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SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Econémico

E. S. D.

Re.: Expediente No. 04.012.285

Solicitud de Patente de Invencion titulada: “MARCADORES MOLECULARES PARA
SISTEMAS DE SOLVENTES ORGANICOS”

Solicitante: UNITED COLOR MANUFACTURING, INC.

RECURSO DE REPOSICION

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, domiciliada e
identificada como aparece al pié de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante én
el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer
RECURSO DE REPOSICION (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la
resolucion No. 22800, notificada por edicto desfijado el 24 de mayo de 2010.

1. LA RESOLUCION No. 22800

La Superintendencia de Industria y Comercio expidi6 la Resolucion No. 22800 por
la cual se niega la patente que fue solicitada el dia 13 de febrero de 2004, y que se
denomina: “MARCADORES MOLECULARES PARA SISTEMAS DE SOLVENTES
ORGANICOS?”, la cual fue radicada bajo el expediente N° 04.012.285.
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2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 22800

La Resolucion 22800 establece en su articulo sexto que las reivindicaciones 1 a 16
contenidas en los folios 211 y 212, no cumplen con el requisito de nivel inventivo frente a
los documentos W(09967346 (D1) y US5145573 (D2) porque éstos documentos sugerian
el uso de marcadores tipo azo para marcar derivados de petréieo y que los marcadores
reaccionaban con acidos para producir un color detectable. Adicionalmente, argumenta
que el técnico medio podria plantear, a partir de D1 y D2, un método donde el acido no
acuoso forma una fase simple para permitir la reaccion en el mismo medio sin necesidad

de extraccion.

En respuesta a los argumentos del solicitante, el sefior examinador afirma que la
eliminacion del paso de extraccidén no representa ningun aporte al campo técnico y que
eliminar dicho paso resultaba obvio, a partir de los conocimientos basicos del técnico

medio y la sugerencia de D1 sobre el uso de un acido organico.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la
Resolucion N° 22800 del 29 de abril de 2010:

3.1 Nivel inventivo del método para _identificar un producto de petréleo

reivindicado.

El solicitante respetuosamente reitera los argumentos presentados a favor del nivel
inventivo del método reivindicado dado que la invention propone un metodo para
desarrollar una sustancia marcadora que NO requiere un paso de extraccion separado.
El solicitante encontré que es posible desarrollar color o fluorescencia en un sistema de
fase Gnica conteniendo un producto de petréleo sin necesidad de un paso de extracciéon

adicional, contrario a las ensefanzas del arte previo.

Es claro que un tecnico quimico sabe que un compuesto organico sera soluble en un
medio organico y que un compuesto inorganico sera soluble en un medio inorganico, sin
embargo a partir de ese conocimiento no es posible afirmar que para el técnico resultara
obvio implementar un método como el reivindicado. Si bien el documento D1 sugiere €l
uso de un acido no acuoso, no existe indicacion o sugerencia alguna que motive al
técnico medio a modificar el estado del arte de tal forma que se llegue a la materia
reivindicada. Insisto al sefior examinador en que ademas de los conocimientos propios
de la persona versada en la materia, en el estudio de nivel inventivo se debe probar a

partir del estado de la técnica que existia una enseflanza o sugerencia sobre la
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posibilidad de eliminar el paso de extraccién y, reitero que ninguno de los documentos
citados como arte previo ensefia o sugiere la posibilidad de eliminar dicho paso, en
consecuencia, no existia sugerencia alguna que llevara a modificar el arte previo de tal

forma que se llegara al método reivindicado.

Solicito entonces al sefior examinador reconocer que el arte previo no sugiere la
eliminacién del paso de extraccion y que, en consecuencia, la solicitud si representa un

aporte al estado de la técnica.

Por otra parte, el sefior examinador afirma que las ventajas mencionadas no tienen
sustento alguno en la descripciéon. Contrario a lo afirmado en la resolucién, la descripcion
si ensefia claramente cuales son las ventajas del método. Mas especificamente, en la

pagina 5 se dice:

“El nuevo procedimiento también reduce potenciales problemas ambientales
en la disposicion ya que el producto marcado desarrollado puede devolverse a
su fuente de origen; opcionalmente, con neutralizacién del desarrollador de
acido, con, por ejemplo, una amina alifatica que es miscible con dicho producto
de petréleo. También permite el uso de sustancias marcadoras reactivas con
acido que no se extraen facilmente del producto de petrdoleo bajo condiciones
acidas acuosas.”

