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Trémite 2 PATENTES DE INVENCION

Evento 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Actuacién 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidaments le solicito presentarse a este Despacho ublcado en la Carrera 13 No 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogoté D C . dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partr del envio de la presente cltacién, en horano de 830 am a 500 pm
jomada continua, con el fin de notificarle personaimente el contenido de [a resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nlimero de radicacion citado en
ol asunto

De no hacerse presents en el término indicado antanormente, la providencia en mencién se
notificara por edicto, el cual se fllarad por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentaclén e Informacién

Para su comodidad el texto completo de la resoluclén se ancontrara disponible en la pagina
web de la Entdad desde el dia habil sigwente al de su nofificacién, la cual podré ser
consuitada desde un computador con acceso a Intemet, en la pagina www slc.gov co, con el
numero de resolucién a través de la opclén servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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Por la cual se nlega una patente de Invenclén

Exp N°® 00087604

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confineron en el
artfculo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de
diclembre de 2000, bajo el numero 00087604, se presentd ia solicltud de patente de
invencidn titulada “UTILIZACION DE POLIMEROS HIDROSOLUBLES COMO
AGENTE DE DISPERSION DE SUSPENSION ACUOSA DE CARBONATOQ DE
CALCIO SUSPENSIONES ACUOSAS OBTENIDAS Y SUS UTILIZACIONES®

SEGUNDO Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto &in
que se hubieran presentado oposlciones por parte de terceros

TERCERO Que reallzado el exameride patentabllldad 8@ encontrd que la Invencién
no cumple con los requisitos establecidos ™ En consecuencla, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decisiéri. 486.de la Comision de la Comunidad
Andina, se requiri al, peticionario para que se p\onunclara sobre las objaciones

efectuadas a la sollcltt}d

CUARTO AQue el sollo:tante mediante escnto radicado el 1 de marzo de 20086,
atendi6 oporfunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones Asl
mismo, dividié la solicitud de patente en do$, de tal manera que la presante solicltud,
de acuerdo con la ‘materia reclamada; se le adecud el titulo para que quedara
“POLIMEROS HIDROSOLUBLES COMO AGENTE DE DISPERSION ACUOSA DE
CARBONATO DE CALCIO” y, consecuentements, allegd un nuevo capitulo
reivindicatono

QUINTO Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de marzo de
2006, se nformo el cambio de nombre de la socledad solicitante COATEX S A porel
de COATEXSAS

SEXTO Que segun lo dispuesto an el articulo 14 de la Decislén 486 expedida porla
Comisién de la Comunidad Andina se otorgardn patentes " para las Invenciones,
sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologla, slempre
que sean nuevas, tengan nivel Inventivo y sean susceptibles de aplicacién industnal”

-

1
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SEPTIMO Que las relvindicaciones 1 a 5, contenidas en los follos 145 y 148,
ademas de que se refleren a un uso, no cumplen con el requisito de novedad, de
acuerdo con las sigutentes conslderaclones

1 Objeto de ia Invencién

La presente solicitud propone un agente de dispersién de suspensién acuosa de
particulas minerales resultantes de una etapa de reconcentracién mecénica y/o
térmica consecutiva a una etapa de trituracidn por via hiimeda sin utilizacién de
dispersante y con baja concentracién en materia seca que 86 caracteriza en que dicho
agente es un homopolimero de Acldo acrilico y/o copolimero hidrosoluble de acido
acrilico con uno o vanos monémeros acrilicos, vinllicos o alllicos con uno o varios
mondémeros acrilicos, vinllicos o arflicos con un peso molecular que cormesponde a un
Indice de viscosidad de un valor comprendido entre 0,08 y 0,80

2 Determinacién del estado de la técnica
2 1 Fecha determinante para el andlisls comparativo

- —— -——
—
-

L.a fecha para determinar el estado dela técnica es el 27 de diclembre de 1999, que
corresponde a la.fecha de la prioridad reclamada respecto de la solictud FR
99/168541 La pnondad fue tenida en cuenta en’el estudlo de patentabilidad, segun
obra a folios 113y 169 del expediente en estudio ™

LY

2 2 Documentos del es'tado de la técnica -
] T

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontré el

documento EP 0 882/020, titulada “Utilisation d’'un copolymere & structure tension-

achve comme agent dispersant et/ou d'aide au broyage®, del 20 de enero de 1989,

anterior-a la fecha de la presentacion de la solicitud en estudio y relacionada con la

matena de la misma

El articulo 16 de la Declislon 486 establece que "una invencidn se considerara nueva
cuando no estd comprendida en el éstado de la técnica”

