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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 52169

Ref. Expediente N° NC2018/0002482

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

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 Resolucion N° 78518 del 7 de diciembre de 2020 la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencion a la creacion
denominada: “PROCESO PARA OBTENER POLIPROPILENO VISCORREDUCIDO
GRANULADOQO?”, con fundamento en el articulo 18 de la Decision 486, al considerar que
la materia de las reivindicaciones 1 a 6 no cumplio con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 21 de enero de 2021 con
el N° NC2021/0000519, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, la
sociedad FINA TECHNOLOGY INC., interpuso un recurso de reposicion con fundamento
en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

2.1 Sobre laincorrecta interpretacion del arte previo y lainvencion.

En primer lugar la sociedad recurrente manifiesta que la Oficina realiza una interpretacion
incorrecta del arte previo y de la invencion, por lo cual, concluye que la materia reclamada
carece de nivel inventivo, de manera que inicia por precisar el objeto de la invencion, asi:
“(...) la presente invencion se encuentra dirigida a un proceso para obtener polipropileno
viscorreducido granulado...”, y teniendo en cuenta el alcance de la materia reclamada,
propone un nuevo desarrollo del método problema-solucién con el fin de demostrar su
nivel inventivo y agrega: “como el arte previo citado por su Despacho no llevaria a la
persona del oficio normalmente versada en la materia a la invencion reclamada.”

2.1.1 Sobre las ensefianzas del documento méas cercano D1.

La sociedad recurrente sefiala que el documento D1 “(...) describe resinas de
polipropileno de reologia controlada (CR) preparadas mediante un proceso que
comprende la etapa de poner en contacto, en condiciones de escisidén, una resina de
polipropileno que tiene un indice de fluidez bajo (MFR) y que no es CR, con un peroxido
ciclico. Las resinas de polipropileno CR fabricadas mediante el proceso de esta invencién
son utiles en la fabricacion de articulos que presentan emisiones de compuestos
organicos volatiles reducidas.”

La diferencia entre dicho documento y la presente invencién reclamada en la
reivindicacion 1, radica en “(...) la seleccion especifica de concentracion de peroxido de
la presente invencion, que en el caso de D1 se incluyé como un rango amplio el cual no
se encuentra particularmente ejemplificado o sugerido en los rangos que se emplean en
el presente desarrollo, y en el tiempo de residencia en la extrusora de 15 segundos a 5
minutos.”

2.1.2 Sobre el efecto técnico atribuible a las diferencias.

Respecto al efecto técnico atribuible a las diferencias, la sociedad recurrente especifica
gue corresponde “(...) a la obtencién de una proporcién entre un caudal de fusién (MI2)
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de los granulos y un caudal de fusién (M12) del polipropileno antes de la viscorreduccion
entre 1:1y 2:1, y en la produccion de polipropileno viscorreducido granulado mucho mas
uniforme en apariencia, forma y tamafio. Ambos efectos técnicos se demuestran en los
Ejemplos de la presente invencion. Por ejemplo, la Muestra 2 de los Ensayos con
4944WZ y la Muestra 4 de los Ensayos con 4944CW, ambos obtienen un 100% de
granulos de primera categoria segun la calificacion de su apariencia, asi como una
proporcién entre los caudales de fusion de la resina después de la viscorreduccién mayor
que 1:1y alo sumo 4:1” —subrayado original de texto—.

2.1.3 Sobre la formulaciéon y solucion del problema técnico.

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente replantea el problema técnico y lo formula
en los siguientes términos: “¢ Como modificar el proceso conocido en D1 para producir
un polimero con un MI2 adecuado para obtener granulos con apariencia, forma y tamafio
mas uniforme?” —subrayado original de texto—.

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente considera que “(...) la afirmacion de su
Despacho segun la cual dicha persona medianamente versada en la materia estaria
motivada Unicamente a partir de D1 a seleccionar un rango especifico de peroxido, en la
busqueda de obtener los resultados deseados, es desacertada.”.

A continuacion, la sociedad recurrente asegura que el documento D1 no ejemplifica
cantidades mejores a 400 ppm de perdxido organico, y agrega que “(...) A pesar de que
D1 menciona el uso de 3,6,9-trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoxonano en un proceso de
viscorreduccion, el amplio rango de proporciones y la falta de una divulgacién especifica
del intervalo reivindicado en la presente invencion, hace que D1 no guie inmediatamente
a una persona medianamente versada en la materia a seleccionar la cantidad de menos
de 400 ppm del peroxido, tal como se reclama en la presente invencion.”

