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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 05.128.932
Solicitud de patente a nombre de DSM IP ASSETS B.V.

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la cartera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
de la sociedad DSM IP ASSETS B.V., domiciliada en Heerlen, Holanda,
solicitante de la patente de la referencia, iuterpongo recurso de_reposicign contra la
resolucién No. 67691 del dia 30 de noviembre de 2010, expedida por el
Superintendente de Industtia y Comercio, por medio de la cual se niega el
privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en s

. o ™ R
todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al VR
oficio de fondo No. 10859 notificado por fijacidn en lista el dia 25 de sepdembre g,

de 2009, presentada ante ese despacho el dia 16 de diciembre de 2009; y el oficio
de fondo No. 7722 notificado pot fijacién en lista el dia 11 de junio de 2010,
presentada ante ese despacho el 7 de septiembre de 2010.

1.2  Elindebido analisis de claridad

El examinador objeta la claridad de la solicitud, argumentando que las figuras 1y
3 no fueron elaboradas siguiendo las convenciones universales empleadas en
ingenieria, especialmente ingenieria de disefio de procesos, por lo que dichas
figuras no apoyan adecuadamente la descripcion. ‘

El solicitante quisiera, de la manera mas respetuosa, recordat al examinador lo
establecido en el Articulo 27, numeral 1, del Tratado de cooperacién en materia
de Patentes, el cual dice a la letra lo siguiente:

“1) Ninguna legislacion nacional dispondrd que la solicitnd internacional
curipla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los
establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales”

(Negrita personal)

Asi mismo, el solicitante quisieta tecordatle al examinador lo establecido en el
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ail 5 de dicho articulo:
b g '
s ) No podri interpretarse ninguna disposicion del presente Tratado ni de su

Reglamento en el sentido que limita la ltbertad de cualguier estado contratante

en establecer las condiciones substantivas de patentabilidad que desee. En
particular, cualquier disposicion del presente Tratado y de su Reglamento
relativa a la definicion del estado anterior de la técnica deberd entenderse
exclusivamente a los efectos del procedimiento internacional y, en consecuencia,
cuando determine la patentabilidad de la invencion que se reivindigue en una
solicitud internacional, cualguier Estado contratante tendrd libertad para
aplicar los criterios de su legislacion nacional en cuanto al estado anterior de la
técnica y demds condiciones de patentabilidad que no constituyan
exigencias relativas a_la forma y al contenido de las
solicitudes’. (Negrita personal)

@ num
% ey
;.::::‘f 7]

Ahora bien, el tratado PCT establece en el Artdculo 7, lo siguiente en relacién con
los dibujos que acompanan una solicitud:

“1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el pdrrafo 2)is), se requeririn los dibujos

cuando sean necesarios para comprender la nvencion.

2) 8i la invencidn es de tal naturaleza que pueda ser tlustrada por dibujos, ann

cuandp estos 10 Sean necesarios para Su comprension: _
i) el solicitante podrd incluir tales dibujos en la solicitud internacional en DR

el momento de su presentacion; )
1) cualguier Oficina designada podra exigir al solicitante presente tales

dibujos en el plazo prescrito.”

La solicitud en estudio corresponde a una fase nacional de la solicimad
internacional PCT/EP2004 /005338, por lo que las normas que la rigen son las
normas del tratado de cooperacidon en materia de patentes, tal v como se
describen artiba. Puesto que dicho tratado no establece que los dibujos deban
seguit alpin tipo particular de formato, el requerimiento del examinador v en
contravia del tratado de cooperacién en materia de patentes (PCT) al que esta
adscrito Colombia, por las siguientes razones:

- En promer lugar, Ja forma o formato de los dibujos es un
tequerimiento formal, exigir que los mismos se ajusten a un estandar arbitrario e
inexistente viola lo establecido por el articulo 27 citado atriba.

- En segundo lugar, Colombia como miembro adscrito al PCT no

puede presentar exigencias de tipo formal a las solicitudes presentadas en
Colombia bajo dicho tratado, como es el caso de la solicitud en estudio.
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- En tercer lugar, la presente solicitud ha sido concedida por 5
oficinas de patentes difetentes, ninguna de las cuales requirié al solicitante que
cambiara los dibujos por falta de claridad de los mismos. Para el solicitante no es
claro exactamente porque la oficina de patentes de Colombia es la Unica que hace
tal requerimiento.