En la misma disposiclén se establece que "el estado de la técnica comprenders todo
lo que haya sido accesible al publico, por una descnpcién escrita u oral, utilizacidn,
comercializaclén o cual|quler otro medio antes de la fecha de presentacién de la
soficitud de patente o, en su caso, de la pnoridad reconocida”

|
b Carrera 13 No 27-00 Pisos 5y 10
1 . Conmutador 334 12 21
Fax 281 3125
. - Santa Fe de Bogota, D C, Colombla
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Acerca del alcance y caracterishcas del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina que

“El requisito de novedad, exige que &! objeto de la Invenclén no se encuentre comprendido
en el estado de la técnica, entendléndose por tal al conjunto de conocimientoa téenicos
accasibles al pdblico antes de la faecha de pressntacidn de la galicltud de patents o dela
prioridad reconocida

“‘La Invencién no se considera nueva si el piiblico por cualquier medio ha tenkio acceso a
ella, en caso de haberse difundido la Informacion, ésta debe ser detaliada y suficlente para
que una persona del ramo pueda utilizaria para ejecutar o explotar la invencion, existe
novedad en lo que no eatd comprendiio en el estado de ia técnica, es declr que ese
conocimiento no ha sido divuigado, por ningin medio

*Guillermo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de navedad son las
sigulentes

a) “Objetividad” “La novedad de la fecnologie a ser patentada no se defermine en relacion
con personas deferminadas ni con el pretendido inventor, sino en relacién con el esiado
objetivo de Ia técnica en un momento determinado.”

b) “Imeversibilidad de la pérdida de novedad™ " una vez que una tecnologla plerde su
caréicier novedoso, puhnborpasadochbwelodadodeletémhe esa pérdida de
novedad se hace kreversibie * \

¢) "Carécler Universal de la Novedad” * lamwdaddelamwncbnudomlnaen
relaciin con los conocimientos axistentea en e pals o an el extranjero.”

“  no pusde prefenderse una patsnfe respecio de una tecnologla ya conocida en el
exirarjero, aunque fuera novedosa en el pals. _

d) “Carécier piblico de la novedad ” * Iahnndéﬁ}:;tantadapaaaréaaerconocldea
pertr de su publicacdn impiicita ensupabnhmlanlo. y posteriormente entrard en el
domhropdbllcoalexpnrlamm

La. doctrina ha elaborado una sene de regias o pasos [6gicos que debe reallzar el
examinador para determmar ia novedad de la Invencién y que al decir de Cabanellas,
cItandoaGémuSegade 8@ resumen de la sigulents manera

*En primer luger, ha de concretarse,cual 6s le regla tdenica para la que se solicila la
patents, lo que vendrd deferminado por 6! confenido de las relvindicaciones, en segundo
lugar, hademclsmelafochaenquohadaofad:auhmamdﬁnunhhmmﬂn
y el estado de ia téchica, es decirvia fecha de prioridad, en tercer luger, se ha de
mmwﬂndmmwmmhwmmmmmmad y
finalmenrts, sopmcaduieleoompmcldnentmlahvanadnylangie!émlca

En el presente caso, una vez efeanado el andlisls comparativo sigulendo las
anteriores reglas definidas por el Tnbunal Comunitano, se establecié que la matena

H ~

* PROCESO 75-IP-2004, sentancia de Interpretacién prejudicial del 28 de jullo del 2004
3"« . !

1 t H " -
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reciamada en la presente solicitud fue anticipada por la publicacién EP 0 892 020, es
decir, la invencién se encontraba en e/ estado del arte previo al momento de su
prasentacién

En efecto, las ensefianzas de dicha publicacién destruyen la novedad de lo
reclamado en las reivindicaciones 1 a 5 de la presente solicltud, porque todas y cada
una de [as caracteristicas alll definidas fueron divuigadas antes, infegraimente, por
dicho antecedente Todas estas caracteristicas a que nos referimos son las que
cualquier persona y, especialmente, una persona del nivel medio en la técnica, puede
observar o encontrar a partir del documento de la referencia Es més, toda la
Informacidn estaba disponible para el publico desde el 20 de enero de 1909, fecha de
publicaclén del documento EP 0892020 (en adelante llamado D1), citado como
anteriondad

