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Al SrJuhA[QUE Folios- 9 

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, 
domiciliada en la Cia. 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 ci concepto 
tØcnico No. 2167, me permito manifestar lo siguiente: 

1. Nivel inventivo 

Sobre estc particular, me permito citar ci articulo 18 de la Decision 486 donde se pone 
. de manifesto que: "se considerard que una invención tiene  nivel inven/ivo, .ripara mm persona del 

o/Icio norma/men/c versada en la ma/er/a I/tn/ca correpo nd/en/c. esa invención no Inthiese rem//ado 
obvia ni se huhiese der/vado de manera widenie c/el estado c/c la ticnica. 

La norma anteriormente citada, 10 que quiere inthcar es que ci nivel inventivo radica en 
que no resulte obvia para una persona medianamente versada en la materia y que la 
invcnciOn no se derive de manera evidente del estado de la tØcnica. Resuita entonces 
claro que lo que exige ci legisiador es la demostracion de la obviedad o que se deriva de 
manera evidente del estado de la tØcnica, impontØndose ci deher en cabeza de La 
administraciOn para que se evidencien estos dos hechos. 

En ningün momento es acertado concluir que la presente invenciOn no tiene un efecro 
tØcnico inespeado partiendo de una comparaciOn entre ci estado del arte citado y la 
invenciOn en estudio, porque entonces estariamos ante un escenario de un estudio de 
novedad ci cual si estÆ basado en semejanzas y diferencias. 

Al respecto, me permito recordarle al seæor examinador los presupuestos y reglas de 
va!oraciOn del nivel inventivo. El requisito de nivel inventivo comprende varios 
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talizarlo a una persona versada en la materia que se presume es "una persona con 
/brmadon lien/ca, que ha hecho un aprendkaje o estudios en ci dorninio general al que se re/lere la 
znvetic7ón"1 

TambiØn es menester recordar que la persona versada en la materia, quien es la 
encargada de realizar ci examen de nivel inventivo, ha de desvirtuar la falta del mismo, 
ya que la carga de La prueba de demostirar ci no cumplimiento de este requisito por 
pane de la invenciOn en cstudio corresponde a dicha persona. Para tal fin, ella 
detcrminarª "cudl era ci es/ado de la lien/va en lafrcba de presentacidn o de prior/dad, citando los 
hechosj los med/os deprueba que to respalden cIocumentos. tesfimonios, etc* debe, ademdi; mos/rar lo 
que para la persona del of/do deriva tie manera eu/den/c de ese estado de la ticnica, j per quØ 
raones. "2 

� -dicionalmente, esta persqna versada en la materia, al analizar las pruebas que 
eventualmente desvirtüan ci nivel inventivo, confrontarª dichas anterioridades con la 
invenciôn en estudio de tal forma  que encuentre las caracteristicas que distinguen la 
invencidn frente a lo clue era conocido en la(s) anterioridad(es) rnªs cercana(s). Dc esta 
forma, "es entonces (y silo enzonces,) cuando .rc debe examinar iambi/n .rz en el contexto general de la 
reivindicaciin que se examina, las diferencias son silo variantes u otras modicaciones evidentespara la 
persona del of/do que procura innovaciones o. por el contrado. presentan la necesaria originalidad’Y 
Nuevamente en este punto la Superintendencia de Industria y Comercio ignorô esta 
regla, puesto que aunque aunquc hizo una comparación baso su examen de nivel 
inventivo en las semejanzas y diferencias haciendo de lado las demÆs reglas y 
consideraciones. 

Cuando esta persona percibe las diferencias deberÆ analizarlas sin soslayar ci estado dc 
la tØcnica en su conjunto y "Se deberd comparar, por lo tanto, ci objeto de la re/v/nd/cad/n 

. exam/nat/a, no ya con cat/a publication ii otra d/vuigaciin tornada airladarnente, ci no eon ’us 
comb/nat/ones, en la n;edidd en que is/as resselten eu/denies Para una persona del oJic/o del n/nd 
medio(..) En la rnqyon’a de los casos se trata, sin embargo, de combinacionesparciales. format/as por 
la reunion de elemen/os extra/dos de dos o ma.r publicaciones it o/ras divuigaciones independientes. 
Para que pueda negarse la act/v/dad invent/va, es prec/so entonces no solarnente que Li corn b/n at//n 
resulie eu/den/c, s/no iamb/in que lo sea la elecciOn de elernentos cornbinados. A is/c reipecto, no estd 
demOs recordar que la busqueda se efecida a posteriorz tomando como punto de par/ida la invenciOn, es 
dec/r la soluc/On (..). El examinador debe real/rar ci esfuero intelectual de colocarse en la situatiOn 
que ha ten/do que frontar ci inventor, es decir en un momento en que la soluciOn no era conocida"4, 
pucs de lo contrario se estarla en presencia del ilamado anÆlisis Hindsight cuya prÆcfica 
no es aceptada ni permitida. Dc nuevo, esa entidad incurre en ci error de no demostrar 
cómo la combinaciôn resulta evidente y cØmo Para ci solicitante de esta invenciôn elegi.r 
Ins eiementos combinados era obvio. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

