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Solicitud de patente a nombre de DSM N.V.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Cra. 11 No. 86-53 Piso 6, obrando como apoderada de la sociedad
DSM N.V., domiciliada en Heerlen, Holanda, solicitante de la patente de la referencia,
en respuesta al oficio No. 09864 del 1 de agosto de 2008 relacionado con el concepto
técnico No. 2167, me permito manifestar lo siguiente:

1. Nivel inventivo

Sobre este particular, me permito citar el articulo 18 de la Decision 486 donde se pone
de manifiesto que: “se considerard gue nna invencion tiene nivel inventivo, st para una persona del
oficio normalmente versada en la maleria fecnia corvespondiente, esa invencion no hubiese resuifado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del extudo de la técnica.”

La norma anteriormente citada, lo que quiere indicar es que el nivel inventivo radica en
que no tesulte obvia para una persona medianamente versada en la materia y que la
invencion no se detive de manera evidente del estado de la técnica. Resulta entonces
claro que lo que exige el legislador ¢s la demostracion de la obviedad o que se deriva de
manera cvidente del estado de la técnica, imponiéndose el deber en cabeza de la
administracion para que se evidencien estos dos hechos.

En ningn momento es acertado concluir que la presente invencién no tiene un efecto
técnico inesperado partdendo de una comparacion entre el estado del arte cirado y la
invencién en estudio, potque entonces estatfamos ante un escenario de un estudio de
novedad el cual si estd basado en semejanzas v diferencias.

Al respecto, me permito recordarle al sefior examinador los presupucestos y reglas de

valoracién del nivel inventivo. El requisito de nivel inventivo comprende varios



ﬁeahzaﬂo a una persona versada en la materia que se presume es “u#ma persona con
formacién técnica, que ba hecho un aprendizaje o estudios en el dominio general al que se refiere la
tnpencion”.

También es menester recordar que la persona versada en la materia, quien es la
encargada de realizar el examen de mivel inventivo, ha de desvirtuar la falta del mismo,
va que la carga de la prueba de demostrar el no cumplimicnto de este requisito por
parte de la invencidn en cstudio corresponde a dicha persona. Para tal fin, ella
determinara “wud/ era el estado de la ticnica en la fecha de presentacion o de prioridad, citfundo ls
hechos y los medios de prucha que lo respalden (documentos, testimonios, ctc); debe, ademds, mostrar lo
gue para la persona del oficio deriva de manera evidente de ese estado de la téenica, y por qué
rasones.”’?

Adicionalmente, esta petsona versada en la  materia, al analizar las pruebas que
eventualmente desvittian el nivel inventivo, confronrara dichas anterioridades con la
invencién en estudio de tal forma que encuentre las caracteristicas que distinguen la
invencién frente a lo que era conocido en la(s) anterioridad{es) mas cercana(s). De esta
forma, “er entonces ( y sdlo entonces) cuando se debe examinar lambién si, en el contexto general de Ja
reqindicacion que se exantna, las diferencias son sélo variantes u otras modificaciones evidentes para la
persona del oficio que procura innovaciones o, por el contrario, presentan la necesaria originalidad”?
Nuevamente en este punto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoro esta
regla, puesto que aunque aunque hizo una comparacion baso su examen de nivel
inventivo en las semejanzas y diferencias haciendo de lado las demis reglas v
consideraciones.

Cuando esta persona percibe las diferencias deberd analizarlas sin soslayar el estado de
“se deberd comparar. por lo fanto, el objeto de la redvindivacion
examinada, no ya con cada publicacion wu olra divulpacidn fomada aisladamente, si no con suy
combinaciones, en la medida en que éitas resulten evidentes para una persona del oficio del nivel
mediof...) En la mayoria de los casos se trata, sin embargo, de combinaciones pariiales, formadas por
la reunidn de elementos extraidos de dos 0 mar publicdciones u otras divnloaciones independientes.
Para que pueda negarse la actividad trventiva, es preciso entonces no solamente que la combinacion
resufte evidente, sino también gue lo sea fa eleccion de elementos combinados. A éste respecto. wo estd
demdy recordar que la bisqueda se efectiia a posieriors, tomando conmo punts de partida la invencion, ex
decer fa solwcion(...). El exuminador debe realizar el esfuerso intelectual de colocarse en la situacion
gue ha lenido que afrontar el inventor, es decir en un monento en gue la solucion no era conocida™,
pues de lo contrario se estaria en presencia del llamado analisis Hindsight cuya prictica
no es aceptada ni permitida. De nuevo, esa entidad incurre en el error de no demostrar
c6mo la combinacion resulta evidente v cémo para el solicitante de esta invencidn elegir
los elementos combinados era obvio. (Negrilla v subrayado fuera de texto).