En conclusion, de acuetdo con lo establecido en el tratado PCT la oficina de
patentes de Colombia no puede exigirle a los solicitantes de patentes PCT en fase
nacional, requisitos adicionales a los contemplados en dicho tratado. De igual
manera, el solicitante no esta obligado a presentar modificaciones formales a su
solicitud ya que, de acuerdo a lo establecido antetiormente, la oficina de patentes
de Colombia no puede requerir ningun tipo de modificacién formal a las
solicitudes internacionales presentadas bajo los lineamientos del tratado PCT.

Respecto a los argumentos del examinador, donde establece que de acuerdo a la
Regla 10.1 €) del PCT “Ew general, solo deberdn utilizarse los términos, signos y simbolos
técnicos que se acepten generalmente en la respectiva técmica”, el solicitante encuentra
extrafio que para la oficina de patentes de Colombia las figuras 1 y 3 resulten
poco claras mientras que para las oficinas de patentes de Furopa, Estados
Unidos, Eurasia y Mexico, entre ottas, los dibujos sean lo suficientemente claros
como pata conceder la patente en cuestion sin requerit modificacion alguna a las
figuras.

Por otro lado, el examinador no ofrece ningin argumento técnico valido que
demuestre que pata el técnico con habilidad ordinatia en la materia resulten
incomprensibles las figuras 1 y 3. De hecho, la lectura simple de la descripcion le
permite a dicho técnico interpretar las figuras una vez conoce la convencion
empleada y el significado de las letras. Finalmente, el examinador no propotciona
ninguna evidencia que demuestre que los diagramas como se presentan no
corresponden a “trminos, signos y simbolos técnicos que se acepten gemeralmente en la
respectiva técnica”. Pot lo tanto la objecion presentada por esa Oficina carece de
sustento normativo y técnico y representa una clara violacion al debido proceso,
ya que se esta negando una solicitud en base a un analisis indebido de la claridad

de las figuras 1 y 3.

1.3 Elindebido analisis de la Novedad

El articulo 16 de la Decisién 486 establece que:

“Articulo 16.- Una invencion se constderard nueva cuando no estd comprendida
en el estado de la técnica,
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E/! estado de la técnica comprendera todo lo gne haya sido accesible al priblico
por una descripcidn escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualguier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de
la prioridad reconocida.

Sdlo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerard
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trdmmte
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad
Juese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente
gue Se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
Solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazgo
previsto en el articulo 40.7

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud a la luz de las
anterioridades D1 — D8. Dado el gran nimero de documentos citados, el
solicitante procedera a atender las objeciones una a una. En primer lugar, cl
solicitante quisiera recordar al examinador que la novedad debe ser absoluta, en
otras palabras todas y cada una de las caracteristicas de la invencién debe estar
comprendidas dentro de los diferentes documentos citados, tomados
independientes unos de otros. Lo anterior quiere decir que los documentos del
arte previo no pueden combinarse para afectar la novedad de la invencién, si un
documento en particular falla en divulgar de manera exacta todas y cada una de
las caracteristicas de la solicitud como se reclama, dicho documento no podri
afectar la novedad de la solicitud.

Ahora bien, la anterioridad D1, como bien lo afirma el examinador, no menciona
un nimero de Reynolds superior a 5000. Esta diferencia, por si sola, es suficiente
para establecer la novedad de la presente solicitud por sobre dicha anterioridad.
Asi mismo, la antetioridad D1 se enfoca en un proceso que emplea boquillas para
alimentar la ciclohexanona oxima, el proceso de la presente solicitud no emplea
boquillas sino canales en el tubo de admision. '

La anterioridad D2 se relaciona con un aparato de mezclado para combinar dos
tases liquidas /... ] con tan poca turbulencia como sea deseable [... ], segtin se establece
en la columna 1, lineas 16 a 19.Ahora bien, el examinador argumenta que “E/
documents establece claramente que las velocidades influyen dirvectamente en el mesclado de los
reactantes y que un técnico considera el fluo turbulento porgue bajo dichas condiciones el
mezclado de los reactantes es mds sencillo (columna 2, lineas 69 a 74)°. Ahora bien, las
lineas citadas por el examinador dicen lo siguiente:

“If the amounts of liquid constituents to be fed in change, the mixing effect also
changes with the velocitres.
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By comparison, it is generally relatively easy to obtain mixing under turbulent
conditions and therefore turbulent flow is often produced just for this reason.”