1 "GUIA PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE EL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE 
PATENTES’. Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Ginebra, 1982., pÆgina 40. 
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TambiØn es importante recordar que en un examen de nivel inventivo "debe evitarce 
igualmente ci examen a/s/ado de las caractericticas nuevas. Una ve identijicadas var/as di/Łrenda.c 
en/re ci objeto de una re/vindicatiOn y Li publication u otra divuigaddn mdx pt-Ox/ma, muchas veces 
setia fl/v/i demos/rat- que cada una de esas difirendas es inirascendente; de aili resuita una fl/v/i 
inclinatiOn a conduit- que la suma Ia cx tambiOn. Sin embaixo, cx precisamente esa suma Jo que xc 
trata de con,fron/ar. giobaimente, con ci estado de La te’cnica y juar su orzina/idad. La On/ca 
excepciOn cons/c/c en los casos en que ci examinador solo conszgue descubnr una vinculaaon ticnica 
en/re las diferencias comprobadw; porque no concilt-ren a Ia solutiOn de un micmo pro blema.".5 

Ahora bien, es relevante destacar que ci examen de nivel inventivo deberÆ versar sobre 
. tres aspectos: ci problema que se pretende resolver, la solución del problema y ci 

resultado que SC obtiene aplicando Ia solución. Al respecto, vale la pena senalar "que en  �
la mqyoria de los casos ci pro blema ja cx conocido ii obvio. Ello no quita que ci examen de la 
ac/wit/ad invent/va deba comenrar sistemOticamente por aiii; de Ia contrario, ci examinador denegarla 
/aspatcntes mit importantespara ci desarrolbo te’cnico: aquellas en que ci inventor ha ten/do ci rn/n/a 
de reconocer o de plan/ear con ciandad un problema ticnico nuevo. Si ci problema es conocido o 
evidente, xc debe exam/nat- la orrinabdad de la solutiOn reivint/wada. Por ditimo, xi no se encuentra 
ac/h,/dad invent/va ni en Jo uno ni en Jo otro, ci examinador debepreguniarse xi ci resultado Iambi/i: cx 
evidenie o, pot- ci contrario, sotprendente, ya sea por ste naturaiça (cal/dad) o pot- m amphtud 
(’can//dad). ’ Dc forma reiterada, ese despacho tampoco observó esta regla ya que al no 
disfinguir siquiera las diferencias entre ci estado de la tØcnica y la invenciOn de ml 
mandante, no se preguntó Si ci resultado de la combinacion de enseæanzas del estado de 
la tØcnica era evidente o sorprcndente, como en efecto lo es, toda vez que los 
documentos Dl y D2 revelan o siquiera sugieren las enSeæanzas de Østa invención 
como mas adelante quedarÆ demoStrado. 

.Dc manera similar, ese despacho debió preguntarse: ?estaba una persona del oficto de 
� - nivel medio en condiciones de piantearse ci problema, de resoiverlo (en la forma que se 

reivindica) y de prever ci reSultado. Es evidente que ci examinador en este caso no se 
planteó dicho interrogante ya que su anÆliSis de nivel inventivo se limitO a afirmar sin 
sustento aiguno la obviedad de esta invención. 

De otra parte, cuando La invencidn es de combinaciOn es decir, que es ci resultado de 
varias enSenanzaS del estado de La tØcnica cup resultado CS novedoso, tendrÆ nivel 
inventivo cuando "el rexidiado global exccde de la sterna de lo que cabia esperar de cada ebernento. 
Por otra par/c, la electiOn dc lox e/ernento,c que .rc rednen pucde Iambi/n ser invent/va, coxa que se 
determinard segdn los tn/cr/os de la invent/On dc seiecciOn"7. Evidentemente, la 
Superintendencia de Industria y Comercio al no destacar las diferencias entre la 
invenciOn en estudjo y la anterioridad citada tampoco pudo determinar silas diferencias 
que tiene la invención excedlan lo ya aportado por los documentos Dl y D2. 

