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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

Que mediante Resolucion No. 20200 del 24 de abril de 2015, la Superintendencia de
Industria y Comercio deneg6 patente de invencion a la creacién denominada: “PASTA
EN BASE ACUOSA DE ALTA DUREZA Y ADHERENCIA”, con fundamento en los
articulos 16 y 18 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al estimar
gue las reivindicaciones 1 a 5y 8 a 10 no cumplieron con el requisito de novedad y las
reivindicaciones 6 y 7 no cumplieron con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicados en esta entidad el 16 de junio de 2015,
con los radicados No. 12-153299-00008-0000 y No. 12-153299-00009-0000,
encontrandose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad JWE
REVESTIMENTS S.A.S., interpuso recurso de reposicién contra la citada Resolucién y
presentd capitulo reivindicatorio modificado, respectivamente. El recurso de reposicién
con fundamento en los argumentos que a continuacién se sintetizan:

La recurrente anuncia la presentacion de un nuevo capitulo reivindicatorio con tres (3)
clausulas, que busca subsanar las objeciones presentadas por esta Oficina en la
Resolucién impugnada, en el que se indica expresamente el aporte de la invencion al
estado de la técnica.

A continuacion, sefiala que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 cumplen los requisitos de
patentabilidad estipulados en los articulos 16 y 18 de la Decision 486, los cuales cita. Y
afirma que las nuevas clausulas reclaman un producto nuevo e inventivo, frente a lo
divulgado en los documentos D1y D2.

Aunado a lo anterior, manifiesta su desacuerdo con la determinacién tomada por este
Despacho, en relacion con la falta de nivel inventivo de la solicitud, argumentado que el
producto reclamado no puede ser derivable de las ensefianzas individuales de los
documentos D1 y D2 y/o de su combinacion. Agrega que la nueva reivindicacién 1
reclama un producto que se aleja de lo divulgado en D1 y que indica un aporte al
estado de la técnica, y, ademas, que tampoco esta sugerido por el documento D2, dado
gue este ultimo, no ensefa (...) el conjunto de compuestos que ahora se reivindica ni
Su caracterizacion en término de estado y proporciones”.

Aclara que definir el estado en el que debe estar cada uno de los componentes, ya que
es “(...) crucial para la obtencion de la pasta final y para la materializacion de las
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ventajas de la misma”. Lo cual no es divulgado por ninguno de los documentos citados.

Destaca los resultados de durabilidad y resistencia, que su producto ha mostrado frente
a productos conocidos del estado de la técnica y disponibles en el mercado, ademas de
la disminucién de los efectos ambientales y el aumento en eficiencia de produccion,
probados en la practica.

Por otra parte, disiente de lo proferido por esta Oficina en la Resolucién impugnada, con
respecto a que ‘(...) la invencion seria producto de un proceso de optimizacion,
rutinario para el técnico versado en la materia”, pues considera que para llegar al objeto
reclamado, “(...) hace falta mucho mas que unir las indicaciones de D1 y D2; la
cantidad de supuestos que deben hacerse para llegar al producto reivindicado van
mucho mas alla que los procesos rutinarios y el conocimiento medio del técnico
versado en la materia y, ademas corresponden totalmente con experimentacion
excesiva’.

Por dltimo, sefala que “(...) las nuevas reivindicaciones 1 a 3 contienen las
especificaciones finales de la invencion, reducen su amplitud y sustentan
completamente su efecto técnico”; y que siendo asi los documentos D1 y D2 no
anticipan o sugieren el objeto reclamado y por ello frente a los mismos, la invencién no
es obvia.

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

En relacion con el capitulo reivindicatorio presentado con los escritos radicado N° 12-
153299-00008-0000 y No. 12-153299-00009-0000 del 16 de junio de 2015, el cual
cuenta con tres (3) reivindicaciones, esta Oficina lo acepta para estudio, dado que
cumple con los requisitos sefialados en el articulo 34 de la Decisién 486 de 2000, como
también se evidencia el pago de la tasa respectiva.