la técnica en su conjunto ¥

T“GUIA PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE EL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE
PATENTES". Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual, Ginebra, 1982., pagina 40.
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También es importante recordar que en un examen de nivel inventivo “debe erifarse
joualmente el examen aislado de las caracteristicas nuevas.  Una ves, identificadas varias diferenciay
entre el objeto de una reivindicacion y la publicacton w otra divalgacion mds proxima, muchas veces
seria fdvil demostrar que cada una de esas diferencias es intrascendente;  de alli resulta una fdcil
inclinacidn a concluir que la suma lo ev lambién. Sin embargo, es precisamente esa suma lo que se
trata de confrontar. globalmente, con el estado de la técniva y jusggar su originalidad.  Ia sinica
exvepeion consiste en los casos en que el examinador silo consigue descubriv una vinculacion fcnica
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entre las diferencias comprobadas, porque no concurren a la solucion de un mismo problema.”.

Ahora bien, es relevante destacar que el examen de nivel inventivo debera versar sobre
tres aspectos: el problema que se pretende resolver, la solucién del problema y el
resultado que se obtiene aplicando la solucion. Al respecto, vale la pena sefialar “gue en
la mayoria de los casos el problema ya ex conocide u obvio. IZlo no quila que el examen de la
actividad inveniiva deba comensar sistemdticamente por alli; de lo contrario, el examinador denegariu
las patentes mds inportantes para el desarrollo fécnico: agirellas en que el inventor ha tenido el ménito
de reconocer o de plantear con claridad un problema técnico nueva.  Si el problema es conocedo o
evidente, se debe examinar la originalidad de la solucidn resvindicada. Por ditimo, st no se encuenira
actividad inventiva ni en lo uno ni en lo olro, el examinador debe preguntarse yi el resultado tantbién es
evidente o, por el contrario, sorprendente, ya iea por su naturaleza (calidad) o por su amplitud
(cantidad).”® De forma reiterada, ese despacho tampoco observd esta regla ya que al no
distinguir siquiera las diferencias entre el estado de la técnica v la invencion de mi
mandante, no se preguntd si el resultado de la combinacion de ensefianzas del estado de
la técnica era evidente o sorprendente, como en efecto lo es, toda vez que los
documentos D1 y D2 revelan o siquiera sugieren las enserianzas de ésta invencion
como mas adelante quedara demostrado.

De manera similar, ese despacho debid preguntarse: jestaba una persona del oficio de
nivel medio en condiciones de plantearse el problema, de resolverlo {en la forma que se
reivindica) v de prever el resultador. Es evidente que el examinador en este caso no se
plante6 dicho interrogante ya que su andlisis de nivel inventivo se limitd a afirmar sin
sustento alguno la obviedad de esta invencion.

De otra patte, cuando la invencion es de combinacion es decir, que es el resultado de
varias ensefanzas del estado de la técnica cuvo resultado es novedoso, tendrd nivel
inventivo cuando “ef resultady global exvede de la suma de lo gue cabia esperar de cada elemento.
Por otra parte, la eleccion de los elementor que ve rednen puede también ser inveniiva, cosa gue e
determinard  segdn los  erierios de la  invencion de  selecaion”T. Evidentemente, la
Superintendencia de Industria v Comercio al no destacar las diferencias entre la
invencidn en estudio v la anterioridad citada tampoco pudo determinar si las diferencias
que tene la invencién excedian lo ya aportado por los documentos D1 y D2.

