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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de diciembre
de 2005, con el No. 05128932, por la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de
apoderada de DSM IP Assets B.V., entrd a fase nacional la solicitud de patente de
invencion titulada “PROCESO PARA LA PREPARACION DE CAPROLACTAMA POR
MEZCLA DE CICLOHEXANONA OXIMA A UNA MEZCLA DE REACCION", que
corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/005338 del 17 de mayo de 2004.

SEGUNDO: Que una vez cumplidos los requisitos legales que debe reunir 1a solicitud
de acuerdo a los requisitos de forma establecidos en la Decisién 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperacion en materia de patentes (PCT), el
Reglamento y la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se
ordené publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de
terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencién no
es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirid a la solicitante
mediante Oficio No. 10859, notificado el 25 de septiembre de 2009 y Oficio No. 7722,
notificado el 11 de junio de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad, divulgacion, definicion y
sustento de acuerdo con las exigencias de los articulos 28 y 30 de la Decision 486. De
igual manera, mediante los mencionados Oficios, se requirié a la solicitante para que se
pronunciara sobre la ausencia de unidad de invencion, novedad y nivel inventivo.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 16 de diciembre de 2009 y
el 7 de septiembre de 2010 dio respuesta a los Oficios Nos. 10859 y 7722,
respectivamente. En sus escritos, presentd argumentos a favor de la patentabilidad del
invento. Adicionalmente, allegé nuevo capitulo reivindicatorio y nuevos dibujos, los
cuales cumplen con lo prescrito en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que con el escrito radicado el 16 de diciembre de 2009, la doctora Dilia
Maria Rodriguez D’Aleman presenté sustitucién de poder otorgada a su favor por la
doctora Jimena Escobar Uribe, la cual se encontrd que retne los requisitos legales (FI.
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118).

SEXTO: Que segln lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina se ctorgaran 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”.

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 14, contenidas en los folios 119 y 120, no
cumplen con los requisitos de claridad, divulgaciéon y nivel inventivo. Lo anterior, de
acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invencién

El objeto de la presente solicitud de patente de invencion se refiere a un proceso para
preparar caprolactama.

Las reivindicaciones 1 a 14 reclaman un proceso para preparar caprolactama por
mezcla de ciclohexanona oxima a una mezcla de reaccibn que comprende
caprolactama y acido sulfurico usando un dispositivo de mezclado; dicho dispositivo de
mezclado, comprende: (i) un tubo a través del cual la mezcla de reaccion puede fluir y
(ii) canales dispuestos alrededor del tubo, dichos canales estan abiertos en el tubo. EI
proceso esta caracterizado porque comprende: pasar la mezcla de reaccién a través
del tubo y alimentar la ciclohexanona oxima a la mezcla de reaccion a través de uno o
mas de dichos canales, donde el nimero de Reynolds de la mezcla de reaccion que
pasa por el tubo es >5000.

El procedimiento reivindicado busca mejorar la reaccion de produccion de
caprolactama mediante el reordenamiento de Beckmann.

7.2. No se cumple con el articulo 28

E! articulo 28 de la Decision 486 consagra que ‘la descripcion debera divuigar la
invencion de manera suficientemente clara y completa para su comprension y para que
una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutaria”.

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

“La normativa comunitaria contempla que se efectue una descripcion de la
invencion, la cual es un requisito de forma que no puede ser omitida en la
solficitud porque es la via a través de la cual los interesados pueden recibir
informacion suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen
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la invencién. Asimismo, la descripcion constituye un factor relevante al fijar el
ambito de la patente.

La descripcion de la invencién permitira al examinador ffevar a cabo el examen
de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definicion mas exacta sabre
la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicacion industrial de la
invencion.

(..)

Se puede determinar entonces que, la descripeion y los dibujos constantes en la
solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la
descripcion de la invencién constituye la memoria descriptiva del egjercicio
investigativo que tuvo como fruto la invencion cuya patente se solicita. EI inventor
tiene la tendencia a ampliar excesivamente la proteccién industrial de su producto
0 procedimiento, razén por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre
la descripcién por ser precisamente las que delimitaran el alcance de dicha

proteccion™.

