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apUcar los criterios de su legislaciôn racionat en cuanto at estado anterior 
de la tecnica y demas condcfones de patentabitidad qe no coistitu van 
exigencias relatives a ía fOrmaL 

v 

afcontnido cM las solicitudes. 
� TamblØn trae el ArtTculo 7 del mericionadoTratado: "1) Sin perjuicio de Jo 

thspuesto en el pÆrrafo 2)ii), se requerirÆn los dibujos cuando sean 
necesarios para comprender Ia invencióri. 2) Si La invención es de tat 
naturaleza que pueda ser ilustràda por thbujs. aun cuando Østos no sean 
necesarios para su comprensión: i)eI spliÆitante podrÆ incluir tales dibujos 
en Ia solicitud internacional en el momØnto de su presentación; ii)oualquier 
Oficina designada podrª exigir que el solicitante presente tales dibujos en el 
plazo prescrito." Aill el solicitante refiere que el Tratado no especifica un 
tipo particular de formato. 

� Dado que la solicitud en estudio fue preseritada por medio del Tratado 
PCT, y donde, segn el solicitante, dicho tratado no establece que los 
dibujos deban seguir algtn tipo particular de formato, el requerimiento del 

� examinador va en contravia del menclonado Tratado porque 
La forma o formato de los dibujos esun requerimierito formal. 

- Colombia no debe realizar exigencias de tipo format a las solicitudes 
. presentadas en Colombia baiO dichotrataclo 

- La solicitud ha sido concedida por- seis qficinas de patentes diferentes 
niriguna de las cuales requirió  Lsoiiantpor la falta de claridad de 
los dibujos 

� � Concluye el solicitante Æthiindo quT oficiFia dØ patentes de Colombia 
no puede exigirles a los solicitantes de pat-entes de PCT en Colombia 
requisitos adicionales a los contemplados en dicho tratado y que et 
solicitante tampoco estÆ obtigado a presentar modificaciones formales a la 
solicitud aceptada par la oficina internaciorial: 

� Al respecto estÆ oficina debe h-acer las siguientes aclaraciones: 

4.2.1. Primero. En relación a to referido por el Tratado de Cooperaciön en 
Materia de Patentes (PCT) y to que senala La normativa Andina 

� 
- La regla 10.1. e) del PCT establece "En general, /o deberÆn 

utzarse Los tØrminôs, sgnosv sImbolos tØcnieos gue se acepten 
qeneralmente en ía rspectiva tØcjca"(ResaItado de la oficina), 

AdemÆs, y tal y comoio mnioria elsoIcitante, segcin el Articulo 27 del 
mismo PCT, numeral 1 "1) Nnguna ielciôn nacional dispondr que 
la solicitud intemacionat cumpl tnto- asuform a o contenLdo, 
requisitos diferentes de IesstblØ4ds in el presente Tratado y su 
Reglamento, o requisitłs dkio 

le - 

Lo que esta oficfna requiriO de forrna reiterada es que los dibujos no 
apoyan adecuadamente a La descrlpqión figuras 1 y 3) dado que existen 
convenciones universales empleadas en ingertieria, especialmente en 
ingenieria de diseæo de procesos, para el diseæo y elaboración de este 
tipo de figuras. 

Dade que el Reglamento del ’PCT es clara en establecer que 
deberÆn utilizarse siqnos y simbolos tØcnicos gue se acepten en la 
tØcnic respectiva (Regta 10 PCT),esta oficina nunca salicitô requisito 
diferente ni en su forma ni en su contenido a Jo establecido par el 
Tratado ni por su Reglamento. - 

Lueio et arqurnento del sóIicitante:esoialmeneJnvÆL Ida. 

� L - 
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- El solicitante Jo recuerda al examindor (sic) el ArtIculo 5 del Tratado 
donde dice que "No podrª interpretarse ninguna disposiciOn del presente 
Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que Umita la libertad do 
cualquIer Estado contratarite do .establecer todas las condiciones 
substantivas de patentabilidad que desee." 