Por otro lado, la sociedad recurrente sostiene que “(...) D1 es completamente ajeno
respecto al tamafio y la forma del producto granulado. Por tanto, seria imposible para el
experto en la materia tener una expectativa razonable para concluir que el uso de 3,6,9-
trietil-3,6 El 9-trimetil-1,4,7-triperoxonano en las proporciones y a las condiciones del
proceso reivindicado, produciria particulas con apariencia, forma y tamafo uniforme.”

Por lo anterior, la sociedad recurrente concluye que el documento “(...) D1 por si mismo
no proporciona suficientes indicaciones o0 sugerencias que motiven a una persona con
conocimientos medios en la materia a seleccionar las condiciones del método, es decir,
la cantidad de peroxido y el tiempo de residencia en la extrusora, necesarios para resolver
un problema técnico que no habia sido si quiera descrito alli. Estas condiciones permiten
sorprendentemente obtener la relacidon de indice de fluidez aqui reivindicada, asi como
el aspecto uniforme del producto.

Basado en lo anterior, es claro que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion
no se podian prever a partir de las ensefianzas del arte previo citado por su Despacho.
Sencillamente no existe ninguna sugerencia en D1 que conllevase a una persona
medianamente versada en la materia a modificar dicho proceso, con el fin de resolver el
problema técnico solucionado por la presente invencién. Por tanto, la Reivindicaciéon 1y
sus dependentes [sic], revisten de nivel inventivo” —subrayado original de texto—.

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80
del Cdodigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
atenderan “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que
surjan con motivo del recurso”.
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3.1 Objeto de la invencién.

De acuerdo con la divulgacion inicialmente presentada, el problema planteado por la
presente solicitud corresponde a un proceso para obtener poliolefinas viscorreducidas
con grados mejorados de polimero viscorreducido, que se puedan procesar mediante
granulacion para formar granulos poliméricos, utiles en aplicaciones, tales como la
formacién de articulos.

Es importante resaltar que el dltimo pliego reivindicatorio allegado a esta Oficina,
corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2018/0002482 del 22 de
septiembre de 2020 y esta conformado por un total de 6 reivindicaciones comprendidas
en la categoria de procedimiento.

El ambito de la proteccidon solicitada en las reivindicaciones 1 a 6, corresponde a un
proceso para obtener polipropileno viscorreducido granulado que comprende:
viscorreducir el polipropileno en presencia de 3,6,9-trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-
triperoxonano en una extrusora para obtener polipropileno viscorreducido; en donde el
3,6,9-trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoxonano  esta presente en el polipropileno
viscorreducido en una cantidad de 0 ppm a 400 ppm (en peso), y en donde el tiempo de
residencia en la extrusora esta entre 15 segundos y 5 minutos, y

granular el polipropileno viscorreducido para obtener granulos, donde una proporcion
entre un caudal de fusion (MI2) de los granulos y un caudal de fusion (MI2) del
polipropileno antes de la viscorreduccion esta entre 1:1y 2:1, y donde las velocidades de
flujo en fusion (MI2) se determinan de acuerdo con la norma ASTM D-1238 a 190 °C y
con una carga de 2,16 kg.

3.2 Actuacién administrativa.

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2018/0002482 del 06 de marzo del 2018, requerida en tres (3) oportunidades durante
la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del
articulo 45 de la Decision 486, mediante los Oficios N°8044 del 12 de agosto de 2019,
N°1124 del 22 de enero de 2020 y 7646 del 26 de junio de 2020.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 8044, la Oficina objet6
algunos aspectos relativos a la claridad del capitulo reivindicatorio ya que presenta
referencias a expresiones generales, términos imprecisos, resultados a alcanzar y porque
el método no reclama las condiciones técnicas por medio las cuales es posible llevarlo a
cabo. Por otro lado, la Oficina encontr6 que la materia reclamada se encontraba
anticipada por el documento D1 - US2010/324225- particularmente, se concluyo que las
reivindicaciones 1 a 8, 10 y 13 a 19 carecian de novedad frente a las ensefianzas del
antecedente.