En el presente caso, las figuras 1 y 3 no apoyan adecuadamente a la descripcion. Esto,
porque no emplean las convenciones universales utilizadas en ingenieria,
especialmente en ingenieria de disefio de procesos, para el disefio y elaboracion de
este tipo de figuras.

Esta circunstancia, deriva en la falta de claridad y divulgacién completa de la
descripcién, motivo por el cual, la solicitud no cumple con lo dispuesto en el articulo 28
de la Decision 486.

7.3. Determinacion del estado de la técnica

7.3.1. Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es el 23 de mayo de
2003, que corresponde a la fecha de prioridad invocada respecto de las solicitudes EP
03076590.3, 03076591.1, 03076589.5, y 03076592.9.

La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, segun
obra a folios 152 y 159 del expediente en estudio.

1 Proceso 83-1P-2009
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7.3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de informacion c¢con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con
la materia de la solicitud en estudio.

No. Documento Titulo Fecha de publicacion
D1 GB 1105805 Production of lactams 1968-03-13
D2 GB 1240756 Mixing apparatus 1971-07-28
D3 Process for the continuous manufacture of

(Antes D5) US 3553204 lactams 1971-01-05
D4 Octave | ieria de | . I 1

(Antes D6) Levenspiel ngenieria de las reacciones quimicas 986
D5 . . i

(Antes D7) Robert L. Mott Mecanica de fluidos aplicada 1996
D6 Procéde de préparation de lactames a partir

{(Antes D8) EPO9B9 117 | jes cycloalcanones oximes correspondants 2000-03-29
D7 )

(Antes D9) UsS 33128612 Ketoxime production 1967-04-04

ntes

D8 Preparation of lactams and ketones by

(Antes D10) GB 1159638 reaction of carben monoxide with 1968-03-08

nitracycloalkane

7.4. Novedad

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisidn 486, “[ujna invencion se considerara
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica”.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma Decisién,
comprende ‘todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcién escrita u
oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de fa solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo
%3
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siguiente:

‘La invencion, de producto o de procedimiento, carecera de novedad si, antes
de la fecha de presentacion de la solicitud de palente o de la prioridad
reconocida, se ha enconfrado al acceso def publico por cualguier medio, con
independencia def lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido,
del namero de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efeclivo que
éstas hayan obtenido, salvo que la divulgacion se haya levado a cabo en los
términos excepcionales previstos en el articufo 3 de la Decision 344. Tampoco
sera novedosa la invenicion si el contenido de la solicitud de patente en tramite,
de fecha de presentacion o de prioridad anterior a la de prioridad de la soficitud
que se examina, ha sido publicado.

Cuando la invencion se encuentre integrada por una serie de elementos, cada
uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de fa técnica, no se exigira
fa novedad en cada uno de ellos sino en su combinacion, caso de ser ésta la que
dé lugar a la modificacion esencial en que ha de consistir aquélla™.

El Tribunal también aclara lo que debe entenderse por estado de la técnica en los
siguientes términos:

“Para la aplicacion de este concepto, es importante que el estudio del estado de la
técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el ‘estado de fa técnica esta constituido por todo o que antes de
la fecha de presentacion de la solicitud se ha hecho accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio, en
cualquier lugar del mundo’ (SALVADOR, Jovani Carmen, ‘AMBITO DE
PROTECCION DE LA PATENTE’, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia
al articufado reflejado en las diversas feyes nacionales europeas). Todo eflo,
desde fuego, considerando las excepciones previstas en el articulo 3 de /a
Decision 344.

En otras palabras, para que una invencion sea novedosa se requiere que no esté
comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la
innovacion ni Ios conocimientos técnicos que de elfa se desprenden hayan sido
accesibles al publico, entendiendo que la difusion de la informacion que se
menciona debe ser detalfada y suficiente para que una persona versada en la
materia pueda utilizar esa informacion a fin de explotar la invencion.

