Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUCION NO:78555
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/13-199416

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 22 de
agosto de 2013, con el N° 13-199416-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Siniat
International SAS, entré6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion
titulada “ELEMENTO RESISTENTE A TRANSFERENCIAS DE AIRE Y
TRANSFERENCIAS HIDRICAS Y TERMICAS EN EL CAMPO DE LA
CONSTRUCCION, ESPECIALMENTE PARA PAREDES LIGERAS O FACHADAS
LIGERAS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/FR2012/050352 del
17 de febrero de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 680 del 29 de noviembre de 2013, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8064, notificado
por fijacion en lista el 08 de julio de 2014, se requirié a la solicitante en los términos
del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisiéon 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° 13-199416-00007-
0000 del 30 de septiembre de 2013, respondié oportunamente el requerimiento
formulado y presentd nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 8 que remplaza(n) las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones
efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd 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 Decision 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 los campos de
la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial."”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 8, no cumplen con el requisito de nivel
inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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6.1. Objeto de la invencién

El problema técnico consiste en la necesidad de mejorar el desempefio de las
fachadas ligeras en relacion con su resistencia frente al aire y a las trasferencias
de agua y térmicas. Para resolver este problema técnico se presenta un elemento
resistente a transferencias se aire y las transferencias hidricas y térmicas en el
campo de la construccibn que comprende: un panel basado en aglutinante
hidraulico, con una cara o parte de ella recubierta con una pelicula de polimero
obtenido por polimerizacion por radiacidon, un marco; y un componente de unién
resistente a la transferencia de aire y las transferencias hidricas y térmicas.

6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de febrero de 2011, que
corresponde a la fecha de presentacién de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd
(encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta
solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*

D1 WO 2006/000035 Construction material and 05/Enero/2006
powder coating composition

El documento D1! divulga una composicion en polvo para recubrimiento que
comprende un polimero de politetrafluoroetilieno (PTFE). Ademas describe una
lamina de fibro-cemento recubierta con el polvo y un proceso para producir dicha
lamina (Resumen).

6.3. Nivel Inventivo.

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

En el presente caso, el elemento reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Un elemento en el campo
de la construccion, que comprende:” (Ver folio 13 del radicado N° 13-199416-
00007-0000).

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2006000035A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060105&DB=&locale=en_EP
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La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las
reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Caracteristicas esenciales

D1

Un elemento resistente a transferencias
de aire y transferencias hidricas y
térmicas en el campo de la
construccion, que comprende:

-un panel basado en
hidraulico,

aglutinante

El material de lamina de fibro-cemento puede
formarse usando técnicas convencionales bien
conocidas en la industria.

Por ejemplo, las hojas se pueden fabricar usando
una maquina Hatschek Rodillos tamizadores giran en
una mezcla de lechada de fibro-cemento, una capa
de fibro-cemento se acumula en el rodillo. Se utilizan
cajas de aspiracion para eliminar el exceso de agua;
y una vez que la capa de fibro-cemento se acumula
hasta el espesor deseado, se corta para formar una
lamina.

Estas hojas verdes (sin curar) pueden entonces ser
apilados entre chapas de acero antes del curado,
tipicamente por técnicas de curado de vapor.

Una lamina de fibro-cemento de propdsito general
puede ser formada a partir de una mezcla de
celulosa, agua, silice fina y cemento Portland (Pag.
6, Parr. 4).

todo o parte de la cubierta de la cual
esta recubierta con una pelicula de
polimero

Los métodos preferidos implican el uso de
composiciones de revestimiento en polvo curable por
UV, la composicion de revestimiento en polvo que
curan a bajas temperaturas, tales como las que
incluyen agentes de curado a baja temperatura, o
una combinaciéon de composiciones que curan por
UV y a baja temperatura de revestimiento en polvo.
Las técnicas de curado a baja temperatura se
pueden mejorar mediante el uso de calentamiento
localizado con l|admparas IR que reducen la
exposicién del sustrato al calor.

Tipicamente, la composicion de revestimiento en
polvo se basa en poliéster, epoxi, mezclas hibridas
de poliéster / epoxi, poliuretano y otras resinas
adecuadas.

Preferiblemente, serd curable por radiacion UV y/o
curable a baja temperatura.

