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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucion No: 51509
Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad. PCT/11-178752

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de
diciembre de 2011, con el N° 11-178752-00000-0000, por la sociedad USG
Interiors Inc., entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“MATERIAL NO TEJIDO DE BAJA DENSIDAD UTIL CON PRODUCTOS DE
PANELES PARA CIELORRASQS ACUSTICOS", que corresponde a la solicitud
internacional PCT/US2010/040909 del 2 de junio de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 643 del 30 de abril de 2012, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8787, notificado
por fijacion en lista el 21 de mayo de 2013, se requirio a la solicitante en los términos
del articulo 45 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que
presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para
la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-178752-00005-
0000 del 2 de agosto de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado
y presentd nuevas reivindicaciones 1 a 9 que remplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el
examen de fondo. Se acepté el nuevo capitulo reivindicatorio presentado,
comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes
para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos fos campos de
fa tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 3 no son claras, y las reivindicaciones 4 a 9,
no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

Paginalde 8
Al contestar favor indique el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, T y 10 PBX: 5870000
de radicacion que se indica a continuacién: Call Center 5820400. Linea gratuita Nacional 01800-910165
Cod Verificacién: 418122424 Web: www.Sic.gov.co e-mail: contacienos@sic,gov.co

Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 51509
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/11-178752

6.1. Objeto de la invencién

El problema técnico consiste en la necesidad de de suministrar un panel aislante
de sonido de baja densidad y buena resistencia. Para resolver este problema
técnico, se presenta un método de fabricacion de un panel y un panel que
contiene una mezcla de microfibras con ramificaciones y fibras inorganicas.

6.2. Sobre el capitulo reivindicatorio

El articulo 30 de la Decision 486 sefala que: “Las reivindicaciones definirén la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este tema, lo
siguiente:

‘1...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva
soficitud, debido a que defimitan ef campeo de la patente y especifican la
regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser
suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia def Tribunal que
"Su fundamento radica pues en la descripcion respectiva, de forma tal que el
alcance de la reivindicacion corresponda y se justifique con el contenido de
aquella’. (Proceso 106-1P-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR
INCORPORADQ, publicado en la Gaceta Oficial N° 892, de 31 de enero de
2003)"1

"[...] las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas
lo que significa que, en principio, fas reivindicaciones deben especificar el
invento por si solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos,
Solo si la situacion lo exige podrd contener elementos que sirvan para
aclararla”?

En el presente caso, el capitulo reivindicatorio no define la materia que se desea
proteger, de manera que no es posible determinar cuél es la mejora aportada por
la solicitud al estado de la técnica.

En cuanto a las reivindicaciones 1 a 3, 5, 6, 8 y 9 incluidas en el escrito radicado
bajo el N° 11-178752-00005-0000, no se ajustan a los parametros establecidos en el

1 PROCESO 95-1P-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE |LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010, publicado el
27 de enero de 2011,

2 |bidem.
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articulo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no son claras al establecer una falsa
dependencia como reivindicacion dependiente con si misma o al establecer una
dependencia con una reivindicacion que presenta una falsa dependencia.

Por lo anterior, las reivindicaciones 1 a 3,5, 6, 8 y 9 no pueden considerarse
dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para
ellas el privilegio de patente solicitado.

6.3. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de junio de 2009, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de la cual se invoca
prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron 10s
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

['item Documento Titulo Fecha de publicacion
.[ D1 US 2003/0060113 “Thermo fo;n;ﬁl;:t"a acoustical 27/Marzo/2003
~—;2 US 6110588 “Microfibers and Inethod of 29/Agosta/2000

L making

El documento D1® divulga un panel termo acustico hecho con fibras sintéticas e
inorgéanicas (Pag. 2, Parr. 16, Parr. 23).

El documento D2* divulga microfibras con ramificaciones que pueden ser
empleadas en tejidos no tejidos debido a su baja densidad y su buena resistencia
(Col. 2, lineas 21 a 30).

6.4. Nivel Inventivo.
Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisién 486:; “Se consideraré que una

invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese

3*htip:/iwarldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOCE&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030327&CC=US&NR=2
003060113A1&KC=AL

4http:fiworldwide.espacenet.com/publicationDetails/hiblio?
DB=EPODOCE&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20000829&CC=US&NR=6
11058BA&KC=A
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resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica”.