Es menester precisar que la informacion debe resultar utif para destinatarios

ga)

2 Proceso 41-1P-2006
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calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la
informacion”>.

Visto lo anterior, se advierte que la reivindicacién 1 de la presente solicitud carece de
novedad, tal como se expone a continuacién:

D6 (antes D8) divulga el manejo del rearreglo de Beckmann, con Reynolds superiores a
5 000, relacionando en su reivindicacion 6, mas de 10000 (FI. 135, columna 2).

Al respecto, se tiene que las reacciones quimicas se ven afectadas por el grado de
mezcla de los reactivos, mas aun si se encuentran en la misma fase, de manera que si
no hay contacto entre los reactivos se produce la ineficiencia de la reacciéon. Asi, un
técnico medianamente versado en el arte sabe (tal como lo indica D6), que los
problemas mas importantes en las reacciones con mezcla de fluidos son el grado de
segregacion del fluido (si la mezcla se realiza a nivel microscépico o macroscopico) y el
tiempo que tarda en realizarse la mezcla.

Por otro lado, el nimero de Reynolds es un nimero adimensional utilizado en
mecanica de fluidos, disefio de reactores y fendmenos de transporte para caracterizar
el movimiento de un fluido, respecto del cual, un técnico medio conoce que para
valores del numero de Reynolds menores a 2000 el flujo se mantiene estacionario y se
comporta como si estuviera formado por laminas delgadas que interactuan sélo con
base en esfuerzos tangenciales, razén por la que a este flujo se le llama flujo laminar. Y
también sabe que, para valores del nimero de Reynolds entre 2000 y 4000, los fluidos
pierden estabilidad formando pequefas ondulaciones variables en el tiempo,
manteniéndose sin embargo delgada, régimen que se denomina de transicion, mientras
que para valores superiores a 4000 se encuentra el régimen llamado turbulento,
caracterizado por un movimiento desordenado, no estacionario y tridimensional.

Asi, cuando los reactantes son fluidos, al mezclarse frecuentemente se forman capas o
fibras de un fluido dentro de otro, lo cual coincide con la definicion de flujo laminar. Por
consiguiente, la reaccién nc es homogénea, es incompleta y es totalmente ineficiente.

En consecuencia, como siempre es deseable una relacién de flujo turbulento para que
los reactantes interactien de mejor forma en una mezcla que sea mas rapida y mas
intima, para un técnico medianamente versado en el arte claramente es deseable un
Reynolds superior a 4000. (T

3 Proceso 83-1P-2009
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Por consiguiente, la propuesta de la reivindicacion 1, carece de novedad por resultar
conocida, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 16 de |la Decisidén 486.

7.5. Nivel inventivo

De acuerdo con el articulo 18 de la Decision 486 “[sJe considerara que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de fa técnica”. (Sobre el estado de la técnica
se hablé en el numeral anterior}

Por su parte, al referirse a este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, sostiene:

“Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invencion
tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relacion con la
técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el articulo 4 de la Decision
344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que fa invencion
goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni
resuftar obvia para una persona entendida o versada en fa materia.

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

normalmente versada en la materia técnica correspondiente” *

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud estudiada no cumple con el requisito de
nivel inventivo, por las razones que se exponen a continuacion:

Como ya se dijo, la presente solicitud reclama un proceso para la preparacion de
caprolactama por medio del conocido rearreglo de Beckmann, que se diferencia del
estado del arte en que la reacciéon se lleva a cabo en condiciones de flujo turbulento,
esto es a Reynolds superiores a 5000.

Por su parte, la reaccion de Beckmann es ampliamente conocida por los técnicos
medianamente versados en el arte, en consecuencia, se encuentran multiples variantes
de la misma, tan es asi que esta reaccion se encuentra en el preambulo de la
reivindicacion, lo que implica que la solicitante también la considera del arte. Y en
relacion con el estado del arte, lo Unico diferente en la solicitud es que la reaccién se

4 Proceso 83-IP-2009
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lleva a cabo en Reynolds superiores a 5000, esto es lo que los técnicos medios
denominan flujo turbulento.