Adicionalmente, es importante recordarle a ese despacho que la obligacidn de realizar ci 
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examen de patentabilidad estâ dentro de su orbita, lo que signifIca que demostrar cómo 
resulta obvia una invencidn, al combinar las enseæanzas de vaflos documentos y los 
conocimientos de un tØcnico medio, le corresponde al examinador. Desde luego, no 
basta con combinar un documento y los conocimientos de un tecnico medio para 
afirmar que all Sc encuentra b invenciOn, Si no que seria necesario que con argumentos 
tØcnicos detallados se conduya que a partir de dicha combinaciôn la invención en 
estudio resulta obvia. Igualmente, no debe dejar de lado ese despacho ci principio 
segtmn el cual quien afirma es a quien Ic corresponde probar los hechos que alega, pues 
affhrmanti, non negan/i, incumbit pro ba/ia ftc/i, es decir que es al examinador a quien le 
corresponde, mediante demostraciones tØcnicas, evidenciar la catencia de nivel 
rnventivo. 

En consecuencia, ci examen de nivel invenlivo realizado por ci examinador concluve la 
� falta de dicho requisito partiendo de los supuestos de un examen de novedad, esto es 

scmejanzas y diferencias, sin demostrar cómo habrIa sido evidente ilegar a esas 
diferencias, lo cual definitivamente no es apropiado. Sin embargo, como es obligaciôn 
del solicitante contestar los requerimientos formulados pot ese despacho, contestarØ a 
continuación el examen hedho pot el exaimnador partiendo de la comparación hedha 
pot ese despacho. 

En efecto, el seæor examinador manifiesta en su concepto tØcnico que: "El documen/o del 
Es/ado de la Ticthca mÆs cercano es DI que presenta sin procedimien/o para la produccion c/c ía oxima de ía 
dclohexanona ci cual comprende poner en contra-/i:jo, on media de reacdón acuojv que conliene for/a/o e 
hidro,cilamonio, ob/enido en una tona de sintesis de /;idroxi/amonio. junta con una ce/ona cic/ica de C4-C8, 

preferib/emente dcloiiexanona en an jo/Pen/c ordnico. preftribiemente to/steno en una tona de sin/esis de ía 
OX7ma. 
E.qeci/icamente en ci ejemplo I se emplea on p5cc/jo c/c reacciln aaioso que con/ieEe /or/a/o 5 se presen/a una 
reducciJn ca/aiitica de nitra/o. 
La presets/c So/ici/ud de Pa/en/c en sit re;vinc/wacson I, presen/a on procedimien/o para ía producción de La 

� ox7ma de ía ciclohexanona, en el cual sin medio de reacción acuoso que con/iene /àJfsto se some/c a sin ciclo c/c 
operaciones desc/e una tona de sin/esic de hidroxiiamonia has/a una tona desin/esis c/c ía oxima de ía 
ciciohexanonay re/orno a La to/Ia c/c sin/esis 

c/c 

hidroxilamonio, donde se /brma hidroxiiamonio par reduaion 
ca/aiI/ica de ni/ia/c con hic/roeno. En ía ona c/c sintesLc de ía oxima se hace reaccionar hidroxilamonio con 
ciclohexanona para lafarmación de ía oxima. En presencia de an so/Ten/c orcinico. Carac/eritado porque ía 
concen/ración de hidroxilamonio en media de reaction acuso que en/ra en la tona de sin/esis de la oxima 

c/c ía 
ciclohexanona es/a en/re /.Oj’ 2.5 moll  
Siendo /0/a/men/c es/nc/os, ía finica di/Łrenda c/c ía solid/nd on es/udio con ci ejempio I de ía an/eriondad Di 
radica en ía concen/racidn de hidroxilamonio en ci medio de reaction aduojv que en/Ta en ía tona de sin/eric c/c 
ía oxima. 
Sin entharo en la misma an/cnioredad Dl en los ,iemplos II j’ III se presen/an concen/raciones de 
hic/roxilamonio en ci medio de reaction acuoso que en/na en ía tona c/c sin/esis c/c ía oxima super/  ores a 
L OmoJ/L. 
Dc /aí mancra que una persona medianamen/e versada en ía ma/eria, /omando las ense;Ianas del documen/o 
Dl en su totalidad huhiera sigerido sin mucho esfuerto de ssipar/c, combinar las variables plan/eadas en 
DI y si/sitar concen/raciones mayores a I.Omoi/L coma Ia miles/ran los ejemplo.r IJj’ 1(1 en an medic, de 



