( ( Industria y Comercio TODOS PORUN
rJSUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

Resolucion N° 39409

Ref. Expediente N° 13173078 000015

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

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

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 22010 del 28 de abril de 2016 la Superintendencia
de Industria y Comercio denegd patente de invencidon a la creacion denominada:
“COMPOSICION PARA RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDE SUBMICROPARTICULAS
QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALCIO, PROCESO PARA PREPARARLAS, Y
USO DE LAS SUBMICROPARTICULAS”, con fundamento en los articulos 14 y 16 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al estimar que las reivindicaciones 23
a 24 se encontraban referidas a un uso y las reivindicaciones 1 a 22 no cumplian con el
requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de junio de 2016 con el
No. 13-173078-00015-0000, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, la
sociedad OMYA INTERNATIONAL AG, interpuso recurso de reposicion contra la citada
Resolucién, con fundamento en los argumentos que continuacion se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta junto al escrito del recurso, un nuevo capitulo
reivindicatorio compuesto por 22 reivindicaciones, argumentando que ha sido modificado
con el fin de eliminar materia referente a la aplicacién de la composicion. También indica que
la modificacion efectuada cumple a cabalidad con lo estipulado en el Articulo 34 de la
Decision 486, ya que esta no implica una ampliacién de la proteccion correspondiente a la
divulgacién contenida en la solicitud original.

La recurrente indica que en vista de las modificaciones presentadas al pliego reivindicatorio
allegado con el recurso, el titulo de la invencion debe quedar de la siguiente manera:
“COMPOSICION PARA RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDE SUBMICROPARTICULAS
QUE COMPRENDEN CARBONATO DE CALIO Y PROCESO PARA PREPARARLAS”.
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La recurrente argumenta con respecto a los parametros de la invencién que “(...) contrario
a lo que sefiala ese Despacho en la Resolucion N° 22010, los valores del tamafio de particula
(Dgo vy Dso) y area de superficie BET de nitrogeno de las particulas no corresponden a un
resultado a alcanzar sino a caracteristicas técnicas esenciales de la invencion expresadas
como parametros, que permiten complementar y especificar la definicion de la composicion
para recubrimiento transparente y el método correspondiente (...) Ahora, tal y como se
observa en todo el nuevo capitulo reivindicatorio, la caracterizacion del objeto de la presente
invencion no se hace unicamente a través de los parametros relacionados con el tamario de
particula y el area de superficie BET de nitrogeno de las mismas (...)".

La recurrente sefiala frente al documento D2 (GB 2028832) que “(...) si bien sus ensefianzas
presentan una composicion que revela la mayoria de las caracteristicas del objeto de la
reivindicacion principal de la presente invencion, ninquno de las composiciones
ejemplificadas y explicitamente ensayadas incluyen todos los componentes particulares y
parametros que caracterizan la composicion para recubrimiento transparente del nuevo
capitulo reivindicatorio (...) la anterioridad revela una lista larga de posibles aglutinantes,
entre los que se encuentran aquellos particularmente definidos en la nueva reivindicacion 1.
Sin embargo, y en la misma linea de argumentos, aquellos aglutinantes definidos para la
invencion fueron seleccionados, de acuerdo al efecto transparente que se queria generar en
la composicion reivindicada. Es preciso sefialar que la mayoria de los aglutinantes del
documento D2 no son adecuados para obtener una composicion para recubrimientos
transparente o brillante. En realidad, los aglutinantes seleccionados de una lista extensa y
que conforman el objeto de la presente invencion son los tunicos apropiados para establecer
tales propiedades de recubrimiento de la composicion”.

Por otro lado, la recurrente explica con respecto al documento D3 que “(...) tal documento
se refiere a un papel de impresion recubierto y no a una composicion para revestimiento
transparente. De acuerdo con el analisis del Sefior Examinador, el documento D3 ensefia
los aglutinantes de la reivindicacion 1 en la columna 4, lineas 58 a 64. De hecho, en tal
referencia, D3 divulga una lista de 8 aglutinantes, incluyendo los aglutinantes acrilicos (...)
Es preciso resaltar que en la mayoria de los Ejemplos Especificos de D3 los aglutinantes
alcohol polivinilico y aglutinantes a base de almidon se usan particularmente. Sin embargo,
y como se comprobd en la respuesta al Concepto Técnico correspondiente al Oficio N°
16307, tales aglutinantes no son adecuados para la obtencion de una composicion para
recubrimiento transparente, por lo que su seleccion en ningun momento seria congruente
con el fin de la presente invencion. Lo anterior quiere decir que el documento D3 incluye

Superintendencia de Industria y Comercio
2Nn 27-00nisnc 1,2 4 5 & 7y 10 PRY: (571) 5870000

,,,,,, ==y MINCOMERCIO

ea g 1800-910165 wf [NDUSTRIAY TURISMO

ogota D.C. - Colombia.