Si bien la norma referida en el Tratado es clara, tambiØn debe tenerse 
en cuenta to quo seæala el Tribunal Andino en el proceso 144-IP-2007: 

� "El artIculo 13 do ía Decision 344 ostablece las requisites que deben 
� cum p/fr las solicitudes para la obtención do patentos do invonción, los 

cuales son necesarios e imprescindibles, pues ía ausencia do uric de 
ollos ocasionarÆ quo la solicitud no sea admitida a trÆmite o quo si Jo 

hubiere sido, no pueda ’concluir. en una decision de 
mØrito’(Resaltado do Ia oficina). Continua el Tribunal "Asimismo, Ia 

� clescrIpcion constituye un factor relevante al fijar eI âmbito de Ia � 
patente. La doscripciOn do lainvenciOn permitirÆ a/ examinador lIevar a 
cabo el examen do patentabilidad en forma adecuada y lie gar a una 

� cJetmnfciOri mÆs exacta sobre :i tVedaJ, & n/vol inventive y la 
, susceptibilidad do ap1icacin indii*/al do là invenciOn". (Resaltado de la 

� .. Oficina). Prosigue el � Tribunal puedo determiner entonces quo, la 
� 

descripciOn y los dibujos constarttos en la solicitud, pormiten a/ 
exam/nader intorprotar mejor las reivindicaciones, ya quo Ia descripciOn 
do la invenciOn constituye 16 mernoria descriptiva del ejercicio 

investigative quo tuvo coma fruto la invenc/On cuya patente so solicita". 
"Per otra parte, on virtud do to, establecido en el artIculo 45 y siguientes 
do la DecisiOn 486, la oficina nacional compotonte reallzard el examen 

� do patentabilidad quo comprende, no solamente of estudio de Ia 
patentabilidad do la invención, sino tambiOn el estudio del cumplimiento 

� 
de todos los requisitos estab fec/dos para ía concesiôn do ía patento." 
De to referido por el Tribunal se tiene quo esta oficina debe realizar el 

� � examen de patentabilidad gue comprende, ademªs del estudio do 
� patentabilidad do la invención, el estudiodel cumplimisnto de todos 

los reguisitoesablecidos para L coneesión de patente; dentro de 
estos requisitos se enctientra que la descripción y los dibujos constantes 
en Ia solicitud, permitral exarniilador interpretar mejor las 
revfndIcaclones y quo ía qespcton 4onsfituve an factor relevante 

� � � � � � al fijar et ªrnbito de la pateiite. onseciencia do todo Ia anterior, si 
los roquisitos quo deben cu Tiiqj stlicJtudes para ía obtenciOn do 
patentes do invonciOn dentro do Jd que e encuentra Ia descripciOri y 

los dibujos, no so cumplen, no Se pued.oæcIuir en una decision de 

mØrito � 

Ahora bien, el Tratado PCT es Claro en senalar quo cada pals 
establezca las condiciones substanfivas do patentabilidad que desee. 
Por 10 serialado en el pÆrrafo anterior, se encuentra que es obligaciOn 
presentar "La descripción clara y completa de la invención en forma tat 
clue una persona versada en la materia pueda ejecutarla" (ArtIculo 
13, Decision 344, citada par el Tribunal) ó quo "La descripción  ebera 
divulgar la invenciOn de manera suficientemente clara y completa para 
su comprensión y para gue una persona capacitada en (a niateria 
tØcnica COrreSrpofldieflte uda ejecutarla" (Articuto 28. DecisiOn 
486). En conctusiÆn, el Tribunal s0hata, quo la presentación de una 

� descripciOn do forma clara y completa de forma tal que pueda ser 

ejecutada es una condi &i substantiv de patentabilid. 
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cortvenciones de presentacioride 
estepq 

de esquemas 
- Se sugirio at sohcitant obswt Jasanteriondades reseæadas para 
que pueda apreciar, f uilniente aceptadas de preseritación 
de diagramas do flujo de prcesos. La visualizadón de dichos 
diagramas facUita enotmemente el estudlo dot documento y le da 
claridad a su contenido, alo que no sucede en Ia presente solicitud. 

