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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del articulo 3°, del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante la Resolucién No. 29369 del 31 de mayo de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd la solicitud de patente de
invencion denominada “METODO DE ELABORACION DE PRODUCTOS
ECOLOGICOS A PARTIR DE FIBROCEMENTO, RESIDUOS LIVIANOS Y
POLIMEROS”, con fundamento en el articulo 30 de la Decisién Andina 486 de
2000, al estimar que la misma no cumple con los requisitos de claridad, concisidn
y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el dia 01 de julio de
2010, con el numero 05 128870 00008 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, el doctor Marino Serna Duque, en su calidad de
apoderado del serior Edilberto Acosta Uzeta, presenté recurso de reposicidn
contra la citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a
continuacién se sintetizan:

En primer lugar, sefiala el recurrente que en la respuesta al concepto técnico 3174
del septiembre de 2009, se buscd aclarar y despejar las dudas del examinador,
respecto del objetivo a lograr dentro de un proceso para elaborar productos -
ecolégicos con destino a la construccion de vivienda.

Asimismo, manifiesta que los productos tienen como base sustancial el
fibrocemento en mezcla con residuos solidos y material polimérico.

Menciona el apoderado, que las reivindicaciones allegadas en respuesta radicada
en diciembre 21 de 2009 definieron especificamente un proceso o metodo para
elaborar productos de construccion con base en etapas que vande 1.1 a 1.9.

De igual manera, alude que se definieron las caracteristicas de los ingredientes
para el proceso en su calidad y en su cantidad o porcentaje segun el tipo de cada .
producto, que en la reivindicacion 9 se clasifican como compuestos de 1 a 4.

Sostiene, que se aduce en el sustento de la resolucion que la inclusion de un
nuclec o estructura metalica “carece de definicion y sustento”. Sin embargo en ia
descripcion allegada como anexc a la respuesta mencionada, en el capitulo de
comparaciones, punto ¢) se dice explicitamente “estas placas, luego del fraguado
(figura 1), se rellenan con residuos sélidos livianos y polimeros, y de requerirse
mas resistencia, se les incluye un nucleo o estructura metalica”. Sefala que con o
anterior deja claro que si se sustenta lo reivindicado con lo descrito en la patente. N
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Argumenta el recurrente que no es clara la cbservacion que hace ese Despacho
sobre el porcentaje de la celulosa que varia un 25% a un 15% y a un 35% seguln
$ea para un compuesto de 1 a 4.

Por dltimo, manifiesta el apoderado que el deseo y objetivo a lograrse en una
invencion, es la propuesta de un método o proceso mejorado, novedoso sin
antecedentes en la técnica vigente, buscando |a solucién a un problema, que es
nuestro caso, como el de la vivienda econémica a partir de materiales economicos
y ecologicos.

Segun lo sefiala, las anteriores opiniones buscan despejar el velo que en
ocasiones trata de oscurecer el ambitoc de la inventiva para el creativo colombiano,
mas presionado en satisfacer requerimientos de orden gramatical y subjetivo sin
poder expresar su idea o su invento que a cualquier entendido en la técnica si le
es facil entender.

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

En consideracion con el primer argumento relacionado con la respuesta al
Concepto Técnico 3174, la Oficina reconoce que el sefior recurrente procurd la
modificacion del capitulo reivindicatorio y de la descripcion mejorando la claridad
del capitulo descriptivo. No obstante, el capltulo reivindicatorio aun continué con
algunos defectos que ya se habian senalado para sugerir su modificacion. Por tal
razén, se volvié a analizar las objeciones realizadas en el concepto de negacién
encontrando lo siguiente:

En primer lugar, la reivindicacién 1 contiene el término “fibrocemento™ y, por ello,
se presentd una objecidn por parte de la Oficina. Sin embargo, se puede
comprender que e! fibrocemento alude a la mezcla de cemento y fibras de refuerzo
por el cual, no hay ninguna incoherencia en la menciéon de elaboracion de
productos a partir de fibrocemento, pues es implicito que esta es una composicion
elaborada a partir de cemento y fibras de refuerzo. Por lo anterior, se retira la
objecion realizada a la reivindicacién 1 y se procede a reconsideraria para analisis
de nivei inventivo.