Al respecto, D1 ensefia una reaccion de Beckmann que tiene como finalidad que en el
rearreglo los constituyentes se mezclen en el menor tiempo que sea posible y que el
contacto de los constituyentes puros sea tan rapido como sea posible (Fl. 86, pagina 1,
lineas 48 y siguientes). Es decir, la anterioridad centra su objetivo en lograr muy altas
velocidades (3 -15 m/s) y un mezclade muy rapido mediante boquillas, mejorando el
rendimiento de la reaccion, divulgando ademas el mismo método de boquillas
empleado en la presente solicitud.

Por otra parte, cualquier técnico medio conoce que el numero de Reynolds (Re) es un
nomero adimensional utilizado en mecanica de fluidos, disefo de reactores vy
fendmenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Este numero
recibe su nombre en honor de Osborne Reynolds (1842-1912), quien lo describidé en
1883.

Re = Dvp/u donde:

p: densidad del fluido.

v: velocidad caracteristica del fluido.

D: Diametro de la tuberia a través de la cual circula el fluido o longitud caracteristica
del sistema.

M: viscosidad dinamica del fluido.

De lo anterior se tiene que, dado que la mezcla de fluidos empleados tanto en la
anterioridad como en la solicitud es la misma, las propiedades de la mezcla, densidad y
viscosidad son iguales en ambos documentos. Ahora bien, el parametro de diametro de
la tuberia es en esencia igual, dado que se trata de boquillas que buscan inyectar a alta
velocidad a los fluidos, luego la diferencia en el diametro empleado en los dos
documentos o €s minima 0 no existe, quedando tunicamente el parametro de velocidad.

Sin embargo, como se observa en la ecuacién, un técnico medio sabe que un aumento
en la velocidad causa inmediatamente que el nimero de Reynolds aumente
proporcionalmente. Por consiguiente, si el objetivo en la anterioridad es aumentar de
forma significativa la velocidad de los reactantes, dicho tecnico sabe que el Reynolds
aumentara también significativamente, principalmente para alcanzar el flujo turbulento.
Y si bien la anterioridad no es explicita en divulgar que se trata de un flujo turbulento o
que tiene un Reynolds superior a 5000, el técnico medio esta en capacidad de deducir
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que lo que busca la anterioridad es lograr Reynolds en régimen turbulento, pues trata
de lograr reacciones muy rapidas con velocidades muy altas.

Dado lo anterior, es claro que D1 junto con el conocimiento basico de un técnico medio,
desvirtuan el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por otro lado, D2 divulga un aparato principalmente para la reaccion de Beckmann. El
documento establece claramente que las velocidades influyen directamente en el
mezclado de los reactantes y que un técnico considera el flujo turbulento, porque bajo
dichas condiciones el mezclado de los reactantes es mas sencillo (FI. 91, columna 2,
lineas 69 a 74).

Dicho documento también enuncia que en ocasiones no es posible lograr el flujo
turbulento porgue la viscosidad de los reactantes no permite lograrlo (FI. 91, columna 2
lineas 70 a 81), para lo cual pretende lograr la reaccidn en condiciones de baja
turbulencia (FI. 90, columna 1, linea 18). A este respecto, no es gue el flujo laminar sea
deseable, sino que es un probiema (Fl. 92, pagina 4), por ello el antecedente busca
lograr por lo menos baja turbulencia (FI. 90, columna 1, linea 18) (un técnico que
conozca entiende que se habla de Reynolds cercanos y superiores a 5000) y quitar los
problemas que conlleva una mezcla en flujo laminar (Fl. 92, pagina 4, linea 20). Como
D2 divulga una velocidad entre 3 y 15 m/s, desvirtua el nivel inventivo de la solicitud.