Lo anteriot se traduce como:

“S? las cantidades de los constituyentes liguidos a ser alimentados cambia, ¢/
efecto del mesclado también cambia con las velocidades.

En contraste, es generalmente relativamente fdcil obtener el mezclado bajo
condiciones turbulentas y por lo tanto el flujo turbulento se produce por esta
razin.”

Si bien el documento establece que la turbulencia promueve el mezclado, nada en
dicha anterioridad menciona un nimero de Reynolds supetior a 5000. De hecho,
en la columna 2, lineas 75 — 92, y en la columna 3, linea 1, se establece quc la
reaccién de Beckmann se lleva a cabo en ausencia de turbulencia, ya que la
viscosidad del sistema hace imposible la existencia de la misma. Mas aan, el
sistema de mezclado de la anteroridad D2 no promueve la turbulencia, por lo
que dicha solicitud no afecta la novedad de la solicitud en estudio.

En cuanto a la anterioridad D3, la misma ensefia un proceso para una reaccion
de reordenamiento de Beckmann en la cual se emplean dos agitadores de alta
velocidad en puntos separados del proceso en donde se adicionan la oxima y el
acido. La anterioridad D3 es diferente de la presente solicitud porque no hace
uso de un tubo con canales de inyeccién, sino que ademas emplea boquillas y
agitadores, elementos que no se encuentran contemplados en la solicitud en
estudio. Por lo tanto, la antedoridad D3 no afecta la novedad de la presente
solicitud.

La anterioridad D6, si bien menciona numeros de Reynolds superiores a 10000,
se relaciona con un proceso diferente. De acuerdo con la anterioridad D6, la
reaccién de Beckmann se lleva a cabo en un recipiente con agitacidén vigorosa que
garantiza un nimero de Reynolds superior a 10000. Dicha anteriotidad no ensefia
ni sugiete un proceso en el que el mezclado de la ciclohexanona con los demis
componentes de la reaccion se lleva a cabo en un tubo con canales de admisidn
pot donde ingresa la ciclohexanona. Por lo tanto, la anteriotidad D6 no afecta la
novedad de la presente solicitud.

La anterioridad D7 se relaciona con reaccionés de obtencion de ciclohexanona
oxima a partir de ciclohexano y un agente nitrosante, como cloruro de nitrosil y
cloturo de hidrogeno. El proceso de la anterioridad D7 no guarda ninguna
patecido con un reordenamiento de Beckmann para obtener caprolactamas de la
ptesente solicitud, por lo que dicha anterioridad no afecra la novedad de la

P-1671




Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

invencion en estudio.

Por ultimo, la anterioridad D8 también hace referencia a un proceso para la
obtencién de ciclohexanona oxima que nada tiene que vet con el proceso de
reotdenamiento de Beckmann de la presente solicitud. Por lo tanto, la
anterioridad D8 no afecta la novedad de la invencién en estudio.

El examinador no puede ignorar el requisito de la norma y lo dicho por la
jurisprudencia al establecer que:

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que la novedad solo se ve
afectada s1 todas y cada una de las caracteristicas de la invencién se
encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las
caracteristicas se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible
identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar
que una invencion carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el articulo 16 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera
como nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal indicada antetiormente, la
invencion no se considera como nueva si esta “comprendida” en el estado de la
técnica, dicha norma se esta refitiendo, naturalmente, a la totalidad del invento
Yy no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invencion pierda
su calidad de novedosa, es claro que TODA ELLA, ha de estar contenida en el
“conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el
estado de la técnica el Trbunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso
No. 6-1IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos
Aires, 1994, pagina 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual
para desvirtuar el requisito de novedad de una invencidén sera necesano que lo
reivindicado por la invencidén bajo estudio cotresponda de fotma total con lo
revelado en un documento o anterioridad sefialada, concluston a la que se lega
después de un anilisis integro mediante una comparacién entre el capitulo
reivindicatorio de la invencién en estudio y las anterioridades citadas.