En segundo lugar, la reivindicacibn 2 contiene las expresiones ‘puede
comprender”y “entre otros” que en efecto, generan problemas de claridad, ya que
la primera expresion no es una especificaciéon sino que introduce una posibilidad
de que pueda o no tener la naturaleza sefialada en dicha reivindicacion, cosa que
es ambigua; y por otro lado, “entre otros” no define ni particulariza nada sobre
posibles “otros” componentes que abarca la invencidon haciendo indefinida la
reivindicacion.
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En este punto, debe comprenderse que el requisito de claridad no es algo que
exija deliberadamente la Oficina, pues dicho requisito esta contempiado por la
legislacion en el articulo 30 de la Decision Andina 486, donde se menciona gue
“las reivindicaciones definirdn la materia que desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion’.
De esta manera se entiende que las reivindicaciones no deben contener términos
que imposibiliten definir la invencién y términos como ‘puede comprender”y “entre
otros” que, para este caso particular, si afectan la definicion de la invencion.

En tercer lugar, la reivindicacién 3 fue objetada por carencia de sustento por la
descripcidon. Entonces, la Oficina revisé nuevamente la descripcion de la solicitud y
no encontré lugar alguno en el cual se mencionara ni explicara que el
complemento de adicidén de residuos sélidos livianos y polimeros esta conformado
por una mezcla de materiales de naturaleza organica e inorganica. El articulo 30
de la Decisidbn Andina 486 establece que las reivindicaciones deben estar
enteramente sustentadas por la descripcion, pero la reivindicacion sefalada no
cumple este requisito.

En cuarto lugar, la reivindicacion 4 fue objetada porque no hace conciso el capitulo
reivindicatorio. Se revisd nuevamente, pero no se encontrdé que dicha objecion
fuera correcta porque la concisidn se afecta debido al nuimero excesivo de
reivindicaciones que puede tener el capitulo reivindicatorio y este no es el caso.
Ademas, al revisar el capitulo descriptivo se encontro el claro sentido de que
dichos componentes se agregan a conveniencia de acuerdo con el tipo de
producto a obtenerse y no en todos los casos. De esta manera, la Oficina enconird
clara, concisa y enteramente sustentada en la descripcion la mencionada
reivindicacion.

En quinto lugar, la reivindicacion 6 fue objetada porque se incluye la expresion
“proceso... para fabricar productos... que comprenden... y olros relacionados con
el ramo”, expresiéon que también genera indefinicion. Entonces, nuevamente se
analizé el planteamiento de dicha reivindicacion y se encontré que, ademas de lo
anterior, el sefior recurrente plantea un proceso segun lo sefiala el preambulo
“Proceso conforme a las reivindicaciones 1, 2 y 3 para fabricar productos
ecologicos a partir de fibrocemento, residuos sélidos livianos y polimeros para la
construccion”, pero especificd los diversos tipos de productos que puede elaborar,
lo cual no es coherente, porque, si se plantea un proceso, se entiende que la
reivindicacion servird para especificar dicho proceso y no otro tipo de invencion.
Con esto, el sefior solicitante comprendera que dicha incoherencia genera
problemas de claridad y no pudo cumplir con el requisito del articulo 30 de la
Decisién Andina 486.

En sexto lugar, la reivindicacidén 7 fue objetada porque reclama el proceso pero no
lo define sino que se refiere a un borde de acople que no es un detalle de una
invencién de proceso sino de una invencion de producto. Nuevamente, la
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reivindicacién no es clara y no pudo cumplir el requisito del articulo 30 de la
Decision de la Comunidad Andina.

En séptimo lugar, la reivindicacion 8 fue objetada por carencia de sustento por la
descripcion. Sin embargo, la Oficina revisé nuevamente los argumentos ofrecidos
y encontrd que no tiene suficiente peso en términos técnicos. No obstante, al
revisar la descripcion se encontré que dicha particularidad técnica es
suficientemente mencionada y que cualquier persona que lea dicha informacién,
por sencilla que parezca, entiende que se hace referencia a la posibilidad de
incorporar una estructura metalica. Por lo tanto, se considera que la reivindicacion
8 si cumple con ¢! requisito del articulo 30 de la Decision.

Finalmente, la reivindicacién 9 fue objetada porque la modificacién realizada
respecto a lo presentado originalmente, amplia la materia de acuerdo con el
articulo 34 de ia Decision 486 que dice: “Ef solicitante de una patente podra pedir
que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacion no
podra implicar una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial”.

