CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Bogot3a, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidos (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

NUmero unico de radicacion 11001 03 24 000 2000 06715 01
Referencia: Accig’m de nulidad
Actora: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

TESIS: LOS ACTOS ACUSADOS VULNERAN LA NORMA COMUNITARIA. PARA LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE EN DISCUSION
EXISTIAN EN EL ESTADO DEL ARTE MAQUINAS DESMUCILAGINADORAS DE
CAFE, CON LAS CARACTERISTICAS SENALADAS EN LAS REIVINDICACIONES
DE LA PATENTE CONCEDIDA.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La sociedad FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA,
por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la accion de
nulidad prevista en el articulo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de
19841 y en el articulo 52 de la Decisién 344 de la Comisidon de la
Comunidad Andina? presenté demanda ante esta Corporacidn
tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolucion

nam. 07672 de 29 de abril de 1999, por medio de la cual la

1 Cédigo Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, «Por la cual
se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

2 La demanda se admitié en ejercicio del articulo 52 de la Decisién 344 de la Comisidn del Acuerdo de
Cartagena, segun el cual “[...] La autoridad nacional competente podra decretar, de oficio o a peticion
de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que: a) Haya
sido concedida en contravencion de cualquiera de las disposiciones de la presente Decision; b) Se
hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.
Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran intentarse en cualquier momento

[
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO? concedié el
privilegio de patente de invencidn a la creacion titulada
“"DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE

PARA CAFE".

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes, la parte actora expuso los siguientes:

1°. El 14 de julio de 1995, el sefior ALVARO ARDILA DUARTE
presentd ante la SIC solicitud de patente de invencién para una
creacion denominada “DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR

VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFE”.

2°. Luego del examen de forma, la SIC formulé observaciones que
fueron acogidas por el interesado a través de una nueva solicitud en
la que incluyd un resumen del estado de la técnica y menciond una
serie de maquinas que por su antigiiedad no constituyen punto de
comparacién para determinar la novedad, tales como una maquina
limpiadora de 1912, que opera por el principio de friccidn con aserrin
y arena; una despulpadora-desmucilaginadora Birnie de 1929; una
de agua a alta tension de 1941; y una lavadora de café Hess de

1955.

3 En adelante, la Superintendencia o la SIC.
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3°. Al realizar el examen de fondo, la SIC conceptud que la solicitud
“puede considerarse como nueva porqgue no se encontré ninguna
prueba después de realizar una busqueda de anterioridades dentro
del fondo documental con que cuenta la Oficina, de que se hallase
esta invencion comprendida dentro del estado de la técnica (...) y por
qué no hubo observaciones que afecten la patentabilidad por parte

de terceros”.

4°, A través de la Resolucion nim. 07672 de 29 de abril de
1999, el SUPERINTENDETE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
concedio el privilegio de patente de invencidn a la creacidn titulada
"DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE

PARA CAFE".

5°. En criterio de la demandante, el examen de la SIC se |limitd a
revisar superficial y equivocadamente la informaciéon suministrada
sin consultar bibliografia diferente a su base de datos y, por ello, la
Administraciéon basd su decision en una premisa falsa, cuya
aplicacién vulnera flagrantemente las normas andinas de propiedad

industrial.

I.2. Como fundamentos de derecho, la demandante formuld los

siguientes cargos de ilegalidad:

Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogota D.C. — Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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I.2.1. Violacion de los articulos 1° y 2° de la Decision 344 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena. Adujo que la patente
concedida no reune los requisitos previstos en las citadas normas,
referidos a la novedad, nivel inventivo y aplicacidon industrial, por
cuanto estd comprendida dentro del estado de la técnica, el que
incluye todo lo que haya sido accesible al publico, por una
descripcién escrita u oral, por una utilizacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su

caso, de la prioridad reconocida.

Al respecto, se refirid a diversas descripciones orales y escritas que
anticipan la invencion patentada, a saber: publicaciones del doctor
Fukunaga en 1957; del Centro de Investigaciones del Café “Pedro
Mejia -CENICAFE- de 1984; de la revista "NOTICIERO DEL CAFE y su
articulo “utilizacién del pergamino y de la pulpa en el secamiento del
café en el Salvador”, de 1982; y del Informe Anual de labores de la
disciplina de ingenieria agricola de 1994-1995. Igualmente,
menciond como antecedente las charlas y conferencias dictadas por

CENICAFE sobre la materia en cuestién.

También menciond utilizaciones anteriores a la fecha de solicitud de
patente ofrecidas por empresas nacionales que "“venian fabricando,
ofreciendo e introduciendo en el mercado maquinas que comparten,
en algunos casos, el mismo principio técnico y, en otros, presentan

similar disposicion o construccion e idéntica utilidad”.

Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogota D.C. — Colombia
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1.2.2. Violacion del articulo 4° de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena. Asegurd que la patente
concedida carece de nivel inventivo porque su regla se deriva en
forma evidente del estado de la técnica y no implica, de manera
alguna, salto cualitativo entre lo conocido y lo propuesto, sino que,

por el contrario, resulta obvia y conocida.

Seflalé que la invencidon no representa progreso técnico alguno ni
resulta ventajosa frente a lo existente, en tanto que los progresos
que pretende reivindicar estaban comprendidos en el estado de la
técnica y resultan obvios para una persona normalmente versada en

la materia.

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 admisién, fijacion en

lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogota D.C. — Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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II.1. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual

expuso los siguientes argumentos*:

Indicé que el examen de fondo de la solicitud de patente elevada por
el ciudadano ALVARO ARDILA DUARTE, permitié concluir que

reunia los requisitos legales para su otorgamiento.

Puso de presente que la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS,
en el momento procesal pertinente, no presentd observaciones a la

solicitud de invencion.

En relacién con la presunta vulneracion del articulo 2° de la Decision
344, advirtié6 que de acuerdo con el examen de patentabilidad no se
encontrd ninguna prueba de anterioridades, luego de una busqueda en
el archivo documental de esa entidad, por lo que la invocada
disposicidn no resultd transgredida, sino que, por el contrario, el acto

acusado se ajustd a la misma respecto del requisito de la novedad.

Frente a la violacidn del articulo 4° de la Decisidn 344, sostuvo que no
tiene asidero legal, pues, como se demostrd suficientemente en la
actuacién administrativa y se plasmoé en la resolucion demandada, el
objeto de la solicitud tiene nivel inventivo y no se deriva evidentemente

del estado de la técnica.

4 Cfr. Folios 513 al 523 del cuaderno nimero 3.
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Anadid que en el concepto técnico del examen de fondo de la solicitud
sefiald acertadamente que "se considera que tiene nivel inventivo
porque esta creacion no resulta obvia del estado de la técnica en la
fecha de presentacion de la solicitud, mas concretamente se considera
que tiene nivel inventivo porque se ha determinado el estado de la
técnica que corresponde al campo de la técnica al cual pertenece el
objeto de la solicitud y no se ha encontrado ningun razonamiento I6gico
que indique que una persona del oficio normalmente versada en la
materia pudo haber alcanzado los resultados revelados en la solicitud

sobre dicho estado de la técnica”.

Finalmente, aseverdé que carecen de sustento las afirmaciones
contenidas en el acapite de la demanda denominado concepto de
violacion, en el entendido de que la actora no logra precisar de cudles
documentos o fuentes se deriva evidentemente la maquina patentada
y los que cita resultan ser “similares” al objeto de invencién, mas no
idénticos, lo cual evidencia que, contrario a su dicho, la solicitud si es

novedosa.

I1.2. El ciudadano ALVARO ARDILA DUARTE, tercero con interés
directo en las resultas del proceso, contesté la demanda®, por

conducto de apoderado judicial, argumentando que:

> Cfr. Folio 456 del cuaderno nimero 3.
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.- La patente de invencién no fue objeto de divulgacién ni utilizaciéon
antes de la fecha de presentacion de la solicitud, por lo que no se
hallaba dentro del estado de la técnica, pues “"como bien lo afirma la
parte actora, existia algo en el estado de la técnica y de alli partio el
Ingeniero Ardila para desarrollar una idea hasta materializarla en un

producto final diferente”.

.- La invencidn relne los requisitos de patentabilidad, dado que los
elementos ya conocidos y la utilizacion de otros similares
representan un avance técnico, especificamente con el acoplamiento
del rotor a la maquina que la demandante pretende hacer ver como

una sutil diferencia.

.- Las publicaciones anteriores a la solicitud no inciden en la materia
reivindicada, teniendo en cuenta que el uso que hace CENICAFE del
rotor con agitadores para los desmucilaginadores, no guarda
relacidon con los reivindicados en la patente otorgada, de ahi que tal

publicacion no desvirtué la novedad.