Adicionalmente, es importante recordatle a ese despacho que la obligacion de realizar el




examen de patentabilidad estd dentro de su Orbita, lo que significa que demostrar como
resulta obvia una invencion, al combinar las ensefianzas de varios documentos v los
conacimientos de un técnico medio, le corresponde al examinador. Desde luego, no
basta con combinar un documento v los conocimientos de un técnico medio para
afirmar que alli se encuentta la invencidn, si no que seria necesario que con argumentos
técnicos detallados se concluya que a partir de dicha combinacién la invencidon en
estudio resulta obvia. Igualmente, no debe dejar de lado ese despacho el principio
segin el cual quien afirma es a quien le cotresponde probar los hechos que alega, pues
affirmanti, non negants, incumbit probatio fact, es decir que cs al examinador a quien le
corresponde, mediante demostraciones técnicas, evidenciar la carencia de nivel
nventvo.

En consecuencia, el examen de nivel inventivo realizado por el examinador concluye la
falta de dicho requisito partiendo de los supuestos de un examen de novedad, esto es
semejanzas v diferencias, sin demostrar como habria sido evidente llegar a esas
diferencias, lo cual definitivamente no es apropiado. Sin embargo, como es obligacion
del solicitante contestar los requerimientos formulados por ese despacho, contestaré a
continuacion el examen hecho por el examinador partiendo de la comparacién hecha
por ese despacho.

En efecto, el sefior examinador manifiesta en su concepto técnico que: “L/ documento del
Eitado de la Técnica mas cercano ex D1 gue presenta un procedimiento para la produccion de la oxima de la
ciclohexanona ¢ cwal comprende poner en contra-flujo, wn miedio de reavidn acuoso que contiene Josfato ¢
hidroxilamonio, obtenido en una sona de sintesis de hidroxtlantonio, junto con una cetona ciclica de Cr-Cs,
preferiblements celohexanona en wn iolvente orgdnico, preferiblemente tolueno en nna ona de sintesis de Ja
0xIma.

Especificamente en el ejemplo | se emplea un medio de reaccion acuoso que contiene fosfato y se presenia una
redyecion calalitica de nifralo.

La presente Solicitud de Patente en su reivindicacion 1, presenta un procedimiento para la produccion de la
oxima de la ciclohexanona, en el cual un medio de reaciidn acwoso que contiene fosfato se somete a un ciclo de
operaciones desde wna sona de sinfesis de hidroxilamonto basta wna sona de sintesis de la oxima de la
ciclohexanona y retorno a la ona de sintesis de hidroxilamonio, donde se forma hidroxilamonio por reduccion
caialitica de nitrato con bidrigeno. En la sona de sintesis de la oxima se have reaccionar hidroxilamonio con
cclobexanona para la formacion de la oxima. En presencia de un solvente orgdnico. Caraclerizado porque la
concentracion de hidroxilamonto en medio de reaccion acuso que entra en la sona de sintesis de la oxima de la
crclohexanona esia entre 1.0 y 2.5 mol/ L.

Siendn totalmente estriclos, la tinica diferencia de la solucitud en estudio con el ejemplo 1 de la anterioridad D1
radica en la concentracion de hidroxilamonio en el medio de reaccion acoso gue entra en la Sona de sinfesis de
la oxima. :

Sin embargo en la misma anteriordad D1 en los gremplos I1 y I se presentan concentraciones de
bidroxilamonio en el medio de reacidn acuoso que entra en Ja zona de sintesis de la oxima supetiores a

1.0mol/L.

De 1al manera gue una persona medianamente versada en la materia, fomando las ensenanzas del documento
D1 en su rotalidad, hubiera sugerido sin mucho esfuerso de su parte, combinar las variables planteadas en
D1 y wtilizar concentraciones mayores a 1 Omotf L como o muestran fos eempios H y I en un medio de
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inventing.

