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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/06-039073

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién No. 21932 del 18 de abrnl de 2012, la
Superintendencia de Industria y Comercio negd patente de invencion a la creacion
denominada: “PRODUCCION DE JARABE INVERTIDO A PARTIR DE GUARAPO DE
CANA DE AZUCAR USANDO INVERTASA INMOVILIZADA", con fundamento en el
articulo 18 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al estimar que
la invencién en estudio no cumplio con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de mayo de 2012 con
el No. 06-039073 00012 0000, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, el INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposicién contra la
citada Resolucién, con fundamento en los argumentos gue a continuacion se sintetizan:

Manifiesta el recurrente, en primer lugar, que el examinador “ha enumerado en una
tabla una serie de etapas obtenidas de varias partes de las dos referencias para
combinarlas de manera que presuntamente se traduzca en el proceso reivingicado por
el soficitante.”

Agrega que dicha tabla “deja por fuera muchas otras ensefianzas y opciones, ignorando
otras que se desprenden de la misma combinacién, haciendo como obvias sdlo
aquellas presentadas en la solicitud de patente por los Soficitantes, sin mostrar por qué
la persona medianamente versada en la técnica deberia elegir unicamente esas. No
hay nada que oriente a una persona a indicar que dicha combinacion probaria tener las
ventajas que los Solicitantes han descubierto que en realidad y de forma sorprendente
funcionan bien. Por ejemplo, a reivindicacion 1 del Solicitante tiene la limitacion de que
el zumo crudo de la cafia de azticar ‘después de la extraccion no se procesa mediante
aplicacion de cal, carbonatacion, o fosfatacién’ en tanto que D-2 por el contrario ensefia
‘tratar zumo impuro derivado de la cafia de aztcar, tipicamente zumo crudo que ha sido
sometido a preclarificacion convencional mediante calentamiento, aplicacién de cal y
decantacion; (pagina 1, lineas 6-8 de D-2). Esta es una ventaja no apreciada del
proceso del Solicitante. No hay ensefianzas en D-1 o D-2 que digan que este proceso
convencional pueda ser evitado por fa combinacion del Solicitante...”

El recurrente reitera que: “Como ya se habia dicho, D-2 estéa dirigido a un proceso en el
cual se ensefia especificamente la minimizacion de la inversion de la sacarosa. Esto es
contrario a la presente solicitud. D-2 habia en contra de usar cualquier etapa que

busque fa inversion de la sacarosa. D-2 mas bien busca maximizar fa cristalizacion de la
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sacarosa...” (Folio 113)

En contraposicion, anota, “ef objetivo de la presente invencion, tal como esta reivindicada, es
aumentar fa inversion y de forma correspondiente no seria de esperar buscar un proceso
dirigido a obtener sacarosa en oposicion a jarabe invertido. En efecto, la evitacion de la inversion
en D-2 se considera tan importante que recomienda una etapa de refrigeracion por lo demas
innecesaria con el fin de minimizar la inversion de la sacarosa: En algunas circunstancias,
fas resinas de cationes de acidos fuertes pueden catalizar la reaccion de inversion de la
sacarosa. Para inhibir la inversion de la sacarosa en esos casos, el intercambio ionico, o una
porcion del intercambio iGnico, se puede efectuar a temperaturas del zumo de aztcar por
debajo de 30°C. El proceso asi puede incluir, cuando es necesario, reducir la temperatura del
zumo de azucar impuro hasta por debajo de 30°C, antes o durante su paso a través de la
elapa de intercambio idnico. Por ejemplo, la temperatura del zumo de azucar se puede reducir
hasta cerca de 10°C, p.ej. [sic] usando una planta de refrigeracion, para asegurar la minima
inversién de fa sacarosa (ver WO O0/60128, pagina 4, 1-10)...”

Considera, en sintesis, que al hacer una combinacion de referencias, “no es posible
seleccionar de forma adecuada con el espejo retrovisor solamente algunas (y no todas)
las enseflanzas en las referencias que se estan combinando. Especialmente, uno no
deberia poder ignorar lo que se ha llamado critico, y si este requisito critico se sigue,
entonces la combinacion sugerida por el Examinador no daria lugar al método def
Solicitante.... Por consiguiente, esta claro que D-2 ensefla a apartarse de fa inversion
de fa sacarosa a todo fo largo del proceso de purificacion. Con base en lo anterior,
combinar fas ensefianzas de D-2 con la etapa de inversion de D-1 convertiria a D-1 en
un recurso insatisfactorio para su proposito manifiesto. Por consiguiente la persona
medianamente versada en la materia técnica correspondiente no tendria razon para
combinar estas referencias de esa manera, dado que no habria razén para combinar D-
2 y D-1 en la forma sugerida. Con base en lo anterior, las reivindicaciones dependientes
son patentables por sobre la combinacion sugerida de D-1 y D-2.”

