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RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO NOTIFICADO CORREO ELECTRONICO OFICIO No. 15179

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotda D.C., identificada como aparece al pie de mi
firma, en mi condicién de apoderada de la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG, respetuosamente me dirijo a

usted con el fin de dar respuesta al examen de fondo dentro del término legal.

En resumen, el resultado del referido Examen de Fondo indica que la solicitud no cumple con los requisitos

establecidos por la Ley.

Se solicita reconsideracién de las objeciones y deficiencias sefialadas con base en los siguientes

argumentos y modificaciones:

1. EXCEPCION DE PATENTABILIDAD

1.1. La Examinadora indica que objeto de la reivindicacion 18 no es patentable ya que hace referencia

a un uso, no patentable de acuerdo con el articulo 20 de la Decision 486.

1.2. En respuesta a la objecidn planteada por la Examinadora, la solicitante elimina la reivindicaciéon

18.

2. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

2.1. Titulo



TOBOS

ProPiEDAD INTELECTUAL
2.1.1 La Examinadora sefiala que el titulo de la solicitud no se relaciona con el objeto de la misma,
contenido en la descripcidn y las reivindicaciones, por lo cual la Examinadora sugiere el titulo “BANDA DE

IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON”,

2.1.2. En respuesta a la objecién planteada por la Examinadora, la solicitante acepta el titulo sugerido

por la Examinadora.
2.2, Reivindicaciones — Términos relativos

2.2.1. Lla Examinadora indica que en las reivindicaciones 1, 4 y 8 el término “al menos” y en la

reivindicacion 13 el término “o mds” no limitan el alcance de la reivindicacién.

2.2.2. En respuesta a la objecién planteada por la Examinadora, la solicitante elimina los términos
objetados y altera las reivindicaciones, tal como se evidencia en el capitulo reivindicatorio modificado
presentado como respuesta a esta Accion Oficial.

2.3. Reivindicaciones — Términos no limitantes

2.3.1. LaExaminadoraindica que en lareivindicacion 1 el término “0”y en la reivindicacion 13 el término

y/0” no limitan el alcance de la reivindicacion porque hacen opcional la caracteristica.

2.3.2. En respuesta a la objecién planteada por la Examinadora, la solicitante explica que los términos
mencionados tienen el objetivo de definir clara y adecuadamente la caracteristica a la cual preceden, por
lo tanto, insiste en la utilizacién de dichos términos.

2.4. Reivindicaciones — Anglicismos

2.4.1. La Examinadora sostiene que en las reivindicaciones 14 y 16 la expresion “waterstop” es un

anglicismo.

2.4.2. Enrespuesta a la objecién planteada por la Examinadora, la solicitante modifica la expresion por

la expresidn castellana “banda de impermeabilizacion”.
2.5. Reivindicaciones — Concision
2.5.1. La Examinadora manifiesta que el capitulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un

excesivo numero de reivindicaciones independientes, lo cual hace dificil definir cudl es el objeto que se

busca proteger.
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2.5.2. Enrespuesta a la objecién planteada por la Examinadora, la solicitante considera que el capitulo
reivindicativo es suficientemente claro para una persona versada en la materia, no siendo redundante en
el objeto reclamado. Adicionalmente, la solicitante explica que cada reivindicacidon independiente
conlleva un claro propdsito, por lo que insiste en la presencia de todas las reivindicaciones

independientes.

2.6. Descripcidn — Anglicismos

2.6.1. LaExaminadora manifiesta la expresién “waterstop” empleada en la descripcién es un anglicismo.
2.6.2. Enrespuesta a la objecién planteada por la Examinadora, la solicitante modifica la expresion por
la expresion castellana “banda de impermeabilizacion”, como se ensefa en el capitulo descriptivo
modificado presentado como respuesta a esta Accion Oficial.