Es necesatio resaltar que el examinador esta considerando los aspectos generales

de la invencidn, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden
la novedad.
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Ahora bien, si un determinado elemento, condicidn o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la técnica, no quiete ello decir, desde luego,
que la invencion deba ser rechazada por catecer del requisito de novedad. No sin
razon ha dicho el mencionado Trbunal: “bay gue advertir que toda creacion es en cierta
Sorma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de gue el inventor ha de tener en
cuenta un confunto de conocimientos lécnicos que le permitan crear nuevos procedimientos

aplicables a la industrid” (Ibidem, paginas 53 y 54) (el subrayado es mio).
Por lo tanto, como minimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA
en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente
en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habra que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencién
con sus nuevas caractetisticas al campo técnico al cual pertenece la invencién en
estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese
despacho para desvirtuar la novedad fucsen ciertas, seria forzoso que se
demostrara que la invencion de mi mandante esté comprendida en el estado de
la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede como quedd ampliamente
demostrado artiba.

En conclusion, no basta con que el arte previo divulgue los aspectos generales de
la invencion, no basta con que un documento mencione la reaccién de
reordenamiento de Beckmann para negar la novedad de la solicitud en estudio;
no es suficiente con que el arte previo ensefie que los numeros de Reynolds altos
faciliten las reacciones quimicas, es necesario que el arte previo divulgue la
invencién en su conjunto, tal y como se encuentra divulgada por la solicitud en
estudio.

Para el solicitante no cs claro exactamente porque el examinadot insiste en
ignorar los demas elementos descritos en la reivindicacion 1, centrandose
exclusivamente en el nimero de Reynolds. De acuerdo con los argumentos del
recurso “[...] por su estructura, todas las reivindicaciones deben constar de dos partes. La
segunda parte, o parte caracleristica, define lo que se considera novedoso y se desea proteger”. A
la luz de lo anterior, lo que el solicitante desea proteger es un proceso “/f...]
caractetizado porque dicho proceso comprende: pasar Ia mezcla de reaccidn a
través del tubo, y alimentar la ciclohexanona oxima a la mezcla_de
reaccion a través de uno o mds de dichos canales, donde el nimero de Reynolds
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Re de la mezcla de reaccion que pasa por el tubo es > 5000.” (Resaltado fueta del texto)

Como se puede observar, el nimero de Reynolds no es la unica caracteristica
de la invencion, como lo interpreta de manera arbitraria el examinador. El
numero de Reynolds de la mezcla es solamente una de las caracteristicas de la
invencion, y de ninguna manera constituye la inica caracteristica.

Por otro lado, el examinador argumenta que “/...] de la redaccion del capitulo
resvindicatorio e5 claro que el tubo empleado en la reaccion es conocido”’, pero como se
establece atriba, ninguno de los documentos citados por el examinador ensefia o
sugicre un tubo con las caracterdsticas reclamadas en la presente solicitud. Por lo
tanto, es claro que la objecion del examinador carece de fundamento técnico y
resulta inaceptable que se niegue la novedad de una solicitud basado en “/&
redaccion del capitulo reivindicatorio”. La norma no establece en ninguna parte que la
novedad pueda negarse en base a “la redaccion del capitulo reivindicatorio” y hacetlo
viola claramente lo establecido en dicha norma y por el tribunal andino.

Prosigue el examinador diciendo que “[...] en la descripcion se afirma de forma explicita
gue el proceso solo se diferencia de US 3601318 en el ndmero de Reynolds”, respecto a lo
cual es solicitante quisiera anotar que el examinador no menciona en ninguno de
sus ofictos este documento, por lo que traetlo a colacién en este punto del
proceso representa una violacion al mismo

Por ultimo, el examinador argumenta que la anterioridad D8 afecta la novedad de
la presente solicitud en base a que “[...] /o dnico que el solicitante considera como nucvo
es gue efectsia la reaccion por medio de reordenamiento de Beckmann, bajo un Reynolds superior
a 5000.” Como se establecio arriba, la anterioridad D6 se relaciona con: .

“La anterioridad DG, si bien menciona nimeros de Reynolds superiores a
10000, se relaciona con un proceso diferente. De acuerdo con la anterioridad
D6, la reaccion de Beckmann se lleva a cabo en un recipiente con agitacidn
vigorosa que garantiza un nimero de Reynolds superior a 10000. Dicha
anterioridad no ensedia ni sugiere un proceso en el que el mezclado de la
ctclohexanona con los demds componentes de la reaccion se lieva a cabo en un
tubo con canales de admision por donde ingresa la ciclobexanona. Por lo tanto,
la anterioridad D6 no afecta la novedad de la presente solicitud.”