inventivo. 
Es importante aim/ar que ci documento Dl claramente suiere las comb/oat/ones aqul presen/adas 
(concentraciones tie /jidroxilamonio super/ores a l.Omol/L. "en/rat/a" ulth.tando epec/eslbs/2itoj nitrato)ypor 
/0 tanto los resultados encontrados son solo ci reset//ado inevitable de los cam b/o.r clarcimenle suger/dos en Dl. 
Paralc/amen/c ci documento D2 presenta on proceso Para la preparation de so/nn/ones concentradas c/c 
hidrox/lamonio acuoso (concen/rac/ones super/ores a l.Omo)/L). Para 5cr utiliadas en procesos de sin/esis de 
la ox/ma de la ciclohexanona. (ejenplo ii, que hate refi rent/a a! documento Dl). Ror lo tanto la utiILacion de 
las concen/rac/ones elevadas de hidrox/lamonioja ba/thin sido claramente su,geridas desde D2y de es/a fin-ma 
la comb/nat/On de las enseiIanjas de Di y D2 erair en/den/es Para ii n lien/co medio en la mater/a y 
covducirianfdc/lmen/e aiproced/miento divugado en Ia presenle solic/lud. En consecuencia dicho pro ced/miento 
se deriva de manera oiw/a del arte previo y care cc de n/pci invenlivo." 

Sobre este particular, me permito invocar ci articulo 18 de la DecisiOn 486 donde se 
� estipula que: "Se co,Lrderard que una invention Irene nwel inventiz’o, 5/ para una persona del ofzcio 

norma/men/c versada en la mater/a ticn/ca coreipondiente, esa invention no hubiese resu/tado otwia m 
se hie hiese der/vado de manera en/den/c dc/es/ado de la I/en/ca. "y teniendo en cuenta ci tenor del 
artIculo 16 que define ci estado del arte como "...iodo Jo que baja s/do accesible alpdblicopor 
una descn]cidn escn/a ii oral. utzi/caddn, comercialit?yciOn o cualquier otro medio an/es de Ia fØcha de 
presentatiOn de la so/ic/tied depatenle o, en su caso, tie la prior/dad reconocida. ’ es evidente que el 
seæor exarninador debe determinar si la invenciOn carecc de nivel inventivo 
consjderando las diferencias entre la solicitud en estudio y ci estado de la t&nica mÆs 
cercaflo. 

En este sentido, resuita prudente seæalar que ci examinador intenta desvirtuar ci nivel 
invenfivo con ci documento Dl (GB 1,138,750) citÆndolo corno la anterioridad mÆs 
cercana al objeto de la presente solicitud. No obstante, es desco del solicitante 
manifestar que ci documento US-A-3,997,607 resuita ser mÆs relevante para la presente 
invenciOn toda vez que, coma se establece en la dcscripción de esta solicitud (pâgina 2 
entre las lineas 3 a 22), "...e/procedimienlo del documento US-A-3.997.607, el media de reactiOn 
acuoso que ca/c de ía ona de sin/es/s de la ox/ma de la ciclohexanona contiene hidroxilamonio sin 
convert/it Ye ha descnto que ci hidrox/iamonio presente en ci medio de reactiOn acuoso re puede 
descomponer cuando ci medio de reactiOn acuoso se rome/c a tin tratam/ento por ca/or en presenda de 
(gases nitrosos a tempera/ura.r elevadas. En ci procedimiento del documento US-A-3. 997.607, ci 
tra/amien/opor ca/or se realizapara separar los conlam/nante.r del medio de reaction acuoso. 
En un procedimienlo de recirculaciOn, esposibie a menudo recircular los reaclanles sin convertir, en cwyo 
caso una conversiOn incompieta no dat-ti como resullado una pirdida de reactan/es. Sin emba,go, se ha 
encon/rado en esta inventiói. que inciuso sin ci tra/amiento por ca/or descnto en US-A-3.997.607. 
tiene iu<gar una descomposiciOn del h/droxilamonio en ci medio de reacciOn acuoso que se recircula desde 
la ’ona de sin/es/s de la ox/ma de ía ciclohexanona has/a la jZona  de sin/eyes del hidroxiiamonio. Se 
encuentra que la descomposiciOn tiene lu,gar particularmen/e deipuis de la ad/c/On de dc/do nI/rico al 
medio tIe reactiOn acuoso o duran/e ía frmaciOn de dc/do ni/rico por absorciOn de (gases ni/rosos en ci 
medio de reactiOn acuoso." 

