y formar el articulo abrasivo, por lo
cual el paso de hornear dura la mitad del tiempo
necesario para hornear un articulo equivalente que
no contiene granulo abrasivo alargado. La
permeabilidad del articulo al aire, “medida en cm3
de aire/segundo/25.4 es de minimo 0,1096 veces

Método para hacer un
articulo abrasivo en
forma de filamentos

(alargados) cuya
longitud es por lo
menos dos veces la
dimensién de la
seccion transversal
(columna 3, lineas 7 a
13): es decir, su

longitud puede ser de

5 veces. El articulo
abrasivo se obtiene
mediante mezcla,

moldeo o prensado y
horneado (columna
5, lineas 53 a 56). El
articulo puede tener
hasta 73% de poros.
El horneado se lleva a
cabo a una
temperatura de 900°C.

el ancho de la seccion transversal abrasivo. El | (resalta la entidad)
articulo abrasivo tiene minimo un 3% por volumen
de variacion de tamafio con respecto al articulo

abrasivo crudo”. (resalta la entidad)

El documento D1 no menciona el tiempo de horneado pero el mismo
solicitante indica que en caso de ser un granulo abrasivo alargado, y
el articulo de la anterioridad es alargado, el tiempo de es de la mitad
del tiempo utilizado en articulos que no son alargados. Por lo tanto,
el tiempo debe ser igual en ambos procedimientos, pues se
trata de granulos alargados.

Analizando la informacién consignada en el cuadro, se puede ver que
no existen diferencias sustanciales en los procedimientos
reivindicados por el solicitante y descrito por los autores de D1. La
Unica diferencia estd en las mediciones de impermeabilidad. No es
posible pensar que si los pasos del método reivindicado son casi
idénticos a los pasos del método que se encontro en el estado del arte,
los resultados puedan ser diferentes. Por otra parte, es tan evidente
el parecido entre ambos métodos que a un técnico
medianamente versado en la materia se le habria ocurrido
hacer diferentes tipos de mediciones para encontrar nuevas
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caracteristicas a un producto que se habia obtenido por un
método ya conocido.

Pero como los métodos son casi iguales, tanto el método
reivindicado como el método descrito en D1, el objeto de la solicitud se
reduce a investigar nuevos desempenos del producto obtenido. Los
autores del documento D1 no revelaron el desempeiio del articulo
abrasivo en términos de permeabilidad del aire, y el solicitante no
puede demostrar que el articulo por él reivindicado sea
diferente al descrito en D1 porque las etapas del método son
casi idénticas. En su respuesta al requerimiento hecho en virtud del
articulo 45 de la Decisién 486, el solicitante insiste en llamar la
atencién sobre el desempefio del producto sin aclarar cual es la
diferencia entre su método y el revelado por D1 para que ese
desempefio pudiera ser mejor.

Por lo tanto, tal y como estan redactadas las reivindicaciones, la
solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo
consagrado en el articulo 18 de la Decision 486.

En conclusién los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud
se encuentran afectados asi:

No Documento Reivindicaciones Requisito que afecta
afectadas
1. | US5.035.723 1a?28 Nivel inventivo

(Resalta la Sala fuera de texto)”.

La Resolucidn acusada num. 29818 de 22 de octubre de 2003,
resolvid negar el privilegio de patente de invencion a la creacidon
denominada “METODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE
ALTA PERMEABILIDAD”, porque las reivindicaciones 1 a 28,
contenidas en los folios 258 a 263, ademas de no tener claridad,

no cumplen con el requisito de nivel inventivo.
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Contra el acto anterior la solicitante presentd el recurso de
reposicion, y con el fin de subsanar la falta de claridad de las
reivindicaciones, presentd un nuevo capitulo reivindicatorio para
aclarar las unidades de medida'?; el Concepto Técnico nim. 1871 de
22 de diciembre de 2003, ratifica en todas sus partes el num. 1515
de 6 de octubre de 2003'3 y recomienda negar el privilegio solicitado
para las reivindicaciones 1 a 28, por lo cual el Superintendente de
Industria y Comercio expidié la Resolucién nim. 16149 de 19 de julio
de 2004, mediante la cual confirma la Resolucion 29818 de 22 de

octubre de 2003.

