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Por la cual se niega una patente de invencién ‘

Rad. N° 06 43778

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de mayo
de 2006, bajo el numero 06 43778, se presentd la solicitud de patente de
invencion titulada: "PROCESO PARA MOLDEO DECORATIVO DE OBJETOS DE
NATURALEZA POLIMERICA”, contenida en el expediente de |a referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que
debe ilenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el
extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que la
invenciéon no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de |la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, se requirid al peticionario en una oportunidad para que se
pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 6 de octubre de 2009,
atendi¢ oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones.
Adicionalmente, allegé nuevos capitulos descriptivo y reivindicaterio, los cuales se
ajustan a las prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada
Decision 486.

QUINTO: Que segun fo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comisiéon de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “.. para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los folios 37 y 38
del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencién

El problema planteadc en la solicitud bajo estudio, es como lograr un molde
1

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50. PBX: 5870000. Fax: 5870284

Linea 9800-910 165. Call center: 6513240
Web: www sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

o



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

resoLucionne 009137,
Por la cual se niega una patente de invenciéon

Rad. N° 06 43778

decorativo sin la necesidad de fresado tradicional en madera o metal.

Para solucionar este problema técnico se desarrolla un proceso basado en la
técnica de sandblasting para darle el acabado final al molde.

2. Determinacion del Estado de la Técnica

2.1. Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de mayo de 2006, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud bajo estudio. La fecha de
presentacion fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, segin obra a
folio 40 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la tecnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con gue se cuenta, se encontrd el

siguiente documento, anterior a la fecha de presentacién y relacionado con la
materia de |a solicitud en estudio:

Fecha de

N° { Documento Titulo Y
publicacién

IN MOLD BONDED THIN COMPOSITES
D1 | WO98918150 | AND A METHOD FOR MANUFACTURING 1999-04-156
THE COMPQSITES

3. Nivel Inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisidén 486, "se considerard que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invenciéon no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida.”

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
recientemente ha dicho:
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“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al
examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la
invencion objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los
conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de
la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que
realiza el tecnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectua con
respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parametro
de referencia el 'estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invencion
con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por
separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el
tecnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general
gue €l tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo
con su apreciacion de conjunto, determinado si con tales conocimientos
técnicos existentes ha podido o no producirse tal invencion.””’

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando el documento encontrado en el
estado de la técnica, las reivindicaciones presentadas por el solicitante carecen
de nivel inventivo, por las razones que se argumentan a continuacion:

En el estado de la técnica, se encuentra el documento W09918150 (Hlamado D1
de aqui en adelante), que describe un articulo compuesto de arquitectura y/o
decorativo y su método de fabricacion, donde la matrix de resina contiene una
resina liquida curable, particulas de metal o piedra y un catalizador, donde las
resinas liquidas curables puede incluir resinas de poliéster insaturadas (Pag. 14
lineas 20-23). Las particulas de piedras incluyen carbonato de calcio, arena,
granito, vidrio, marmol alamina hidratada, entre otras para dar un efecto decorativo
(Pag. 14 lineas 9-14), el catalizador puede ser cualquier catalizador disponible
usado para el curado de resinas tales como perdxido metil etil cetona (MEK) (Pag.
15 lineas 11-12). Una vez el articulo ha sido desmoldado vy finalizado el proceso de
curado se le aplica un proceso de desbardado y polichado que incluye
sandblasting, entre otros.

Ahora bien, efectuado un analisis comparativo entre la solicitud bajo estudio y la
anterioridad D1, se encuentra lo siguiente:

Caracteristicas Esenciales de la solicitud bajo D1
estudio (WQ9918150)
preparar un molde Sl (Pag. 27 linea 5-8)

SI (Pag. 17 lineas 14 y Pag.

aplicar a las caras del molde una capa de cera 18 lineas 14-18)

1 Proceso 192 P 2005.
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impregnar la superficie del molde con una capa resinosa Sl (Pag. 17 lineas 10-11)

uv
prever un secado de 5 minutos en el molde NO
preparar para vaciado en el molde una carga resinosa - S8l (Pag. 12 linea 6-9)

agitar dicha carga resinosa para homogenizar su

contenido Sl (Pag. 12 linea 10-11)

vaciar la carga resinosa en el molde de un modo

uniforme sobre su contenido Sl (Pag. 18 lineas 19-22)