A su vez, DS enuncia una reaccion por el rearreglo de Beckmann efectuada a “altas
velocidades”. Si bien no es una expresion precisa, un técnico medianamente versado
en el arte entiende que se pretende mejorar la mezcla de los reactantes buscando un
flujo turbulento que se logra con altas velocidades.

Ahora bien, D6 (que representa el conocimiento de un técnico medio) ilustra la manera
en que se disefan las reacciones quimicas. Para mezclar dos reactantes, 10 mejor es
llevarlo a flujo turbulento, ya que en flujo laminar (por ejemplo como cuando los fluidos
son muy viscosos) se forman capas o fibras de un fluido en el otro, lo que no permite
gue interactuen los reactantes. De la misma forma, D7 representa el conocimiento de
un técnico medio, al divulgar que se crean flujos turbulentos para acelerar las
reacciones quimicas, de lo que es claro que el flujo laminar es un problema en lugar de
una condicion deseable. '

Por su parte, DS senala reacciones que incluyen el rearreglo de Beckmann aunque no
indica explicitamente los mismos reactantes empleados en la presente solicitud. No
obstante dicha diferencia, la solicitud es clara en sefialar la conveniencia de llevar a
cabo las reacciones con Reynolds por encima de 110000. Luego, la diferencia resulta
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insignificante para un técnico medio, dado que el principio que rige la reaccion,
consistente en mejorar el rendimiento con Reynoids altos, también se cumple en D9.

Finalmente, D10 ensefia reacciones que incluyen el rearreglo de Beckmann sin sefalar
los mismos reactantes empleados en la presente solicitud. Sin embargo, como la
solicitud indica !a conveniencia de llevar a cabo las reacciones con Reynolds por
encima de 5000, dicha diferencia tambien resulta insignificante para un tecnico medio,
debido a que el principio que rige la reaccién, consistente en mejorar el rendimiento con
Reynolds altes, también se cumple en D10.

Asi las cosas, las reivindicaciones 1 a 14 carecen de nivel inventivo, en razén a que las
mismas se derivan de manera evidente del estado de la técnica, o 10 que es igual, a
partir de las ensefianzas de los documentos D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 o D8,
considerados cada uno por separado, es decir, sin necesidad de combinarlos. Por tal
motivo, la solicitud en estudio no cumple con lo prescrito en el articulo 18 de la Decisién
486 y en consecuencia, no pueden aceder al privilegio solicitado.

7.6. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Con relacion a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificacion
de fondo, se determind que:

7.6.1 Sobre la claridad

La solicitante afirma que el articulo 27, numeral 1, del Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes afirma que “1) Ninguna legislacion nacional dispondra que la
solicitud internacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes
de los establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales”
(FI. 143).

Luego, cita el numeral 5 del mencionado articulo, segun el cual “no podra interpretarse
ninguna disposicién del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que
limita la libertad de cualquier Estado contratante de establecer todas las condiciones
substantivas de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposicion def
presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definicion del estado anterior de la
técnica debera entenderse exclusivamente a los efectos del procedimiento
internacional y, en consecuencia, cuando determine la patentabilidad de la invencion
que se reivindique en una solicitud internacional, cualquier Estado contratante tendra
libertad para aplicar los criterios de su legislacion nacional en cuanto al estado anterior

Pagina 10 de 16 Sede Cenlro: Cra. 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 Conmutador; 5870000
Sede CAN: Avenida Cra. 50 No. 27-55 Interior 2 Conmutador: 5880234
Fax: 5870284. Linea 018000-310185

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic aov.co
Bogota D.C. - Colombia

h1A%



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. .6 76 9.}
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT 05 - 128932

de la técnica y demas condiciones de patentabilidad que no constituyan exigencias
relativas a la forma y al contenido de las solicitudes” (F1. 143).

También trae el articulo 7 del mencionado Tratado, que dispone “1) Sin perjuicio de lo
dispuesto en el parrafo 2)ii), se requerirdn los dibujos cuando sean necesarios para
comprender la invencion. 2) Si la invencién es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada
por dibujos, atin cuando éstos no sean necesarnos para su comprension: i) el solicitante
podra incluir tales dibujos en la solicitud intemacional en el momento de su
presentacion; ii) cualquier Oficina designada podra exigir que el solicitante presente
tales dibujos en el plazo prescrito” (Fl. 144).