Es importante anotar que el documento D1 claramente sugiere las combinaciones aqui presentaday
(concentraciones de hidroxilamonio superiorer a 1.0molf L “entrada utilizando expecres fosfate y nilrato) y por
lo tanto los resultados encontrados son solo el resultado inevitable de fos cambios claramente sugeridos en D1
Paralelamente o documento D2 presenta un proceso para la preparacion de soluciones concentradas de
hidraxilamonio acuose (concentraciones superiores a 1.0molf L), para ser utilizadas en procesos de sintests de
Ja oxima de ia ciclobexanona, {elemplo 11, gue hace referencia al documento 1), Por lp tanto la sitlizaciin de
las concentraciones elevadas de hidroxilamonto ya habian sido claramente sugeridas desde D2 y de eita forma
la combinacion de lar enseranzas de D1 y D2 eran evidentes para un féenico medio en la materia )
conducirian facilmente al procedimiento divulpado en la presente solicitnd. En consecuencia dicho procedimiento
se deriva de manera obvia del arte previo y carece de nivel tnventive.”

. Sobre este particular, me permito invocar el articulo 18 de la Decision 486 donde se
estipula que: “Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
. normalmente versada en la materia téicniva correspondiente, esa invencion no hubiese resuitadp obvia ni

se hubtese derivado de manera evidente del extado de la ténica.” v teniendo en cuenta el tenor del
articulo 16 que define el estado del arte como “...todo Jo que haya sido accesible al piblico por
ung descripeion escrita w oral, ufthaciin, comercializacdn o cualguer olro medio antes de la fecha de
presentacian de lu solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”, es evidente que el
sefior examinador debe determinar s1 la invencion carece de nivel invenuvo
considerando las diferencias entre la solicitud en estudio v el estado de la técnica mas
cetrcano.

En este sentido, resulta prudente senalar que el examinador intenta desvirtuar el nivel
inventivo con el documento D1 (GB 1,138,750) citandolo como la anterioridad mas
cercana al objeto de la presente solicitud. No obstante, es deseo del solicitante
manifestar que el documento US-A-3,997,607 resulta ser mas relevante para la presente
. invencién toda vez que, como se establece en la descripeion de esta solicitud (pagina 2
. entre las lineas 3 a 22), “...¢/ procedimiento del documento US-A-3.997.607, el medio de reacion
. acuoso gue sale de la Jona de sintesis de la oxima de Ja ciclobexanona contiene bidroxilamonio sin
convertir. Se ba descrito que ef hidroxilamonio presente en el medio de reaccion acuose se puede
descomponer cuando el medio de reaccion acnoso se somele @ un trafamiento por calor en presencia de
gases nitrosos a lemperaturar ekvadas. bn el procedimiento del documento US-A-3.997.607, ¢/
tratamiento por calor se realiza para separar los confaminanies orgdnicos del medio de reaccign acuoso.
En un procedimiento de recircuiacion, es posible a menudo recircutar los reactanter sin convertir, en cityo
caso una conversion incompleta no dard como resuliado una pérdida de reactanies. Sin embargo, se ha
encontrado en esta invencion, que inclhise sin el tratamiento por calor descrito en US-A-3.997.607,
tiene lupar una descomposicion del hidroxilamonio en el medip de reaccidn acuoso que se recircula desde
la zona de sintesis de la oxima de la ciclobexanona hasta la zona de sintesis del hidroxilamonio. Se
encuentra que la descomposicion tiene lugar particularmente después de la adicion de doido witrico al
medio de reaccion acwoso o durante la formacion de dvido nilrico por absorcion de gases nitrosos en ef
medio de reaccion acwnso.”

Lo anterior manifestado por el documento US-A-3,997.607, claramente se encuentra
mis relacionado con el problema solucionado mediante la presente invencion, es decir,



examinador como D1, el cual estd mas enfocado hacia la reduccion de la produccion
del sulfato de amonio cuando se desea realizar la conversion de la cetona
correspondiente hacia la oxima a partir de la introduccién de la hidroxilamina como
sulfato de hidroxilamonio.