Aun si, simplemente como argumento, se aceptara que el tbo de la
reivindicacidon 1 ya era conocido en el arte y el nimero de Reynolds de la
presente solicitud puede llegar a ser superior a 10000 como en D6, la norma
como se cita arriba exige que la anterioridad divulgue tanto el tubo como el
numeto de Reynolds, cosa que no hace. Por lo tanto, el examinador esta
haciendo un anilisis indebido de la solicitud, admitiendo que esta negando la
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novedad al combinar ]a materia de D6 con la materia del documento citado en la
presente solicitud.

1.3  Elindebido analisis de la Altura Inventiva

El examinador argumenta en la resolucién que:

“También es claro que en la descripcion se indica que el proceso solicitado se
diferencia de US 3601318 solo en el nimero de Reynolds, de resto todo es
conocido en la técnica, incluido el tubo (Fls. 27 a 31)7

En primer lugat, ninguna de las anterioridades citadas por el examinador ensefia
o sugiere un proceso en el que la reaccion de reordenamiento de Beckmann se
lleva a cabo en un mbo. El documento US 3.601.318 no fue mencionado en
ninguna de las acciones oficiales emitidas anteriormente y va en contra de la
norma su inclusion en la presente solicitud.

Puesto que ninguno de los documentos citados por ese despacho ensefa o
sugiere que la reaccion se Lleve a cabo en un tubo donde la ciclohexanona entra al
sistema por los canales, resulta absurdo establecet que el técnico con habilidad
ordinaria en la materia podria derivar dicho sistema de manera obvia a partir de
cualquicra de los documentos D1 a D8,

Pot otro lado, si bien es cierto que la turbulencia puede mejorar la reaccién de los
componentes de la mezcla, también es cierto que no todos los sistemas se
benefician de la presencia de turbulencia. Como se le ha dicho mas de una vez al
examinador, existen sistemas como los reactores de pared humeda donde la
turbulencia no es una condicién de proceso deseada ni deseable.

Ademais, los documentos citados por el examinador son claros en establecer que
la turbulencia en una reaccién de teotdenamiento de Beckmann para la
produccion de caprolactama no es una condicién ficil de obtener, razén por la
cual Ja unica anterioridad que la menciona empiea un sistema de agitacién
mecanica muy vigorosa para lograr los valores de Reynolds supetiores a 10,000.
El logtar que un sistema tan viscoso alcance valores de Reynolds supetiores a
5,000 en un tubo no es algo que se pueda derivar de manera obvia a partir del
estado del arte citado por ese despacho.

Por otro lado, el sistema desctito en la reivindicacién 1 debe no solo garantizar
un numero de Reynolds superior a 5,000, sino que ademds debe garantizar una
mezcla intima adecuada de los reactivos, los cuales entran de manera separada al
tubo. Como se puede observar en la descrpcion, el tubo comprende
perforaciones en las paredes del mismo conectadas a canales por los que,
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mediante un efecto ventur, la mezcla de reaccién succiona la ciclohexanona y ia
incorpora al torrente principal.

Como se establece en el estado del arte citado por el examinador, ambas
cortientes son altamente viscosas y ningin técnico podria derivar de manera
obvia la mejor forma para garantizar que en el corto trayecto dentro del tubo
dichos componentes se combinen y reaccionen de manera satisfactoria y con un
rendimiento mejotrado. S 5.,_‘.. N

En vista de lo anterior, la altura mvcnttva de la presente solicitud va mas alla de
simplemente establecer un nimero de Reynolds dlferente Resulta evidente que el
examinador no considerd los problemas que esto genera para el sistema y la
reaccion ni el efecto sorprendente e inesperado que es que la solucién propuesta
mejore el rendimiento de la reaccién.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

2) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2)
y 59 (inciso 2) del Codigo Contencioso Administrativo se consideren y se
tesuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como
las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolucién No. 67691 del 30 de noviembre de 2010
expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a
conceder el privilegio de patente de invencidn a la solicitud de mi mandante

TP 20824 / .

Caéd. 008
:3'"‘:‘; -
|IY"" .
:.r-’} ’E\u\ Y
urﬁf/
o
[
‘0 12;?’%
o 4
P-1671 "--'1_‘?‘?‘60}'4__[‘),0. L8



R S SRS

Pgi 134 %'ﬂ“&@i@% PE AL @‘?Hx&.
E"% AEpr mEcrio fue presenlads ,r-fe,- e
AL CaROAk

L