Sl (Pag. 19 lineas17-18, fig.

colocar una contra tapa de presion en el molde 4, Pag. 21 lineas 8, Pag. 28
lineas 1-3)

y aplicar una leve vibracion tanto al molde y su contenido . .

palimérico S {Pag. 22 linea 23)

prever un tiempo de fraguado del molde lleno St (Pag. 23 lineas 7-10)

sumergir en agua el molde y su contra tapa NO

para el desmoldeo del producto conformado Sl (Pag. 23 linea 12)

De acuerdo al cuadro anterior entonces, se puede derterminar que la anterioridad
D1 es el documento del estado de la técnica mas cercano, porque describe un
proceso para obtener piezas utiles ¢ decorativas a partir de una resina.

Como se advierte, la unica diferencia entre la solicitud bajo estudio y la
anterioridad D1 se encuentran en los pasos de secar el molde preparado y
sumergir el molde y su contra tapa en agua para su desmolde.

Sin embargo, estas diferencias no le dan un efecto técnico sorprendente al
proceso de obtencion de objetos decorativos, porque estos pasos son los
normalmente realizados por un técnico medio versado en la materia cuando desea
obtener esta clase de articules decorativos. Ademas, el documento D1 describe
que el paso de desmoldeo se puede hacer por cualquier método conocido en el
estado del arte, como, por ejemplo, por aire comprimido (Pag. 23 lineas 12-16).

Dado lo anterior, la materia reclamada en la reivindicacion 1 de la solicitud bajo
estudio no representa un avance tecnologico. Es asi, como esta reivindicacion se
encuentra afectada por su nivel inventivo, ya que se deriva de manera evidente del
estado de la técnica y puede ser obvia para un técnico de nivel medio versado en
la materia.
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Ahora bien, las reivindicaciones dependientes 2 a 7, no contienen ninguna
caracteristica que en combinacién con las caracteristicas de la reivindicacion 1,
cumplan con el requisito de nivel inventivo.

En consecuencia, al observar las consideraciones expuestas junto con el
contenido del articulo 18 de la Decision 486, queda claro que el objeto de solicitud
no es patentable

4, Respuesta a los argumentos del solicitante

Manifiesta el solicitante que: "El documento allegado D1 hace referencia a un
proceso que utiliza principalmente particulas de piedra y de metal con miras a la
apariencia final del producto, aspecto gque no se contempia en el método de
nuestra solicitud”.

Frente a lo anterior, es preciso senalar que la invencion descrita en el documento
D1, se refiere a la produccion de objetos arquitectdnicos decorativos o utilitarios.
Los objetos son compuestos de piezas, formadas a partir de una matrix de resina
y particulas (o polvo) de piedra o metal, unidas por el curado de la matrix de resina
liquida en un sustrato. El compuesto resultante tiene la apariencia fisica de metal o
piedra pero puede ser usado en la construccion de piezas de rocas, paneles, etc.
(Pag. 1 lineas 6-12).

Por otro lado, la solicitud bajo estudio en su descripcién también hace referencia
que ademas de la resina polimérica la carga resinosa tiene particulas de piedra
como marmelina, carbonato de calcio, entre otros, como lo describe D1, es decir
para obtener los objetos decorativos de la solicitud es necesario incluir las
particulas de piedra que reporta D1.

Sehala el solicitante que: “El procesc o meétodo del antecedente d1 hace relacion a
la preparacion del molde mediante un grabado por erosién, método lento y
costoso, contra la técnica descrita por nosotros en cuanto a la utilizacion del
chorro de arena (sandblasting) en menor tiempo y con menor costo a cualquier
otro sistema”.

Como primera medida se debe tener en cuenta que el principio técnico del
proceso reivindicado es el moldeo de objetos decorativos, es asi, como el proceso
de tallado del molde usado en el proceso solicitado, no esta en el alcance de la
solicitud. Por tal motivo, el como se realiza el tallado del molde no es una
caracteristica técnica esencial en el proceso reivindicado, ya que no mejora ias
etapas o el producto final obtenido.
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Afirma el solicitante que: “No se evidencia en el método del antecedente D1 la
utilizacién de la mascarilia o parche de silicona mencionada en nuestra solicitud
para obtener el alto y bajo relieve en el molde para las figuras impresas...”.