Adn mis, el sefior examinador podra constatar que el documento US-A-3,997,607
citado en la descripcion, hace referencia a un proceso ciclico para la preparacion de
ciciohexanona oxima a través de un medio acuoso que contiene fosfato y una reduccion
catalitica de nitrato, pero, cuando se compara dicho proceso con ¢l proceso
reivindicado en la presente invencion, se puede observar como de manera
sorprendente se proporciona un rendimiento mejorado debido a la superacion
del problema técnico de la pérdida del hidroxilamonio por parte de la presente
invencion, gracias al incremento en la concentracion del hidroxilamonio en la
reaccion de oxidacion.

En cste sentido, también se ha demostrado en gran medida a través de la descripcion,
las diferencias entre la solicitud en estudio v el documento US 3,997,607 que se
considera mas cercano al problema técnico de la invencion que aquella anterioridad
senalada por el senor examinador.

No obstante lo anterior, es deseo del solicitante manifestar que existen diferencias
notables entre los documentos D1, D2 v la invencidn en estudio, que hacen que esta
ultima también tenga altura inventiva sobre lo divulgado por el arte previo considerado
por ¢l senor examinador.

En efecto, ¢l documento D1 trata de procesos para la produccion de ciclohexanona
oxima via un medio acuoso de reaccidon, el cual contiene fosfat, por medio de la
reduccién catalitica de nitrato® como se muestra en el ¢emplo 1 de D1,
concentracién del hidroxilamonio en el medio acuoso que entra en la zona de sintesis
de la ciclohexanona oxima estd muy por debajo de 1.0 mol/L, principalmente alrededor
de 0.86 mol/L.

En este orden de ideas, los otros ejemplos de D1 hacen referencia a la reduccion
catalitica del NO, mediante el uso de un medio de reaccidn acuoso que contdenc
sulfato_y bisuifato. De hecho, las concentraciones de hidroxilamonio en estos
otros ejemplos de D1 no podrian ser comparados con las concentraciones
empleadas en un proceso diferente, dado que las mismas no representan ninguna
sugetencia para la persona medianamente versada en la técnica para llevar a cabo el
proceso sefialado en D1, especificamente el del ejemplo 1, a concentraciones mis altas
de hidroxilamonio usado en los otros ejemplos pero en un tipo diferente de proceso.

En cuanto al documento D2, éste hace referencia a un proceso para la reduccién de

8 . . - : . ..
Iista reduccion de mitrato en un medio acuoso que contiene fosfato, es una de las principales razones por las
cuales el documcnro DI podna ser considerado como una anterioridad refevante, pero no como la mas cercana
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ciclohexanona oxima, que requierc la presencia de sulfato de amonio seguido de
fosfato, incluso con cantidades relapvamente altas de sulfato, es decit de 2 veces mas,
cnando se compara con el fosfato. Fisto, nucvamente resulta ser totalmente diferente a
Ias condiciones ensenadas para el proceso de la presente iavencién. En el proceso de
D2 el amonio se retira cristalizandolo como sulfaro de amonio.

Enn este sentido, resulta necesario senalar que dicho proceso de ctistalizacidn es una de
las diferencias principales con el proceso de la presente solicitud v con el del
documento US 3,997,607 considerado por el solicitante como la técnica mas cercana a
la invencion en comento, toda vez que la solicitud en estudio no hace ninguna
cristalizacién de amonio por medio de sulfato, Fn consecuencia, ¢s légico pensar
que no existe ninguna conclusion que pudiera llevar de manera evidente a una persona
medianamente versada en la materia al objeto de la presente invencién mediante la
informacién de alguno de los documentos D1 y/o D2 ni la combinacidon de los mismos
con lo divulgado en la anterioridad US 3,997,607, que es ef estado mis cercano del arte
a Ia invencion en estudio, cuando se le compata con el documento D1 citado por el
seflor examinador.

2. Respuesta a fos contra-argumentos

El sefior examinadot en su concepto técnico No. 2167 manifiesta que “E/ sedor
Solicitante limito y definié un intervalo de interés para la concentracion de hidroxilamonio entre 1.0 y
2 5molf 1. Sin embargo los ejemplos soly muestran concentraciones basta 1.63 nolf 1. y de este
modp las concentraciones superioves a 1.63molf 1. no se encueniran debidamente sustentadas en la
deseripcidn. Lo mismo sweede con o walores O.1a 0.005molf L. para la concentraciin  de
tadroxcilumonio en | LIOR diios : =, intesi, ;

lnon e ef medz? de TRAGLION di3t030 ine sale de la sona de sintesis de Ja oxima, presentadar
en la reivindecacion 10; dicho intervaly er especnlativo y 1o se encuentra sustentady en la desorpeion.”
(El resaltado ¢s nuestro).