Lo anterior manifestado par ci documento US-A-3,997,607, claramente se encuentra 
mds relacionado con ci problema solucionado mediante la presente invcnciOn, es decir, 



WA 
examinador como Dl, ci cual estâ mÆs enfocado hacia la reduccion de la producción 
del sulfato de amonio cuando se desea realizar la conversion de la cetona 
correspondiente hacia la oxima a parar de la introducciOn de la hidroxilamina como 
sulfato de hidroxilamonio. 

Aón mÆs, ci seæor cxarninador podrâ constatar que ci  documento US-A-3,997,607 
citado en la descripciOn, hace referenda a un proceso cicico para la preparaciOn de 
ciciohexanona oxima a travØs de un meclio acuoso que contiene fosfato y una reduccidn 
catalitica de nitrato, pero, cuando se compara dicho proceso con ci proceso 
reivindicado en la presente invención, se puede observar cómo de manera 
sorprendente se proporciona un rendimiento mejorado debido a la superación 

. del problema tØcnicode la pØrdida del hidroxilamonio pot Darte de la presente 
invencion. Lyracias al incremento en la concentración del hidroxilamonio en  la 
reacciOn de oxidacion 

En este sentido, tambiØn se ha demostrado en gran medida a travØs de la descripciOn, 
las diferencias entre la solicitud en estudio y ci documento US 3,997,607 clue se 
considera rnÆs cercano al problema tØcnico de la invención que aquelia anterioridad 
seæaiada por ci seæor examinador. 

No obsunte lo anterior, es deseo del solicitante manifestar que existen diferencias 
notables entire los documentos Dl, D2 y la invcnciOn en estudlo, que hacen que esta 
æltima tambiØn tenga altura inventiva sobre io divulgado por ci attic prcvio considerado 
por ci seæor examinador. 

En efecto, ci documento Dl trata de procesos para la producción de ciciohexanona 
oxima via un mcdio acuoso dc reacciOn, ci cual contiene fosfat, pot medic, de la 

S 
reducción catalitica de nitrato8 como se muestra en ci ejempio I de Dl, la 
concentración del hidroxilamonio en ci rncdio acuoso que entra en la zona de sIntesis 

40 de la ciciohexanona oxima estÆ muy por debajo de 1.0 mol/L, principaimente airededor 
de 0.86 moi/L. 

En este orden de ideas, los otros cjcmpios de Dl haccn referencia a la reducción 
caffiica _del NO, mediante ci uso de un mcdio de reaccidn acuoso que contiene 
sulfato v bisulfato. Dc hecho. las concentraciones de hidroxilamonio en estos 
otros eiernnlos de Dl no podrIan ser comparados con las concentraciones 
empleadas en un proc&sa_diferente, dodo que las niismas no representan ninguna 
sugerencia para la persona mcdianamente versada en la tØcnica para llcvar a cabo ci 
proceso seflalado en Dl, cspecIficamentc ci del ejcmplo 1, a concentraciones mÆs alms 
de hidroxilamonio usado en los otros ejcmplos pero en un tipo diferentc de proceso. 

En cuanto al documento D2, Østc hacc rcferencia a un proceso para la reducciOn dc 

8 
Esta rcducciôn de ithrato en un medio acuoso que contiene fosfato, es una de las principales razones por las 

cuales ci documento Dl podria set considerado como una antenondad relevante, pero 11Q como jamÆscrcna 
- ---



ciciohexanona oxima, que rcquicrc la presencia de suifato de amonio seguido de 

fosfato, incluso con cantidades rclazivamcntc alias de sulfato, cs decir de 2 veces mÆs, 

cuando Sc compara con ci fosfato. Esto, nucvamentc resulta set totaimente diferente a 

las condiciones enseæadas para ci proceso dc la prcsente invención. En ci proceso de 

D2 ci anionic) SC retira cdstath.Ændolo como suifato dc amonio. 

En esre sentido, resulta necesario senalar que dicho proceso dc cristalizaci n es una de 

Ins diferencias pnncipaics con ci proceso tie la prcsente solicitud y con ci del 

documento VS 3,997,607 considerado pot ci solicitantc como la tØcniCa ma’s cercana a 

la invencidn en comento. 4Q4&yez gue la solicitudenistu4ioflOhaceflifl fin 
En consecuencia, es lØgico pensar 

que no existe ninguna conclusiOn que pudiera ilevar tie manera evidcntc a una persona 

medianamente vcrsada en la materia al objeto tie la presente invenciOn mediante la 

informaciOn de alguno tic los documentos Dl y/o D2 iii la cornbinaciOn tie los mismos 

con to divulgado en la anterioridad US 3,997,607, que es ci estado ms cercano del arte 

a la invcnciOn en estudio, cuando se ic compara con ci documento Dl citado pot ci 

seæor examinador. 