En consideracién a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad
solicitante presentd un capitulo reivindicatorio modificado, conformado por 10
reivindicaciones comprendidas en la categoria procedimiento, como parte de la respuesta
al requerimiento de fondo radicada bajo el N® NC2018/0002482 del 08 de noviembre de
2019.

Revisada la respuesta, la Oficina consider6 formular un segundo requerimiento de fondo,
comunicado en el Oficio N° 1124, en el cual se objetaron algunos términos al
considerarlos resultados a alcanzar y las reivindicaciones 1y 10 por falta de concision al
reclamar las mismas caracteristicas técnicas, sin aporte adicional. Adicionalmente, se
indico que la materia reclamada era anticipada bajo las ensefianzas del documento del
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estado de la técnica D1, por lo que se concluy6 que el proceso para obtener polipropileno
viscorreducido granulado reclamado en las reivindicaciones 1 a 6, 9 y 10 carecia de
novedad, y en el caso de las reivindicaciones 7 y 8 por incumplir los requisitos sefialados
por el articulo 30 de la Decision 486.

La sociedad solicitante presenté un nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 8
reivindicaciones junto a la respuesta al Oficio antes mencionado, frente al cual, la Oficina
consideré pertinente formular un tercer requerimiento mediante el Oficio N° 7643, en el
cual se objetaron expresiones que evocan resultados que se pretenden alcanzar incluidos
en las reivindicaciones 6 y 7 y se concluyd que el proceso reclamado si bien habia
superado las objeciones inicialmente elevadas en relacion con el requisito de novedad,
carecia de nivel inventivo a la luz de las ensefianzas de los documentos D1 y D2 -
W02015085390-.

En consideracién a las objeciones sefialadas en el tercer examen de fondo, la sociedad
solicitante present6 sus argumentos en favor de la patentabilidad de la materia evaluada
y presentd nuevamente modificaciones al capitulo reivindicatorio. El ultimo capitulo
evaluado por la Oficina estaba conformado por un total de 6 reivindicaciones
comprendidas en la categoria de proceso.

De larevision de los argumentos la Oficina considerd que no se podian dar por superados
los impedimentos para la concesion del derecho exclusivo y, en su lugar, decidié denegar
la patente de invencion para las reivindicaciones 1 a 6, al considerar que la materia
evaluada no cumplié con el requisito de nivel inventivo, en virtud de las ensefianzas de
los documentos D1 y D2, de conformidad con las prescripciones normativas del articulo
18 de la Decision 486.

3.3 Sobre el anélisis de nivel inventivo.

Frente a los argumentos de la sociedad recurrente segun los cuales, busca proponer un
nuevo planteamiento del método problema solucién, frente al andlisis del requisito de
nivel inventivo, la Oficina encuentra pertinente evaluar cada una de las etapas del método
problema solucién para evaluar si proceden, tal como sigue a continuacion:

3.3.1 Sobre las ensefanzas del documento mas cercano D1.

La sociedad recurrente coincide con la Oficina en que el documento D1 se puede
considerar el mas cercano a la presente invencion, toda vez que divulga resinas de
polipropileno de reologia controlada (CR) obtenidas mediante un proceso que comprende
la etapa de poner en contacto, una resina de polipropileno que tiene un indice de fluidez
bajo (MFR) y que no es CR, con un peroxido ciclico en condiciones de escision. Las
resinas de polipropileno CR fabricadas mediante el proceso divulgado por el antecedente
son utiles en la fabricacién de articulos que presentan emisiones por la liberacion de
compuestos organicos volatiles.

En cuanto tiene que ver con la identificaciébn de las diferencias entre la invencion,
caracterizada en la reivindicacion 1, y las ensefianzas del documento D1 es importante
sefialar que si bien se advirtié durante el tramite que una de dichas diferencias era el
rango especifico de concentracion de peroxido, el cual podria derivarse de manera obvia
a partir de las ensefianzas de dicho documento, una vez analizados los argumentos de
la sociedad recurrente, la Oficina encuentra que le asiste razén en cuanto a que no es
posible anticipar la concentracion del peréxido partiendo de la divulgacién de D1, puesto
gue D1 sugiere un rango de concentracion de peréxido amplio comprendido entre 100 a
3000 ppm, y a partir de los resultados de los ensayos incluidos en la Tabla 3 se advierte
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gue ninguno de ellos se realiz6 en concentraciones menores a 400 ppm, por lo que no es
posible afirmar que a partir de sus ensefianzas la persona versada en la materia estaria
en capacidad de seleccionar una concentracién dentro de la limitacion propuesta en la
solicitud.