Sobre lc}slt.e par-ticular,. atentatmente me permito decir que el intervalo de concentracidn
IpoasrzL ((:ne éd;*o:‘\ﬂamomo E‘.nttt? 1.0y 2.5 mol/L es el intervalo en el cual se encontraron

: cios pata ¢l proceso reclamado, toda vez que en dicho intervalo se encontré
como de manera sorprendente se proporciona un rendimiento meiore;do graciaz

En este senti i ¥
; 1 do, rcsulta pertinente senalar que las modalidades mostradas a través de log
jemplos, son sencillamente la manera como el solicitans nocids

] . ¢ muestra la m 1
mplos, son - : 3 a manera conocida
E-e IES(C jecutar o Hevar a cabo la invencién, lo cual se puede realizar mediant
( £ lwg £ =Y H
m omo asi 1o establece el arrculo 28 de la Decision 486, no quetiend d( 'e
ifemp , ndo decir

esto que, la solicitud 2 igatori
sto que, tenga obligatoriamente que ser vesiring
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SUPERINTENDENC!A DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 02110469
Clasificacion Internacional (IPC): C07C 249/08.

Concepto Técnico No. 784

Patente de Invencidn Patente de Modelo de Utilidad D

Via Nacional D

Via PCT (fase nacional) Cap. | D Cap. !

No. Sol. internacional: PCT/NL01/00427
Fecha de Presentacién internacional: 2001-05-31

Como resuitado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de 1a Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Capitulo descriptivo: folios 9 a 32 como se radicd inicialmente
Capitulo reivindicatorio: folios 33 a 36 como se radico iniciaimente
Respuesta del solicitante: folios 100 a 105

Nuevo capitulo reivindicatorio: folios 107 a 108

Segunda respuesta del solicitante: folios 115 a 123.

2. Objeto de ta invencion

Titulo de la_solicitud: Proceso para el tratamiento de un medio acuoso que
contiene ciciohexanona oxima y ciciohexanona. Folio 1.

Objeto de fa invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencién
consiste en un procedimiento para la produccién de la oxima de la ciclohexanona
donde un medio de reaccion que contiene fosfalo se somete a una serie de
operaciones desde una zona de sintesis de hidroxilamonio hasta una zona de
sintesis de la oxima de la ciclohexanona, caracterizado porque la concentracion de

hidro‘xiiamonio en el medio de reaccién acuoso que entra en la zona de sintesis de
la oxima de la ciclohexanona esta entre 1.0y 2.5 mol/L.

Reivindicaciones 1-11
Un procedimiento para la produccion de la oxima de ia ciclohexanona.

E[ g(gb!ema ‘técni‘co planteado en la presente solicitud de patente radica en la
p?_r_.:',\ eL Si hadrgxﬂamomo a causa della descomposicion del hidroxitamonio en el
Accion acuose que se re-circula desde la zona de sintesis de la oxima



3. Determinacioén del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de prioridad de la solicitud internacianat PCT es
2000-06-05, se encontraron los documentos relacionados a continuacion, que
pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

: FECHA DE
N° DDCUMENTO TITULO PUBLICACION
D1 GB1138750 Preparation of Oximes 1969-01-01
Process for the continuous preparation of an aqueous 1973-03-13
bz Us3720758 solutions of a hydroxylammonium salt 0

4. Analisis de patentabilidad {articulo 14 D486)

4 .1. Nivel inventivo (articulo18 D486)

