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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del térming de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horaric de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jornada continua, con ef fin de notificarle personalmente el contenido de ia resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentaciéon e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente ai de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pdgina www.sic.gov.co, con el
namerao de resolucién a fravés de la opcidn servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, Ty 10 PBX: 5670000
Al contestar favor indigue el nimero de Sede CAN: Av. Carfera 50 No. 26- 55int. 2 Tel 5880070
radicacibn consignado en el slicker Cail Center 5232695, Linea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mall: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Cotombia
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RESOLUCIONN® 24487
Por fa cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/02 - 110469

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facuitades legales, en especial de ias que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERC: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de
diciembre de 2002, bajo el numera 02110469, entrd a fase nacional la solicitud de
patente de invencion titulada: "PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE LA
OXIMA DE LA CICLOHEXANONA" que corresponde a la solicitud internacional
PCT/NL01/00427 del 31 de mayo de 2001.

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd gue la invencion
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, se requirid al peticionario en dos oportunidades para gue se pronunciara
sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTQO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 17 de diciembre de 2007
y el 5 de diciembre de 2008, atendid opertunamente a los requerimientos formulados
presentando aclaraciones. Adicionalmente, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio el
cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada

Decision 486.

QUINTO: Que segun io dispuesto en el arficulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “... para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.”

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 107 y 108
del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior,

de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion
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hasta una zona de sintesis de la oxima de la ciclohexanona, caracterizado porque ia
concentracién de hidroxilamonio 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.

Las reivindicaciones 1 a 11 reclaman un procedimiento para la produccion de la
oxima de la ciclohexanona.

El problema técnico planteado es la perdida del hidroxilamonio a causa de la
descomposicion del hidroxilamonio en el medio de reaccion acuoso que se re-circula
desde la zona de sintesis de la oxima de la ciclohexanona hasta la zona de sintesis
del hidroxilamonio.

Para solucionar dicho problema, la solicitud plantea aumentar la concentracion de
hidroxilamonio en el medio de reaccidn acuoso que entra en la zona de sintesis de la
oxima de la ciclohexancona.

2. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de junio de 2000, que
corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de las solicitudes EU
00201970.1 y 00201965.2. La fecha de prioridad fue tenida en cuenta para el estudio
de patentabilidad, segun obra a folto 125 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad y relacionados con la
materia de solicitud en estudio:

. Fecha de
No. Documento . Titulo Publicacion
D1 GB 1138750 Preparation of Oximes 1969-01-01
p2 US 3720758 Process for the continuous preparation of 1973-03-13
an agueous soiutions of a
hydroxylammonium salt

3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486, "se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
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Decision, comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcién
escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro medic antes de la fecha
de presentacion de [a solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
recientemente ha dicho:

"Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se hubiese podido
liegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un
experto medio en la materia de que se frate, es decir, para una persona del oficio y
normaimente versada en la materia tecnica correspondiente.

(...}

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel inventivo
cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo
mas que la simple aplicacion de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a
ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea
consecuencia clara y directa de dicho estado.””’

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando los documentos encontrados en el
estado de la técnica, las reivindicaciones presentadas por el solicitante carecen de
nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuacion:

Las reivindicacién 1 de la solicitud estudiada, presenta un procedimiento para la
produccion de la oxima de la ciclohexanona, en el cual un medio de reacciéon 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 hidréogeno. En la zona de
sintesis de la oxima se hace reaccionar hidroxitamonio con ciclohexanona para la
formacion de la oxima, en presencia de un solvente organico, caracterizado porgue
la concentracion de hidroxilamonio en el medio de reaccidén acuoso que entra en la
zona de sintesis de la oxima de la ciclohexanona esta entre 1.0 y 2.5 mol/L.

Por su parte, D1 ensefia un procedimiento para la produccién de la oxima de la
ciclohexanona, el cual comprende poner en contra-flujo un medio de reaccidn
acuoso que 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 reaccion acuoso que contiene fosfato y se presenta una

reduccion catalitica de nitrato.
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De esta manera, la diferencia fundamental entre lo reivindicado y et ejemplo | de D1,
es la concentracidn de hidroxilamonic en ei medio de reaccion acuoso que entra en
la zona de sintesis de la oxima. Sin embargo, los ejemplos Il y It de la anterioridad
ensefan concentraciones de hidroxitamonio en el medio de reaccién acuoso que
entra en la zona de sintesis de la oxima superiores a 1.0 mol/L.