3. EXAMEN DE PATENTABILIDAD

3.1. La Examinadora informa que después de realizada la busqueda de anterioridades en este caso, la

novedad y/o el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 17 se encuentran afectados por lo divulgado en

los siguientes documentos:

ftem Documento Titulo Fecha de Publicacién
D1 us4740404 “WATERSTOP” 26 de abril del 1988
“WATERPROOF MEMBRANE WITH GOOD ADHESION
D2 | US20150231863 TO CONCRETE” 20 de agosto del 2015

3.2. NOVEDAD

3.2.1. Reivindicacién 1: En cuanto a la reivindicacion 1 la Examinadora considera que el elemento de
sellado para sellar juntas en estructuras de hormigén no cumple con el requisito de novedad ya que el
perfil (2), la parte central plana (3), las primeras y/o segundas partes laterales (4, 5), y el recubrimiento

funcional (6) sobre estas se encuentran divulgados en D1.

3.2.1.1. Asimismo, la Examinadora considera que las D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
e Reivindicacion 2: Las periferias (2a, 2b) tienen una seccidn transversal abultada cilindrica (Col. 2,
lineas 49 — 50).
e Reivindicacion 3: Las alas laterales izquierda y derecha (12b, 12b) son planas (Col. 4, linea 64; Fig. 3).
e Reivindicaciones 4 y 5: Una pelicula soluble en dlcalis que ofrece un escudo al agua (35) (Col. 5, lineas
28 — 29) ubicada en al menos parte de una de las superficies superior e inferior (Fig. 5e, 5f, 5i).

e Reivindicacion 6: Una parte central plana sin ningln tipo de recibimiento (Fig. 5¢c, 5h).



TOBOS

ProPiEDAD INTELECTUAL

e Reivindicacion 7: Se proporciona otra perforacién alargada (2c) a lo largo de la linea central que sirve

como amortiguador de esfuerzos (Col. 2, lineas 57 — 60; Fig. 1, 2, 3)

3.2.2. Reivindicacidn 14: En cuanto a la reivindicacion 14 la Examinadora considera que el método para
sellar una junta usando un waterstop interno, fundiendo secuencialmente las primeras y segundas

secciones del hormigdn ya se encuentra divulgado en D1.

3.2.2.1. La Examinadora sostiene que a reivindicacion dependiente 15 tampoco cumple con el requisito

de novedad.

3.2.3. Reivindicacidén 16: En cuanto a la reivindicacidn 16 la Examinadora considera que el método para
sellar una junta usando un waterstop externo, fundiendo secuencialmente las primeras y segundas

secciones del hormigdn ya se encuentra divulgado en D1.

3.2.4. Reivindicacién 17: En cuanto a la reivindicacion 17 la Examinadora considera que la construccion
sellada que comprende dos secciones de hormigdn, un espacio entre las secciones y un elemento de

sellado (1) ya se encuentra divulgado en D1.

33 ARGUMENTOS A FAVOR DE LA NOVEDAD DE LA INVENCION

3.3.1. Lanovedad se define mediante el articulo 16 de la Decisidn 486 de la siguiente manera:

“Articulo 16.- Una invencion se considerard nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcion escrita
u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud

de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. {(...)”

Adicionalmente, la obligacién de la novedad requiere que el invento reivindicado no haya sido revelado
como tal a través de cualquier fuente en el estado de la técnica. Sin embargo, cada uno de los
componentes aislados que compone la invencidn no necesitan ser nuevos. De hecho, la gran mayoria de

las invenciones son el resultado de la utilizacién de elementos conocidos.

3.3.2. La solicitante resalta las siguientes diferencias entre los documentos del estado de la técnica

mencionados por la Examinadora y la solicitud actual en Colombia:

3.3.3.1. Reivindicacion 1: La capa de agua del documento D1 comprende una pelicula soluble en alcalis, la
cual la Examinadora considera que estaria afectando la novedad del recubrimiento funcional de la
presente invencion. En este orden de ideas, la solicitante incluye las caracteristicas técnicas esenciales

del revestimiento funcional, el cual se describe en la reivindicacion 8, en la reivindicacion 1.
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3.3.3.2. Reivindicacion 14: Pese a que el método de la reivindicacion 14 es similar al Ejemplo 4 en D1, la
solicitante explica que los pasos ensefiados en el documento de la técnica anterior no son lo
suficientemente claros. Por ejemplo, la expresion: "(...) la banda de impermeabilizacion 1 estd incrustada
en los cuerpos de hormigon sin curar A y B que tienen un espacio de junta C” (Col. 4, lineas 19 - 23; Fig.2).