En cuanto a la claridad del objeto reivindicado en el capitulo reivindicatorio modificado, se
encuentra que las clausulas no se ajustan a los pardmetros establecidos en el articulo 30
de la Decision 486, por cuanto:

i) La formulacién no es clara, dado que aunque la invencién hace referencia a una pasta
base acuosa, dentro de los componentes no figura el agua,

i) La concentracion de cada componente, aunque esta expresada en porcentaje (%), no
es clara sobre qué base de célculo esta referida, es decir, si el porcentaje es sobre el
peso o el volumen total de la mezcla, o referido a un componente especifico,
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iii) La composicion de la formulacion no es clara, dado que al sumar la proporcion
reclamada, el resultado es mayor al 100%, lo que se hace mas evidente en la
reivindicacion 3, que no reclama rangos de proporciones, sino una cantidad especifica
de cada componente, siendo la sumatoria del orden de 200%, lo cual no es claro.

iv) Las reivindicaciones 1 a 3 presentan como caracteristicas técnicas esenciales
términos generales, tales como: “pigmentos organicos”, “resina plastica”, “biocida o
preservativo”, “espesante acrilico”, los cuales, aunque corresponden a términos
ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; de tal manera
sugieren de forma imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles variaciones,

v) Los compuestos “celimetil celulosa” e ‘hidrocetil celulosa”, no corresponden a
compuestos conocidos en el estado de la técnica,

Ahora bien, teniendo en cuenta que la recurrente modificé el pliego reivindicatorio,
sobre el cual se hacen las observaciones anteriores, y que soélo sobre las faltas de
claridad persistentes, este Despacho ya se habia pronunciado, es claro que la
recurrente, amparada en el derecho a la legitima defensa, tiene la oportunidad de
contestar a nuevas objeciones presentadas. Por lo cual, este Despacho considera
oportuno realizar un nuevo estudio de fondo.

Por otra parte, y en relacion con los documentos D1 y D2, esta Oficina manifiesta que
los documentos citados, aunque hacen parte del mismo campo técnico de la invencién,
principalmente D2, no son del todo relevantes para afectar la novedad y/o el nivel
inventivo de la presente invencion.

Por lo demas, encuentra la Oficina que si bien el documento D2 no resulta del todo
relevante para afectar la patentabilidad, existen, ademas del documento D1, otros
documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrian llegar a afectar los
requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica, como por ejemplo,
CN101265375 publicado el 17 de septiembre de 2008 y el CN1594461, publicado el 16
de marzo de 20085 los cuales divulgan materia cercana a la invencién de la solicitud,
por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho decide revocar la Resolucién No. 20200
del 24 de abril de 2015, por medio de la cual se denegd una patente de invencion, y
remite el expediente a la Direccidbn de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia,
para que se realice un nuevo examen de fondo de la solicitud en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra13 No. 27-00 pisos1, 3, 4,5, 6,7 y 10- PBX: (571) 5870000
E-mail: contactenos@sic.gov.co- Bogotd D.C., Colombia
@ [consd

Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:
Pdgina web: www sic.gov.co Linea gratuita a nivel nacional: 018000 310165
Centro de atencion telefdnica en Bogotd: 5920400 Kiosco Informdtico Centro Comercial Gran Estacién en Bogotd




./ Industria y Comercio TODOS PORUN
Ii;/SUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoOLUCION N0O:79185
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad N° 12-153299

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisiéon contenida en la Resolucién No. 20200 del
24 de abril de 2015, por medio de la cual se deneg6 patente a la materia reivindicada
en la solicitud en tramite.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones
para que se disponga lo relacionado con la practica de un nuevo examen de

patentabilidad de acuerdo con lo previsto en el articulo 45 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucion a la sociedad
JWE REVESTIMENTS S.A.S., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

EDWIN HUMBERTO GOMEZ VELASQUEZ, edwingomez66@hotmail.com
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