Con base en la informacion contenida en D1, una persona medianamente versada
en la materia técnica, podria combinar las variables planteadas en dichos ejemplos y
utilizar concentraciones mayores a 1.0 mol/L {como lo muestran ios ejemplos 1 y i)
en un medio de reaccién acuoso con fosfato para la reduccion catalitica de nitrato, tal
como io divulga el ejemplo |. Por ello, el procedimiento contenido en la soiicitud se
deriva de manera evidente del arte previo, resultando obvio para et iécnico medio en
ta materia y produciendo que el invento carezca de attura inventiva.

D1 también sugiere las condiciones encontradas en la solicitud, fales como,
concentraciones de hidroxilamonio superiores a2 1.0 mol/lL (en la entrada) y la
presencia de las especies fosfato y nitrato, de modo tal, que los resultados
encontrados son la consecuencia inevitable de las combinaciones de las condiciones

sugeridas en D1.

De otro lado, D2 presenta un proceso para la preparacion de soluciones
concenradas de hidroxilamoenio acuoso (concentraciones superiores a 1.0 mol/L),
para ser utilizadas en procesos de sintesis de fa oxima de la ciclohexanona, (ejemplo
H, que hace referencia a D1). Por lo tanto, la utilizacion de {as concentraciones
elevadas de hidroxilamonio ya habia sido claramente sugerida desde D2.

Siendo asi, un técnico medio en la materia, combinando las ensefanzas de D1y D2
podria plantear un procedimiento como el reivindicado en la presente solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, la propuesta contenida en las reivindicaciones 1 a 11
de la presente solicitud no representa un avance tecnologico o un salto cualitativo
sobre el estado de la técnica, razén por la cual no puede acceder al privilegio
solicitado.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Sobre el nivel inventivo, con base en el articulo 18 de la Decisidon 486 y la Guia para
los paises en desarrallo sobre el examen de las solicitudes de patentes editada por la
OMP| en 1982, el solicitante hace énfasis en que el examen de patentabilidad debe
ser realizado por una persona medianamente versada en la materla parala cual, el
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Sosteniendo ademas, que “de forma reiterada, ese despacho tampoco observé esta
regla (Guia de la OMP!) ya que al no distinguir siquiera las diferencias entre el estado
de la técnica y la invencion de mi mandante, no se pregunto si el resultado de la
combinacion de enseftanzas 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 ensefianzas de esta invencidon como mas adelante quedara
demostrado.” (Folio 117, lineas 20 a 25)

Al respecto es preciso aclarar, que la norma aplicable en Colombia en materia de
patentes es la Decisién 486 de 2000, es decir, las guias y manuales editados por
diferentes instituciones y oficinas de patentes alrededor del mundo, tan sélo
constituyen herramientas que facilitan la labor del examinador. Bajo este supuesto, la
Guia de la OMP! (que no es una norma) no es de obligatorio cumplimiento para el
examinador. Sin embargo, tal como se observa en el concepto técnico emitido por
esta Superintendencia, en el examen se demostrod la falta de nivel inventivo del objeto
solicitado partiendo de la informacitn que posee un técnico medio y sobre la base de
los documentos mas cercanos al invento en el estado del arte, estableciendo las
diferencias encontradas y determinado si las mismas sdlo son variantes o
modificaciones evidentes, de manera gue el invento no hubiera resuitado obvio ni se
hubiese derivado de manera evidente del arte previo.