Por consiguiente, no se especifica si la parte central de la banda estd posicionada en la junta formada

entre las dos secciones de hormigén, como en el método descrito en la reivindicacion 14.

Considerando que de conformidad con la Guia para Examen de Solicitudes de Patente de

Invencidon y Modelo de Utilidad:

“(...) Una expresion general del estado de la técnica no anula la novedad de un elemento particular que se

reclama y que se incluye dentro de dicha expresion general™

La solicitante afirma que el documento D1 ensefia un proceso de sellado ciertamente general, en
tanto la reivindicacién 14 describe un método para sellar un tapén de agua interno entre dos secciones
de hormigén. Por consiguiente, las divulgaciones generales no anulan las divulgaciones particulares del

método divulgado en la presente solicitud.

3.3.3.3. Reivindicacion 16: De la misma manera en que la solicitante menciond previamente, el
documento D1 no menciona un proceso para instalar una banda de impermeabilizacién externa. Por lo

tanto, la presente invencion debe considerarse novedosa.

Asimismo, el documento D2 divulga una membrana impermeable, no analoga a un elemento de
sellado, siendo la unién de dos capas, una capa barrera y una capa funcional (Resumen). La solicitante
resalta que el proceso de impermeabilizacion divulgado en D2 no implica la unién de dos secciones de

concreto, evidenciando las diferencias entre los procesos.

3.3.3.4. Reivindicacién 17: La solicitante explica que la reivindicacién 17 tendria novedad basandose en

las diferencias técnicas del elemento de sellado ya demostradas en las reivindicaciones 1 a 12.

3.4. NIVEL INVENTIVO

3.4.1. Reivindicacidn 8: En cuanto a la reivindicacion 8 la Examinadora considera que:

“El documento D1 se considera el estado de la técnica mds cercano a la invencion definida en la

reivindicacion 8 porque divulga una banda de impermeabilizacion para evitar el paso o la fuga de agua a

través de una junta de construccion de hormigon que se forma de pldstico o caucho en forma de una banda

1 Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de Industria y
Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Direccién de Nuevas Creaciones. Afio 2014. Pagina 134.
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de longitud continua y provista con una capa de caucho hinchable por agua en al menos una porcion o,
por ejemplo, a lo largo de las periferias de la forma de banda, lado a lado entrando en contacto con los
cuerpos de concreto para servir como un relleno a prueba de agua de la junta al hincharse con el agua.

(Resumen)

La diferencia entre la invencidn definida en la reivindicacion 8 y la banda impermeabilizante divulgada de

D1 consiste en la presencia de un recubrimiento funcional que comprende un adhesivo.

No se evidencia un efecto asociado al incluir un adhesivo.

(..)

Sin embargo, el incluir adhesivo para obtener una banda impermeabilizante, ya estd divulgado en el
documento D2 que se refiere a una capa funcional que consiste de un polimero termopldstico y un adhesivo

(Parr. 21).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir el adhesivo de
D2 en la banda impermeabilizante de D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 8. Por lo cual se

considera obvia.”

3.4.1.1. En cuanto a las reivindicaciones dependientes, la Examinadora afirma que D2 divulga las

caracteristicas de las reivindicaciones dependientes asi:

. Reivindicacion 9: el adhesivo comprende un adhesivo de acrilato, un adhesivo de poliuretano o
un adhesivo de polimero terminado en silano (Reivindicacion 4).