En la pagina 8 se dice:

“La concentracion de acido ulilizado en el presente método tipicamente es
mucho menor que el desarrollador alcohdlico acuoso o acuoso/extractantes
especificados en el arte previo.

El nivel de actividad del acido en nuestra invencion puede ser 0,05 molar o
todavia menos. Esto contrasta con una concenlracion recomendada de acido
2,5 — 3,0 molar utilizada en procedimientos de extraccion. Por consiguiente,
nuestro reactivo desarrollador es menos corrosivo y potencialmente mucho
menos peligroso de manipular que las recomendaciones del arte previo,
especialmente en situaciones de pruebas de campo.”

En la pagina 2, respecto de los problemas existentes en el arte previo y que son

solucionados mediante la presente invencidén, se dice:

“Algunas veces es necesario realizar extracciones repetidas del
combustible, tipicamente dos o tres, para recuperar el marcador
originalmente presente a fin de completar la cuantificacién. Por consiguiente,
también es relativamente simple remover el marcador del combustible
marcado por esta reaccion. Esto representa una desventaja para estas
sustancias marcadoras basicas del arte previo; ya que individuos
inescrupulosos pueden removerlas con relativa facilidad de los
combustibles a fin de engafiar a las autoridades impositivas o a los
consumidores individuales”



En conclusidn, la descripcion si sustenta las ventajas resaltadas en la respuesta al
anterior oficio de fondo en cuanto al menor impacto ambiental, no caracter corrosivo y el
hecho de evitar la necesidad de dos o mas extracciones y de evitar la posibilidad de

remover con facilidad el marcador con fines inescrupulosos.

Asi entonces, el método reivindicado si representa un aporte al estado de la técnica toda
vez que supera una necesidad no satisfecha por la tecnologia anterior al momento de la
solicitud y supera una dificultad técnica real en el campo técnico.

Teniendo en cuenta que el método de la solicitud no fue sugerido por el arte previo y que,
en consecuencia, la persona versada en la materia no estaria motivada a modificar las
ensefianzas de D1 ni de D2 con el objeto de desarroltar un método para identificar un
producto de petréleo que contiene un marcador que puede reaccionar con acido, tal y
como se reivindica, solicito se reconozca el nivel inventivo y se otorgue el privilegio de
patente a la presente invencién.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

Articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

5. PETICION

Solicito a su Despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolucion No. 22800 del 29 de abril de 2010 en cuanto a la
negacion del privilegio de patente de invencién.

2, Que como consecuencia de la revocacion, traslade un segundo oficio de fondo
de conformidad con el Articulo 45 de la Decisién 486 para la invencion denominada
“MARCADORES MOLECULARES PARA SISTEMAS DE SOLVENTES ORGANICOS”.

DIRECCION DEL RECURRENTE: 630 Newtown-Yardley Road, Suite 205, Newton,
Pensylvania 18940, Estados Unidos de América.



6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No.

04.012.285 de la referencia.

7. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaria de su Despacho y en mi oficina en la Calle 94 A No. 7 A-09,
. teléfono 7560770.

Sefior Jefe,

Ay

Margaritp Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70.819 del Consejo Superior de la Judicatura
Calle 94 A No. 7 A-09 ~ Bogota, D.C.

Telefonos: 6107420 - 6107480
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICION

Radicacion N° 04-12285

Una vez recibido y estudiado el recurso de reposicion presentado por el
interesado, contra lo que dicta la Resolucion N° 22800, notificada el 24 de mayo
de 2010; donde se niega el otorgamiento de la Patente de Invencion, se emite el
siguiente concepto:

1. Documentos estudiados:

1.1.  Descripcion: Folios: 34 a 53 (capitulo descriptivo original)
Folios: 148 a 166 (capitulo reivindicatorio modificado)
Folios: 189 a 195 (capitulo reivindicatorio modificado)
1.2.  Reivindicaciones: Folios: 54 a 60 (capitulo reivindicatorio original)
Folios: 167 a 173 (capitulo reivindicatorio modificado)
Folios: 211 a 212 (capitulo reivindicatorio modificado)

1.3. Respuesta del solicitante: Folios 138 a 145; 183 a 186; 204 a 208.

1.4, Prioridad: La solicitud no reivindica prioridad.