2. Respuesta a los contra-argumentos 

El seæor examinador en su concepto tØcmco No. 2167 maniflesta que "E/wior 
,Vo/idiante limito y de/inió un inlervalo tie in/cit para la concenlrathin tie hidroxiiamonio entre JOy 
2.5ma//L. Sin e,nba,Tgo Jar ejemplos .10/a tunestain canct’ntracioner basta 1.63 rnol/L y tie cite 
moilo las inmentradones superiores a 1.63rnoI/L no Se encuenhran clebidamente sustentadas en Ia 
c/escæpción. La rn/into .cucede con Jar i/a/airs 0. ía 0.005nzo//L pan /a conic ntra don c/c 
bidroxilarnotzio en ci met/jo tie reaction acuoso qua sale tie la ipna tie sintesic tie Ia oxima, presentadas 
en la reivinduactOn 10; tin/rn intervaic ci e.pecw/atwo y no ie encientra sustcn/ado en /a descrtjtdOn. 

� (El rcsaitado es nuestro). 

Sobre cste particular, atentamente me permito decir que ci intervalo de concentraciOn 
para ci hidroxilamonjo entre 1.0 y 2.5 moi/L es ci intervalo en ci cual se encontraron 
los beneficios para ci proceso rcclamado, toda vez que en dicho intcrvalo se encontrO 

al incremenig -ii ]a concentra gI hidroxilameimo en la reacclóri de oxidacIón. 

En este sentido, resulta pertinente seæalar que las modaildades mostradas a craves tie los ejempios, son sencilamcnte la mancra como ci solicitante muestra ’a manera conocida Pot Øi para cjecutar o ilevar a cabo la invenciOn, to cual se puede reaiizar mediante ckrnios como asi lo cstabiecc ci arriculo 28 tic la DecisiOn 486, no qucriendo decir esto que, la solicitud knga obligatoriamente que set restringida a los patrones ejcmplificacjos en la descripciOn. 

Con todo rcspeto, Ia errada interpretacion realizada per ese despacho constituve un 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 02110469 
Clasificación Internacional (IPC): C07C 249108. 
Concepto TØcnico No. 784 

Patente de Invención Patente de Modelo de Utilidad 

Via Nacional 

Via PCT (fase nacional) nx Cap. I Cap. II Fxl 
No. Sot. internacional: PCT/NL01100427 
Fecha de Presentación Internadonal: 200105-31 

Como resultado del examen definitive, realizado con fundamento en et articulo 48 
de la DecisiOn 486 de la Comisión de Ia Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Capitulo descriptive: folios 9 a 32 coma se radicó inicialmente 
Capitulo reivindicatorio: folios 33 a 36 como se radicô iniciatmente 
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 la invention 

Titulo de Ia solicitud: Proceso para el tratamiento de un medic acuoso que 
contiene ciclohexanona oxima y ciclohexanona. Folio 1. 

Obieto de Ia invenciôn: El objeto de la presente solicitud de patente de invenciÆn 
consiste en un procedimienta para Ia producciôn de la oxima de la ciclohexanona 
donde un media de reacciôn que contiene fosfato se somete a una serie de 
operaciones desde usia zona de sintesis de hidroxilamoriio hasta usia zona de 
sintesis de la oxima de la ciclohexanona, caracterizado porque la concentraciOn de 
hidroxilamonio en el medio de reacción acuoso que entra en la zona de sintesis de 
La oxima de la ciclohexanona esta entre 1.0 y 2.5mol/L. 

ReMndicaciones 1-11 
Un procedimiento para la producciOn de la oxima de la ciclohexanona. 