Los sistemas de resina de poliéster se prefieren para
uso externo tales como resinas epoxi, que pueden
exhibir color sin degradacién significativa por la
exposicion prolongada a la luz solar (Pag. 9).

- un marco,

- un componente de union resistente a
las transferencias de aire y a las
transferencias hidricas y térmicas;

No mencionado

dicho elemento no incluye alguna
membrana resistente a la transferencia
de aire y a las transferencias hidricas y
térmicas.

El producto divulgado, no menciona membranas
adicionales.
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Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la
técnica cercano a la invencion definida en la reivindicacion 1 porque divulga un
elemento aislante al agua para el campo de la construccion (Resumen).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 1 y el producto de D1
consiste en que este no hace referencia al marco, ni a la presencia de un
componente de unidon entre paneles que sea resistente a factores externos.

No se evidencia un efecto técnico inesperado entre el producto de la presente
solicitud que plantea un panel basado en aglutinante hidraulico, un marco y un
componente de unién resistente a la transferencia de aire, hidrica y térmica, para
mejorar el desempefio del elemento frente a dichas transferencias y el elemento
divulgado en el documento D1, que consiste en un panel recubierto con un
polimero curable a bajas temperaturas y/o por rayos UV, para mejorar el
desempeio de dicho elemento.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢ Cémo obtener un elemento en el campo de la construccién,
alternativo al revelado en el documento D17

Ahora bien, teniendo en cuenta que es conocimiento del técnico medianamente
versado en la materia que para la instalacion de los paneles ligeros se requiere el
montaje de marcos o estructuras metdlicas y/o de madera, y que para pulir y sellar
el espacio entre paneles se acostumbra el uso de elementos como masillas
(“Instalacion Tablaroca” (%)) y que tanto el panel ligero como los elementos de
union entre los mismos son distintos para una instalacion interior o exterior,
(“Productos Eternit” (°)), de tal manera que tanto el marco como el componente de
union, estan mas relacionados con el montaje de los paneles que con la solucion
del problema planteado que es necesidad de mejorar el desempefio de las
fachadas ligeras en relacion con su resistencia frente al aire y a las trasferencias
de agua y térmicas. Y teniendo en cuenta que el documento D1, divulga el
recubrimiento de los paneles con un polimero que puede ser curado a bajas
temperaturas y/o por rayos UV, para proveer laminas resistentes al agua (Pag.
16, ejemplos). Entonces una persona medianamente versada en la materia,
estaria motivada a unir el elemento para construccion con recubrimiento
polimérico curable por UV del documento D1, con el marco y el elemento de unién
gue usualmente se emplean en el montaje de fachadas ligeras, para proponer un
elemento alternativo al presentado en D1 y llegar asi al objeto de la reivindicacion
1, por lo cual, se considera que esta carece de nivel inventivo.

2 Video de instalacion de paneles ligeros http://www.youtube.com/watch?v=Fbuy5AuJ;3l
3 Sistema constructivo en seco Eternit, 21 de junio de 2010.

http://www.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/difusion/eventos/lima/05_Ing.%20Francisco%20Lima
%20Ramos_01.pdf
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Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 7 no mencionan caracteristicas
adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel
inventivo.

Por otra parte el articulo 30 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina sefala: “Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcion”.

“Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion
sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a
otra reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicaciéon anterior. Una
reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara
una reivindicacion dependiente multiple.”

Asi las cosas, las siguientes reivindicaciones incluidas en el escrito radicado bajo el
N° 13-199416-00007-0000, no se ajustan a los parametros establecidos en el
articulo 30 anteriormente transcrito, por cuanto: i) Las reivindicaciones 1, 3 a6y 8
presentan como caracteristicas técnicas esenciales términos generales, tales
como: “un aglutinante hidraulico”, “polimero sensible a la accion de la radiacion...”,
“un marco”, “un componente de union resistente a las transferencias hidricas y
térmicas”, “material compuesto”, “material sintético”, “un recubrimiento de union”,
“un mastique”, “rellenos minerales”, “un agente hidrofébico”, “un agente anti-
fungico” y “un polimero”. Los cuales aunque corresponden a términos conocidos,
abarcan una extensa gama de posibilidades; de tal manera sugieren de forma
imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles variaciones, ii) La
reivindicacion 7, presenta como caracteristicas técnicas del elemento reclamado,
las posibles aplicaciones que se le daré a dicho elemento asi “una fachada ligera,
un techo, un forro, un sistema de aislamiento o una pared, un muro de separacion,
una pared de particion o una contra pared”, de tal manera no presenta
caracteristicas esenciales de la invencién; y iii) la reivindicacion 8, la cual reclama
“Una fachada ligera que comprende un elemento en el campo de la construccion
que es compuesto por:”, se encuentra mal definida dado que esta caracterizando
un producto por contener otro, de tal manera no cumple con los requerimientos de
claridad para una reivindicacion.