Ahora bien, ante esta Jurisdiccion la actora solicitd la practica de un
dictamen pericial mediante un cuestionario, la cual fue decretada
mediante auto de 17 de octubre de 200614; posteriormente, a través
de auto de 26 de marzo de 2007 se resolvid tener como parte del

peritaje ademas el nuevo cuestionario presentado por la actoral>.

El dictamen pericial que obra a folios 138 a 146 del cuaderno
principal, presentado por la perito Sonata Ceballos Rojas, Ingeniera

Mecanica, resume la solicitud presentada por la actora y el

12 Folios 276 a 290 del expediente administrativo.

13 Folios 292 a 295 idem.

14 Folio 122 del cuaderno principal.- Cuestionario a folios 95, 96 y 97 (cuestionario uno)
15 Folio 128 (cuestionario dos) — Cuestionario a folios 127 a 129 (cuestionario dos)
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documento US 5.035.723, y después de definir términos, tales como,
abrasivo, tamafio del grano, aglomerante organico e inorganico,
vitrificado ceramico, grado de dureza, estructura, permeabilidad,
rellenos, fibra, relacion G, sintetizacion, método para la elaboracion
de un producto, la estructura de una muela, responde el cuestionario,

del cual la Sala destaca, lo siguiente:

. PREGUNTA: C1.4 “De acuerdo con las respuestas a las tres preguntas
anteriores, considera el sefior perito que una persona versada en la materia
de materiales abrasivos, derivaria de manera evidente del documento U.S.
5.035.723 el proceso de obtencion de un articulo abrasivo como el

reivindicado en la invencion del presente caso?".

RESPUESTA: “E/ proceso de obtencion de un articulo abrasivo como el
reivindicado en la invencion del presente caso donde se establece “que el
aumento de la permeabilidad y el rendimiento del desbarbado mejorado de
la invencion se deben a la creacién de una unica y estable porosidad
interconectada definida mediante una matriz de particulas fibrosas y la
permeabilidad resultante creada es una funcion de la relacion de aspecto de
las particulas de fibra. Cuanto mas alto es el L/D, mas alta es la
permeabilidad del conjunto empaquetado de fibras™°. Es muy parecido

(resalta la perito) al método presentado en el documento U.S. 5.035723

16 Folios 238 y 239. Documento N° 97041597. (es el nimero de radicado de la solicitud de patente de
la actora en este proceso)
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"Método para fabricar articulos abrasivos a partir de filamentos abrasivos

sintetizados hechos de sol gel alumina” por las siguientes similitudes:

“1. El objeto de la solicitud presenta un volumen de porosidad entre
55% vy el 80% vy el articulo abrasivo del documento U.S. 5.035.723
puede tener hasta el 73% de poros.

2. El grano utilizado es un grano de alumina sol gel.

3. El granulo abrasivo es alargado.

4, El articulo abrasivo se obtiene mediante mezcla, moldeo y
horneado.

5. La relacién L/D que le da la caracteristica de permeabilidad segun
tramite de solicitud de patente es tenida en cuenta en el documento
U.S. 5.035.723 al especificar que la longitud de las particulas de fibra
es por lo menos dos veces la dimension de la seccidn transversal. Es
decir la longitud se considera como una variable que puede aumentar
sin que por este hecho se cambie el método para fabricar articulos
abrasivos a partir de filamentos abrasivos sintetizados hechos de sol
gel alimina.

6. Los rellenos son utilizados en ambos métodos. ... .

7. Las temperaturas de horneado de los dos métodos se encuentran
entre un rango de temperatura de 600-1300°C.

8. En los dos métodos se puede utilizar un conglomerado vitrificado.

Las similitudes que se presentan en ambos métodos no son una razon
suficiente para determinar que es posible llegar de manera evidente al
método de fabricar el articulo abrasivo del documento N° 97041597
teniendo en cuenta el documento U.S. 5.035.723, puesto que existen
otras caracteristicas como la estructura granular de la herramienta
abrasiva y el porcentaje de inductores de poros utilizados que
permiten establecer una diferencia entre los métodos analizados”.

. PREGUNTA: "C1.8. Considera el sefior perito si como persona versada en

la materia hubiera podido llegar de manera evidente al método de fabricar

el articulo abrasivo como se menciona en la reivindicacion 1 y sus

reivindicaciones independientes de la solicitud N° 97041597 "METODO PARA

HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”.