42.3. Tercero. Realizados los requerirnientos per parte do esta oficina, so 
encuentra quo el soilcitante de forma sistemÆtica y sin argumentación 
tØcnica vÆllda, se ha negado a reaRzar o las modificaciones y10 las 
aclaraciones quo permitirian un correcto estudlo de la solicitud, de 
forma tat que una persona quo entienda del arte pueda desarrollar l 
pretend ida proteger per el soilcitante. TOdo to respondido corresporide 
a argumentos jurfdicos sin fundamento que en ocasiones so tornan 
rrespetuosos come ya se reseæó en el concepto tØcnico 1950. Un 

tØcn ice medio entieride come es Ia forma correcta do la presentación 
do un dibujo, algo que el soRcitantese negO a hacer. 

5. Determinaciôii  del Estado de 1aTØcnica 

� La fecha que se ha terndQ en cuentp*radtermJnar el estado de la tecnica 
es 23 de mayo de 2003 

� Teniendo en cuenta Ia fechŁ irdicada aeeaIizÆ Ia bisqueda en et estado de 
la tØcnica do documentos reIacionado con la solicitud encontrªndose los 
siguientes documentos M6  reievantes: 

-. 
Fecha de 

N° Docunlerlto Titulo 

._ 

� 
02 GB 1240756 � Mixin a arabia 287i971 

Process for the continuous manufacture 4 
� 971 D: . � US3553204 of actams 

DO Octavo Levensiel In enieria de IqsreaccionŁs qufmtcas 1986 
-ada 1906 D7 Robert L. Mott 

Proc aration d: lactames a 
013 J EP 0989 117 partir des cycloaanones oximes 29.03.2000 

-. - cones ondants 

� 0 US  312612 � Ketoxime joductiort 04.04 1967 
Preparation of lactams and ketones by 

rrifl GB 1 159 638 reaction of carbon monoxide with 08031908 
� 

6 AnªlLsIs de pate ntabtlidad (Arttcuo 1448) 

La reivindicaciOn principal de Ia sIicitud enttjdio refiere 

Un proceso para preparar caprolactam per mew/a do ciclohexanona oxima a una 
mezcla de reacción que comprende caprolactama -y Æcido sulfOrico usando un-
dispositivo do mew/ado, dicho dispo5itWo do mezclado, comprende (i) un tube a 
travØs del cual Ia mezcla do reacciOn puede fluir, y (’1i7 canales dispuestos 
afrededor del tube, dichos canales ab/ertos en el tube, caracterizado porgue 
dicho proceso comprende.- pasar Ia mew/a de reacción a travØs del tuba, y 
ailmentar la ciclohexanona oxima a fa mezcla do reacción a travØs do W70 a mÆs 
do dichos canales, donde of nUmero do Reynolds do la mew/a do reacciOn quo 
pasa per of tube es >5000 � - 

De acuerdo a lo anterior, el soticitarite .pcetendç quo se proteja un proceso para la 
preparación de caprolactama per medio detoæocido rearreglo de Beckmann 

� 3- � - 

� I ::’ : 
� . � � � 
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Sobreel nivel inventivo de Ia solicitud 

Seæala el solicitante que el nümero de Reynolds es solo una de [as 
caracteristicas de la inverición no [a totalidad de jar misma. La aflrmaciOn del 
soUcitante es totalmente contraria a to enseæado en las reivindicaciones. Come se 
conoce par cualquier conocedor del arts de patentes, par su estructura todas las 
reivindicaciones deben constar de dos partes. Una primera parte, el preànibulo, 
sirve para situar el objeto de la invención dentro de un contexto tØcnico, es to que 
se conoce y sabre to que no se reclama ning(in privilegio. La segunda parte, a 
parte caracteristica, define to que se considera novedoso y se desea proteger. 
Estas dos partes estªn separadas par expresiones come ’caracterizado por o 
similares. Luego to caracteristico se diferencia claramente de to conocido y 
pretendido proteger. El solicitante en ia redacción de su solicitud establece que es 
conocida la mezcla de ciclohexanona oxima a una mezcla de reacción que 
comprende caprolactama y Æcido sulfÆrico usando un dispositivo de 
mezclado, dheho dispositivo de meztlado, cmprende (1) un tubo a travØs del 
cual ía mezc!a de reaccion puede fluir. y- (H) canales dispuestos alrededor del 