Como ya se menciond, el objeto de la invencién se refiere a un polimero de 4cido
acrilico, usado como agente de dispersion, pero dicho polimero se encuentra en el
estado de la técnica, como quiera que en D1 se divuiga el polimero del &cldo acrilico
con uno o varios monémeros acrilicos, vinflicos o alllicos, tal como es relvindicado por
el solicitante El Indice de viscos|dad, de acuerdo con la definicién suminisirada por ef
soliclitanteno puede ser mayor de™1 -El rango de 0,08 hasta 0,8 para este Indice
abarca una cantidad muy grande de posibllidades de pesos moleculares y ese rango
estd incluido, aundue sea parcialmentse, en D1~Méas adn, el proplo solicitante acepta
an la respuesta al raquenmuanto hecho por esta Oﬂcma en cumplmiento del articulo
45 de la Declsi6n 486 que “la persona versada en‘la materia también conoce la
utilizacién de agentes de trituracién y/o dispersidn constituidos por la fraccién de los
polimeros y/o copolimeros acrilicos cuya viscosjdad especifica esta comprendida
entre 0 3y 0 8 (patentes FR 2 488 814, EP 0 100 498, EP 0 542 643)" (p4ginas 8y 9
de la respuesta, folios 132 y 133 del expedlente) La wiscosidad especifica del
polimero divuigado eh D1 esde 50 Luego, el polimero reivindicado por el solicitante,

independiente del uso para el que se hubiera destinado, ya se conocla en el estado
de la técnica con diferentes pesos moleculares determinados a través de sus
viscosldades especificas

Asl las cosas, se puede concluir que la invencién reclamada carece de novedad,
pues se ha encontrado revelada en el documento de la antenondad desde mucho
antes de la fecha de su presentacidn y, por ello, definlivamente, no puede accederal
privilegio solictado

4 Relvindicaciones de uso

En el articulo 14 de [a Decisién 4886, se establece que “los Palses Miembros otorgarén
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimlento, en todos los campos

4
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de la tecnologla, stempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacién industnal”

En virtud de lo dispuesto en el articulo 14 al usc no es patentable, pues en la norma
menclonada se astablece el &mbito de patentabllidad cuando se sefiala que las patentes
se otorgaran “para las Invenciones sean de producto o de procedimiento ", campo dentro
del cual no aparecen sefialados los usos

Al respecto, el Tnbunal Andino de Justicia en diversas interpretaciones prejudiciales
de la normatividad andina, sélo se ha referido a los productos y a los procedimientos
como invenciones patentables, sin hacer mencién a los usos como una modalidad de
invencién objeto de proteccidn, lo cual sustenta la posicién que tradicionalmente ha
adoptado esta Supenntendencia

Por su parte, el articulo 21 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina claramente establece que "Los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el articulo 16 de la
presente Declisién, no serdn objeto de nueva patente, por el simple hecho de
atnbuirse un uso distinto al originaimente comprendido por la patente iniclal®
— . -

Sobre’ la 1mposibilidad de patentamieto de los usos y concretamente de los usos
distintos, el fallo del Tribunal dé Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso
89-Al-2000 del 28 de septiembre del 20012, ratifica completamenta la postura que ha
sido tradicional de la Superintendencia frante a la no patentablidad de los usos y de
los segundos usos .

En el presente caso, el solicitante relvindica un polimero de 4cido acrilico en calidad
de "agente de dispersién de suspensién acuosa de particulas minerales resultantes
de una etapa de reconcentracidn mecénica y/o térmica consecutiva a una etapa de
trituracién por via himeda sin, uhllzacu'm de dispersante y con baja concentracion en
materla saca® Como se obsarva, el $ohcitante en la relvindicacién pnncipal se ha
cudado de espectficar detalladdmente en donde utiiza dicho polimero
(homopolimero o copolimero) de écldo acrilico Sin embargo, segin lo dispuesto por
la normativa andina, no es posible proteger mediante patente de invencién a un

I'SGgﬂn los antecedentes expuestos en el fallo enunclado la accién de incumplimiento fue Interpuesta por la
Secretaria General de la Comunidad Andina contra la RepGblica del Perd, por la actuacién de la Oficina de
invenciones y Nuevas Tecnologfes del Instituto Nacional da Defensa de ta Competancia y de la Protaccidn de
la Propiedad Industrial -INDECOPL- al haper concedido una paisnts de segundo usoc al producto
"PIRAZOLPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA, generando el h-mmpllmlorllo del artfculo 4
del Tratedo de Creacién del Trbunal de Jushcla de la"Comunidad Andina, 18 de la Decislén 344 y de la
resolucién 408 de fa Secretaria General]

-
-
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homopolimero de acido acrilico, ya conocido en el estado del arte, como ya se
demostrd, por el 86lo hecho de tener un uso muy especiifico para la dispersién de
suspensién acuosa de particulas minerales resultantes etc El agente relvindicado
es el homopolimero de écldo acrilico, el cual, ya existe y un posible empleo suyo se
ha dwvuigado incluso en D1 En D1 todos los ejemplos de agente dispersor de
suspensién acuosa de particulas minerales, no importa de donde provengan o
resulten, incluyen polimeros de acido acrilico Incluso, cualqulera sea el peso
molecular del homopolimero de 4cido acrilico empleado, esto ya pertenece al estado
de! arte y, simplemente, el solicitante esté reclamando su uso como agente