. PREGUNTA: "C2.5. Con base en las respuestas anteriores, por favor

indique si una persona versada en la materia hubiera podido llegar de una
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manera evidente a las mejoras obtenidas en el desempeio de las ruedas
que se logré usando los granulos especificados en invencién cuya patente le
fue negada a NORTON COMPANY en los actos administrativos cuya nulidad

se demanda en el proceso” (Resalta la Sala fuera de texto).

RESPUESTA "preguntas C1.8 y C2.5: A pesar de que los dos métodos
sujetos a analisis presentan mas similitudes que diferencias NO se puede
afirmar que es posible "llegar de manera evidente al método de fabricar el
articulo abrasivo como se menciona en la reivindicacion 1 y sus
reivindicaciones independientes de la solicitud N° 97041597 “método para
hacer ruedas abrasivas de alta permeabilidad” por las siguientes

diferencias:

1. La reivindicacién 3 de la solicitud N° 97041597 establece: “El
método de la clausula 1, caracterizado porque el articulo
abrasivo comprende del 60% al 70% por volumen de
porosidad interconectada” caracteristica que no se encuentra
presente en las reivindicaciones presentadas en el documento U.S.
5.035.723.

2. La reivindicacion 7 de la solicitud N° 97041597 establece “El
método de la clausula 1, caracterizado porque el articulo
carece de materiales inductores de poros”, mientras que en el
documento U.S. 5.035.723 reivindicacion N° 15 se hace referencia a la
utilizacion de materiales inductores de poros como la naftalina.

Para poder establecer las caracteristicas antes mencionadas se tuvo
que realizar una actividad técnica que partiendo de unos datos (que
definen caracteristicas y condiciones fisicas y quimicas, necesidades y
limites de actuacién) y mediante procedimientos (ldgicos, decisorios y
de calculo) permitioé establecer condiciones especificas. Hecho que se
sustenta por las pruebas realizadas y que se encuentran
especificadas en los ejemplos 1 a 7 presentados en la
descripcion detallada de la invencion”. (Resalta la Sala fuera de
texto)



45

Ref.: Expediente nim. 2005-00008-01. Actora: NORTON
COMPANY.

El 25 de enero de 2008, la parte actora solicitd aclaracién de algunas
respuestas, la C2.3 y C.1.7'7, respuesta que se obtuvo mediante
comunicacién de la perito allegada al expediente el 1° de julio de

2008.

La entidad demandada solicité aclaracion y complementacion de las
respuestas a las preguntas que consideré6 mas relevantes, a saber: la
C1.8 y la C2.5, antes transcritas!®, en las cuales se cuestiona al
perito, si como persona versada en la materia, habria podido llegar
de manera evidente al método de fabricar el articulo abrasivo, como
se menciona en la reivindicacion 1 y sus reivindicaciones
independientes de la solicitud; mediante auto de 10 de diciembre de

2009, se considerd como una objecion al dictamen??.

La objecidén que la entidad presentd contra el dictamen por la
respuesta a las preguntas C1.8 y C2.5, en las cuales la perito
responde que no se puede afirmar que sea posible llegar de manera
evidente al método de la solicitud pese a las similitudes que presenta
con el método de la anterioridad, debido a que en la reivindicacién 3

se caracteriza al método de la clausula 1 por una caracteristica que

17 Folios 149 y 150 del cuaderno principal.
18 Folios 158y 159 idem.
19 Folio 166 idem.
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no se encuentra presente en las reivindicaciones presentadas en el

documento US 5.035.723.
Al respecto la entidad explica:

“... dicha reivindicacién es la nimero 3 de un capitulo reivindicatorio de
28 reivindicaciones, que el estado de la técnica no se limita a las
reivindicaciones del documento patente citado (US 5.035.723) sino a
todo el documento. Cuando la reivindicacién independiente, en este
caso la clausula 1, no es patentable por carecer de nivel inventivo,
tampoco es patentable las reivindicaciones de ella dependientes, ya
que en las reivindicaciones dependientes se encuentra caracteristicas
complementarias que no son esenciales para la invencion.