� 

tuba, dichos canales abiertos en el tvbo y cciloca como caractenstico que 
proceso comprende: pasar (a ,nezclà de reÆceión a Waves del tuba, y 
alimontar la ciclohexanona oxima a la mezcla de reacciOn a travØs de una o 

� mÆs de dichos canales, donde el nUmero de Reynolds de ía mezc’Ia de 
� reacción que pasa par el tuba es >5000 

De to anterior se tiene que to finido clue et sólicitante_considera como 
caracterIstico es Ilevar a cabo la reaccin bjo wi Reyngldssuerior a5000. 
For consiguiente to seæatado por el solicitante no tiene asidero. 

� En segundo tugar, & solicitante le recuerda at examinador que el estudlo de la 
solicitud no debe basarse solamente en una caracteristica particular, sino que se 
debe estudiar la inverición como un todo y que per consiguiente se debe 
contemplar tambiØn el tuba. Al respecto, 

Es el mismo solicitante el que considera que el tuba empleado en la 
reacción es conocido (ver preambuio de la reIvindicaciÆn). TambiØn es 
claro que en Ia descridôn el solicitante de forma explicita afirma que el 
proceso que solicitO protegrsŁ diterencia de US 3601318 solo en el 
nümero de Reynolds, de resto todo conido en Ia tØcnica. 

- El Tribuna Anthno, Proceso 144l-2* sef’iala que ’Se puede concluir 
que una invenciOn goa 4 if%4entMT cuando a los ojos de un 
experto media en el asühto  de que.Łtrate,sŁ necesita alga mÆs que la 
simple aplicaciOn de los conocimiØnts tØcnicos en la materia para Ilegar 
a ella, es decir, que de confo midad con el estado de la tØcnica el invento 
no es consecuencia clara y directa de dicho estado’. Tat y como to 
muestra los documentos sefaldos,e1 conomiento de un tØcnico en la 
materia en et momerito de Ia. solicitud actual relaciona que existe una 
relación directa entre un flujo turbulento y La eficiencia en una reacciÆn 
quimica; a(in mªs, come ya se dijo, varios antecedentes seæalan que es 
claro que at aumentar la velocidad de flujo (aumento del ni.mero de 
Reynolds) tiene una relaciôn dirOcta con la eficiencia de la reacciOn. 
AdemÆs et mismo solicitante es el que seæala que el aparato ya es 

conocido. Luego resulta evidente que no se necesita algo mÆs que el 

conocimierito de un t6cnico media para Ilegar a to obtenido per el 
solicitante. En tercer lugar, el solicitant e’-seha a que tas anterioridades no enseæan los beneflc!os de emplear turbulencia en Ia reacclofl Esto es falso Coma ya se 
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REPGuCA DE COLOMBIA 
SUPEFINTENOENC1A IDE INDUS-TRIA Y COMRCIO 

RESOLUC1ON No. j6(J 
Par la cual se deniega una patent de invención 

Rai’ LPCT O5-128932 

SEXTO: Que seg(rn to dispuesto en & arUculo 14 de ía Decision 486 expedida pot Ia 
Côthisión de Ta Qomunidad Andina se otorgarÆn patentes 

) 

para las invenciones, 
sean de producto a cie procedimiento en todos los campos do la tecnologla, simpre 
que sean nuevas, tengan nivol inventivo y sean sisceptibIos- do aplicación industriaP’. 

SEPTIMO: Qua las reivindicaciones I a 14, contenidas en los folios 119 
y 

120, no 
cumplen con los requisitos de claridad-, divulgaciOn y nivel inventivo. La anterior, de 
aÆerdo con las siguientes consideraciones: 

7.1. Objeto do la irtvencióri 

Erbjeto de la presente soiloitud de pate nte de irwención  $e refiere a im proceso para 
prŁarar caprolactama. 