Es de advertir, que desde el requerimiento de fondo se habia objetado previamente
como posible causa de denegacidn del privilegio solicitado el hecho de que se
hublera relvindicado e/ uso del agente de dispersidn Y, 81 bien el solicitante eliminé
las relvindicaciones en donde se expresaba explicitamente el uso, mantuvo aquellas
en donde Implictamente se reclama proteccién para un uso de un polimero de 4cido
acrllico que ya se conoce en al estado de la técnica, y que el solicitante reconoce en
su solicitud que esta seleccionando de acuerdo a un peso molecular que determina
por el “indice de viscosidad®

As( mismo; el D1 se dwulg& ol uso'de copolimeros de acniamida y de otros de los
monéfieros que.caracterizanel agente revindicado En D1 el homopolimero de dcido
acrilico también se neutraliza con los mlsmos agentes de neutralizacién que
caracterizan el objeto de la solicitud N

En conclusion, pretender proteger un homopolimero ‘de acido acrilico que ya se
conoce en el estado de la técnica, por el simple hecho de darle un uso diferente,
definitivamente viola lo, dispuesto por los articulos 14 y 21 de la Decision 486

/

1 ’

5 Respuesta do[ sollicitante . .

Con relacién a los comentanos farmulados por el sollctanta en wirtud del

requenmiento fonnuladq. resulta pertinente realizar ias siguientes consideraciones

e El solicitante indica que en D1 no se revela un producto sino un métodc Basta
leer D1 para darse cuenta que el método reivindicado allf involucra el uso de
homopolimero de &cido acrflico como agente de dispersidn También resalta el
solicitante el hecho de que en D1, ademés del homopolimero de écido acrilico, se
emplea también un copollmero’,de un monémero oxalquilado que es
eblénicamente Insaturado y que tenmqg con una cadena hidrofébica, lo cual, no
le restablece la novedad al objeto reclamado, pues, se reitera, se trata de un uso
diferente del polimero de 4cido. acrilico -

Carrera 13 No 27-00Pisos5y 10
Conmutador 334 12 21
! Fax 281 31 25
! Santa Fe de Bogota, D C, Colombla



\
Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

.o ﬂ- N

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIONN® . . 23288
Por la cual se niega una patente de invencién

Exp N° 00087604

+« Tamblén argumenta el solicitante en su respuesta que se debe comprobar s
existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explicitamente
todas las caracteristicas esenciales de la Invencién

En el caso que nos ocupa, es claro afirmar que el polimero de dcido acrilico era
ya conocldo y que el solicitante sélo le ha encontrado una aplicaclén, que incluso
se habfa previsto en D1 en un proceso diferente Luego, es muy claro que las
caracteristicas técnicas del homopolimero de 4cido acrilico son conocidas desde
hace tlempo y que un nuevo uso no le restablece su novedad, asl sea en calidad
de agente de dispersién de una suspensién acuosa de particulas minerales
resuitantes etc., tal como se reivindicé en la solicitud estudiada

Queda claro, entonces, que el solicitante no pudo deswrtuar la objecion a la novedad,
la que, por demas, en concordancia con la normativa vigente constituye sustento

suficiente para denegar la solicitud Por lo demds, y ante la evidencia de la materia
reclamada, tampoco pudo desvirtuar que se trata de una solicttud referida a un uso

-

— = ™ — . RESUELVE
. - I -‘ N ! LI

ARTICULO PRIMERO Negar el.priviiegio™de patente de Invencién a la creacién

denominada *POLIMEROS HIDROSOLUBLES COMO AGENTE DE DISPERSION

ACUOSA DE cmao’r*mo DRCALLIO™:  + a

hY
k

[y 5 - c N ¢ p.l'.
ARTICULO SEGUNDO' Notificar personalmente a la:ddctora Alicla LLoreda Ricaurts
en su calidad de apodseopda de’la sociedad Coatex S A S , 0 a qulen haga sus veces,
el contenido de la preserite resoluci6hi; eritregdndole copla de la misma, advirtiéndole
que contra ella proéadd“eL fecursd de reposicién ante el Superintendente de
Industria y COmer_cIi_:- al momento :de notificarse o dentro de los § dias hébiles
siguientes - -~ .°  * 2 7
rx J"
! NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada er} Bogoti DC,alos 3| arg -2006
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