El perito no desvirtla en ninguna parte de su reporte que el método
de la primera reivindicacion se deriva de manera evidente de la
patente estadounidense citada y solo cita unas diferencias que
aparecen en las reivindicaciones 3 y 7 que son caracteristicas
suplementarias que no le dan altura inventiva al objeto de la solicitud
denegada. La caracteristica del objeto de la reivindicacién 7 no debe
estar mencionada en la patente US 5.035.723 porque es una
caracteristica que no es esencial para la invencidén. Si esta fuera una
caracteristica esencial deberia figurar en la reivindicacidn
independiente N° 1. Como no figura alli, se trata de una propiedad que
no impide derivar de manera evidente el método reivindicado en la
solicitud denegada por parte de un técnico medianamente versado en
la materia a partir de la patente US 5.035.723.

Esta Superintendencia de Industria y Comercio considera importante
sefalar que para gozar del derecho de patente una invencién debe
significar un salto cualitativo en la técnica. Si bien el solicitante pudo
demostrar algunas mejoras con su invencidn, estas mejoras son
cuantitativas y no cualitativas. Por otra parte, el solicitante nunca
aportd pruebas comparativas con el método divulgado en la patente
US 5.035.723. En conclusién, un mejoramiento en una invencion no es
suficiente para demostrar altura inventiva. Debe demostrarse que
dicho mejoramiento era inesperado y que la invencidn es
CUALITATIVAMENTE mejor a lo encontrado en el estado de la técnica”.

De lo expuesto la Sala concluye lo siguiente:
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El objeto de la solicitud de patente que le fue denegada a la actora
mediante los actos acusados y del documento US 5.035.732 (D1),
es practicamente igual: “un método para hacer un articulo
abrasivo”, lo cual no fue desvirtuado ni por la sociedad ni por la

perito designada en el tramite del proceso.

Segun el cuadro comparativo que la Superintendencia de Industria
y Comercio realizd, contenido en el Concepto Técnico nim. 1515 de
8 de octubre de 2003, antes transcrito, la solicitud no cumple con el
nivel inventivo, precisamente porque el método de la solicitud y del

documento D1 son casi iguales.

Al tratarse de un procedimiento, la entidad concluyé que los pasos
eran idénticos: el articulo abrasivo, se obtiene mediante mezcla
que contiene el granulo abrasivo alargado, prensado o

moldeados de la mezcla cruda y horneado.

Por su parte, la perito, como ya se observd, sefiala que los
métodos son muy parecidos, que las similitudes son, el volumen
de porosidad, el grano utilizado es de alimina sol gel, el granulo
abrasivo es alargado, el articulo abrasivo se obtiene mediante

mezcla, moldeo y horneado, la relacién L/D que le da la
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caracteristica de permeabilidad segun la solicitud es tenida en
cuenta por el documento D1, los rellenos son utilizados en ambos
métodos, las temperaturas de horneado se encuentran en un rango
entre los 600 y 1300°C; y en los dos métodos se puede utilizar un

aglomerado vitrificado.

Ni la actora ni la Perito, se reitera, desvirtian el hecho de que los
meétodos comparados sean casi iguales; de manera que, como lo
sefala la entidad demandada, si los métodos son casi idénticos, no
se supera el estado de Ila técnica, porque el producto
necesariamente sera similar al ya obtenido por el método del
documento D1 y no hay indicios de que el método reclamado
conduzca a ruedas sustancialmente diferentes a las divulgadas y
por lo tanto no es posible pensar que si los pasos del método
reivindicado son casi idénticos a los del método que se encontré en

el estado del arte, los resultados puedan ser diferentes.

La solicitante insiste en llamar su atencién sobre el desempeiio del
producto, pero no aclara cual es la diferencia entre su método vy el
revelado por el documento D1; es por ello que los actos acusados

no hacen comparacién entre las ruedas de los dos documentos,
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puesto que lo que se debia comparar era el objeto de la solicitud

con el del documento D1, es decir, “los métodos”.

Siendo asi, el objeto de la invencién no fue claro y completo para
que fuera comprendido; el ejemplo que la solicitud trae, como lo
sefala la demandada, es ilustrativo de un tipo de “producto” en
relacién con otro, pero no refleja la esencia de lo que se quiere
proteger: un “método”; el ejemplo entonces no sustenta las
reivindicaciones, que es lo que se quiere proteger con la solicitud:

el método.