Con respecto a este punto, la Oficina volvié a revisar la solicitud original y encontré
que la composicidbn de ingredientes divulgada inicialmente variaba en los
porcentajes de partida siguientes:

Cemento  entre 50 y 75%
Fibras entre 25 y 50%
Celulosa entre 25y 50%

Considerando que dicha informacién no menciona la base de calculo de los
porcentajes, a saber, sobre qué cantidad total se realizd la proporcidn se asumié
que dichas proporciones estaban basadas en la cantidad total en peso de la
formulacion, como seria lo légico pensar. Asi se entenderia que la suma total de
cemento, mas fibras, mas celulosa deberia corresponder a 100% como es
conocido en la técnica. No obstante, la Oficina comentd que las “cuentas no
cuadraban” en el sentido de que tomando como ejemplo los valores de 75% de
cemento y 25% de fibras, el porcentaje de celulosa no podria ser 25% (valor
minimo del intervalo) porgue la suma total es de 75%+25%+25% = 125%, lo cual
no es correcto e introduce un gran problema de claridad en la reivindicacion. Por lo
anterior, el sefior solicitante realiz6 en su oportunidad la modificacidén de su
capitulo reivindicatorio quedando asi:

Compuestos No. 1 No. 2 No. 3 No. 4
Cemento 50% 75% 50% 60%
Fibras 25% 10% 35% 15%

Celulosa 25% 15% 15% 35%
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Nuevamente se volvié a revisar estas formulaciones, particularmente las No. 2,
No. 3 y No. 4, encontrando que, en efecto, los porcentajes resaltados vy
subrayados no se habian sefalado en la solicitud original. Asi las cosas, la
reivindicacion 9 no cumple con el requisito exigido en el articulo 34 de la Decision
486, porque los rangos se salen de los valores presentados originalmente, 1o que
significa ampliacién de materia, por lo cual no se acepté dicha reivindicacién.

En conclusién, las reivindicaciones 1, 4, 5 y 8 si cumplen con los requisitos del
articulo 30 de la Decisién 486, pero las reivindicaciones 2, 3, 6 y 7 no cumplen
dicho requisito. Por su parte la reivindicacion 9 no cumple con lo expuesto en el
articulo 34 de la Decision.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado por el recurrente en lo relacionado
con que los productos tienen como base sustancial el fibrocemento en mezcla con
residuos solides y material polimérico, este Despacho comprende que los
productos ecologicos obtenidos se basan en la incorporacion de fibrocemento,
entendiendo fibrocemento como la composicion de cemento y fibras de refuerzo.
Ademas, se entiende que segln el producto que se realice, se incorporaran
residuos sélidos y material polimérico como lo sustenta en la descripcion de la
solicitud.

De igual forma, sostiene el apoderado que en respuesta radicada en diciembre de
2009, se definieron especificamente un proceso y un método para elaborar
productos de construccion. Esta Oficina reconoce que el método de la
reivindicacion 1 se encuentra claramente definido en su secuencia de etapas y
naturaleza de cada una de ellas.

Argumenta que se definieron las caracteristicas de los ingredientes para el
proceso en su calidad y en su cantidad o porcentaje segun el tipo de producto, en
relacién con la reivindicacidén 9. Al respecto, el Despacho reconoce que se intentd
subsanar en su oportunidad los problemas de claridad de la reivindicacion 9, pero
al realizar dicha modificacién en lo respectivo a las formulaciones 2, 3 y 4, se
amplié la materia originalmente presentada, tal como se detallé arriba.

Por Galtimo, y en relacién con el argumento final del recurrente, esta Oficina
considera que las observaciones de claridad nacen del articulo 30 de la Decision
Andina 486 ya mencionado varias veces dentro de este documento.
Adicionalmente, las observaciones realizadas a la reivindicacion 9 nacen del
requisito exigido en el articulo 34 de la misma Decision.

Por lo anterior, teniendo en cuenta las objeciones presentadas por el recurrente,
este Despacho encuentra que las reivindicaciones 1, 4, 5 y 8 si cumplen con los
requisitos sefalados en el articulo 30 de la Decision 486, por lo cual considera
pertinente realizar el examen de patentabilidadr.ﬁ
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En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas,
se encuentra que es procedente revocar la Resolucion cuestionada y proseguir el
tramite correspondiente con el fin de practicar un nuevo examen de fondo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decision contenida en la Resolucién N°
29369 del 31 de mayo de 2010, por medio de la cual se deneg6 la solicitud en
tramite.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Divisién de Nuevas Creaciones,
para que se disponga lo relacionado con la practica del examen de patentabilidad
previsto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
Resolucion al doctor Marino Serna Duque, en su calidad de apoderado del sefior
Edilberto Acosta Uzeta, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma
y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda
agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los 22 EB 2mM

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO,

.

JOSE MIGUEL DE LA ¢ALLE RESTREPO

oy

Doctor

Marino Serna Duque

Calle 53B No. 24-08 Oficina 302
Bogota D.C.

202097
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