Y alli refiere que el Tratado no especifica un tipo particular de formato, motivo por el
cual, el requerimiento hecho por esta Oficina va en contravia del PCT, por cuanto:

- Laforma o formato de los dibujos es un requerimiento formal.

- Colombia no debe realizar exigencias de tipo formal a las solicitudes
presentadas en Colombia bajo dicho tratado.

- La solicitud ha sido concedida por seis oficinas de patentes diferentes,
ninguna de las cuales requirié al solicitante por la falta de claridad de los
dibujos (Fls. 144 y 145).

Finalmente concluye, que la Oficina de patentes de Colombia no puede exigirles a los
solicitantes de patentes de PCT en Colombia requisitos adicionales a los contemplados
en dicho tratado y que la solicitante tampoco esta obligada a presentar modificaciones
formales a la solicitud aceptada por la Oficina Internacional (FI. 145).

Sobre los anteriores argumentos, es necesario iniciar sefialando que la Regla 10.1 e)
del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) establece que “En general,
sélo deberén utilizarse los términos, signos y simbolos técnicos que se acepten
generalmente en la respectiva técnica”.

Por otro lado, acorde con el numeral 1) del Articulo 27 del mismo PCT segun el cual
“ninguna legislacion nacional dispondra que la solicitud internacional cumpla, en cuanto
a su forma o contenido, requisitos diferentes de los establecidos en el presente Tratado
v su Reglamento, o requisitos adicionales”, es claro que lo que esta Oficina requirio fue
que las figuras 1 y 3 emplearan ‘los términos, signos y simbolos tecnicos que se
acepten generalmente en la respectiva técnica”, pues, tal como fueron presentadas, no
apoyan adecuadamente a la descripcion.

De acuerdo con lo expuesto, de ninguna manera esta Superintendencia esta creando
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requisitos adicionales a los exigidos en la legislacion nacional aplicable en materia de
concesion de patentes.

Por otra parte, como bien lo sefiala la solicitante, el articulo 5 del PCT establece la
posibilidad de que las Oficinas nacionales establezcan las condiciones substantivas de
patentabilidad que deseen. Al respecto, vale precisar que siendo Colombia parte de la
Comunidad Andina de Naciones, dichas condiciones se encuentran plasmadas en la
Decision 486, que es interpretada por el Tribunal Andino de Justicia.

En relacion con el cumplimiento del articule 28 de dicha Decision, el Tribunal ha dicho
que tanto la descripcidn como los dibujos constituyen “un factor relevante al fijar el
ambito de la patente”, toda vez que permiten “al examinador llevar a cabo el examen de
patentabifidad en forma adecuada y llegar a una definicion mas exacta sobre Ia
novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicacion industrial de la invencién”,
por ello, para el Tribunal éste “es un requisito de forma que no puede ser omitido en la
solicitud porque es la via a través de la cual los interesados pueden recibir informacion

suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invencion”®

De esta manera, si bien la inclusion de dibujos en la descripcidn es un requisito de
forma, de acuerdo con nuestra norma andina, el mismo resulta indispensable toda vez
que es su cumplimiento el que le permite al examinador comprender la invencién
reclamada. Por ello, se solicité el uso de “los términos, signos y simbolos técnicos que
se acepten generalmente en la respectiva técnica”.

7.6.2 Sobre la novedad

Al respecto, la solicitante argumenta que todas y cada una de las caracteristicas de lo
reivindicado deben estar contenidas en las anterioridades, motivo por el cual, los
documentos del estado del arte no pueden combinarse para divulgar de manera exacta
todas y cada una de las caracteristicas de la solicitud como se reclama (Fls. 145 y
146).