2. Objeto de invencion:

Titulo de la solicitud: “Marcadores moleculares = para sistemas de solventes
organicos” SR

El objeto de la presente solicitud se refiere a . “ En esta invenciéon se revelan
sustancias quimicas cromogeénicas  novedosas tales como  marcadores
moleculares para soluciones de:solventes’ organlco .especialmente productos del
petroleo. También se revela un método para sintetizar, detectar, cuantificar estas
nuevas sustancias. Los métodos de deteccion proporcionan una técnica
mejorada y novedosa para detectar y cuantificar algunas substancias
marcadoras conocidas. Con la presente invencidn, se desarrolla color o
fluorescencia en un sistema de una sola fase que contiene el producto de
petréleo, sin necesidad de un paso de extraccion separado”.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificé en la IPC C09D11/00.
3. Fundamentos del Recurso

3.1. Nivel inventivo del método. para identificar un producto de
petréleo reivindicado.

Argumento del sefior memorialista:

“ El solicitante respetuosamente reitera los argumentos presentados a favor del
nivel inventivo del metodo reivindicado dado que la invenciéon propone un
método para desarrollar una sustancia marcadora que No requiere un paso de
extraccion separado. El solicitante. encontré “gue es posible desarrollar color o
fluorescencia en un sistema de fase Gnica conteniendo un producto de petréleo
sin necesidad de un paso de extracmon adicional, contrario a las ensefanzas del
arte previo.

Es claro que un técnico quimico sabe que un compuesto organico sera soluble
en un medio orgdnico y que un compuesto inorganico sera soluble en un medio
inorganico, sin embargo a partir de ese conocimiento no es posible afirmar que



para el técnico resultara obvio implementar un méetodo como el reivindicado . Si
bien el documento D1 sugiere el uso de un dcido no acuoso, no existe indicacion
o sugerencia alguna que motive al técnico medio a modificar el estado del arte
de tal forma que se llegue a la materia reivindicada. Insisto al sefior examinador
en que ademas de los conocimientos propios de la persona versada en la
materia, en el estudio de nivel inventivo se debe probar a partir del estado de la
técnica que existia una ensefianza o sugerencia sobre la posibilidad de eliminar
el paso de extraccion vy , reitero que ninguno de los documentos citados como
arte previo ensefia o sugiere la posibilidad de eliminar dicho paso, en
consecuencia, no existia sugerencia alguna que llevara a modificar el arte
previo de tal forma que se liegara al método reivindicado.

Solicito entonces al sefior examinador reconocer. que el arte previo no sugiere la
eliminacién del paso de extraccion y que,. en consecuencua la solicitud si
representa un aporte al estado de Ia técnlca ‘

Respuesta técnica:

En el capitulo reivindicatorio de la solicitud se especificaron los siguientes pasos
que constituian el método para identificar un producto de petréleo que contiene
un marcador : a) obtener una muestra de producto de petréleo que contiene el
marcador b) agregar a dicha muestra un agente desarrollador que comprende
un acido no acuoso 0 solucién para formar una fase simple en la cual dicho
acido y marcador se combinan para desarrollar un color detectable y c) detectar
dicho color.

La anterioridad D1, esta presentando el uso de colorantes azoicos como
marcadores para productos de destilacion del petréleo; los compuestos que se
presentan en esta anterioridad son los ‘mismos que los presentados en la
solicitud. Adicionalmente en. la anterioridad D1 se indica que los colorantes
azoicos es posible extraerlos de productos derivados del petrdleo por medio de
soluciones acidas las cuales se encuentran constltmdas por acidos inorganicos
y/o organicos.

Por su parte, la anterioridad D2 se-encuéntra “presentando una composicién que
se encuentra constituida por petréleo, una sustancia marcadora, y un colorante
basico que tiene la estructura general de los colorantes azoicos. Adicionalmente
en la reivindicacidn se presenta un método para marcar el petrdleo el cual
consiste en la adicién de la sustancia marcadora al petréleo. En esta misma
anterioridad (reivindicacion 2) se esta considerando que al adicionar un &acido y
opcionalmente un haluro de uno de los metales zinc, aluminio se produce un
incremento en la absorbancia de tal manera que se imparte un color visible a la
composicion.

Al contrastar la materia presentada en las anterioridades con el método
presentado en la solicitud es posible establecer que las sustancias marcadoras
para petroleo eran conocidas en el estado de la técnica y que adicionalmente era
conocido el desarrollo de color al adicionar una sustancia acida a una
composicion de colorante diazoico y petroleo. - De esta manera, el método que se
presenta en la solicitud no presentaba la altura inventiva suficiente frente a las
anterioridades D1 y D2; ya que este presentaba la adicion de un agente

desarrollador (el cual estatcnstmdgpepun-aetda) una composicion de Detroleo/

y un marcador azoico.