A este respecto es importante resaltar, que las reivindicaciones son las
caracteristicas técnicas esenciales de una invencién, para las cuales se reclama la
proteccion legal mediante la solicitud de patente. Las reivindicaciones
independientes deben contener todas las caracteristicas esenciales que definen la
invencion, mientras que las reivindicaciones dependientes son definiciones
particulares de la invencién, asi lo sefiala la Decision 486 en su articulo 30.

Teniendo en cuenta lo anterior, el andlisis de patentabilidad se inicia con el estudio
de las reivindicaciones independientes, determinando de esta forma las
caracteristicas técnicas esenciales de la solicitud bajo estudio, donde el
documento D1 es el mas cercano al estado de la técnica existente, el cual afecta
el nivel inventivo de la invencion solicitada. Asi entonces, el estudio de nivel
inventive no queda invalidado por no tomar una caracteristica particular de la
invencidn, como lo es el utilizar una mascarilla o parche de silicona, ya que el
solicitante lo menciona en una reivindicacién dependiente.

De esta forma al encontrarse afectada la reivindicacion independiente, esto es,
afectar la forma general o menos limitativa de la invencién, como es la
reivindicacion 1, las formas particulares o reivindicaciones dependientes también
estan afectas en su nivel inventivo.

Finalmente, sefiala el solicitante que:

“El antecedente D1 plantea un desmoldeo a base de aire comprimido, a cambio de
el metodo expresado en nuestra solicitud con base en agua y de igual modo el
antecedente hace énfasis en toda su descripcidn sobre los materiales para el
proceso con mencion de marcas comerciales y firmas productoras.

“Las anteriores observaciones previo el analisis hoja por hoja del antecedente
allegado en el mencionado informe, nos Hevan a ratificar que hay diferencias
evidentes entre nuestra solicitud y 1a del antecedente mencionado lo que nos hace
reclamar una novedad conforme a lo descrito...”.

Respecto a lo anterior, esta oficina le aclara al solicitante que en el Gitimo
requerimiento no se cuestiond la solicitud con un analisis de novedad, que
consiste en una comparacion explicita de todas las técnicas esenciales de la
invencion con los documentos del estado de la técnica, pues en el citado
requerimiento se cuestiono el nivel inventivo de la solicitud por medio de un
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analisis fundado en el articulo 18 de la Decisién 486, siendo este totalmente
diferente al analisis de novedad. Es asi como, en el analisis de nivel inventivo, se
evalua si la invencion se deduce del estado de la técnica en forma evidente para
un técnico medio en la materia.

Al respecto, es preciso sefalar que el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado
que:

“"En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico
medio respecto de la novedad y otro el que se efectua con respecto al nivel
inventivo, si bien en uno y otro se utiliza como parametro de referencia el ‘estado
de la técnica’, en el primero, se coteja la invencion con las ‘anterioridades’
existentes dentro de aquella, cada unc (sic) por separado, mientras que en el
segundo {nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe
partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar
el cotejo comparativo con su apreciacion de conjunto, determinando si con tales
conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invenciéon'.
(Proceso 12-IP-98).

Visto lo anterior, se advierte que la invencion en estudio no cumple el requisito de
nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia, y de
conformidad con el estado de la técnica que existia en ese momento, resulta obvia
y a ella se hubiese podido llegar de manera evidente.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacién
denominada: "PROCESO PARA MOLDEO DECORATIVO DE OBJETOS DE
NATURALEZA POLIMERICA”".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Jorge E. Vera Vargas,
en su calidad de apoderado de el sefior Angel Hernando Reyes., o a quien haga
sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de
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los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dadaen Bogota D.C. alos l g FEB. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

N L/W\/Lﬂ DG %
G ARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor.

JORGE E. VERA VARGAS
Calle 70 A No. 11-43
Bogota D.C.

202069
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