En relacion con lo expuesto, es necesario decir que el andlisis de patentabilidad
desarrollado por esta Superintendencia fue realizado sobre la comparacion de las
caracteristicas técnicas esenciales novedosas de la invencion reclamada, ajustandose,
en consecuencia, a los parametros de interpretacion que sobre la Decision 486 han
sido recientemente expuestos por el Tribunal de Justicia Andino, el cual ha expresado
que es posible determinar la novedad de un invento al seguir los siguientes pasos: -7~

5 Proceso 83-1P-2009
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a) Concretar cudl es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para
fo cual el examinador técnico debera valerse de las reivindicaciones, que en
ultimas determinaran este aspecto.

b)  Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse fa comparacion entre
la invencion y el Estado de la Técnica, fa cual puede consistir en la fecha de
la soficitud o fa de la prioridad reconocida.

¢)  Determinar cuél es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en
fa fecha de prioridad.

d)  Finalmente deberd compararse la invencion con la regla técnica”®

Al observar estos pasos, es evidente que el examen de novedad realizado por esta
Entidad se cifie a la sugerencia realizada por el Tribunal Andino y que no se basé en la
combinacién de los elementos de las anterioridades para la afectacion del requisito de
novedad.

Lo anterior, debido a que, por su estructura, todas las reivindicaciones deben constar
de dos partes. Una primera parte, el preambulo, sirve para situar el objeto de la
invencién dentro de un contexto técnico, es lo que se conoce y sobre lo que no se
reclama ninglan privilegio. La segunda parte, o parte caracteristica, define lo que se
considera novedoso y se desea proteger. Estas dos partes estan separadas por
expresiones como ‘caracterizado por' o similares. Luego lo caracteristico se diferencia
claramente de lo conocido y pretendido proteger.

En este orden de ideas, de acuerdo con las reivindicaciones, es conocida la “mezcla de
ciclohexanona oxima a una mezcla de reaccion que comprende caprolactama y acido
sulfurico usando un dispositivo de mezclado, dicho dispositivo de mezclado, comprende
(i) un tubo a través del cual la mezcla de reaccion puede fluir, y (i) canales dispuestos
alrededor del tubo, dichos canales abiertos en el tubo y coloca como caracteristico que
proceso comprende: pasar la mezcla de reaccion a través del tubo, y alimentar la
ciclohexanona oxima a la mezcla de reaccion a través de uno o mas de dichos canales,
donde el niumero de Reynolds de la mezcla de reaccion que pasa por el tubo es
>5000".

Ahora bien, de la redaccion del capitulo reivindicatorio es claro que el tubo empleado
en la reaccion es conocido (ver preambulo de la reivindicacion), ademas en la
descripcion se afirma de forma explicita que el proceso solicitado solo se diferencia de
US 3601318 en el nimero de Reynolds. 4<

6 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1988. Publicada en G.O.A.C. N° 428. de 16 de abril
de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En: Proceso 83-IP-2009
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En consecuencia, o caracteristico del invento reivindicado es llevar a cabo la reaccion
bajo un Reynolds superior a 5000.

De otra parte, la solicitante afirma que D8 (ahora D6) ensefia un proceso diferente al
reivindicado y que aunque alli se sefala un Reynolds de mas de 10000, dicha
anterioridad no ensefa ni sugiere un proceso en el que el mezclado de la
ciclohexanona con los demas reactantes se lleve a cabo en un tubo, de manera que D8
no afecta la novedad de la solicitud (Fls. 146 y 147).

Sin embargo, lo Unico que el solicitante considera como nuevo es que efectia la
reaccion por medio del rearreglo de Beckman, bajo un Reynolds superior a 5000. Esto,
porque asi se encuentra consignado en la reivindicacion principal y relacionado de
manera explicita en la descripcion. Adicionalmente, el equipo con el que se lleva a cabo
la reaccion, corresponde al referido en el documento patente US- 3601318.

De otra parte, el efecto 0 aumento del rendimiento obtenido se logra aumentando los
valores de Reynolds por encima de 5000 (causa), de manera que la relacién causa-
efecto consiste en un aumento nimero de Reynolds (Re>5000).