Por lo tanto la materia presentada en Ias anterlorldades D1y D2 si motivaba a
una persona de nivel medio a establecer el método propuesto por la anterioridad
ya que las principales caracteristicas técnicas del metodo se habian establecido
en el estado del arte mas cercano.



Argumento del sefior memorialista:

“Por otra parte, el sefior examinador afirmar que las ventajas mencionadas no
tiene sustento alguno en la descripcién. Contrario a lo afirmado en la resolucion,
la descripcion si ensefia claramente cuales son las ventajas del metodo. Mas
especificamente en la pagina 5 se dice.........en la pagina 8 se dice........ en la
pagina 2, respecto. de los problemas mstentes en el arte previo y que son
solucionados mediante la presente mvencnon se dice....... !

“ En conclusion, la descripcion si suStenta ,Ias ventajas resaltadas en la respuesta
al anterior oficio de fondo en cuanto al menor-impacto ambiental, no caracter
corrosivo y el hecho de evitar la necesidad dedos 0 mas extracciones y de evitar
la posibilidad de remover con facilidad el marcador con fines inescrupulosos”

Respuesta técnica.

Los aspectos a los que hace mencioén el sefior memorialista son resultados a
alcanzar, los cuales son evidentes con la composicién que se presenta; de esta
manera estos ventajas no son relevantes dentro del estudio de patentabilidad ya
que si se parte de una composicion que ha sido evidentemente derivada del
estado del arte, los resuitados que se pueden obtener a través de ella son
predecibles por lo tanto no se efectia un aporte al estado de la técnica mas
cercano cercano.

Argumento del sefior memorialista:

“ Asi entonces, el método relvmdlcado si representa un aporte al estado de la
técnica toda vez que supera una. necemdad _no satisfecha por la tecnologia
anterior al momento de la solicitud y supera una dlflcultad técnica real en el
campo tecnico.

Teniendo en cuenta que el método de Ia SOiICItud no fue sugerido por el arte
previo y que, en consecuencia, la persona versada en la materia no estaria
motivada a modificar las ensefianzas de D1 ni de D2 con el objeto de desarrollar
un método para identificar un producto de petréleo que contiene un marcador
que puede reaccionar con acido, tal y como se reivindica, solicito se reconozca el
nivel inventivo y se otorgue el privilegio de patente a la presente invencion”.

Respuesta técnica.

El metodo reivindicado no representa un aporte al estado de la técnica ya que
dicho metodo consiste en una prueba cualitativa comun de coloracién ya que se
basa en una reaccidon de coloracion conocida. Como se habla indicado
anteriormente los marcadores tipo azo . son conocidos a partir de D1 y D2. Su uso
‘como marcador de derivados de petrdleo era conomda y la reaccion de coloracion
en medio acido tamblen era conomdo S

Cabe resaltar que la elimmacnon\ de_ la etapa de extraccion en el método
reivindicado no era inesperada ni sorprendente ya. qUe ya que es evidente en el
campo de la quimica que al utilizar un acido no acuoso se diera la reaccion en el
medio oleoso ya que el acido se encontraba en el misma fase oleosa que el
medio en el cual se llevaba a cabo la reaccuon"“"

Por lo tanto, la combinacién de un marcaddr quimica tipo azo con un acido
organico como desarrollador de color ya habia sido sugerida desde D1. Para
evitar el proceso de extraccion sblo era necesario solubilizar el acido en la fase
organica, con el fin de llevar a cabo la reaccién en el mismo derivado de
petréleo. Cualquier técnico quimico medinamente versado en la materia sabe
que un acido organico, debido a su estructura organica o apolar es soluble en
fase organica. De modo tal que solo es necesario utilizar un acido organico para
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faciimente obtener el desarrollo de color en la fase organica sin necesidad de
extraer el marcador. De esta manera, en la solicitud solamente se planteaba una
combinacién de elementos conocidos sin efecto técnico esperado ya que estaba
constituida basicamente por el resultado final de la técnica de identificacion . Asi
las cosa, al combinar los tres elementos ' de la composicion se tiene como
resultado (el desarrollo de color y por ende la identificacion del marcador) siendo
esto el residuo de un ensayo o prueba de laboratorio.

Lo anterior para los efectos legales a que haya Iugé’r.
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Bogota, D.C., 16 de Julio del 2010.

. EXAMINADOR TECNICO
CONCEPT?STSEOCNICO No. Codigo No. 202064

73

91