< Industria y Comercio TODOS POR UN
rJSUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 39409
Ref. Expediente N° 13173078 000015

elementos que no son los deseados para la conformacion de la composicion reivindicada

(..)

Por lo anterior la recurrente concluye que “(...) los documentos de la anterioridad sélo revelan
listas con elementos de varias composiciones similares a la composicion de la invencion,
mas no divulgan una composicion con todas y cada una de las definiciones de los
componentes y parametros que se especifican en el capitulo reivindicatorio que se presenta
junto a este memorial. En consecuencia, es claro que la composicion reivindicada es
novedosa frente a las ensefianzas de los documentos D2 y D3, maxime si se tiene en cuenta
que: i) la composicion surge de una seleccion de elementos especificos de listas de
diferentes realizaciones del estado de la técnica anterior (patente de seleccion) y ii) los
parametros definidos si diferencian la composicion de cualquier ensefianza de la
anterioridad.”

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

Se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio allegado con el radicado No. 13-173078-00015-
0000, ya que no implica una ampliacién de la materia inicialmente presentada, de acuerdo
con el articulo 34 de la Decision 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa
correspondiente por la modificacion voluntaria que realiza.

De acuerdo con lo anterior, la reivindicacién 1 se encuentra referida a:

1. Una composicion para recubrimiento transparente que comprende una
dispersion acuosa de nanoparticulas, donde las nanoparticulas tienen uno, dos o tres
de las dimensiones de menos de 250 nm (Dgp) se dispersan sustancialmente y tienen
un tamafo medio de particula D5y, de menos de 1 micra, en el que dichas
nanoparticulas son carbonato de calcio natural y son dispersadas en uno o mas
aglutinantes que incluye acrilico-vinilico, estireno- acrilico, dispersiones acrilicas,
soluciones acrilicas, alquidos, poliuretanos dispersos en agua o disolvente,
poliésteres, poliuretanos basados en poliéster, poliureas a base de poliéster y
poliamidas a base de poliéster.

Con relacién a los argumentos de la recurrente, respecto a los parametros de la invencion,
esta Oficina encuentra que efectivamente la composicion reclamada esta definida por sus
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componentes tales como son nanoparticulas de carbonato de calcio natural las cuales se
encuentran dispersadas en uno o mas aglutinantes como los definidos en la reivindicacion
1. Ademas, tal como lo afirma la recurrente los valores del tamafio de particula (Dgg,Ds0) de
las particulas corresponden a parametros y no a resultados a alcanzar, los cuales deben ser
tenidos en cuenta como caracteristicas técnicas esenciales de la invencion reclamada para
el analisis de patentabilidad.

Frente al documento D2 esta Oficina encuentra que el objeto de la invencion alli divulgada
consiste en obtener composiciones acuosas utiles para preparar papeles revestidos y
tableros recubiertos que se caracterizan por su capacidad de impresion, la blancura, brillo y
opacidad. Dicha composicion de color para recubrimiento acuoso comprende un pigmento,
un dispersante y un aglutinante, en donde del 5 al 95% en peso del pigmento son particulas
cubicas uniformes de carbonato de calcio de 0,1 a 10 ym de tamafio medio. (pag. 1, lin. 1 a
5y 35 a 40). Entre los aglutinantes utilizados en la citada anterioridad se encuentran el
fosfato de almiddn, 6xido de almidén y almidones procesados similares, carboximetilcelulosa
y similares, derivados de celulosa, caseinas, copolimero de estireno-butadieno, copolimero
de metacrilato-butadieno de metilo, polimero o copolimero de acrilato y / o metacrilato,
copolimero de etileno-acetato de vinilo, etc. El aglutinante se utiliza usualmente en una
cantidad de aproximadamente 5 a aproximadamente 25 partes en peso por 100 partes en
peso del componente de pigmento (pag. 2, lin. 2 a 22). Asi las cosas, la diferencia entre la
composicién definida en la reivindicacion 1 y la composicion divulgada en D2 radica en el
aglutinante utilizado y en que el tamafio medio de particula D5y es de menos de una micra.