El solicitante también argumenta gue “en ningun momento es acertado concluir que
la presente invencidén no tiene un efecto técnico inesperado partiendo de una
comparacion entre el estado del arte citado y la invencion en estudio, porque
entonces estariamos ante un escenario de un estudio de novedad el cual si esta
basado en semejanzas y diferencias.” (Folio 115, lineas 32 a 35)

Este argumento es incorrecto, toda vez que tanto el analisis de novedad como el del
nivel inventivo es realizado con base en el estado de la técnica, tal como ha sido
explicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador téchico
de un elemento que le permita afirmar o no si a la invencidn objeto de estudio no se
habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese
momento dentro det estado de la técnica (... ). En este punto conviene advertir que uno
es el examen que realiza el técnico medio respecto de ia novedad y otro ef que se
efectia con respecio al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parametro
de referencia e 'estado de la técnica’, en e primero, se coteja la invencidn con las
‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que
en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen
debe partir del conocimiento general que &l tiene sobre el estado de la técnica y realizar
el cotejo comparativo con su apreciacién de conjunto, determinado si gon tales
conocimientos técnicos existentes ha pedido o no producirse tal invencion.”
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El solicitante también sefiala diferencias entre esta invencién y los documentos -
citados, precisando que el problema técnico solucionado por la invencion no es el
mismo que el de D1y D2.

Sobre el particular se aclara, que la objecién trasladada al solicitante fue sobre la
falta de nivel inventivo, no sobre la novedad. Es decir, la materia objeto de solicitud
resulta novedosa frente 2 D{ o D2.

Sinembargo, vale recordar que la diferencia fundamental entre el objeto reivindicado
y el ejemplo | de D1, radica en que la concentracion del hidroxiltamonio en el medio
de reaccion acuoso gue entra en la zona de sintesis de la oxima, es inferior al
intervalo reivindicado en la solicitud. Y, que los ejemplos Il y Il de D1 ensefan
concentraciones de hidroxilamonio en el medio de reaccién acuosoc que entra en la
zona de sintesis de la oxima superiores a 1.0 mol/L.

Asi las cosas, al solicitante le asiste la razon cuando afirma gue en dichos ejemplos
se realiza una reduccion catalitica de NO, pero olvida que el ejemplo | claramente
ensefia una reduccion catalitica de nitrato. De modo tal, que una persona
medianamente versada en la materia, podria plantear un proceso donde se realice
una reduccidn catalitica de nitrato {como lo ensefia el ejemplo I}, solo que ahora
utilizando concentraciones elevadas de hidroxilamonio (como lo ensefan los
ejemplos Il y lit de D1). Adicionalmente, en 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 él para plantear un
proceso como el reivindicado en la presente solicifud, toda vez que las diferencias
encontradas son variantes 0 modificaciones evidentes y los resultados encontrados
son la consecuencia inevitable de los cambios ciaramente sugeridos en D1, es decir,
hacen parte de un método rutinario de optimizacion de un proceso ampliamente

conocido.

Finalmente, tratandose de los ejemplos aliegados por el solicitante en su ultima
respuesta al traslado de fondo (folios 122 y 123), los cuales son empleados para
argumentar que no sélo con una concentracion de 1,63 mol/l se obtienen los
beneficios sefalados en el capitulo descriptivo de la solicitud, porque con
concentraciones superiores a este valor también se observa el mismo efecto, es
preciso reiterar, que las condiciones del procedimiento de la presente solicitud
(concentraciones elevadas de hidroxilamonio en [a entrada de especies fosfato y
mtrato) ya habian sndo sugendas en D1y D2, yde alli gue los resu!tados encontrados
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Es decir, las diferencias encontradas son variantes o modificaciones evidentes y los
resultados encontrados la consecuencia inevitable de los cambios claramente
sugeridos en D1, motivo por el cual, no pueden considerarse como un efecto técnico
inesperado ni sorprendente, porque entre otras cosas, hacen parte de un método
rutinario de optimizacién de un proceso ampliamente conocido.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMEROQ: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacién
denominada: “PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE LA OXIMA DE LA

CICLOHEXANONA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe,
en su calidad de apoderada de la sociedad DSM N.V_, o a quien haga sus veces, el

" contenido de la presente resolucién, entregandole copia de la misma, advirtiéndole

que contra ella procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria
y Comercio al momento de notificarse o dentro de los & dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.,alos 18 MAY( 70iY

El SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
E/\ C ?me
GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctora

JIMENA ESCOBAR URIBE
Carrera 11 A N° 86 — 53, Piso 6
Bogota D.C.