Por ultimo sefiala que a la misma invencion le fue otorgada patente en otros paises.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

En cuanto se refiere al argumento de que el examinador deja por fuera muchas
ensefianzas y opciones, “ignorando otras que se desprenden de la misma combinacion,
haciendo como obvias sélo aquellas presentadas en la solicitud de patente por los
Solicitantes, sin mostrar por qué la persona medianamente versada en la técnica
deberia elegir Unicamente esas. No hay nada que oriente a una persona a indicar que
dicha combinacion probaria tener las ventajas que los Solicitantes han descubierto que
en realidad y de forma sorprendente funcionan bien...", vale precisar que para el
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analisis de patentabilidad las comparaciones siempre se realizan sobre las
caracteristicas técnicas esenciales, se comparan una a una las caracteristicas de la
invencion con las de la materia divulgada en cada documento del estado de |a técnica;
por lo tanto, las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas
esenciales de la invencion para que constituyan la solucidén al problema técnico que
intenta resolver la invencion.

En sintesis, el andlisis de patentabilidad se hace basandose en la parte caracterizante
de las reivindicaciones, en la cual no se encuentra ninguna de las ensefianzas que
menciona el recurrente: “deja por fuera muchas otras ensefianzas”. Adicionalmente, es
importante sefialar que el preambulo normalmente coincide con el titulo de la invencién
y sirve de introduccién informativa sobre el objeto que va a ser protegido, contiene la
informacion técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se pretende
proteger; sin embargo, nunca proporciona caracteristicas técnicas esenciales que son
las que solucionan el problema técnico objetivo.

Ahora bien, el recurrente realiza sus argumentaciones basado no en proporcionar
evidencias al andlisis de nivel inventivo realizado sino en analizar la informacion de las
anterioridades, siendo esto inapropiado ya que el andlisis de falta de nivel inventivo se
debe realizar al capitulo reivindicatorio y no a las anterioridades.

Por lo demds, se advierte que las caracteristicas técnicas de la reivindicacion 1 de la
presente solicitud se ven afectadas en cuanto al nivel inventivo luego de la combinacién
de ensefianzas de los documentos D1 y D3; con D3 se hace referencia al documento
MXPAQ01010051 (el solicitante se refiere a éste como D2). Ahora, la reivindicacién 1 se
refiere a un método para producir un jarabe invertido a partir de jugo de crudo de la
cana de azucar (folio 99).

El documento méas cercano es el documento D1, porgque ensefia un proceso para
proveer la hidrdlisis de sacarosa por medio de invertasa inmovilizada (resumen), el cual
también revela una solucion de sacarosa que fluye a través de una columna de
decoloracion llena con un intercambiador ionico fuertemente basico (pag. 4, lineas 15 a
18) y por ultimo el documento D1 ensefia como luego de pasar por la columna de
decoloracion llena con un intercambiador ionico fuertemente basico; la solucién de
sacarosa fluye a través de una columna de inversion llena con invertasa inmovilizada
(pag. 6, lineas 24 a 27) y asi se obtienen conversiones entre 89 a 94% (ejemplo 1) y/o
entre 95 a 98% (ejemplo 2), es de esta manera como el documento D1 se constituye
como el mas cercano al objeto de la invencion.

En cuanto a las etapas de filtracion del jugo de cafia de azucar de la reivindicacion 1, el
documento D1 no las revela y es por esta razon que se utiliza el documento D3, el cual
si menciona el efecto que proporcionan dichas etapas de filtracién sobre el proceso
reivindicado. Asi, se cita el documento D3 gue revela un proceso para tratar jugo de

azlcar impuro derivado de cafia, donde se presentan dos etapas de clarificacion; en la
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etapa de clarificacién primaria, la cachaza se asienta, se remueve y se filtra, el filtrado
se regresa delante de la etapa de clarificacion primaria, en tanto que se descarta la
torta del filtro (pag. 16, linea 24 a pag. 17, linea 6), luego el sobreflujo de la etapa de
clarificacion primaria, es decir, el jugo claro o jugo de azdcar impuro, derivado de cafia ,
pasa a la etapa de clarificacion secundaria donde se somete a la
microfiltracién/ultrafiltracion (pag. 17, lineas 7 a 11) para disminuir los niveles de solidos
en suspension, impurezas organicas y/o el color en el mismo (pag. 1, lineas 14 a 16),
por lo que se encuentra que la etapa de microfiltracion/ultrafiltracion antes del
intercambio idnico es importante a fin de inhibir la incrustacién rapida de las resinas de
intercambiador idnico (pag. 4, lineas 19 a 22) y de esta forma se demuestra el mismo
efecto de la solicitud sobre la utilizacién de etapas de filtracién del jugo de cafia de
azlcar para extraer fracciones de contaminantes sélidos y material soluble de dicho
jugo mejorando de esta forma el desempefio de las etapas siguientes del proceso.

Por lo tanto, si hay evidencia para que una persona normalmente versada en la materia
llegue al objeto de la reivindicacion independiente de la solicitud. Ahora, en cuanto al
argumento del solicitante acerca de que el examinador cita el intercambio anionico al
tiempo que ignora el requisito del cation, es importante aclarar gue tanto el documento
D1 como el D3 ensefian el intercambio idnico, columna de decoloracién llena con
intercambiador iénico (pag. 4, lineas 15 a 18) de D1 y sistema de intercambio iénico del
lecho en movimiento (pag. 17, lineas 23 a pag. 18, linea 3} de D3.