Por ultimo, concluyd que estd en desacuerdo con los cargos de
violacién de las normas comunitarias invocadas por la demandante,
dado que, en su criterio, la SIC concedid la patente en aplicacién de
dicha normativa, de la jurisprudencia y de criterios de justicia y
equidad que la llevaron a reconocer el valor que tienen dentro de la

sociedad las investigaciones de particulares.
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I1I.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

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

invocadas como violadas en la demanda, sefalé que:

Toda solicitud de invencién debe cumplir con los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial, los cuales
constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de
obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de
invencién, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos

de la tecnologia.

En relacién con la novedad, adujo que de conformidad con el articulo
2° de la Decisidn 344, una invencidn es nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica; y que de acuerdo con lo
expuesto por la doctrina, las caracteristicas del concepto de novedad
son: (i) objetividad; (ii) irreversibilidad de la pérdida de novedad;

(iii) caracter universal; y (iv) caracter publico.

Indicé que el estado de la técnica estd constituido por todo lo que

antes de la fecha de presentacién de la solicitud se ha hecho

6 Proceso 294-1P-2018
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accesible al publico por una descripcion escrita u oral, por una

utilizacidon o por cualquier otro medio, en el mundo.

En cuanto al nivel inventivo resaltdé que, segun el articulo 4° de la
Decision 344, éste se entiende satisfecho si para una persona del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente,
la invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de

manera evidente del estado de la técnica.

Agrego que el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la
posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que
existian al momento de la invencidon se hubiese podido llegar de
manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio

para un experto medio en la materia de que se trate.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO’
reiterd los argumentos expuestos en la contestacion de la demanda
y anadié que de acuerdo con los andlisis efectuados por la Divisién
de Nuevas Creaciones, la creacion "DESMUCILAGINADOR Y
LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFE" se basa en la
diferencia de las caracteristicas técnicas estructurales presentes y

reclamadas en el capitulo reivindicatorio compuesto de 21

7 Cfr. Folio 1077.
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reivindicaciones, las que frente al estado de la técnica no fueron
anticipadas, habida consideracion que el problema de alto consumo
de agua en el proceso de desmucilaginado no habia sido resuelto.
Que lo anterior evidencia que las divulgaciones allegadas por el
tercero no establecen una equivalencia tecnoldgica en la estructura
de la maquina en cuestion, dado que ninguno ensefia o sugiere,
tanto de forma Unica como en combinacidon con otra publicacién, un
desmucilaginador que tuviera en particular una entrada de agua en
la parte superior del rotor vertical construido de un tubo cilindrico
con agitadores helicoidales, que van soldados, y unos dedos
metalicos, éstos dos ultimos conocidos en el estado de la técnica
como agitadores COLMECANO; sin embargo, no poseen un porta-
sello mecanico en la parte superior del rotor vertical, para realizar
de manera adecuada la conexion con la entrada de suministro de
agua, lo que ofrece la alternativa a la maquina patentada de
alimentar con granos de café sin la combinacion con agua, puesto
que se puede introducir ciruela de café seco para posteriormente
regular el suministro de agua por los agujeros en diferentes partes
del flujo del grano vy asi facilitar el desmucilaginado, sin que se llegue
a consumir agua en exceso.

Que es claro que el desarrollo tecnoldgico radica en que es un
aparato mas compacto, mas simple, que busca prevenir el alto
consumo de agua, disminuyendo el impacto ambiental, sumado al
aumento de la productividad de grano desmucilaginado minimizando

el mantenimiento de los componentes.

Calle 12 No. 7-65 — Tel: (57-1) 350-6700 — Bogota D.C. — Colombia
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Por ultimo, la SIC formuld apreciaciones frente a las pruebas
obrantes en el expediente y, en especial, sobre los dictdmenes
periciales, las que seran estudiadas en las consideraciones de la

Sala.

IV.2. La FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS® afirmé que
las pruebas documentales por ella aportadas al proceso demuestran
que la SIC dejé de considerar por lo menos 16 documentos que
hacen parte del estado de la técnica, referidos a tecnologias
relacionadas con la invencidn y sus elementos esenciales,
particularmente, el documento titulado "A New Mechanical Coffe

Demucilaging Machine” del profesor Fukunaga.

Sefalé que el dictamen pericial del ingeniero Julio Cesar Monroy
ratifico lo sefialado en el parrafo precedente, por lo que es éste, y
no los demas dictdmenes practicados, el que debe ser acogido; y
que, asimismo, la prueba testimonial recaudada demuestra que las
referencias bibliograficas hacian parte de la coleccién de CENICAFE
a la que el sefior ALVARO ARDILA DUARTE tuvo acceso entre los

meses de marzo a diciembre de 1994.

Destacdé que la Unica diferencia que el tercero interesado refiere

sobre la maquina de FUKUNAGA es que el flujo vertical ascendente

8 Cfr. Folio 1088.
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no existia en la maquina citada del arte previo, argumento que fue

desvirtuado por los técnicos Humberto Botero y Julio Cesar Monroy.

Concluyd que el analisis del estado de la técnica si afecta la novedad

de la invencion patentada.

IV.3. Por su parte, el tercero interesado, en los alegatos de

conclusion, elevé la siguiente peticién?®:

“I...] PETICION PRINCIPAL

Primera: Declarar probada la excepcion de inepta demanda,
por cuanto la parte actora FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS no agotd la via gubernativa”

Segundo: Inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo
sobre las pretensiones de la demanda.

Tercero: condenar en costas y costos del proceso a la parte
actora [...]".

Como peticion subsidiaria, solicitd declarar que la patente de
invencion denominada “DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR
VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFE”, cumple con los requisitos

previstos en la Decisidon 344,

Para sustentar su peticién, afirmé que la demandante no interpuso
los recursos procedentes contra la decision de otorgar la patente, ni

participd en el procedimiento administrativo, por lo que la decision

 Cfr. Folio 1112.
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del presente proceso debe ser inhibitoria, al haberse configurado la

excepcion de inepta demanda.

Menciond las caracteristicas de la maquina patentada y las comparo
con las maquinas existentes en el estado de la técnica para concluir
gue la invencion patentada si reune los requisitos de novedad y nivel

inventivo.

Por ultimo, se pronuncié acerca de las pruebas practicadas en el
proceso, aspecto que la Sala examinara en la parte considerativa de

la presente providencia.

IV.4. Dentro de la etapa procesal correspondiente, el Agente del

Ministerio Publico guardé silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Cuestion previa: analisis de la excepcion de inepta

demanda, formulada por el tercero interesado

El sefior ALVARO ARDILA DUARTE, dentro del escrito de alegatos
de conclusién, propuso la excepcion de inepta demanda, con
fundamento en que la demandante no participd en la actuacidn
administrativa que dio lugar a la patente demandada, asi como
tampoco presento los recursos procedentes contra la resolucién que

la concedio.
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Sobre el particular, cabe destacar que de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 164 del CCA y 98 del CPC, las excepciones,
bien sean de fondo o previas, deben proponerse dentro del término
de traslado para contestar la demanda, su reforma o de fijacion en

lista.

Asi las cosas, comoquiera que la excepcion formulada en el escrito
de alegatos de conclusion no se hizo dentro del término previsto en
la ley, la misma sera rechazada por extemporanea, como en efecto

se dispondra en la parte resolutiva de esta providencia.

V.2. Problema juridico

El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de la
Resolucion nim. 07672 de 29 de abril de 1999, por medio de la
cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
concedio el privilegio de patente de invencidn a la creacidn titulada
"DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE

PARA CAFE".

V.3. El acto acusado

"Resolucion num. 07672 de 29 de abril de 1999
Por la cual se otorga una patente de invencion
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Certificado N°
Ref: Expediente N°95-031-257

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO
Que la solicitud de privilegio de patente de invencion contenida
en el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos
previstos en las disposiciones legales

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de
invencion a la creacion denominada:

'‘DESMUCILAGINADOR 'Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE
PARA CAFE’

(...)

Titular: ALVARO ARDILA DUARTE

[...]"0

V.4. Lo probado en el proceso

En el expediente obran las siguientes pruebas:

V.4.1. Documentos!!:

- Copia del articulo "A new Mechanical Coffe demucilaging machin",
escrito por Edward T Fukunaga y publicado por la revista "Hawaii

Agricultural Experiment Station, Boletin 115, diciembre de 1957.

10 Cfr, folio 2.

11 Cuaderno num. 1, folios 8 al 209.
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- Tesis de grado "Analysis of Mechanical Demucilaging of depulped
coffee beans”, presentada en 1993 por el ingeniero Carlos Oliveros,

publicada en la Universidad de Winsconsin, Madison, Estados Unidos.

- Copia del Oficio remisorio y documento "Informe Anual de
Actividades octubre 1994 - septiembre de 1995, dirigido al Doctor
Gonzalo Roa Mejia, lider Disciplina de Ingenieria Agricola de

CENICAFE, por Cesar Augusto Ramirez, asistente de investigacion.

- Copia de la publicacién "Informe Anual de Actividades octubre

1994- septiembre 1995" de CENICAFE, autor Juan Rodrigo Sdenz.

- Copia del articulo "El desmucilaginado mecanico del café" de Carlos
E. Oliveros Tascon y Gonzalo Roa Mejia, publicado en la revista

"Avances Técnicos — CENICAFE", nimero 217, julio de 1995.

- Copia del articulo "Desarrollo de la Tecnologia BECOLSUB para el
beneficio ecoldgico del Café", de Gonzalo Roa Mejia y otros, publicado
en la revista "Avances Técnicos- CENICAFE", nimero 238, abril de

1997.

- Respuesta al oficio 1822 de 12 de agosto de 2013, librado en virtud
del auto de 25 de julio de 2013%2, suscrita por el director de

CENICAFE!3

12 Cfr. Folio 1056

13 Cfr. Folio 1071.
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V.4.2. Testimonios:

V.4.2.1. Diligencia de testimonio del Ingeniero Mecanico Nelson
Moya Moyal4, realizada los dias 2 de septiembre, 28 de octubre y
18 de noviembre de 2004 a solicitud de la demandante. Se destacan

los siguientes apartes:

"[...] Sirvase explicarle al despacho cudles son, a su juicio, las
similitudes y diferencias entre el desmucilaginador de Fukunaga y
el patentado a favor del sefior Alvaro Ardila Duarte

(...)

CONTESTO: En este documento que observo en el expediente
(folios 495 a 511 del cuaderno principal), de la Universidad de
Hawai, titulado A New Mechanical Coffee Demucilaging Machin,
Boletin 115 de diciembre de 1957, en sus paginas internas Nos.
10, 11, 12 y 13, se puede observar claramente el
desmucilaginador vertical de flujo ascendente (folios 505 a 507);
podemos observar el desmucilaginador de flujo ascendente
disefiado por el profesor Fukunaga y en el que encontramos las
siguientes similitudes con el desmucilaginador de la grafica figura
21 del folio 318: Ambos equipos tienen una carcasa o tambor
principal o canasta poligonal [..] La grafica que dibujo a
continuacion de la carcasa o canasta en su disefio es igual para
Fukunaga o Ardila, compuesta de una canasta cilindrica o poligonal
dos soportes uno inferior y uno superior, un eje vertical en los dos
equipos, como se puede observar, agitadores dispuestos en la
periferia del eje vertical en el de Ardila, en el de Fukunaga, en la
parte inferior [...].”

Acerca del anterior testimonio, las partes se pronunciaron asi:

La actora senald que "no solo se demuestra que el sistema de flujo
vertical ascendente ya existia previamente en el arte previo, sino que
ademas evidencia que la supuesta diferencia existente entre la

maquina Fukunaga y la del sefior Ardila no existia en realidad y que

14 Cfr. Folio 538.
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la mencionada forma en U no implicaba que el sistema de flujo fuera

distinto entre una maquina y otra”>.

El tercero interesado indicd que la declaracién es contradictoria
"porque si observa con detenimiento el H. Despacho podra
percatarse que en las publicaciones a las que hace mencion el
Ingeniero Moya nunca se mencionan las expresiones

desmucilaginado de flujo vertical ascendente™®,

V.4.2.2. Diligencia de testimonio del Ingeniero Agricola Carlos
Eugenio Oliveros Tascon!’, realizada el 9 de diciembre de 2004 a

solicitud de la demandante. Se destacan los siguientes apartes:

“[...] Si conozco al sefior Alvaro Ardila Duarte, y con mayor
precision en el afio 1994, con motivo del desarrollo y evaluacion
de una despulpadora marca Penagos, trabajo realizado en
conjunto con CENICAFE con la participacion del Ingeniero José
Alvarez Gallo (...). Durante el periodo de marzo a diciembre de
1994, el sefor Alvaro Ardila visité con frecuencia sin limite de
tiempo, ni de Ilugar, es decir, sin restricciones, nuestro
laboratorio para investigacion en beneficio del café,
despulpado, desmucilaginado y manejo ecoldgico de los
subproductos [...]".

Acerca del citado testimonio, las partes se pronunciaron asi:

La demandante adujo que la citada declaracion evidencia que el

sefior ALVARO ARDILA DUARTE “era consciente de la informacion

5 Cfr. Folio 1106, alegatos de conclusidon de la demandante.
6 Cfr. Folio 1140, alegatos de conclusidn del tercero interesado.

17 Cfr. Folio 612
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que reposaba en CENICAFE, en materia de desmucilaginado de café,
de la falta de novedad de su invencidn, y mas aun, que de manera
exitosa engafd a la SIC al no mencionar ninguna de las

anterioridades que eran relevantes en la descripcion de su invento”.18

El tercero interesado sostuvo que este testigo es sospechoso, toda
vez que es uno de los inventores de una patente de invencion
presentada por la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, que

fue negada por la SIC y, por tanto, tiene interés en la controversia.

Agregdé que “el Ingeniero Carlos Oliveros hace declaraciones en
contra de mi poderdante, notara el Despacho que el mismo ingeniero
ya con anterioridad a esta declaracion, en diciembre 12 de 1994
habia dado un concepto donde manifestaba que la invencion de mi
poderdante era novedosa y con nivel inventivo, tal y como consta en

los folios 731 a 733 del cuaderno principal”*°.

V.4.2.3. Diligencia de testimonio del Técnico en mecanica Jaime
Rueda Balaguera?’, realizada el 9 de diciembre de 2004 a solicitud

de la demandante, de la cual se destaca:

"[...] A julio 14 de 1995, industrias FIMAR ya habia fabricado y
comercializado equipos de flujo horizontal, el ingeniero Ardila
entonces no conocia los equipos de industrias FIMAR en ese
momento (...) cuando estuve en CENICAFE en abril de 1994
estaban probando el equipo vertical ascendente [...]".

8 Cfr. Folio 1101, alegatos de conclusidon de la demandante.
9 Cfr. Folio 1137, alegatos de conclusidn del tercero interesado.

20 Cfr. Folio 654.
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El tercero interesado pidi6 que el citado testimonio fuera

desestimado, en razén a que no cuenta con soporte probatorio.

V.4.3. Declaracion de parte

El sefior ALVARO ARDILA DUARTE, tercero con interés directo en
las resultas del proceso, declard en diligencia de interrogatorio de

parte realizada el 18 de mayo de 200521, lo siguiente:

“[...] ¢CONOCE USTEP SI O NO LOS TRABAJOS DE EDWARD
FUKUNAGA SOBRE MAQUINAS DESMUCILAGINADORAS DE CAFE,
Y EN PARTICULAR EL ARTICULO “A NEW MECHANICAL COFFE
DEMUCILAGING MACHINE”, PUBLICADO EN LA REVISTA "HAWAII
AGRICULTURAL  EXPERIMENT  STATION”, ~ BOLETIN 115,
DICIEMBRE DE 1957? CONTESTO: Si, la conozco por haberla
solicitado a la Universidad de Hawai para analizar esa maquina y
para incorporarla como consta en el expediente de Ila
Superintendencia de Industria y Comercio en donde solicité la
patente para mi invencion sobre el desmucilaginador vertical
ascendente que fue concedida por las resoluciones que quiere la
Federacion Nacional de Cafeteros se declaren nulas.
(desmucilaginar consiste en remover el mucilago a los granos de
café, después de despulpado el café aparece rodeado de una capa,
de una pelicula gelatinosa que se le remueve o se debe remover
en el proceso de lavado, esa remocion tradicionalmente se hace
dejando los granos fermentar o sea en reposo durante un tiempo
y luego con agua se hacia esa remocion del mucilago. La maquina
gue yo inventé remueve el mucilago y lava el grano de café
simultaneamente por friccion utilizando muy poca agua,; por el
contrario, la maquina de Fukunaga lo hace por agitacion utilizando
mucha para remover la pelicula.

(...)

PREGUNTA NUMERO 3: PREGUNTANDO: DIGA USTED, SI O NO,,
¢SI LA MAQUINA FUKUNAGA DESMUCILAGINABA Y LAVABA CAFE
RECIEN DESPULPADO AL MISMO TIEMPO? CONTESTO: No,
desmucilagina, pero no lava simultaneamente porque no separa el
mucilago del café desmucilaginado, en el folleto dice claramente
que ese mucilago se separa posteriormente junto con el agua que
se ha aplicado en una criba o zaranda.

(..)

21 Cfr. Folio 662.
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PREGUNTA NUMERO 5: PREGUNTANDO: DIGA USTED, SI O NO,
¢SI LA MAQUINA DESMUCILAGINADORA EN CUESTION UTILIZABA
EL AGUA COMO ELEMENTO DE LAVADO Y DE IMPULSO?
CONTESTO: Si, a diferencia de la maquina mia ya que en mi
maquina no se utiliza el agua para impulsar ni para removerle el
mucilago a los granos, se utiliza para enjuagar al final del proceso
los granos, o sea cuando ya estan sin el mucilago [...]".

V.4.4. Dictamenes periciales:

V.4.4.1. Dictamen de la Perito Luz Marina Camargo Nicholson??

del cual se destacan los siguientes aspectos:

"[...] La suscrita perito realizd la visita de acuerdo a la solicitud
de la prueba pericial de la parte actora ordenada por el
despacho, al Centro de Investigaciones del Café Pedro Mejia -
CENICAFE-, ubicada en la carretera Manizales a Chinchina, Plan
Alto, departamento de Caldas, donde se encuentra ubicado el
Centro de Documentacion, visita realizada el 3 de septiembre
2010 (...) donde se verificaron los documentos relacionados con
el equipo desmucilaginador y lavador de flujo ascendente para
café, el cual es objeto del presente peritaje, al igual se
inspeccionaron los equipos que se conservan en CENICAFE. Se
encontraron documentos sobre equipo desmucilaginador de
café denominado  BECOLSUB, parecido al equipo
desmucilaginador y lavador de flujo ascendente para café del
sefor Alvaro Ardila Duarte.

(...) Al equiparar, confrontar, medir, contrastar, o cotejarlos, a
mi parecer, considero que si hay novedad técnica en el
desmucilaginador y lavador vertical ascendente para café
frente al estado de la técnica que existia antes de la solicitud
de dicha patente, ya que se utiliza el flujo vertical ascendente
con un minimo de agua; ademas se reutiliza el mucilago para
abono natural, sin contaminar las fuentes naturales de agua

[.]"

V.4.4.2. Dictamen del perito Julio Cesar Monroy Angel?3, del cual

se destacan los siguientes aspectos:

22 Cfr. Folio 798.

23 Cfr. Anexo num. 1.
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"[...] RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS

a) Determinar el estado de la técnica en julio de 1995, en el
campo de desmucilaginado y lavado de café.

En CENICAFE me enteré que existen documentos y evidencia
bibliografica y fotografica (anexo certificacion del sefior JOSE
GONZALO HOYOS SALAZAR, quien es la persona encargada en
CENICAFE de organizar y mantener el archivo fotogréfico en la
Biblioteca de CENICAFE), que respaldan el argumento de que
en CENICAFE se venian realizando estudios de remocion
mecanica del mucilago de café desde el ano 1984, y que a esa
época, la remocién mecanica del mucilago de café mediante un
desmucilaginador vertical de flujo continuo no era un tema
novedoso en el mundo, pues ya existian desarrollos para
realizar dicha labor, los cuales al ser aplicados a las condiciones
colombianas presentaban inconvenientes comunes como altos
requerimientos de potencia, altos consumos de agua, baja
eficacia de desprendimiento de mucilago y alto dafio mecanico
sobre el producto.

Sobre el estado de la técnica en lo que respecta a la actividad
de la remocion del mucilago del café, en respuesta a la
pregunta (d) del cuestionario formulado por nosotros, que
adjuntamos y forma parte integrante de este dictamen, el
experto doctor Sanz Uribe expresa lo siguiente:

"Por mi trabajo tuve la oportunidad de conocer el estado de la técnica
en el mundo a través de revisiones bibliogréficas, donde me di cuenta
que el desmucilaginado mecanico de café no era un tema nuevo y
que se tenian desarrollos principalmente en Europa (por las colonias
en el Africa), en Centroamérica y en Estados Unidos de América (en
Hawai y Puerto Rico). Con base en esos conocimientos, mucho antes
de la fecha mencionada, logré en Cenicafé con los compafieros de la
disciplina de Ingenieria Agricola realizar desarrollos propios que
pasaron de desmucilaginado de café por tandas, hasta
desmucilaginadores que trabajaban continuamente realizando
simultaneamente las labores de remocion de mucilago lavado y
limpieza del café, incluyendo el lavador inclinado de flujo ascendente.
Durante el afio de 1994, junto al doctor Carlos Oliveros Tascon,
desarrollamos la tecnologia DESLIM, un desmucilaginador mecanico
de flujo vertical ascendente, el cual realizaba todas las labores
mencionadas con el movimiento de un solo €je.

"En mi opinion, para julio 14 de 1995 el estado de la técnica en el
area del desmucilaginado mecanico del café, en especial en relacion
con desmucilaginadores verticales, tal y como lo reivindica el sefior
Alvaro Ardila en su patente debe incluir:

e Fl articulo del profesor Edward Fukunaga titulado New Mechanical
Coffee Demucilaging Machine" y publicado en Hawai Agricultural
Experiment Station. Bulletin 115. Diciembre de 1957. En donde se
divulga por primera vez un desmucilaginador vertical y lavador de
café de flujo continuo;

e La referencia: MENCHU E, J. F. Ensayo de una maquina
desmucilaginadora tipo Fukunaga, Investigaciones Agropecuarias
(Guatemala) 1(1):2-13. 1960, en donde se divulga la construccion y
puesta en funcionamiento del desmucilaginador vertical de flujo
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ascendente y lavador de café del profesor Fukunaga en
Centroamérica.

e Sistemas para la remocion mecanica del mucilago del café Roeng y
Aguapulpa. De ésta ultima maquina se realizd evaluacion técnica en
Cenicafé (OLIVEROS T., C. E. Desarrollo de un desmucilaginador
mecanico para café. Informe anual de actividades. Cenicafé
(Chinchina). 1988-1989.) obteniendo altos consumos de agua y
requerimiento de potencia, al igual que las evaluaciones realizadas
en Kenia en 1978 (KAMAU, I. N. Mechanical remuval of Mucilage by
Aquapulpa. Kenya Coffee (Kenya)1978).

e Sistemas para la remocion mecanica de mucilago de café Elmu. Este
dispositivo  desarrollado en  Centroamérica  realizaba el
desmucilaginado mecanico del café por tandas, como lo muestra la
referencia Vazquez M., R., Hidalgo U., G. Influencia del
desmucilaginado mecanico del café y de diferentes periodos de
espera al secado sobre la calidad. Noticiero del café (Costa
Rica) 1991.

e La tesis para optar por €l titulo de doctorado en la Universidad de
Wisconsin-Madison (Estados Unidos de América) del doctor Carlos E.
Oliveros, en 1993, titulada "Analysis of Mechanical Demucilaging of
Depulped Coffee Beans" en donde se hace un resumen del estado
del arte a la fecha de su publicacion y especificamente se divulga la
existencia de desmucilaginadores verticales, lavadores y
despulpadores desde la publicacion de Fukunaga arriba mencionada
y que han venido siendo desarrollados también por CENICAFE. La
traduccion de la tesis llevada a cabo por el mismo doctor Oliveros, se
encuentra disponible en la biblioteca de CENICAFE.

e Los informes anuales del Departamento de Ingenieria Agricola de
CENICAFE firmados por Juan Rodrigo Sanz Uribe, en donde se hace
relacion de los desarrollos tecnoldgicos en relacion con el beneficio
del café que incluye los desmucilaginadores mecanicos verticales,
lavadores y de flujo continuo tales como DEMUCIL, DESMULACLA,
CENICAFE C-l 'y c-ll, DESMULAC y DESLIM, entre otros.

» Fotografias de las tecnologias CENICAFE c-l y c-ll, DESMULAC y
DESLIM de CENICAFE y del Desmucilaginador vertical y lavador de
café del profesor Fukunaga que demuestran la construccion, uso y
divulgacion de desmucilaginadores verticales y lavadores desde 1987
que reposan en el archivo fotografico de CENICAFE.

e FEl reporte de la evaluacion comercial de mayo de 1995 del
desmucilaginador vertical de flujo ascendente, limpiador y lavador
DESLIM disefiado y fabricado por CENICAFE, cuyos planos de
construccion se encuentran en la biblioteca de CENICAFE.

e Desmucilaginadores Mecanicos de Café. Carlos Oliveros, Juan
Rodrigo Sanz Uribe y otros. En: Avances Técnicos 217. CENICAFE.
Julio de 1995."

De igual forma, durante mi visita a CENICAFE, me fue posible
constatar el estado del arte disponible al publico en la biblioteca
de CENICAFE en las publicaciones citadas por el doctor Sanz
Uribe y especificamente lo siguiente:

Antecedentes anteriores a 1984.
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El desmucilaginador mas antiguo del que se tenga referencia
es el Raoeng, el cual trabajaba con flujo continuo horizontal de
granos para despulpar y desmucilaginar el café, fue fabricado
en Alemania (Coste, 1968; Wintgents, 2004). EI
desmucilaginado se ocasiona por friccion entre los granos y
entre estos y partes internas de la maquina. Inicialmente con
el equipo Raoeng se despulpaba y desmucilaginaba café
robusta, con elevados consumos de agua y energia

El desmucilaginador Aquapulpa, disefiado a partir del Raoeng,
de flujo de granos, solamente para remover mucilago,
fabricado en vertical ascendente para café", a fin de establecer
Si esta constituye una Novedad Técnica, en especial a la luz de
los criterios de evaluacion utilizadas por la SIC, mencionados
en el escrito.

(...)

[B]asados en las experiencias adquiridas y desarrollos previos
en CENICAFE y las bases tedricas logradas en la tesis de
doctorado del doctor carlos E. Oliveros Tascon entre finales de
1994 y principios de 1995 se llegé al equipo DESLIM (...). En
1995 se introdujeron los conceptos integrales de la tecnologia
BECOLSUB (...).

(...)

Especificamente, creo que era imposible desconocer para una
persona como el inventor de la patente No. 025860, quien era
para esa época un fabricante de maquinas despulpadoras y que
se usan en el proceso de beneficio del café (de acuerdo a la
informacion que me suministraron en CENICAFE), que el
desmucilaginado y lavado de flujo vertical ascendente para café
fue desarrollado originalmente por el profesor Edward
Fukunaga el cual se hizo publico en la referencia: FUKUNAGA,
E. T. "A New mechanical coffee demucilaging machine". Hawaii,
Agricultural Experiment Station, 1957.

(...)

Adicionalmente, en Cenicafé tuve la posibilidad de observar
fotografias con fecha del mes de junio de 1995 y que reposaban
en los archivos fotograficos de la biblioteca de CENICAFE, tal y
como consta en la certificacion firmada por el sefor JOSE
GONZALO HOYOS SALAZAR encargado del archivo fotografico
desde el 10 de febrero de 1994, tomadas en junio 3 a 4 de
1995 en donde se muestra en operacién un equipo DESLIM en
CENICAFE en donde se observa un desmucilaginador vertical
de flujo continuo ascendente que lava y limpia el café con un
consumo de menos de 1 litro de agua por kilogramo de café,
igual al de la patente No. 025860, funcionando como parte del
DESLIM. Copia de estas fotografias se anexan al presente
reporte pericial.

También en Cenicafé tuve acceso y recolecté informacion sobre
varios  desmucilaginadores  mecanicos, documentos y
fotografias que obedecen a un proceso riguroso de
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investigacion en CENICAFE, paso a paso para llegar a lo que
finalmente fue el desmucilaginador DESLIM instalado en la
central de beneficio ecoldgico de Anserma y al cual se le
realizaron pruebas comerciales en marzo de 1995, segun
consta en el libro Beneficio Ecolégico de Café, también anexado
al expediente del proceso.

Todo lo anterior me permite responder a la pregunta formulada
por su despacho de manera negativa. Es decir, los
desmucilaginadores verticales mecanicos de café que usan
poca agua (menos de un litro por kilogramo de café) han sido
divulgados en el arte desde el desmucilaginador del profesor
Fukunaga en 1957 hasta el DESLIM de CENICAFE en marzo de
1995 /[...]"

V.4.4.3. Dictamen del Perito Humberto Botero Zuluaga?*, del cual

se destacan los siguientes aspectos:

"[...] En visita realizada en agosto 23 del presente afio al CENTRO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL CAFE -CENICAFE-,
se tuvo la oportunidad de observar los diferentes equipos, como
también consultar material fotografico y diversas publicaciones
sobre el tema desarrollados por los investigadores profesionales
del departamento de ingenieria agricola del CENTRO, cuyo
principal objetivo era la implementacion de una tecnologia de
pos cosecha consistente en el disefio, construccion y evaluacion
de un equipo que hoy se conoce como BECOLSUB que significa
beneficiadero ecoldgico y manejador de subproductos, el cual
integra el uso de despulpadoras convencionales que separan los
granos de café de la pulpa sin adicion de agua, un
desmucilaginador de flujo vertical ascendente y una fosa de
pulpa y mucilago.(...)

El primer trabajo piloto que adelanté CENICAFE para evaluar los
equipos integrales de desmucilaginado de flujo ascendente y
lavado fue realizado en el municipio de Anserma (Caldas) en el
afo 1994 con el montaje de los equipos DESLIM y BECOLSUB y
las primeras evaluaciones se realizaron en mayo de 1995,
reduciendo el consumo de agua a 0.6 litros por kilogramo de café
pergaminos seco (...).

(..)

Todos los equipos que se producen actualmente en Colombia son
de flujo vertical ascendente de granos, principio implementado
desde el aho 1957 por el Profesor Edward T Fukunaga, de la
Estacion Agricola Experimental de Hawai, tal como (SIC)

24 Cfr. Folio 780.
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observarse en la figura No. 1, la cual coincide plenamente con el
disefio presentado "a mano alzada" por el sefior Alvaro Ardila
Duarte, vistos a folios 734 y 735 del proceso, lo que significa que
cuando desarrolld el mecanismo de agitacion vertical o flujo
ascendente que patentd, este ya existia, tal vez no tuvo la
precaucion de consultar informes técnicos y publicaciones que
reposan en las bibliotecas, tanto del CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES PARA EL CAFE CENICAFE, como en las
diferentes bibliotecas de las universidades, para tener la certeza
de que su equipo iba a tener la condicion innovadora en materia
de desmucilaginado mecanico del café por agitacion, labor
ademas que debid ser adelantada por el funcionario de la
Superintendencia de Industria y Comercio encargado de hacer
la evaluacién del invento a patentar.

De acuerdo con la respuesta al punto a) el desmucilaginador y
lavador mecanico de café con flujo vertical ascendente no era
una novedad el 14 de julio de 1995, porque desde 1957 existian
documentos de acceso al publico donde se describia un equipo
de estos con flujo vertical ascendente [...]".

V.4.4.4. Dictamen del Perito Juan Manuel Pérez Romero, del cual

se destacan los siguientes apartes?>:

"[...] Comparacion de diagramas de flujo para el proceso de
desmucilaginado del café de la maquina desmucilaginadora
FUKUNAGA y la invencién del ingeniero ALVARO ARDILA
DUARTE.

(...)

A) Similitud: utiliza elementos mecanicos como poleas,
motores eléctricos, soportes, rodamientos ejes, disposicion
mecanica entre, otros elementos que son libre de
patentabilidad (...).

B) Diferenciadores mas representativos sin tener en cuenta
caracteristicas del café y su produccion:

25 Cfr. Anexo num. 2.
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8] OFTRENCIADORELS MAS RIPAREISENTATIVOS SIN TENER EN CLINTA

CARACTTRISTICAS DL CAFE ¥ D SU PRODUCOION

DETALLE FUMUNAGA T ALVARO ARDILA DUARTE
UTILZAOON
| BPMrates] s eiOnoL/ eguipes MAYOR MENCR

‘»__- COMMLEMENTOS

| ECONOMIZADOR D€ AGUA | MAYOR | MENCH
SMPUCIDAD v
L FUNCIONASILIOAD Eh DISENO | MENOR | MAYOR
| COMPACTICIDAD  COMIUNTO
LESTRUCTURAL ¥ MECANICO | MENOR ! MAYOR
| VIBRACION MECANICA | MAYOR ! MENOR
L MANTENIVIENTO MECANKD MAYOR ! MENOR
L VERSATILIOAD | MENOR | MAYOR
L RENDIVMIENTOS TOTALES 3 MENOR $ MAYOR
LAPUCACION INOUSTRIAL : ISuUAL 3 ouAL
| VENTAIA MECANICA | MENGE _INSUPERABLE
BALANCT DINAMICO EN
SUS ELEMENTOS MECAMCOS MENOR MAYOR
L MOvILES

El dictamen fue aclarado en los siguientes términos?°:

" [...] La cronologia de la invencién para desmucilaginar el café
a partir del invento (1929) del sefior Bernie con su maquina
despulpadora (maquinaria agricola) de disposicion horizontal
de solo despulpado y la modificacion de esta a una disposicion
vertical ascendente a Tandem (dos cilindros en serie)
patentada en 1953 por el sefior FUKUNAGA en dos etapas
secuenciales de solo despulpado y del ingeniero ALVARO
ARDILA DUARTE es una disposicion vertical ascendente
compacta de una sola etapa de desmucilaginado y lavado, por
ende, es uno de los principios de su novedad inventivos, por
ello se le conocia aleatoriamente por el publico: 'MAQUINA
DESMUCILAGINADORA DE FLUJO VERTICAL ASCENDENTE DE
LAVADO".

() ,

APLICO EL METODO DE COMPARACION: El invento del sefor
FUKUNAGA con dos etapas secuenciales de despulpado con
posterioridad de lavado del café en otro proceso fuera de la
maquina desmucilaginadora y del Ing. Alvaro Ardila Duarte es
de una sola etapa de desmucilaginado y lavado que se hace
dentro de la maquina desmucilaginadora; por ende, es uno de
los principios de su novedad inventiva. Por semejanza
mecanica y otras consideraciones mecanicas de mayor
incidencia técnica e industrial para el mundo cafetero se hace
la comparagién de la maquina desmucilaginadora de Fukunaga
y del ing. Alvaro Ardila Duarte y por comparacion dentro del
expediente?’. [...]”

26 Cfr. Anexo 3

27 Cfr. Anexo nim. 3, paginas 11y 12.
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V.5. De las objeciones formuladas a los dictamenes

practicados en el proceso

Para resolver las objeciones formuladas por las partes a los
dictdmenes practicados en el proceso, es importante destacar que el
error grave al que se refiere el articulo 238, numeral 4, del Cddigo
de Procedimiento Civil -CPC-, es aquel derivado de una observacion
equivocada del objeto del dictamen, lo cual ocurre cuando se
estudian materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre
los cuales debe versar la pericia; o cuando se altera en forma
ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, es
decir, cuando el perito rinde su dictamen a partir de una percepcion

evidentemente equivocada del mismo?28.

Ahora, de la norma procesal se infiere claramente que el presupuesto
necesario para la formulacion de la objecidon por error grave es que

éste haya sido determinante en las conclusiones del dictamen.

Precisado ello, la Sala procede a resolver cada una de las objeciones

formuladas asi:

V.5.1. Objecion al dictamen de la perito Luz Marina Camargo

Nicholson

28 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccién B,
providencia de 20 de febrero de 2014, nimero Unico de radicacion 76001-23-31-000-2003-00002-01.
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En el traslado de dicho dictamen la demandante lo objetd por error
grave, al encontrar que habian precisiones y falsedades que
evidenciaban que de haberse fundado la experticia en las referencias
bibliograficas existentes en el Centro Nacional de Investigaciones de
Café, -lugar donde se practicé la prueba-, otro hubiera sido el alcance
del dictamen; ello, por cuanto "como lo evidencia el dictamen paralelo
emitido por el Ingeniero Julio Cesar Monroy Angel, las referencias
bibliograficas referentes a desmucilaginado Yy, particularmente,

desmucilaginado vertical son abundantes en CENICAFE™?®,

La Sala observa que los términos en que la demandante plantea la
objecion se refiere a las conclusiones de la perito y no al objeto de la
peritacion; es decir, que como no se cuestiona las cualidades o la
esencia del objeto examinado, ni tampoco se plantea un error en el
objeto de peritacion por haber sido sustituido o apreciado

equivocadamente, la objecién no prospera.

V.5.2. Objecién al dictamen del perito Julio Cesar Monroy Angel

En el traslado del dictamen el tercero con interés directo lo objeto
por error grave, pues, a su juicio, el perito basé su experticia en dos
testimonios de funcionarios del Centro Nacional de Investigaciones de
Café -CENICAFE-, que tienen vinculacion directa con la parte

demandante (Ingenieros Carlos E. Oliveros Tascon y Juan Rodrigo

29 Cfr. Folio 893.
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Sdez Uribe), porque son los inventores de la patente denominada
“"EQUIPO Y PROCESO PARA EL BENEFICIO ECOLOGICO DEL
CAFE Y LOS SUBPRODUCTOS”, cuya concesion solicitd la

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS ante la SIC3O,

Al respecto, se advierte que los reparos de la actora se formulan
respecto de las conclusiones del peritaje, que, en criterio del tercero,
no pueden ser valoradas debido a que se fundamentan en la
informacion suministrada por investigadores que sostienen
relaciones econdmicas con la actora; no obstante, tal reproche no
recae sobre el objeto de la pericia ni plantea un error por haberse
estudiado una materia u objeto diferente al que debia versar la

pericia, por lo que la objecidon planteada tampoco prospera.

V.5.3. Objecion al dictamen del perito Humberto Botero Zuluaga

En el traslado del dictamen, el tercero con interés directo, sefior
ALVARO ARDILA DUARTE, lo objetd por error grave. Para el efecto,
arguyé que “el dictamen pericial rendido por el ingeniero agrénomo
HUMBERTO BOTERO ZULUAGA no cumple con la finalidad de la
prueba decretada, en razon de que fue practicada en el CENTRO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL CAFE -CENICAFE- en el
municipio de Caldas, cuando tal como fue solicitado a nombre de mi

poderdante y fue decretado por ese honorable Despacho, el dictamen

30 Cfr. Folio 869.
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pericial del INGENIERO AGRONOMO HUMBERTO BOTERO ZULUAGA
debia ser practicado en las instalaciones de la SOCIEDAD PENAGOS
HERMANOS y CIA LTDA. ubicada en la Calle 28 # 20 - 80 en

Bucaramanga”.

Frente a ello, la Sala advierte que el tercero con interés directo
solicitdé la practica de una inspeccidn judicial con intervencién de
peritos en ingenieria y agronomia “a /as instalaciones de la sociedad
PENAGOS HERMANOQS y CIA LTDA., ubicada en la calle 28#20-80 de
Bucaramanga”; no obstante, dicha prueba fue denegada por el
Despacho sustanciador3! y, en su lugar, designé dos peritos, un
ingeniero agréonomo3? y otro mecanico33, para que rindieran la
experticia sobre los asuntos planteados por el tercero interesado,

tendientes a:

"[...] @) Determinar el estado de la técnica en julio de 1995, en
el campo de desmucilaginado y lavado de café.

b) Con base en dicha determinacion, cotejar lo existente en el
estado de la técnica frente a lo descrito en la solicitud
"Desmucilaginador y lavador vertical ascendente para café"”, a
fin de establecer que esta si constituye una novedad técnica,
en especial a la luz de los criterios de evaluacion utilizados por
la Superintendencia de Industria y Comercio, mencionados en
este escrito.

31 En el auto de pruebas, el Despacho sustanciador sefald: “[...] C1. Respecto de las solicitudes en el
subacapite ‘inspeccion judicial con intervencién de peritos’ no se decretara la inspeccidn judicial, ya que
no se hace necesario porque la informacion necesaria se encuentra contenida en los antecedentes
administrativos de los actos acusados. En su lugar, a costa del tercero interesado en las resultas del
proceso y a fin de resolver la cuestion planteada en el cuestionario visible a folio 490, designase como
peritos al ingeniero agricola (....) y al ingeniero mecanico (...), ambos de la lista de auxiliares de la
justicia, quienes deberan rendir sus experticias dentro de los 10 dias siguientes al de su posesion. [...]".
Folio 535.

32 Cuya designacion recay6 en el Ingeniero Agronomo Humberto Botero Zuluaga.
33 Fue designado el Ingeniero Mecanico Julio Cesar Monroy Angel.
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c) Demostrar que la reivindicacion principal constituye la
invencion como patentable, y su validez y las de las que de ella
dependen.

d) Demostrar que el principio de desmucilaginado sobre el que
se basa el "Desmucilaginador y Lavador de Flujo Ascendente"
no se encontraba en el estado de la técnica en la fecha de
presentacion de la solicitud de mi poderdante.

e) Demostrar que el equipo "Desmucilaginador y Lavador de

Flujo Ascendente " si es novedoso, tiene actividad inventiva y
aplicacion industrial [...]”.%*

De lo anterior se destaca, en primer lugar, que la prueba decretada
por el Despacho sustanciador consistié en dos dictamenes periciales
y no en una inspeccién judicial a las instalaciones indicadas por el
tercero interesado, sefior ALVARO ARDILA DUARTE; en segundo
lugar, que la experticia practicada por el ingeniero Humberto
Botero Zuluaga resolvid cada uno de los asuntos que fueron
solicitados en la prueba, como se puede verificar en el documento
visible a folios 780 a 794 del expediente; y, en tercer lugar, que la
literatura y las maquinas analizadas por el perito hacen parte de la

materia que debia investigar, como se advierte del siguiente aparte:

"[..] En visita realizada en agosto 23 del presente afo al
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL CAFE
CENICAFE se tuvo la oportunidad de observar los diferentes
equipos como también consultar material fotografico y
diversas publicaciones sobre el tema desarrollados por los
investigadores profesionales del departamento de ingenieria
agricola del Centro, cuyo principal objetivo era Ila
implementacion de una tecnologia de postcosecha consistente
en el disefio, construccion y evaluacién de un equipo que hoy
se conoce como BELCO SUB” [...]*>*. (Resaltado fuera del texto
original).