La presente Solicitud de Patente en su reivindicacion 1, presenta un procedimiento
para {a produccion de la oxima de la ciclohexanona, en el cual un medio de
reaccion acuoso que contiene fosfato se somete a un ciclo de operaciones desde
una zona de sintesis de hidroxilamonio hasta una zona de sintesis de la oxima de
la ciclohexanona y retorno a la zona de sintesis de hidroxilamonio, donde se forma
hidroxilamonio por reduccion catalitica de nitrato con hidrégeno. En la zona de
sintesis de la oxima se hace reaccionar hidroxilamonio con ciclohexanona patra la
formacién de la oxima. En presencia de un solvente organico. Caracterizado
porque la concentracion de hidroxilamonio en el medio de reaccion acuoso que
entra en la zona de sintesis de la oxima de la ciclohexanona esta entre 1.0y 2.5
mol/L.

El documento D1 ensefia un procedimiento para la produccién de la oxima de la
ciclohexanona el cual comprende poner en contra-flujo, un medio de reaccion
acuoso gue contiene fosfato e hidroxilamonio, obtenido en una zona de sintesis de
hidroxilamonio, junto con ciclohexanona en un solvente organico, preferiblemente
tolueno en una zona de sintesis de la oxima. Especificamente en el ejemplo | se
emplea un medio de reaccidon acuoso que contiene fosfato y se presenta una
reduccion catalitica de nitrato.

La diferencia fundamental de la solicitud en estudio con el ejempio | de fa
anterioridad D1 radica en f@ concentracién de hidroxilamonio en el medio de
reaccién acuoso que entra en la zona de sintesis de ta oxima. Sin embargo en la
misma anterioridad D1 en los ejemplos Il y Bl se presentan concentraciones de

hidro_xilamonio en el medio de reaccién acuoso gue entra en la zona de sintesis de
la oxima superiores a 1.0mol/L.

De tal manera que una persona medianamente versada en la materia tomando
las ensefianzas del documento D1 en su totalidad, podria combinar Ias; variables
planteadas en los ejempios de D1 y utilizar concentraciones mayores a 1.0moilL
Eomo lo muest_rgn los ejemplos l! y Hll en un medio de reaccion acuoso con fosfato
ara fa reduccion catahhcg dle nitrato como lo divuiga el ejemplo . Por lo cual se
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resultados encontrados, son solo el resultado inevitable de las combinaciones de
condiciones sugeridas en D1,

Paralelamente el documento DZ presenta un procesc para la preparacion de
soluciones concentradas de hidroxilamonio acuoso {concentraciones superiores a
1.0mol/L), para ser utilizadas en procescs de sintesis de la oxima de la
ciclohexanona, (ejemplo i, que hace referencia al documento D1). Por lo tanto la
utilizacion de las concentraciones elevadas de hidroxilamonic ya habia sido

claramente sugerida desde D2,

Asi las cosas un técnico medio en la materia, combinando las ensefanzas de los
documentos D1 y D2 podria plantear un procedimiento como el aca divuigado. Por
lo que se considera que la materia de la presente invencion se deriva de manera
evidente del arte previo, es obvia para un técnico medic en la materia y
definitivamente carece de nivel inventivo!

Aca lo unico que se esta presentado es un cambio que se deriva de manera
evidente del arte previo, y que corresponde a una optimizacion de un ampliamente
aplicado y conocido proceso.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Ei salicitante presenta una interpretacion de la “Guia para los paises en desarrollo
sobre el examen de las solicitudes de patentes OMPI, 1982" sin embargo es
necesario realizar algunas precisiones. En primera instancia es pertinente resaltar
que este documento, tal como su nombre lo indica, es una guia y no una regla
como se indica en la respuesta del solicitante. Asi las cosas, esta no puedé
cons:@erarse una regia de estricto cumplimento; este es un docurr;ento de consulta
gue sirve como guia para examen de patentabilidad.