Por otro lado, en cuanto a la caracteristica relacionada con el tiempo de residencia, esta
Oficina reitera que no existe evidencia de la ocurrencia de un efecto técnico inesperado
como consecuencia de fijar o establecer un tiempo de residencia en el extrusor en el
rango comprendido entre 15 segundos y 5 minutos, tal y como se evidencié durante el
tramite administrativo. Al mismo tiempo, es pertinente sefialar que si bien el documento
D1 no sugiere algun rango o valor con respecto a dicho tiempo de residencia, es claro
gue dicha caracteristica forma parte de los conocimientos de conjunto de la persona de
nivel medio! versada en la materia, quien esta en capacidad de conocer que se fija o
establecen topes o tiempos maximos de permanencia en el extrusor con el fin de evitar
degradaciones en el polimero, los cuales, dependen de la temperatura de proceso y del
tipo de polimero. Por tanto, el técnico medio estaria en la capacidad de establecer y
ajustar los tiempos adecuados de permanencia segun su conocimiento, teniendo en
cuenta las temperaturas aplicadas al polimero, y ademas, derivar de manera obvia el
limite superior e inferior de dichos rangos tal y como se encuentran reivindicados, razén
por la cual, esta Oficina encuentra que dicha caracteristica no le aporta nivel inventivo a
la invencion.

3.3.2 Sobre el efecto técnico atribuible a las diferencias.

Respecto al efecto técnico asociado a las diferencias identificadas durante el
procedimiento administrativo adelantado en el presente caso, la Oficina coincide con la
sociedad recurrente, en cuanto a que el efecto técnico relacionado con mantener la
concentracion del peréxido entre el rango seleccionado consiste en lograr una proporcion
entre un caudal de fusion (MI2) de los granulos y un caudal de fusion (MI2) del
polipropileno antes de la viscorreduccion entre 1:1y 2:1 (Pag.10, lineas 17 a 21), con el
fin de obtener la uniformidad en las particulas, es decir, mejorar la uniformidad en el
granulado. Y a diferencia del analisis del recurrente, esta Oficina advierte que durante el
examen de fondo no se logré establecer con claridad si la selecciéon de un rango mas
estrecho deriva en la produccion de un polipropileno viscorreducido granulado mucho
mas uniforme en apariencia, forma y tamafo, tal como lo indica la sociedad recurrente al
referirse a los resultados de los ensayos, razén por la cual, esta Oficina encuentra
conveniente y ajustado a la normatividad y criterios orientadores del estudio del requisito
de nivel inventivo, revocar la decision y en su lugar remitir el expediente a la etapa de
examen prevista en el articulo 45 de la Decisién 486, con el fin de que se considere la
informacion a la que alude el recurrente en su escrito para evaluar todo el contexto en el
gque se desarrollan los ensayos y se obtienen los datos experimentales, para llegar a la

lLa importancia del tiempo de permanencia el parametro oculto. José Ramon Lerna.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5852129
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conclusion de si en el presente caso tiene ocurrencia un verdadero efecto técnico
inesperado como consecuencia del control de los parametros sefialados.

En consideracion a los argumentos de la sociedad recurrente relacionados con el efecto
técnico esta Oficina encuentra relevante evaluar el resultado que se presenta en el caso
de la muestra 2 con la resina 4944WZ y la muestra 4 con 4944CW con 3,6,9-trietil-3,6,9-
trimetil-1,4,7-triperoxonano, cuya proporcion entre el caudal de fusién de la resina
después de la viscorreduccion y el caudal de fusion de la resina antes de la
viscorreduccion es mayor que 1:1y 4:1.

3.3.3 Sobre la formulaciéon y solucion del problema técnico.

Como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta el resultado de ejemplos, la
Oficina advierte que le asiste razon a la sociedad recurrente cuando replantea el
problema técnico asi: “¢,Cémo modificar el proceso conocido en D1 para producir un
polimero con un MI2 adecuado para obtener granulos con apariencia, forma y tamafo
mas uniforme?”