El problema tØcruco planteado en (a presente solicitud de patente radica en Ia pØrdida del hidraxilamonio a causa de la descomposicion del hidroxilamonjo en el .’i6n acuoso que se re-circula desde la zona de sIntesis de (a oxima 
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3. Determination del Estado do la TØcnica 

Cansiderando que la fecha de prioridad de la solicitud internacional PCT es 

2000-06-05, so encontraron los documentos relacionados a continuación, quo 

pueden afectar la patentabilidad del objeto do la presente solicitud: 

FECI{A BE 
NoDOCIJMENTO TITULO PUBLlCACION 

DI GB1138750 Preparation of Oxirnes 1969-01-01 

Process for the continuous preparation ofan aqueous 1973-03-13 us3720758 solutions of a hydroxylamraonium salt 

4. AnÆlisis do patentabilidad (articulo 14 D486) 

ff  4.1. Nivel inventive (art icu!o18 D486) 

La presente Solicitud do Patente en su roivindicaciOn 1, presenta un procedimiento 
para la producciOn de la oxima do la ciclohexanona, en el cual un medic do 
reacción acuoso que contiene fosfato se somete a un ciclo de operaciones desde 
una zona do sintesis de hidroxilamonio hasta una zona do sintesis do la oxima do 
Ia ciclohexanona y retorno a la zona do sintesis de hidroxilamonio, donde so forma 
hidroxilamonio por reducciôn catalitica de nitrate con hidrOgeno. En la zona do 
sintesis do la oxima so hace reaccionar hidroxUamonia con ciclohexanona para Ia 
formación do la oxima. En presencia de un solvente orgÆnico. Caracterizado 
porque la concentraciôn de hidroxilamonio en el media de reacción acuoso quo 
entra en la zona de sintesis de la oxima de la ciclohexanona esta entre 1.0 y 2.5 
maUL, 

El documento Dl enseæa un procedimiento para la produccion de la oxima do Ia 
ciclohexanona el cual comprende poner en contra4lujo, un medio do reacción 
acuoso quo contiene fosfato e hidroxilamonio, obtenido en una zona do sintesis, do 
hidroxilamonio, junto con ciclohexanona en un solvente orgànico, preferiblemente 
tolueno en una zona de sintesis de la oxima, EspecIficamente en el ejemplo I so 

� emplea un media do reacciªn acuoso quo contiene fosfato y so presenta una 
reduccion catalitica de nitrate. 

La diferencia fundamental do la solicitud en estudio con el ejemplo I do la 
anterioridad Dl radica en la doncentracion de hidroxilamonio en el medio do 
reacciôn acuoso que entra en la zona do sintesis do la oxima. Sin embargo en la 
misma anterioridad Dl en los ejemplos II y III so presentan concentraciones do 
hidroxilamonio en el medio do reaccion acuoso quo entra en Ia zona do sintesis do 
la oxima superiores a 1.0moI/L. 

Do tat manera que una persona medianamente versada en la materia, tomando 
las enseflanzas del documento Dl en su totalidad, podria combinar las variables planteadas en los ejempios de Dl y utifizar concentraciones mayores a 1.0molIL como Jo muestran los ejemplos It y III en un media do reacciôn acuoso con fosfato nra la reduccion catalitica do nitrate como to divulga el ejemplo I. Por to cual se 
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resultados encantrados, son solo el resultado inevitable de las combinaciones de 

condiciones sugeridas en Dl. 

Paralelamente et documento D2 presenta un proceso para Is preparaciOn de 

sotuciones concentradas de hidroxUamorliO acuoso (concSntraciones superiores a 

1 .Omof/L), para ser utilizadas en procesos de sIntesis de la oxima de (a 

ciclohexanona, (ejemplo II, que hace referencia at documento Dl). Por to tanto la 

utilizaciOn de las concentraciones elevadas de hidroxilamonio ya habia sido 

claramente sugerida desde 02. 

Asi las cosas tin tØcnico media en Is materia, combinando las enseæanzas de los 

documentos Dl y D2 podria plantear un procedimiento como �1 acÆ divulgado. Par 

to que se considers que la materia de (a presente invención se deriva de manera 

evidente del arte previo, es obvia para tin tØcriico medic en ta materia y 

10 definitivamente carece de nivel inventive: 

Acª to Unico que se esta presentado es tin cambio que se deriva de manera 
evidente del arte previo, y que corresponde a tins optimizaciÆn de un ampilamente 
aphcado y conocido proceso. 

S. Respuesta a los argumentos del solicitante 

El solicitante presenta una interpretación de la "Gula 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, tat coma su nombre to indica, es una gula y no una regla, 
como se indica en Is respuesta del solicitante. Asi las cosas, esta no puede 
considerarse una regla de estricto cumpflmento; este es un documento de consulta 
que sirve come gula para examen de patentabilidad. 