Por otro lado, el documento D3 divulga una composicién para papel recubierto que
comprende una dispersion acuosa de aglutinante resinoso del 5 al 20%, 15 a 75 % de
pigmento opaco inorganico y del 20 a 65% de particulas de resina termoplasticas discretas
(col. 11in. 5a10; col. 2, lin. 1 a 19). Dentro los aglutinantes utilizados se encuentran aquellos
que contienen poli (alcohol polivinilo), copolimero de estireno-butadieno, proteina de soya,
aglutinantes basados en almidén, poli (acetato de vinilo), polimeros acrilicos y caseina (col
4, lin. 57 a 64). El tamano de particula medio del pigmento alli mencionado puede
encontrarse entre 0,2 ym hasta aproximadamente 5 ym (col.4, lin. 2 a 7). Por lo tanto, la
diferencia entre la composicion defina en la reivindicacién 1 y la composicion divulgada en
D3 radica en el aglutinante utilizado, en que el tamafio medio de particula D5y es de menos
de una micra y en que se encuentra dirigido a composiciones de revestimiento que no son
transparentes.
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Ahora bien, al revisar las pruebas comparativas aportadas por la recurrente con el radicado
No. 13-173078-00011-0000, se encuentra que se utilizan 4 composiciones en donde las dos
primeras se preparan con los aglutinantes definidos en la reivindicacién 1 de la presente
solicitud de patente de invencion, la tercera se prepara con un aglutinante a base almidon
del estado de la técnica y la cuarta se prepara a base de alcohol polivinilo de acuerdo con el
estado de la técnica. Los resultados obtenidos demuestran que las composiciones 1y 2
exhiben un buen brillo y son transparentes, la composicién 3 fall6 en formar una pelicula
cuando se secO y la cuarta composicidén presenta poca transparencia, un aspecto aspero y
no generd una pelicula con un bajo contenido de sdlidos. Asi las cosas, se demuestra que
los aglutinantes reclamados en la presente invencion son aptos para obtener composiciones
para recubrimiento transparentes y con brillo mientras que las composiciones del estado de
la técnica en las que se utiliza aglutinantes a base de almidén y alcohol polivinilico, no forman
peliculas transparentes o fallan en formar una pelicula para el recubrimiento.

Asi las cosas, le asiste la razén a la recurrente en cuanto a que la materia reclamada en la
presente solicitud de patente de invencién es novedosa frente a las ensefanzas de los
documentos D2 y D3 de acuerdo a lo expuesto anteriormente.

Bajo este panorama, a partir de las ensefianzas del estado de la técnica, la persona
normalmente versada en la materia no derivaria de manera obvia o evidente el objeto que
ahora se reivindica.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las
reivindicaciones 1 a 22, incluidas en el escrito radicado No. 13-173078-00015-0000 del 16
de junio de 2016, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el articulo 14 de
la Decision 486 y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la
misma la patente solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede la patente y la modificacion
propuesta por la recurrente, el titulo de la invencién, quedara de la siguiente manera:
“COMPOSICION PARA RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE QUE COMPRENDE
NANOPARTICULAS DE CARBONATO DE CALCIO NATURAL DISPERSADAS EN UNO O
MAS AGLUTINANTES Y PROCESO PARA PREPARLA”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y
Comercio
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisién contenida en la Resolucién No. 22010 del 28 de
abril de 2016, por medio de la cual se denegd una patente de invencion.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entré en fase nacional

en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la creacién titulada:

“COMPO,SICIO'N PARA RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE QUE COMPRENDE
NANOPARTICULAS DE CARBONATO DE CALCIO NATURAL DISPERSADAS EN UNO
O MAS AGLUTINANTES Y PROCESO PARA PREPARLA"

Clasificacion IPC: C 09D 7/00.
Reivindicacién(es): 1 a 22 incluidas en el radicado No 13-173078-00015-0000
Titular(es): OMYA INTERNATIONAL AG.
Domicilio(s): Oftringen, Suiza.
Inventor(es): Charles Freeman, Joseph McJunkins.
Prioridad(es) N° 61/446,006 Fecha: 23 de Febrero de 2011. Pais: US
Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/0563089  Fecha: 23 de Febrero de 2012.
Vigente desde: 23 de Febrero de 2012  Hasta: 23 de Febrero de 2032
ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la

Decisién 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se
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debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
solicitante OMYA INTERNATIONAL AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada la etapa administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 5 de julio de 2017

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
i de fay C i
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