En relacion con el argumento presentado por la solicitante al respecto de la objecion
de esta Oficina por el uso de términos generales, es importante aclarar que el uso de
dichos términos no se objeta porque no sean entendidos por el técnico medio, sino
porque tienen un significado tan amplio que no limita adecuadamente la invencion,
haciéndola de esta manera un objeto universal, y dado que una reivindicacion
equivale a una clausula que delimita el objeto para el que se solicita proteccién, no
es permitido el uso de dichos términos y mas aun cuando el soporte técnico
solamente sustenta un grupo dentro de la generalizacion planteada.
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Por otra parte, conviene anotar que el estudio de patentabilidad se realiza sobre el
texto presentado en las reivindicaciones, que el capitulo descriptivo tiene como
objeto dar claridad sobre ciertos detalles de la invencion, pero no se tiene en cuenta
al momento de delimitar el objeto que se busca proteger. Por ende, el texto de las
reivindicaciones debe dar total claridad al momento de definirlo, sin lugar a
interpretaciones. En tal medida esta Oficina considera que en el nuevo capitulo
reivindicatorio, persisten dichas generalizaciones, tal como se explicé, anteriormente.

Refiere el solicitante, en relacion con el estudio de nivel inventivo que “... el citado
estado de la técnica no logra anticipar ni sugerir la materia descrita en dicha
reivindicacion”, este Despacho encuentra pertinente anotar que si  bien el
documento D1, no divulga todos los elementos presentados como caracteristicas
de la presente invencién, los elementos que dicho documento no divulga, no
presentan un efecto técnico inesperado en la solucién del problema planteado,
dado que corresponden con la etapa de instalacion del elemento y no con las
caracteristicas que hacen al elemento superior en cuanto a la transferencia de
aire, hidricas y térmicas. Y tal como se analizé anteriormente, un técnico
medianamente versado en la materia estaria en capacidad de llegar al objeto
reivindicado con la materia divulgada en el documento D1 y su conocimiento en el
campo de las fachadas ligeras.

Con respecto a la afirmacion del solicitante en cuanto a que el documento “D1 se
ocupa de proporcionar un recubrimiento que, una vez aplicado sobre laminas de
fibrocemento, alcanza una apariencia final aceptable, libre de imperfecciones y.
que no se degrada facilmente bajo las condiciones climéaticas, reiteramos que no
existe ningun tipo de vinculo o relacion entre la finalidad que persigue la
anterioridad descrita en tal referencia y la presente invencion” -subrayado del
solicitante-, esta Oficina se encuentra en desacuerdo y reitera que tal como lo
sefiala la solicitante, la invencién de D1 aporta un material “que no se degrada
facilmente bajo las condiciones climaticas” , en tal virtud el recubrimiento de la
lamina con el polimero curable por efecto de la radiacién, permite llegar al mismo
efecto propuesto por la presente invencion.

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:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
‘ELEMENTO RESISTENTE A TRANSFERENCIAS DE AIRE Y
TRANSFERENCIAS HIDRICAS Y TERMICAS EN EL CAMPO DE LA
CONSTRUCCION, ESPECIALMENTE PARA PAREDES LIGERAS O FACHADAS
LIGERAS".
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Siniat International SAS, advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el
recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual
podra ser interpuesto en el momento de la notificacién o dentro de los diez (10) dias

habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 19 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, NOTIFICACIONES@BC.COM.CO

Elaboré: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revis6: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprob6: JosE Luis LondoNo FernAndez
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