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no tienen nivel
inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicacién 4 se refiere a: “Un panel para
cielorraso acustico caracterizado porque comprende:...” (Ver Fl. 10 incluido bajo el
radicado Ne 11-178752-00005-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 4, y las
reveladas en el los documentos D1y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1
! Caracteristicas esenciales | D1 ] D2 |
T ~ T Panel termo acustico (Parr. | Las microfibrillas se
23). emplean en tejidos no

Panel para cielorraso acustico,

) tejidos como refuerzo
caracterizado porque comprende:

debaja densidad (Col. 2,
lineas 21 a 30).

Un ndcleo béasicamente plano y | Comprende fibras
autoaportante no tejido de fibras de | ingrganicas y fibras
base inorgénica y fibras de unidn | termoplasticas sintéticas | No se menciona
térmica sintética, (P4ag. 2, Parr. 16, Parr. 23).

Las fibras son
microfibriladas, es decir
tienen ramificaciones
*{Col, 2, lineas 1 a 13,
| Figs. 1y 2).

Una multitud de microramificaciones
que se extienden desde las
superficies externas de las fibras de
unidn térmica sintéticas.

No se menciona

' Una densidad del nucleo de | La densidad del nicleo esta .
aproximadamente 7 pcf (0.1 gm/cc}a ;. en 12 pcf y 11 pef (Pag. 5,

aproximadamente 13 pcf (0.21 | Parr. 62, Pag. 6, Parr. 64). No se menciona
Lgmicc). T |

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica mas cercano a la
invencion definida en la reivindicacién 4 porgue divulgan en el caso de D1 un
panel termo acustico con nucleo que posee fibras inorganicas y fibras sintéticas, y
en el caso de D2, fibras microfibriladas con ramificaciones.

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 4 y el panel de D1
consiste en las microramificaciones de las fibras sintéticas. Por su parte la
diferencia entre la reivindicacion 4, y D2 es el producto que contiene las fibras
ramificadas.
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El efecto que logra el incluir las microramificaciones en las fibras sintéticas es que
favorece el entrecruzamiento y permite obtener un panel de baja densidad, lo que
hace mas eficiente el producto.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: ¢cdmo madificar el panel acistico mencionado en D1 para
que se obtenga un producto de baja densidad de forma mas eficiente?".

Sin embargo, el empleo de fibras termoplasticas con refuerzo a estructuras de
baja densidad ya estan divulgadas en el documento D2 que se refiere a la
fabricacion y uso de material microfibrilado, es decir con ramificaciones (Col.
2, lineas 1 a 13, Col. 2, lineas 21 a 30).

En consecuencia, la persona normaimente versada en la materia, incluiria las
fibras microfibriladas de D2 como las fibras sintéticas de D1, esperando con
certeza lograr el panel de la reivindicacion 4 de la solicitud, lo cual es considerado
obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.

Las reivindicaciones dependientes 4 a 6 no mencionan alguna caracteristica que
hagan inventivo al panel de la reivindicacion 1, por lo cual se consideran que no
son inventivas.

Asimismo, el método reclamado en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo
en cuenta que la reivindicacion 7 se refiere a: “Un método de formacién de un
panel para cieforraso actstico caracterizado porque comprende:...” (Ver Fis. 10 y
11 incluido bajo el radicado N° 11-178752-00005-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 7, y las
reveladas en el los documentos D1y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 2

T . . T - . ' D2 -
Caracteristicas esenciales D1 1

T Método para formar un | Las microfibrillas se emplean

Método de formacion de un panel | panel acustico (Pag. 7, . en tejidos no tejidos como

para cielorraso acustico | reivindicaciones 20 a | refuerzo de baja densidad
| caracterizado porque comprende: | 22). (Col. 2, lineas 21 a 30).

Preparar una suspension acuosa | Se prepara una
que incluye fibras de unién | suspensién acuosa con
térmica sintéticas vy fibras de base | fibras de unién térmica
inorganicas. sintéticas y fibras de
base inorgénicas (Pag. | No se menciona
7, refvindicaciones 20 a .
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[ 22. N
Teniendo las fibras de unidn Las fibrras son
térmica sintéticas una pluralidad microfibriladas, es decir
de mg:ro-rzmigcacliones quff-f se tienen ramificaciones (Col. 2,
extienden desde las superficies , i i
externas de las mismas. P _J\loimenmor_la_ ) fineas 1 a 13, Flgs. 1y 2).
. Se  entrecruzan las

fibras por accién de

Formar la suspension acupsa en - .
P N osa € una corriente de aire

ﬁgcrlggtenggggatggﬁeque ::,j? ; un por lo que se forma el | No se menciona
P y tejido no tejido y la
autgpartante hasta
. densidad del nucleo
aproximadamente 7 pct (0.1 esta en 12 nof v 11 pof
gm/cc) a aproximadamente 13 pcf - pety 11 p
(0.21 gmice). (Pag. 5, Parr. 62’. Pag,
6, Parr. 64, Pag. 8,
o _ reivindicacién 50).
Formar el niicleo en el panel para | Se forma el panel (Pag. | No se mencicna

cielorraso aclstico. 7, reivindicacién 20).