El sohcitante argumenta que “En ningun momento es acertado concluir que la
presente invencion no tiene un efecto técnico inesperado partiendo dg un

comparacion entre el estado del arte citado y la invencién en estudio. por :
entonces estaria_mos ante un escenario de un estudio de novedad el cua;l gi egslg
basado_s?n semejanzas y diferencias.” No obstante este argumento resulta ser una
conclusion no .s’ustentada, puesto que si bien el analisis de novedad corresponde a
una comparacion de elementos, el analisis de nivel inventivo también esta fundad

en una corpparactc’:n de elementos, en busca de una diferencia que no sea obvi ;
que ademas produzca un efecto técnico sorprendente. Més aln se le aclarz[zaa%

solicitante que se realizo un analis ivel | i
: sis de nivel inventivo, donde de
realiza una comparacion con el estado det arte. enirada se

Eoe”c;t;ao;;adrte,. el solicitante también sefala que “...e! analisis de nivel inventivo le
co paf;;ma ;;'iad :du? V?rsado enla materia...” sin embargo se aclara que el analisis
» Incluyendo el andlisis de nivel inventivo, debe ser realizado por
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modificaciones evidentes para que una persona medianamente \{ersada de modo
tat que !a invencion no hubiera resultado obvia ni se hubiese dertvgdo de manera
evidente del arte previo. Tal como io sefiala la legislacion colombiana (art 18 D

486).

En conciusion todos estos argumentos no fueron tenidos en cuenta para z—;-i. analisis
de patentabilidad, una vez que no son argumentos técnicos que justifiquen la
altura inventiva de esta solicitud.

El solicitante indica nuevamente, claras diferencias entre esta invencion y los
documentos citados, ademas de precisar que el problema tecnico solucionado por
esta invenciéon no es el mismo que el problema técnico de cualquiera de los
documentos citados D1 y D2. Sin embargo esta oficina aclara nuevamente que fa
materia de esta solicitud resulta novedosa frente a D1 6 D2.

De otro lado, tal como se argumento anteriormente, la diferencia fundamental
entre esta invencion y el ejemple | de D1 radica en que la concentracidn del
hidroxilamonic en el medio de reaccion acuoso que entra en ia zona de sintesis de
la oxima es inferior al intervalo aca planteado. Sin embargo este documento en
sus ejemplos it y I ensefia concentracicnes de hidroxilamonio en el medio de
reaccion acuoso que entra en fa zona de sintesis de la oxima superiores a
1.0mol/L. El solicitante tiene razén en afirmar que en estos ejemplos se realiza una
reduccian catalitica de NO, no obstante el ejemplo | enseha especificamente una
reduccion catalitica de nitrato. De modo tal que un versado en la materia, podria
plantear un proceso donde se realice un reduccion catalitica de nitrato como lo
ensefia el ejemplo |, solo que ahora utilizando concentraciones elevadas de
hidroxilamonio como lo enseftan los ejemplos Il y Wl de D1. Ademas en el
documento D2 también se utilizan concentraciones de hidroxilamonio elevadas.

En consecuencia la presente invencion se deriva de manera evidente del arte
previo, pues solo es necesario combinar las condiciones divulgadas en el para
plantear un proceso como al aca descrito.

Par Gltimo el soficitante allega datos adicionales a los presentados en el capitulo
descriptivo inicial, indicando que no solo una concentracion de 1.83 mol/L tiene los
beneficios sefialados en la descripcion, sino que con concentraciones superiores a
este valor también se observa el mismo efecto. No obstante se reitera lo arriba
descrito en cuanto a que las condiciones del procedimiento de esta solicitud
{concentraciones elevadas de hidroxilamonio en la entrada y especies fosfato y
nitrato) ya habtan sido claramente sugeridas desde D1 e incluso D2; y entonces
los resultados encontrados son solo el resultado inevitable de la combinacién de
condiciones sugeridas en D1, solo que esta vez se realizo la medida.

Tal como lo indica la
variantes & modificacion
resultado inevitable de |
consideran un efecto ta
método rutinario de opti

guia’ se concluyo que las diferencias encontradas son
es ewde_ntes y los resultados encontrados son tan solo el
0s cambios claramente sugeridos en D1, por lo cual no se

;mco-j-n%perado ni sorprendente, solo hacen parte de un
iZzacion de un proceso ampliamente conocido



6. Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar las
reivindicaciones: 1 a 2 (folios: 107 a 108)

Bogota, D.C.,

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO No. 784 Codigo No.202085
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