L reivindicaciones 1 a 14 reclaman un proceso para preparar caprolactama par 
mezcta de ciclohexanonä oxima a una mezcla de reacción que comprende 
caØrolactama y Æcido sulfUrico usando un dispositivo de mezclado; dioho dispositivo tie 

mezclado, comprende: (i) un tuba a travØs del cual fa mezcla de reacciOn puede fluir y (ii.canals 
dispuestos7 alrededor del tuba, dithos canales estÆn abiertos en el tuba. El 

pæ5oeso es-ta caracterizado porque compreride: pasar Ia mezcta de reacción a travØs 

del tuba y a}imentar la ciclohexanona oxirna a la mezcla do reacción a travØs do uno o 

ms do dichos canales, donde el nCimero do Reynolds de Ta mezola de reacción que 

pasa por el tuba es >5000. 

El procedimiento reivindi-cado busca . rnejorar la reacción do producción do 

caprolactama mediante el reordenamiento do Beckmann. 

7.2. No so cumpI con el -articuto 28 

El articulo 28 de ia Decision 486 consagra que ’?a desctipción deberÆ divulger la 

invenciOn do monera suficientemonte clara y cxmpleta pars su comprensiOn y pare quo una persona capadtada en ía materia tØcnica correpondiente puecia ajecutarla". A su vez, el Tribunal do Justicia de ía Comunidad Andina ha dicho- sabre este requisito: La normal/va comunitaria contempIa que so efeatCie una descripciOn do la irivonciOn, ía cual as an requisito do forma qua no puede ser omitida en fa soicitud porque 

as ía via --& travós do ía oual los interesados puoden recibir informack5ri suficiente y complete aceroa de las reglas tecn[cas quo constituyen PÆgina 2 de 18 Sede Centro: CFa, 13-No. 2700 Pisos 25, 7 y 10 Con,mjtador: 5870000 Sed CAN: Avenida Gre.

 50 No. 27-552 Conmutador: 5W234 -interior Fax 5s7024. tJnea 018000-910155 Web: wcov. ei-iaI: 800t6 D.C. - Colombia 
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thente: 

To invención, do producto a cia procediiento carcarÆ de novedad si, antes 
do fa techa do prosentaciOn do ía sol/citud c/a patente a do ía prioridaci 
roconocide, so ha encontrado al acceso del pblloo par cuaIqu/er media, con 

� indepen-dencia dol lugar en qus el acceso haya s/do posib/e a se haya producido, 
del nUmero cia porsonas a qua haya alcanzado y del conocimiento efectivo quo 
stas hayan obtenido, salvo quo ía divulgaciOn so haya ilevado a cabo en los 

tórminas excapelona/es pr-evistos on of aM/cu/a 3 do -lo Decision 344. Tampoco 
serO novodosa Ia invenciOn si a! contenido do ía solic#ud de pateato en trØ mite, 

. cia fecha do presentaciOn o do prior/dad anterior a ía do prior/dad c/s ía sol/citud 
� quo se examine, he s/do pub1iado. 

� �� Cuando ía invenc/On se oncuentre integrada par una sane do elemontos, cada 
uno do los cuales Pad/eraser .conocido an of estado do ía Mon/ca, no se exigira ía novedad en cede uno do el/os s/no on su 

comb/nec/On, caso de son Østa la qua - de luger a ía modificackmn esoncial en qua ha de cons/stir equO11a" 14ribnat tamblØn aclara to que debe entenderse par estado do Ia tØcnica en los siiHentes tØrminos: aPana La apt/ceo/On do es/a concepto, as importante queel sstudio del es/ado do Ia tO on/ca estO basado en las caractenlsticas a condiciones inriova dares dcl in van/a. En esta sent/do, el estado de ía tOanica estO constituido par todo to que antes do la feche do presentaciOn do Jo solicitud so ha hecho accesible al pOblico par una descripciOn escnita i oral, par una utiilzaciOn a par cue/quier otTo med/c, on cualciufer lug’ar c/el mundo’ (SALVADOR, van Carmen, ’A MB/TO DE � PRO TECCION DE LA PATNTE’, Tirant La Blanch, Valencia. 2002. En referenda . al articulado roflejado en las diversas byes nacionales europeas), Todo ella, desde Juago, considerando [as excopciones pro vistas en el anticuia 3 cia ía Decision 344 En otras pa/abras, pare qua una invonciOn sea novedosa so requiem quo no ostO comprendida en of es/ado do la tOcnica, es decTh qua antes de Ia facha do pr.scntaciOn do ía sal/c/tad do pa/onto a c/a ía prior/dad reconocida, ni/a innovaciOn 