[ I

Ar— — —_— e — —_—

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica méas cercano a la
invencion definida en la reivindicacién 7 porque divulgan en el caso de D1 un
método de fabricacién de un panel termo aclstico con nulcleo que posee fibras
inorganicas vy fibras sintéticas, y en el caso de D2, fibras microfibriladas con
ramificaciones.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 7 y el método de D1
consiste en el empleo de las microramificaciones de las fibras sintéticas. Por su
parte la diferencia entre la reivindicacion 7, y D2 es el producto final que contiene
las fibras ramificadas.

El efecto que logra el incluir las microramificaciones en las fibras sintéticas es que
favorece el entrecruzamiento y permite obtener un panel de baja densidad, lo que
hace mas eficiente el producto.

Por io tanto, el Problema Técnico Objetivo gue pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢cémo modificar el método de fabricacién del panel aclstico
mencionado en D1 para que se obtenga un producto de baja densidad de forma
mas eficiente?".

Sin embargo, el empleo de fibras termoplasticas con refuerzo a estructuras de
baja densidad ya estan divulgadas en el documento D2 que se refiere a la
fabricacion y uso de material microfibrilado, es decir con ramificaciones (Col.
2, lineas 1 a 13, Col. 2, lineas 21 a 30).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, incluiria las
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fibras microfibriladas de D2 como las fibras sintéticas en la fabricacion del panel
de D1, esperando con certeza lograr el método de la reivindicacion 7 de la
solicitud, lo cual es considerado obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.

Las reivindicaciones dependientes 8 y 9 no mencionan alguna caracteristica que
hagan inventivo al método de la reivindicacién 7, por io cual se consideran que no
son inventivas.

Es oportuno aclarar que, contraric a lo afirmado por la solicitante, las
anterioridades D1 y D2 en combinacién si afectan por nivel inventivo la solicitud al
contener en combinacién los elementos presentes en las reivindicaciones 4y 7,y
esta Oficina encuentra que en la guia PCT de andlisis de patentabilidad secciones
13.12 y 13.13 se menciona gue no es necesario que las razones que conduzcan a
modificar las ensefianzas del estado de la técnica tienen que ser las mismas que
las del solicitante, por lo cual se pueden trasladar documentos que presentan una
relacion suficiente con el problema particular de que trata la invencién, y en este
caso se encuentra que el material microfibrilado de D2 presenta una variedad de
aplicaciones gque hace gue los productos que lo contienen presenten una baja
densidad y buena resistencia (Col. 2, lineas 1 a 13, Col. 2, lineas 21 a 30), por lo
tanto el argumento del solicitante no es persuasivo para desvirtuar el andlisis de
nivel inventivo.

Por otra parte, se indica que con el presente capitulo reivindicatorio no se puede
apreciar el efecto que tienen las fibras hidrofébicas con caracteristicas hidrofilicas
en la superficie.

Adicionalmente, se le reitera a la solicitante que las expresiones “coeficiente de
reduccion sonora”, “clasificacion de resistencia al fuego”, “indice de propagacfon
de llama”, “indice de formacién de humo” y “si se compara con una fibra sin
ramificar” son resultados a alcanzar, lo que no estd permitido, no define al
producto y/o método porque la invencidn no queda definida por el resultado a
alcanzar, puesto que la reivindicacién incluiria no sélo la solucién propuesta por el
solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese
resultado, y por lo tanto la caracterizacion de un producto por procedimientos
establecidos para garantizar su adecuada aplicacion en areas especificas no hace
que tenga caracteristicas técnicas diferentes a las presentadas por productos gque
contienen similares composiciones y métodos de elaboracién.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
"MATERIAL NO TEJIDO DE BAJA DENSIDAD UTIL CON PRODUCTOS DE
PANELES PARA CIELORRASOS ACUSTICOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la
sociedad USG Interiors Inc., entregandole copia de la misma y advirtiéndole que
contra ella pracede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y
Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 29 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor
DANILO ROMERO RAAD
dromero@romeroraad.com

Elabor6: Jorge Eduardo Cortazar Gomez *
Revist: Rosa Patricia Tellez Chavarro ™
RevisG; Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobé: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥
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