En cuanto se refiere al argumento de que el documento D2 “esta dirigido a un proceso
en el cual se ensefia especificamente la minimizacion de la inversion de la sacarosa...”
En contraposicion, anota, “ef objetivo de la presente invencion, tal como esta reivindicada, es
aumentar la inversion y de forma correspondiente no seria de esperar buscar un proceso
dirigido a obtener sacarosa en oposicion a jarabe invertido...”, se aclara que se escogid el
documento D3 debido a las etapas de acondicionamiento del jugo de azidcar impurg;,
etapas de clarificacion (filtracion), donde dicha solucién de sacarosa purificada puede
alimentarse a la columna de inversion llena con invertasa inmovilizada y por el efecto
que proporciona estas etapas al proceso como se explico anteriormente en detalle.

Adicionalmente, es importante sefialar las caracteristicas técnicas que revela este
documento D3, el cual se trata de un proceso para tratar jugo de azdcar impuro
derivado de cafia (resumen) que comprende las etapas de clarificacion primaria en
donde la cachaza se asienta, se remueve Yy filtra (pag. 4, linea 5 a 8), una etapa de
clarificacion secundaria (microfiltracion/ultrafiltraciéon} (pag. 4, lineas 10 a 18) vy
finalmente el jugo clarificado pasa al sistema de intercambio idnico (pag. 17, linea 23 a
pag. 18, linea 3). Es asi como se observa que dicho documento si representa una
motivacion clara para, por medio de las etapas de clarificacion, obtener una solucion de
sacarosa con las condiciones necesarias para el proceso de D1 y de esta forma llegar
al objeto de la reivindicacién independiente 1 de la solicitud.
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Con los datos expuestos, se enfatiza, aunque el documento D3 es también un
documento cercano a la invencion, su objetivo principal es el de dar la solucion al
problema técnico: ¢COmo lograr refinar y concentrar el sustrato (jarabe de cafa) de la
enzima invertasa en el proceso de hidrolisis de sacarosa para mantener la estabilidad
del proceso? De acuerdo con ello, al enseifiar ia purificacién y concentracién del jugo de
cafa por medio de una etapa de clarficacion (microfiltracidn/ultrafiltracion) se
disminuyen los niveles de sélidos en suspension dentro del método de hidrélisis de
sacarosa por medio de invertasa inmovilizada como 1o enseifia D1 y, por lo tanto,
resuelve el problema técnico.

Asi las cosas, es necesario recalcar que la razon primordial del por qué se utiliza el
documento D3 es debido a la solucién que presenta al purificar y concentrar el jugo de
cafla por medio de una etapa de clarificacion, por lo cual no es relevante que dicho
documento no presente todas las caracteristicas técnicas.

Por otra parte, en cuanto se refiere al hecho de haberse concedido patente para la
misma invencién ahora que se estudia en otros paises y con relacion al principic de
independencia de las patentes, cabe traer a colaciéon lo manifestado por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que “Ef sistema de otorgamiento de
patentes que se adopté en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la
actividad auténoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pais
Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la
normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...” (Proceso 51-1P-
2008)

En este caso el Titulo It de la Decision 486 denominado “De las patentes de invencidn”
regula el procedimiento para la obtencion de una patente y deja en cabeza de las
Oficinas Nacionales Competentes el tramite de la solicitud y el correspondiente examen
de patentabilidad.

Segun lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse
patente en otro pais, miembro ¢ no de la Comunidad Andina, “no significa que
indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invencién en otro Pais Miembro,

.", puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la
patentabilidad “sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes”.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes “fiene /a obfigacion en cada
caso de hacer un andlisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y
teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trémite...”, o que
efectivamente se hizo en este caso.

Finalmente, se aclara gque las Ultimas reivindicaciones presentadas estan en los folios

99 a 102 y corresponde sdélo al solicitante por intermedio de su apoderado la decision
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de presentar aclaraciones o modificaciones al capitulo reivindicatorio en las
oportunidades y dentro de los términos establecidos.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, especificamente el de
nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decision
impugnada.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisidn contenida en la Resolucion No., 21932 del
18 de abril de 2012, por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion al INSTITUTO
TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, entregandole
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por
encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., el 18 Mar 2013
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

L~

PABLO FELIPE ROBLED

Doctor
German Castillo Grau
info@castillograu.com

Elabord: Jesus Fernel Garcia Garcia ™
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez *
Aprobé: Jose Luis LondoiNo Fernandez ©

Pagina 6 de 6
Al contestar tavor indique el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 ¥ 10 PBX: 5870000
de radicacion que se indica a continuacion; Sede CAN: Av. Carrera S0 No. 26- 55int, 2 Tel 5737020
Cod Verificacion: 2054157235 Call Center 5920400. Linea gratwita Nacional 01800-910165

web: www.sic.gov.co e-mail; gontactenos@sic,gov.co
Bogota D.C. Colombia