La estructura de las ruedas no fue objeto de comparacién en los
actos acusados, precisamente porque no fue objeto de proteccién;
el objeto de la solicitud era un “método” y no un “producto” y se
encontré que los métodos eran practicamente iguales y la actora no

explica en qué consiste el método ni lo compara con la anterioridad.

En cuanto al dictamen pericial, lo primero que se advierte es que,
como lo senald la Superintendencia de Industria y Comercio, el
cuestionario se basd principalmente en las propiedades de las
ruedas y no en las caracteristicas del método, ignorando que el

objeto de la solicitud fue el método, lo cual confunde a la Perito, de
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guien no se puede esperar que conozca las diferencias; es asi como
por ejemplo la pregunta C2.4 se refiere a la mejora en el
desempeiio de las ruedas y en la solicitud de aclaracion; la actora
pregunta si las ruedas obtenidas al usar los granulos especificados

en la invencidon se desempefiaron notablemente mejor.

Es de tener en cuenta que la objecion que la entidad demandada
presentd contra el dictamen pericial, se refirié expresamente a las
preguntas C1.8 y C2.5, en las cuales se interroga a la perito, si
como persona versada en la materia habria podido llegar de

manera evidente al método para fabricar el articulo abrasivo.

A la pregunta, la perito responde que NO, por las diferencias que
existen en las reivindicaciones 3 y 7 de la solicitud de patente que,
respectivamente, se refieren: la primera a “el método de la
clausula 1, caracterizado porque el articulo abrasivo
comprende del 60% al 70% por volumen de porosidad
interconectada”, sobre lo cual la Perito sefala que esta
caracteristica no se encuentra en las reivindicaciones del
documento D1 y, la segunda a “el método de la clausula 1,
caracterizado porque el articulo carece de materiales

inductores de poros”, porque esta caracteristica no se encuentra
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presente en las reivindicaciones presentadas en el documento U.S.

5.035.723 (D1).

Sobre el particular, la entidad al objetar el dictamen, explica que
dichas reivindicaciones 3 y 7 no dan altura inventiva porque son
caracteristicas suplementarias; que la reivindicacion 3 es parte de
un capitulo reivindicatorio que consta de 28 reivindicaciones y que
el estado de la técnica no se limita a las reivindicaciones del
documento D1, sino a todo el documento y que cuando la
reivindicacién independiente, en este caso la cldusula 1, no es
patentable por carecer de nivel inventivo, tampoco es patentable la
reivindicacion dependiente de ésta; que la caracteristica 7 no debe
estar mencionada en el D1, porque no es esencial para la invencidn,
si fuera asi deberia estar en la reivindicacién independiente nim. 1

de la solicitud.

Lo expresado en el parrafo anterior, es corroborado por las
consideraciones que tuvo en cuenta el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina que, en resumen, expreso:

Todo invento debe hacerse acreedor a un privilegio, debe

tener un solo objeto principal que se define en la primera
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reivindicacion y el privilegio otorgado se limita a lo

enunciado en ella y, por tanto, dos patentes de invencidon pueden
coexistir si los contenidos de la primera reivindicacién de cada una
de ellas no coinciden. Las reivindicaciones subsiguientes deben
estar subordinadas a la primera como otras tantas caracteristicas
que subsidiariamente concurren a la realizacion del objetivo
principal del invento en multiples formas, todas ellas comprendidas

por su esencia en la primera reivindicacion.

Por lo anterior, la Sala encuentra que la actora no desvirtud la
presuncion de legalidad de que gozan los actos acusados, por lo
cual denegara las pretensiones de la demanda, como en efecto lo

hara en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Administrando

Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,
FALLA:

Primero: DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.
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Segundo: TIENESE a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ como
apoderada de la actora, en los términos y para los efectos del poder

gue le fue sustituido por Escritura Publica obrante a folios 208 a

213 del cuaderno principal.
Tercero: REMITASE copia de la presente providencia al Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto

en el articulo 128 de la Decision 500 de la Comision de la

Comunidad Andina.

En firme esta providencia, archivese el expediente, previas las

anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leida, discutida

y aprobada por la Sala en la sesién del dia 5 de febrero de 2015.

GUILLERMO VARGAS AYALA MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO



