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AVISO DE NOTIFICACION 

Sehor (a) (es) 
EMILIO FERRERO 
CARRERA 4 NO. 72-35 PISO 40 
BOGOTA D.C. 

CORREO CERTIFICADO 

Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

Radicaci6n : 1-67085- -13-0 Fecha: 2008-12-01 09:17:15 
Trimite 2 PATENTES 
Evento 1 REGDEPOSITO 
A,tuaci6n : 432 COMUNICACTOADM 
Destinatario : EMILIO FERRERO Folios I 

Referencia RESOLLICION: 51267 
Fecha : 28/11/2008 
Expediente 1-67085 
Tr6mite 2 PATENTES DE INVENCION 
Evento 1 REG ISTRO/DEPOS ITO/CONCES I ON/DEPOS ITO 
Actuaci6n 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogot6l D.C., dentro del t6rmino de cinco (5) dias h6biles 
contados a partir del envio de [a presente citaci6n, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resoluci6n de la 
,referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nomero de radicaci6n citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tbrmino indicado anteriormente, la providencia en menci6n se 
notificar6 por edicto, el cual se fijarc! por el t6rmino de diez (10) dias en el Centro de 
Documentaci6n e Informaci6n. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluci6n se encontrar6 disponible en la p6gina 
web de la Entidad desde el dia h6bil siguiente al de su notificaci6n, la cual podr6 ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la p6gina www.sic.gov.co, con el 
n6mero de resoluci6n a trav6s de la opci6n servicios en linea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Al contestar favor inclique el n6mero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840 
radicaci6n consignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165 
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Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUcibN No N-2 5 1 2 6 7 
Por la cual se niega una patente de invenci6n 

Rad. N’ 01067085 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las Clue se confirieron en el 

articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 16 de agosto 
de 2001, bajo el nOmero 01067085, se present6 la solicitud de patente de invenci6n 
titulada: "CONCENTRADOS DE ORTO-FENILFENOLATO". 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe 
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se orden6 publicar el extracto 
sin Clue se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. 

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 17 de 
octubre de 2006, se inform6 acerca de la cesi6n de la presente solicitud de la 
sociedad solicitante Bayer Aktiengesellschaft a la sociedad Lanxess Deutschland 
GrnbH, domiciliada en Leverkusen, Alemania. 

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontr6 que la invenci6n 
no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 
de la Decisi6n 486 de la Com1si6n de la Comunidad Andina, se requiri6 al peticionario 
para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. 

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 22 de octubre de 2007, 
atendi6 oportunamente al requerimiento formulado y present6 aclaraciones. 
Finalmente, alleg6 Lin nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, se adecoa a las 
prescripciones establecidas por el articulo 34 de la Decisi6n 486. 

SEXTO: Que segOn lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisi6n 486 expedida por la 
Comisi6n de la Comunidad Andina se otorgar6in patentes "...para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento en todos los Campos de la tecnologia, siempre 
Clue sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaci6n industrial". 

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 conteniclas en el folio 124, no 
curnplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones’. 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840 

Fax: 382 26 95, Linea 9800-910 165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: info(cDsic.qov.co 

Bogota D.C. - Colombia 



,e,27 

Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPOBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No N2 5 1 2 6 7 
Por la cual se niega una patente de invenci6n 

Rad. N’ 01067085 

1. Objeto de la invenci6n 

La invenci6n propone una mezcla que contiene agua, orto-fenilfenol y una o varias 
bases, caracterizada porque la proporc16n molar entre el orto-fenilfenol y la base se 
encuentra entre 1:1.01 y 1-1.5 y la proporci6n orto-fenilfenol en la mezcla es de un 40 
hasta un 55% en peso. 

El problema planteado en esta solicitud es obtener soluciones concentradas de orto-
fenilfenolatos estables a la congelaci6n. 

2. Determinaci6n del estado de la t6cnica 

2.1 Fecha determinante para el an?lisis comparativo 

La fecha para determinar el estado de la t6cnica es el 17 de agosto de 2000, que 
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE 
100-40165.1. La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de 
patentabilidad, segbn obra a folio 126 del expediente en estudio. 

2.2 Documentos del estado de la tbcnica 

Consultadas las fuentes de informaci6n con que se cuenta, se encontr6 la publicaci6n 
WO 00/36913, titulada "Formulation containing phenol and/or phenol derivatives with 
aith low freezing point", publicada el 29 de junio de 2000, anterior a la fecha de la 
prioridad invocada y relacionada con la materia de la solicitud en estudio. 

3. Nivel inventivo 

SegOn lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decisi6n 486, "se considerarb que 
una invenci6n tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente 
versada en la materia t6cnica correspond iente, esa invenci6n no hubiese resultado 
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la t6cnica". 

El estado de la t6cnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma 
Decisi6n, comprende "todo lo que haya sido accesible al pOblico, por una descripci6n 
escrita u oral, utilizaci6n, comercializaci6n o cualquier otro medio antes de la fecha 
de presentaci6n de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida". 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente ha dicho sobre este 
requisito, lo siguiente: 

"El arl[culo 4 de la Decisi6n 344 desarrolla e/ requisito de nivel inventivo al establecer que la 
invenci6n goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente de/ estado de la t6cnica, ni que 
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S U P E R I N T E N D E N C I 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No N-2 5 1 2 6 7 
Por la cual se niega una patente de invehci6n 

Rad. N’ 01067085 

hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito 
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos t6cnicos que 
existian al momento de la invenci6n, se hubiese podido flegarde manera evidente a la misma, 
c, si e/ resultado hubiese sido obvio para un experto medic, en la materia de que se trate, es 
decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia t6cnica 
correspondiente. 1 

Visto lo anterior, se advierte que la invencibn en estudio no cumple el requisito de 
nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia, y de conformidad 
con e/ estado de la t6cnica que existia en ese momento, resulta obvia y se hubiese 
podido llegar de manera evidente a la misma. 

En efecto, la publicaci6n VVO 00/36913 divulga una mezcla de agua, orto-fenilfenol y 
KOH (hidr6xido de potasio), donde la relaci6n entre KOH/o-fenilfenol es de 1,1 y el 
contenido de orto-fenilfenol en la mezcla es de 28%, en el ejemplo 2, con un punto 
congelaci6n de -16’C. No obstante, en el ejemplo 5 del mismo documento tambi6n 
aparece citada una soluci6n con un 42,5% en peso de orto-fenilfenol, con un punto de 
congelaci6n por debajo de -1 8’C. 

Cabe agregar, que en la mezcla divulgada en el antecedente con un contenido de 28% 
de ortofenilfenolato se logr6 un punto de congelaci6n de -16’C y con un contenido de 
42,5% se logr6 un punto de congelaci6n por debajo de -18’C; ambas mezclas, sin 
inicio de cristalizaci6n, Lo anterior, indicaba a un experto medl’o en la materia la 
siguiente tendencia: mientras mayor era la porci6n de orto-fenilfenol, menorsu punto 
de congelaci6n. En las reivindicaciones mismas del antecedente, se indicaba que la 
porci6n de orto-fenilfenol en la mezcla podia alcanzar hasta un 50%. 

Por lo tanto, la publicaci6n WO 00/36913, sin Cluda, suministraba suficiente 
informaci6n para que dicho experto medio en la materia pudiera derivar de manera 
evidente la mezcla reivindicada. 

Para corroborar lo anterior, vale la pena observar los contenidos de WO 00/36913 y de 
la solicitud, en el siguiente cuadro: 

WO 00/36913 La solicitud 
Formulacl6n acuosa que contiene fenol c Mezcla que contiene agua, orto-fenilfenol 
derivados de fenol, con un punto bajo de y una o varias bases, caracterizada 
congelaci6n y efecto herbicida. porque la proporci6n molar entre el orto-

En el ejemplo 2 se indica que I fenilfenol y la base se encuentra entre 

proporci6n molar KOH/orto-fenilfenol e? 1-1.01 y 1:1.5 y la proporci6n orto-

PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretaci6n prejudicial del 27 de julio del 2005. 
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igual a 1.1 y el contenido de fenilfenol en la mezcla es de un 40 hasta 
ortofenilfenol alcanza 28% en peso. un 55% en peso. 

En otros ejemplos se emplean 
contenidos de orto-fenilfenol de hasta Resultados- temperatura <200C (tampoco 

55%. especifica cu6nto por debajo). 

Resultados- puntos de congelaci6n por 
debajo de -18 OC (no se especifica qu6 
tanto por debajo) sin observarse 
cristalizaci6n a esta temperatura 
Conclusi6n: si bien no son iguales, las diferencias en el resultado son de 20C. En la 
publicaci6n WO 00/36913 se sugiere directamente que la porci6n de o-fenilfenol en 
la mezcla, puede ser igual a la reportada por el solicitante. Se considera que 
cuadrar las proporciones entre la base y el orto-fenilfenol, es una labor realizable 
por un experto medio en la materia sin que implique una actividad inventiva. 

Adicionalmente, en el antecedente WO 00/36913, la mezcla es usada para los mismos 
fines que la mezcla reivindicada. 

Dado lo anterior, se considera que la invenci6n no tiene nivel inventivo, toda vez que 
para un experto medio del oficio, esa invenci6n hubiese resultado obvia y se hubiese 
derivado de manera evidente del estado de ]a t6cnica. 

4. Respuesta a los argulmentos del solicitante 

B?sicamente, afirma el solicitante que su invenci6n reivindica la presencia de orto-
fenilfenol en un 40-50%. Sin embargo, en el punto anterior se demostr6 que la 
publicaci6n WO 00/36913 tambi6n habia divulgado resultados equiparables a 6stos. 

Adicionalmente, el solicitante pone de presente que el efecto tbcnico de las altas 
concentraciones de base y orto-fenlIfenol reivindicadas en la solicitud, se ve reflejado 
en la obtenci6n de soluciones concentradas de orto-fenilfenolatos estables a la 
congelaci6n, pero, como qued6 demostrado, en la publicaci6n WO 00/36913 tambi6n 
se lograron bajisimas temperaturas (<18’C) sin que se alcanzara cristalizaci6n. 

Por lo tanto, y no obstante las afirmaciones del solicitante, si era posible que un 
experto medio derivara de manera evidente el objeto reivindicado a partir de dicho 
antecedente, ya que en el mismo se habia divulgado una mezcla que comprendia 
una base y orto-fenilfenol en una proporci6n igual a la reivindicada y con un 
contenido de 28% en peso de o-fenilfenol, adem6s de divulgar una mezcla que 
comprendia una base y orto-fenilfenol con un contenido de 6ste 61timo cle hasta 50%, 
aunque con proporciones diferentes entre la base y el ortofenilfenol, pero alcanzando 
resultados equiparables a los logrados por el solicitante- temperaturas por debajo de - 
180C sin cristalizarse. 
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Dado lo anterior, es clable concluir que los comentarios.del solicitante no desvirtban 

las objeciones a la patentabiliclad opbrtunamente teasladadas,,razon pqr la cual este 

Despacho reitera que la solicitud no pued’e "dcceder al privilegio so 
I 
I’i t ad o. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invenci6n a la creaci6n 

denominada: "CONCENTRADOS DE ORTO-FENILFENOLATO". 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su 

caliclad cle apoderado de la socieclad Lanxess Deutschland GmbH, c, a quien 

haga sus veces, el contenido de la presente resolucl6n, entreg6lndole copia de 

la misma, advirti6ndole Clue contra ella procede el recurso cle reposici6n ante 

el Superintenclente de Industria y Comercio al momento cle notificarse o dentro de los 

5 dias h?biles siguientes. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 2 8 NOV. 200d 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

Doctor 
EMILIO FERRERO 
Carrera 4 N’ 72-35 
Bogot? D.C. 
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