n/ los conocimientos tOcnicos qua do el/a so desprenden hayen s/do accesibbes al pOblico, entondiendo quo ía clitusiOn do ía información quo so mono/one debe son dote//ada y suficiente pars qua una persona vorsada en Ia mater/a puoda utilizer esa informadiOfl a fin do axpfotar ía invenc/On. Es menoster precisar quo Ia informaciOn debe resuftar ON pare des/The/ar/os 2 Proceso 414P2006 pbgirla 5 de 16 Sede Centroe Cra. 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 Conmutaclor: 5870000 Sede CAI’4’ Avnkla Cra. 50 No. 2755 Interior 2 Co ut6dor 5880234 Iax 5870264. Unea 01e000910165 Web: e-mail: fosic.c Bogota D.C. Colombia � c)1:(i. 
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-N.Wobstante dicha apreciacion, como ya se duo, de acuerdo con las reivindicaciones 
y 

laescrpciOn, 
& tubo empíeado en la reaccióri ya es conocido TambiŒn es claro que 

eHa descripción se indica que el proceso solicitado se diferenola de US 3801318 solo 
el nUrnero de Reynolds, de resto todo es conocido on ía tØcnica, incluido of tubo 

(Ft 27 a 31} 

consecuencia, con base en Jos documentos encontrados en el estado del arte, un 
iico medianamente versado en Ta tØcnica sabrIa que existe una relaciOn directa 

ifre un flujo turbulento y la eficiencia en una reacciOn quimica. Aon thàs, varios 
t�cedente-s senalan que at àunieritar la velocidad de flujo (aumento del nCmmero de 

RS’noIds) aumenta la eficiericia de fa reaociOn. Ademäs, ía misma solicitante indica 
el aparato ya es conocido. Luego, resulta evidente que no se necesita algo mÆs 
el conocimiento de un tØcnico media y la información contenida en aT estthdo del 

rte para liagar af objeta de Ia presente soJicitud. 

D; otto fado, ía solicitante sostieneque las anterioridades no enseæan los beneflcios de 
eiplear turbutencia on la reaociOn (FL 148, pÆrrafo 3). 

if embargo, Jo que se observa as que dichas anterioridades dlvulgan 
inquivOcarnente Ia conveniencia de elevar las velocidades de rriezcla, 

el 

cual se 
rdäciona con el aumento del nCimero de Reynolds y flujo turbulento. 

� FiaImente, la solicitante afirma qua 01 y 02 son ciaramente no turbulentos (l. 1481 

pÆrrafo 4). 

No obsantØ dicha afirmacióri, D2 ensefa que aOS relativamente fadl obtener an mezolado (do reactantes) bajo condiciones turbulontas y es par esa razOn quo so use of flujo turbulento/ y qua ’CJ sparato do acuerdo a ía presento ihvenciôn podrIe ser usado con gran ventaja pare mezcter dos fases Ifqukias con minima turbulencia, tanto como seaposible, en macclones do neutratlzaciOn tales come las del rearreglo de eckrnann". Luego, on dicho antecsdehte no se dice qua no sea turbulento. Por otra pane, dado que las velocidades propuestas- tanto on D2 como en la solicitud son muy similares, es de esperar flujo turbulento. En conclusion, teniendo en cuenta -que los argumentos del solicitante no desvirtCman de martera alguna las objeciones a ía patentabilidad ya sustentada, el Superiritendente de Industria y Comercic, (1 PÆgina 15 
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