34 Cfr. Folio 490.
35 Cfr. Folio 782.
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Siendo ello asi, no hay lugar a estimar que se configuré un error
grave en la experticia, pues, por el contrario, no se advierte
equivocacion de objeto ni tampoco de materia sobre la cual debia

versar, por lo que la objecidn no prospera.

V.5.4. Objecién del dictamen del Perito Juan Manuel Pérez

Romero

En el traslado del dictamen, la demandante lo objetd por error grave

y manifestdé que3°:

“"Es claro que el dictamen no cumple con el objeto por el cual fue
solicitado, en la medida que en ningun momento se refiere a la
patente como tal y sus reivindicaciones, que fue expresamente lo
que se solicitd y decretd.

(...)

El dictamen presenta un cotejo entre la maquina actual usada por el
sefior ALVARO ARDILA DUARTE y la desmucilaginadora FUKUNAGA,
sin referirse de ninguna forma a las reivindicaciones de la patente de
invencion del sefior ARDILA, las cuales eran el objeto de la prueba
pericial y de la accion de nulidad que se adelanta mediante el proceso
de referencia.

Adicionalmente, cabe resaltar que el cotejo se realizé frente a la
maquina que se usa en la actualidad, la cual ha sufrido una serie de
mejoras desde el momento de la concesion de su patente, las cuales
incluso son resaltadas por el mismo perito, por lo que no se deben
tener en cuenta las supuestas ventajas comparativas encontradas
por este con respecto a la desmucilaginadora FUKUNAGA, que en
efecto constituye parte del estado de la técnica contra el cual peritos
como el sefior Humberto Botero, en efecto, si compararon las
reivindicaciones de la patente, Illegando a conclusiones
diametralmente opuestas a las del Ingeniero Pérez [...]".%”

36 Cfr. Folio 953.

37 Cfr. Folio 958.
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Dicho dictamen fue objeto de aclaracion, en cuyo traslado la

demandante anadio38:

“[...] El ingeniero PEREZ procedié a presentar la aclaracién de
su dictamen, sin que su Despacho se haya pronunciado sobre
la procedencia de la solicitud del tercero interesado; en
consecuencia, sin que se hubiese siquiera analizado la
pertinencia de las aclaraciones que se pedian, maxime cuando
estas hacian referencia a puntos de derecho como conclusiones
sobre novedad y nivel inventivo que por lo demas este perito
se encuentra en clara capacidad de responder [...]".
En sintesis, los reparos que formula la demandante para sustentar el
presunto error grave del dictamen en mencidn se orientan a estimar
que la experticia no se refirio a las reivindicaciones objeto de la
invencidon, ademas de que se practicé sobre una version actualizada

de la maquina objeto de patente, lo que llevd al perito a advertir

mejoras y ventajas que no era objeto de la prueba decretada.

Al respecto se debe senalar que los reproches que formula la
demandante no recaen sobre el objeto de la pericia, asi como
tampoco se refieren a errores en la materia analizada, sino que estan
orientados a discutir las conclusiones del dictamen, cuestién que,

como se indicd, no resulta procedente para objetarlo por error grave.

Aunado a lo anterior, de la lectura de la experticia se observa que
tampoco se incurridé en un error derivado de una observacién

equivocada del objeto sobre el cual debia versar el dictamen, porque

38 Cfr. Folio 1012.
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se haya estudiado una cosa distinta a la ordenada, teniendo en
cuenta que la prueba se practicé en las instalaciones de la sociedad
PENAGOS HERMANOS Y CIA. LTDA. e incluyd el andlisis de la
documentacion bibliografica, la comparacion con otras maquinas y el
examen de la maquina patentada por el sefior ARDILA DUARTE??,
tal como fue solicitado en la contestacion de la demanda del tercero?
y ordenado en el auto de pruebas*'; de manera que no se tratd de
una maquina diferente, de ahi que la objecién por error grave no

prospere.

Cuestion distinta son las conclusiones a las que arribd el perito y el
analisis que efectud concretamente sobre las reivindicaciones objeto
de la patente en discusidon, lo cual, se insiste, no constituye
motivacion para estructurar un error grave de la experticia, sino que
sera objeto de analisis al momento de valorar la prueba en el examen

de los cargos de la demanda.

V.6. Los cargos de la demanda

- Violacion de los articulos 1° y 2° de la Decision 344 de la

Comision del Acuerdo de Cartagena:

“Articulo 1.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones sean de productos o de procedimientos en todos

39 Cfr. paginas 14 a 20 del Anexo num. 2.
40 Cfr. folio 489.
41 Cfr. folio 535.
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los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

“Articulo 2.- Una invencién 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 descripcidn escrita u oral, por una utilizacion o cualquier
otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sélo 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 presentacién 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”.
Alega la demandante que la patente concedida no reune los
requisitos previstos en las citadas normas, referidos a la novedad,
nivel inventivo y aplicacién industrial, por cuanto esta comprendida

dentro del estado de la técnica.

Sostiene que antes del 14 de julio de 1995, fecha en la cual el sefior
ALVARO ARDILA DUARTE radico la solicitud de patente titulada
“"DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE
PARA CAFE”, existia bibliografia accesible al publico, descripciones
orales del principio técnico que fundamenta la solicitud y maquinas
en el mercado que describen la técnica del desmucilaginado

mecanico de café mediante flujo continuo vertical ascendente.

Por su parte, la demandada sostiene que en el examen de
patentabilidad de la solicitud elevada por el sefior ALVARO ARDILA
DUARTE no se encontrd ninguna prueba de anterioridades, luego de

una busqueda en el archivo documental de esa entidad.
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En igual sentido, el tercero con interés directo asegura que la maquina
patentada no fue objeto de divulgacion ni utilizacién antes de la
fecha de presentacidn de la solicitud, por lo que no se hallaba dentro

del estado de la técnica.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si para la
fecha de presentacion de la solicitud de la patente titulada
“"DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE
PARA CAFE” existian anterioridades en el estado del arte que
permitan inferir que el objeto de la patente no cumple con el

requisito de novedad, previsto en la norma comunitaria.

De acuerdo con lo sefalado por el Tribunal de Justicia en la
interpretacion prejudicial rendida en el presente proceso, el estado
de la técnica esta constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud se ha hecho accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro

medio en el mundo.

Ahora, la Sala advierte que la materia objeto de la patente discutida
es una maquina para desmucilaginar y lavar los granos de café, la
cual trabaja de forma vertical ascendente. Las maquinas

desmucilaginadoras desarrollan el proceso de desprender la
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mucosidad que se encuentra entre el grano y la cereza de café42,
Una de las principales maquinas que constituyen referente en la
materia, es la patentada por el profesor FUKUNAGA en el afio 1957,

que desarrolla el sistema del flujo vertical.

Asi lo establecieron los peritajes practicados en el proceso, los cuales
abordaron las diferencias existentes entre la mencionada maquina
del profesor FUKUNAGA y la maquina patentada por el sefior
ALVARO ARDILA DUARTE, arribando a las siguientes

conclusiones:

Para los peritos Monroy If\ngel y Botero Zuluaga, el
desmucilaginado y lavado de flujo vertical ascendente para café fue
originalmente desarrollado por el profesor FUKUNAGA, que se hizo
publico en la referencia FUKUNAGA E.T. "“A New Mechanical coffe
demucilaging machine”, Hawai, Agricultural Experiment Station,
1957. Debido a la notoriedad de la mencionada maquina#3, los
peritos concluyeron que “era imposible desconocer para una persona
como el inventor de la patente No. 025860, quien era para esa época
un fabricante de maquinas despulpadoras y que se usan en el
proceso de beneficio del café (de acuerdo a la informacion que me
suministraron en CENICAFE), que el desmucilaginado y lavado de

flujo vertical ascendente para café fue desarrollado originalmente

42 Cfr. Anexo 2.

43 Cfr. Anexo 3, folio 33.
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por el profesor Edward Fukunaga el cual se hizo publico en la
referencia: FUKUNAGA, E. T. "A New mechanical coffee demucilaging

machine". Hawaii, Agricultural Experiment Station, 1957”44,

Para los peritos Camargo Nicholson y Pérez Romero, la maquina
del inventor FUKUNAGA vy la patentada presentan diferencias, lo que

hace a esta ultima novedosa y con nivel inventivo.