Ahora bien, respecto a la solucién del problema técnico y a los argumentos de la sociedad
recurrente donde considera que la conclusion a la que se llego el analisis donde se indica
gue la persona medianamente versada en la materia estaria motivada a partir de las
ensefanzas del documento D1 a seleccionar un rango especifico de peréxido, y asi
obtener los resultados deseados, es desacertada, debido a que dicho documento D1 no
ejemplifica cantidades menores que 400 ppm de peroxido organico, -3,6,9-trietil-3,6,9-
trimetil-1,4,7-triperoxonano- (T-301), la Oficina encuentra necesario precisar que si bien
el antecedente menciona rangos amplios de concentraciones de peroxido tales como 100
y 3000 ppm, los ejemplos A-D presentes en la Tabla 3 indican concentraciones de
peréxidos entre 410 y 950 ppm, y los radios de viscorreduccion entre 19.8 y 5.0,
particularmente con T-301 en concentraciones de 825y 410 ppm, y radios de 18.3, 14.6,
5.1y 5.0, en dichas concentraciones. Con lo cual, se advierte la falta de sugerencia clara
gue indique que en todos los casos a medida que baja la concentracion, baja de manera
directa el radio de viscorreduccion.

Lo anterior debido a que los ejemplos A-7, B-7, C-7 y D-7 presentan ademas una
variacion en el indice de fluidez (MFR) antes de la viscorreduccién, respectivamente 1.24,
1.22, 4.02 y 4.0. Si bien los ejemplos A-7 y B-7 presentan la misma concentracion de
peréxido -825 ppm- no obtienen el mismo valor en proporcion de caudal, lo que indica
gue el MFR inicial incide en el resultado de MFR posterior a la viscorreduccion y por tanto
en el radio. Como consecuencia de lo anterior, a partir de las ensefianzas del documento
D1 una persona medianamente versada en la materia no estaria en capacidad de derivar
una cantidad de perdoxido menor que 400 ppm ni obtendria proporciones de caudales
entre los rangos reclamados, y mucho menos que con el control de estas variables se
produzcan particulas con apariencia, forma y tamafio uniforme, por lo que la Oficina
considera que le asiste razon a la sociedad recurrente en cuanto a que las ensefianzas
del documento D1 resultan insuficientes para motivar al técnico medio en la materia a
seleccionar las condiciones del método, es decir, la cantidad de perédxido y el tiempo de
residencia en la extrusora, se reitera que hace parte del conocimiento del técnico medio,
por tanto, aunque no se encuentra sugerido en dicho documento D1, es derivado de
manera obvia, tal como se explicd en parrafos anteriores.

Finalmente, y teniendo en cuenta lo expuesto en el presente escrito, esta Oficina
encuentra que le asiste la razén a la sociedad recurrente cuando argumenta que la
materia reclamada es inventiva frente a las ensefianzas del documento D1, sin embargo,
resulta necesario evaluar el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto en el
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articulo 18 de la Decision 486, esto debido a que existen documentos que eventualmente
podrian llegar a complementar las ensefianzas del documento D1 y le permitirian a la
persona versada en la materia derivar la materia reclamada?, esto para efectos de dar
estricto acatamiento a lo ordenado en el articulo 14 de dicha normativa andina, motivo
por el cual considera necesario examinar si puede ser objeto de patente, o sea si cumple
con los requisitos previstos en el articulo 14 de la Decision 486, a saber: (i) novedad, (ii)
nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicacién industrial, asi como corroborar que la
materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la horma comunitaria en
mencion, como los casos que no son considerados una invencion y aquello que no es
patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoracion de los documentos obrantes en el estado
del arte y una consecuente adecuada motivacion del acto administrativo que resuelva
sobre la presente solicitud con el propésito de asegurar la efectividad de las garantias
que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolucion N° 78518 del 7 de diciembre de 2020,
mediante la cual se denego la patente de Invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Regresar el expediente a la etapa procedimental
correspondiente, para que se disponga lo relacionado con la practica del examen de
patentabilidad previsto en el articulo 45 de la Decision 486.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucion a la sociedad
FINA TECHNOLOGY INC advirtiendole que contra ella no procede recurso alguno, por
encontrarse agotada la etapa de revisibn administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 18 de agosto de 2021

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
M W & GONZALEZ
‘ ' Fecha: 2021.08.18
SUPERIN?'EDIIJI'JIIEI?TI:A:E“IENII]['U?TJI:‘ITYI'—EEHEREI[I 170;"32 COT R -
Razon: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.

2Ver por ejemplo: US2005163949
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