El solicitante arguments que "En ningón momento es acertado conctuir que Ia 
, presente invención no tiene tin efecto tØcnico inesperado partiendo de una 

� comparación entre el estado del ante citado y Is invenciOn en estudio, porque 
entonces estariamos ante un escenario de tin estudio de novedad et cual si esta 

� basado en semejanzas y diferencias." No obstante este argumenta resulta ser una 
conclusion no sustentada, puesto que si bien el anªUsis de novedad corresponds a 
una comparaciOn de elementos, & analisis de nivel inventive tambiØn esta fundado 
en tins comparacion de elementos, en buses de una diferencia que no sea obvia y 
que ademas produzca un efecto tØcnico sorprendente. Ws aCm se le aclara al 
solicitante que se realizo tin anÆlisis de nivel inventivo, donde de entrada se 
realiza una comparaciOn con el estado del arte. 

De otra parts, el solicitante tambien senala que "el anÆlisis de nivel inventivo le correspondera a un versado en la materia.....sin embargo se aclara que el anªlisis de- pathntabitidad iflcluyendo el analisis de nivel inventivo, debe ser realizado por tin examinador de patente el cual debe tornar el pa pet de versado en / 3t9f/3 
El soilcitante in QUe Iflr.ijy cn5t que esta Of/dna inn 
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modificaciones evidentes para que una persona medianamente versada de modo 

tat que la invenciôn no hubiera resultado obvia ni se hubiese derivado de manera 

evidente del arte previo. Tal coma to senate la legislaciOn colombiana (art 18 D 

486). 

En conclusion todos estos argumentos no fueron tenidos en cuenta pare at anÆlisis 

de patentabilidad, una vez que no son argumentos tØcnicos qua justifiquen la 

altura inventive de esta solicitud. 

El solicitante indica nuevamente, claras diferencias entre esta invención y los 

documentos citados, ademÆs de precisar que el problema tØcnico solucianado par 

esta invención no es el mismo qua at problema tØcnico de cuatquiera de los 

documentos citados Dl y D2. Sin embargo esta oficina aclara nuevamente qua la 

materia de esta solicitud resutta novedosa frente a Dl o 02. 

De otro lado, tat como se argumento anteriormente, la diferencia fundamental 
entre esta invenciOn y el ejemplo I de Dl radica en que la concentraciôn del 
hidroxilamonio en at medio de reacción acuoso que entra en la zona de sintesis de  �
la oxima as inferior at intervalo acâ planteado. Sin embargo este documento en 
sus ejemplos II y III enseæa concentraciones de hidroxilamonio en el media de 
reacciOn acuoso que entra en la zona de sintesis de la oxima superiores a 
1 ,OmotIL. El solicitante tiene razOn sri afirmar qua en estos ejemplos se realiza una 
reducciOn catalItica de NO, no obstante at ejemplo I enseæa especificamente una 
reducciOn catailtica de nitrato. De modo tat qua an versado an Ia materia, podrIa 
plantear an proceso donde se reatice an reducción catailtica de nitrato como to 
eriseæa el ejemplo I, solo qua ahora utilizando concentraciones elevadas de 
hidroxilamonio como to enseæan los ejemplos II y III de Dl. Ademas en at 
documento D2 tambien se utilizan concentraciones de hidroxilamonio elevadas. 

En consecuencia Is presente invenciOn se deriva de manera evidente del arte 
previo, pues solo es necesario combinar las condiciones divulgadas en el pare 
plantear an proceso como at acÆ descrito. 

Por Ultimo & solicitante aHega datos adicionales a los presentados en at capitulo 
descripUvo inicial, indicando qua no solo una concentraciôn de 1.63 mol/L tiene los 
beneficios senalados en Ia descripcian, sino que con concentraciones superiores a 
este valor tambien se observa el mismo efecto. No obstante se reitera to arriba 
descrito en cuanto a qua las condiciones del procedimiento de esta solicitud 
(concentraciones elevadas de hidroxilamonio en la entrada y especies fosfato y 
nitrato) ya habian sido claramente sugeridas desde Dl e incluso D2; y entonces 
los resultados encontrados son solo el resultado inevitable de la combinacjon de 
condiciones sugeridas en Dl, solo que esta vez se realizo la medida. 

Tel coma Ia indica la "gula" se concluyo qua las diferencias encontradas son 
resultado inevitable de los cambios claramente sugeridos en Dl, por to cas 

variantes 0 modificaciones evidentes y los resuttados encontrados son tan so 
t o se 

I  a! 
n consideran un efecto tØcnico inesperado ni sorprendente, solo hacen mØtodo rutinario de optimizacion de an proceso anipfjame 

parte de an 
conociclo 
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6. Conclusion: 

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

Bogota, D.C., 

CONCEPTO TECNICO No. 784 EXAMINADOR TECNICO 
Codigo No.202085 

128 