De las conclusiones a las cuales arribaron lo peritos en sus
dictamenes y de las pruebas restantes recopiladas en el proceso, la
Sala observa que a partir de las invenciones de maquinas
desmucilaginadoras, como la publicada por FUKUNAGA en 1957, en
Colombia se desarrollaron trabajos para mejorar la técnica de dichas
maquinas y tratar de obtener una reduccién en el consumo de agua
para el proceso de limpieza del grano de café, conforme a lo
seflalado por el perito Botero Zuluaga, que referencié las maquinas
DESLIM y BECOLSUB, existentes desde el afio 1994, con un sistema

de flujo vertical ascendente con bajo consumo de agua.

En igual sentido se pronuncié el ingeniero Pérez Romero, cuando
al comparar la maquina del inventor FUKUNAGA y la patentada por
el sefior ARDILA DUARTE, destacd que aquella presenta mayor

efectividad en cuanto al proceso economizador de agua*’; sin

44 Cfr. Anexo 1, folio 11.

45 Cfr. Anexo 2, folio 22.
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embargo, al resolver la aclaracién formulada por el tercero
interesado, en la cual se le solicitd precisar que la maquina de
FUKUNAGA no utiliza el sistema de flujo vertical ascendente y que
es mas efectiva en el uso del agua, éste reiteré que el sistema es
vertical ascendente y que es “mayor” en relacién con el
“economizador de agua”4%, pero menciond que "son las disposiciones
interpretativas [lo que] conlleva la dificil comprension de que sea

vertical ascendente, solo vertical o no lo sea”.

Tales conclusiones, para la Sala, se muestran imprecisas y confusas,
lo que resulta impropio de una experticia, mas aun considerando
gue, en su primer dictamen, como ya se indicd, el perito Pérez
Romero se refirié a la maquina de FUKUNAGA asi: "“la entrada del
grano de café recolectado se hace en la parte superior del tubo A y
la parte inferior, donde la variable de la velocidad del flujo del agua
y la cantidad de café recolectado hace que empiece a ascender

verticalmente’’.

Lo anterior pone de manifiesto que las reivindicaciones 1 y 3 de la
patente concedida, que se refieren a "una maquina para
desmucilaginar y lavar café recién despulpado de flujo continuo

vertical ascendente”® y a “una mejor separacion del mucilago de los

46 Cfr. Anexo 3, folio 19.
47 Cfr. Anexo 2, folio 13.

48 Cfr. Folio 271.
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granos de café utilizando muy poca agua” ya se encontraban

reveladas en el estado de la técnica.

Cabe mencionar respecto de la experticia del ingeniero Pérez
Romero que si bien se remite a la descripcién del objeto de la
invencién "que aparece en parte en el expediente” #°, lo cierto es
gue describe la maquina patentada por el seiior ARDILA DUARTE

en su version original, al sefialar que “en la planta piloto y taller se

encontr6 una mdaquina de beneficio de café (..) una

desmucilaginadora vertical ascendente, que es la parte del analisis

para la experticia (...)°%, asi como también en su version actualizada
cuando indica que "“la desmucilaginadora actualizada y modificada
que aparece en los registros fotograficos que se analizé (...)*1,
afirmaciones que le restan relevancia a las conclusiones del perito
sobre las supuestas ventajas frente al estado de la técnica con las
que concluye su dictamen, si se tiene en cuenta que dichas
conclusiones se pueden reputar de una versidn mejorada de la

maquina, como lo da a entender.

Asimismo, resalta la Sala que la perito Camargo Nicholson aseguré
gue lo hallado sobre equipos desmucilaginadores data del afio 1997;
no obstante, segun la visita practicada por el perito Monroy Angel

a las instalaciones de CENICAFE, existen documentos y evidencia

49 Cfr. folio 18 del Anexo nim. 2.
50 Cfr. folio 19 del Anexo num. 2.
51 Idem.
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bibliografica que demuestran estudios sobre remocién mecanica del
mucilago desde el afio 1984, entre los cuales destaca los
desmucilaginadores Aguapulpa, Hess y Fukunaga, lo que llevo al
experto a sefialar que "“los desmucilaginadores verticales mecanicos
de café que usan poca agua (menos de un litro de kilogramo de café)
han sido divulgados en el arte desde el desmucilaginador del
profesor FUKUNAGA en 1957 hasta el DESLIM de CENICAFE en

marzo de 1995”52

En sentido similar se hallan los testimonios de los ingenieros Nelson
Moya>3 y Carlos Eugenio Oliveros Tascon>*, que detallan la
existencia de investigaciones en desmucilaginado anteriores al afio
1995 vy, en especial, la tesis doctoral desarrollada por este ultimo en
el afio 1993, de la que el testigo destaca que "desarrollé elementos
conceptuales para entender el proceso de eliminacion mecanica del
mucilago del café, con los cuales busqué optimizar el proceso desde
el punto de vista energético, desde el punto de vista del consumo de
agua(...)”>. De este testimonio es importante destacar que si bien el
sefior Oliveros Tascon figura como inventor e investigador de
CENICAFE, su declaracion se basa en datos bibliogréaficos ciertos, los
cuales coinciden con los allegados al expediente, lo que descarta que
se trate de un testigo sospechoso como lo estimd el tercero con

interés directo en las resultas del proceso.

52 Cfr. Anexo num. 1, folio 12.
53 Cfr. Folio 538.
54 Cfr. Folio 612
55 Cfr. Folio 614.
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De manera que a partir de lo probado en el expediente es del caso
concluir que para la fecha de presentacion de la solicitud de
invencion del sefior ALVARO ARDILA DUARTE, existian
publicaciones que corresponden a anterioridades que no fueron
tomadas en cuenta por la SIC en el examen de patentabilidad,
cuestion que resulta contraria a lo expresado por la entidad en el
concepto técnico del expediente administrativo, -ratificado en la
contestacién de la demanda-, segun el cual el objeto de invencion

"puede considerarse como nuevo porque no se encontrd ninguna

prueba después de haber realizado una busqueda de anterioridades

dentro del fondo documental con que cuenta la Oficina”.>®

Asi las cosas, resulta evidente que para la fecha en que se presenté
la solicitud de la patente en discusién, esto es, el 14 de julio de 1995,
ya existia en el estado del arte maquinas desmucilaginadoras de café
con las caracteristicas sefaladas en las reivindicaciones de la patente
concedida al sefior ARDILA DUARTE, lo que pone de manifiesto la
vulneracién de los articulos 1° y 2° de la Decisién 344, pues, como
ya se dijo, la materia patentada estaba comprendida en el estado de
la técnica y, en consecuencia, era accesible al publico previo a la

solicitud ante la oficina nacional de patentes.

56 Cfr. Folio 325.
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En este orden de ideas, ante la prosperidad del cargo de violacion de
los articulos 1° y 2° de la Decision 344, la Sala se abstendra de
examinar el segundo cargo relativo a la falta de nivel inventivo. En
consecuencia, declarara la nulidad del acto acusado, como en efecto

lo dispondra en la parte resolutiva de la presente providencia.

Condena en costas

Sobre la condena en costas prevista en el articulo 171 del CCA, esta
Sala considera, atendiendo la conducta asumida por las partes, que
no se configuran los presupuestos previstos en la nhorma, por lo que

no condenara en costas a la parte demandada.

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

justicia en nombre de la Replblica y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: RECHAZAR por extemporanea la excepcion de ineptitud
sustantiva de la demanda, propuesta por el sefior ALVARO ARDILA
DUARTE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.
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SEGUNDO: RECHAZAR las objeciones por error grave formuladas
contra los dictdmenes practicados en el proceso, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolucion nim. 07672
de 29 de abril de 1999, por medio de la cual Ia
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedio el
privilegio de patente de invencion a la creacion titulada
"DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE

PARA CAFE".

Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC publicar la
parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad

Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el

articulo 128 de la Decision 500 de la CAN.

QUINTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leida, discutida

y aprobada por la Sala en la sesién del dia 9 de junio de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES OSWALDO GIRALDO LOPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PENA GARZON HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrénicamente por los integrantes
de la Seccion Primera en la sede electrénica para la gestidon judicial SAMAL En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservacion y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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