Finalmente, dado que D6 es anterior a la fecha de prioridad validamente invocada,
hace parte del estado del arte que divulgaba que reacciones como las de Beckmann
llevados a Reynolds altos (causa) mejoran la eficiencia de la reaccidon (consecuencia).
La anterioridad también indica reacciones que pueden incluirse reacciones de
Beckmann (Fl. 135, columna 1 péarrafo 1) optimizandolas {consecuencia) por medio de
Reynolds altos (causa) (Fl. 135, parrafo 0022).

7.6.3 Sobre el nivel inventivo

Sobre el cumplimiento de este requisito, la solicitante manifiesta que el nimero de
Reynolds es sélo una de las caracteristicas de la invencién, no la totalidad de la misma
(FI. 147).

Sin embargo, tal como se aclard anteriormente, de la lectura de las reivindicaciones y la
descripcion se desprende que lo Unico caracteristico de la invencion es llevar a cabo la
reaccion bajo un Reynolds superior a 5000.

Adicionalmente, la solicitante sefala que el estudio de la solicitud no debe basarse en
una caracteristica particular, sino que se debe estudiar la invencion como un todo y que
por g)giguiente, el tubo debe ser parte del analisis de patentabilidad (Fl. 148, parrafo
1). -
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No obstante dicha apreciacién, como ya se dijo, de acuerdo con las reivindicaciones y
la descripcion, el tubo empleado en la reaccién ya es conocido. También es claro que
en la descripcién se indica que el proceso solicitado se diferencia de US 3601318 sdlo
en el nimero de Reynolds, de resto todo es conocido en la tecnica, incluido el tubo
(Fls. 27 a 31).

En consecuencia, con base en los documentos encontrados en el estado del arte, un
tecnico medianamente versado en la técnica sabria que existe una relacion directa
entre un flujo turbulento y la eficiencia en una reaccién quimica. Aun mas, varios
antecedentes sefalan que al aumentar la velocidad de flujo (aumento del nimero de
Reynolds) aumenta |la eficiencia de la reaccién. Ademas, la misma solicitante indica
que el aparato ya es conocido. Luego, resulta evidente que no se necesita algo mas
que el conocimiento de un técnico medio y la informacion contenida en el estado del
arte para llegar al objeto de la presente solicitud.

De otro lado, la solicitante sostiene que las anterioridades no ensefian los beneficios de
emplear turbulencia en la reaccion (Fl. 148, parrafo 3).

Sin embargo, lo que se observa es que dichas anterioridades divulgan
inequivocamente la conveniencia de elevar las velocidades de mezcla, el cual se
relaciona con el aumento del numero de Reynolds y flujo turbulento.

Finalmente, la solicitante afirma que D1 y D2 son claramente no turbulentos (FI. 148,
parrafo 4).

No obstante dicha afirmacion, D2 ensefa que “es relativamente facil obtener un
mezclado (de reactantes) bajo condiciones turbulentas y es por esa razon que se usa el
flujo turbulento” y que “el aparato de acuerdo a la presente invencion podria ser usado
con gran ventaja para mezclar dos fases liquidas con minima turbulencia, tanto como
sea posible, en reacciones de neulralizacion tales como las del rearreglo de
Beckmann”. LLuego, en dicho antecedente no se dice que no sea turbulento.

Por otra parte, dado que las velocidades propuestas tanto en D2 como en la solicitud
son muy similares, es de esperar fiujo turbulento.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtdan de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de
Industria y Comercio, ~t~
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada
“PROCESO PARA LA PREPARACION DE CAPROLACTAMA POR MEZCLA DE
CICLOHEXANONA OXIMA A UNA MEZCLA DE REACCION".

ARTICULO SEGUNDOQ: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucién
a la doctora Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de DSM IP
Assets B.V., 0 a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole
que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y
Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los
5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 30 NOV. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

V)

JOSE MIGUEL BE UA CALLE RESTREPO

56

Doctora i

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 — 53, Piso 6, Edificio Segovia
Bogota D.C.

02068
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