. Reivindicacion 10: la capa funcional (3) esta preferiblemente en forma de un recubrimiento o de
un textil no tejido, en donde las fibras comprenden un nucleo duro que esta rodeado por una capa de
polimero termoplastico (Parr. 29)

. Reivindicacion 11: En adicidn al polimero termoplastico descrito la capa funcional puede contener
(...) rellenos (Parr. 18)

. Reivindicacion 12: (...) un alcohol polivinilico, un copoliester termoplastico o un copolimero de

acetato de vinilo (Parr. 33)

3.4.2. Reivindicacién 13: En cuanto a la reivindicacion 13 la Examinadora considera que:

“El documento D1 se considera el estado de la técnica mds cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 13 porque divulga una banda de impermeabilizacion para evitar el paso o la fuga de agua
a través de una junta de construccion de hormigon que se forma de pldstico o caucho en forma de una
banda de longitud continua y provista con una capa de caucho hinchable por agua en al menos una porcion

o, por ejemplo, a lo largo de las periferias de la forma de banda, lado a lado entrando en contacto con los
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cuerpos de concreto para servir como un relleno a prueba de agua de la junta al hincharse con el agua.

(Resumen)

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 13 y la banda impermeabilizante divulgada

de D1 consiste en la aplicacion de un recubrimiento funcional.

El efecto técnico que se obtiene aplicando un recubrimiento funcional es el de mejorar la adhesion del

elemento de sellado al concreto.

(...)

Sin embargo, el incluir un recubrimiento funcional para obtener una banda impermeabilizante, ya estd
divulgado en el documento D2 que se refiere a un método para producir una membrana a prueba de agua
a la cual se le aplica un recubrimiento de una capa funcional a una capa sellante (Pdrr. 61). Por lo tanto,
el técnico medio que buscara obtener una banda impermeabilizante con mejores propiedades de adhesion
al concreto se veria motivado a incluir el paso de agregar un recubrimiento funcional de D2 al método de
D1y asillegar a la materia objeto de la reivindicacion 13 de manera obvia. Por lo cual se considera que no

tiene nivel inventivo.”

3.4.3. La Examinadora llama la atencidn al hecho que D2 también ensefia que las diferentes capas de la

membrana pueden unirse unas a otras por calandrado y/o laminacion.
35 ARGUMENTOS A FAVOR DEL NIVEL INVENTIVO DE LA INVENCION
3.5.1. Elnivel inventivo de una solicitud se define en la Decisién 486 como:

“Articulo 18. Se considerard 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.”

3.5.2. La Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad elaborada por
la Delegatura de Propiedad Industrial de la SIC establece los siguientes indicios de la existencia de nivel

inventivo:
"2.13.5.3.1 Indicios de la existencia de nivel inventivo

En las siguientes situaciones se considera que hay indicios de nivel inventivo:

- Problema técnico sin resolver antes de la invencion

- Si la invencidn reivindicada resuelve un problema técnico que se ha intentado resolver desde mucho
tiempo atrds pero no se habia logrado con éxito, la invencidn tiene nivel inventivo porque representa un

avance tecnoldgico.
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Superacion de un prejuicio técnico {(...).

Simplicidad: reemplazo de mdquinas o procedimientos complicados por versiones mds simples.

Efecto técnico sorprendente.

Superacién de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias (...).”.

Precisamente, las ensefianzas contenidas en D1 y D2 no llevan de forma inmediata a la invencidon
propuesta en las reivindicaciones de la presente solicitud por cuanto los documentos D1y D2, a pesar de
que se refieren a invenciones relacionadas con la invencién, no proporcionan una solucién al problema

de obtener una banda impermeabilizante que tenga las ventajas del invento de la presente solicitud.

3.5.3. Reivindicacion 8: La solicitante explica que dado que la reivindicacion 8 depende de cualquiera de
las reivindicaciones anteriores (incluida la reivindicacién 1), comprende las mismas caracteristicas técnicas
esenciales. La reivindicacion 1 es inventiva sobre el estado del arte y, por consiguiente, la reivindicacion
8 que comparte sus caracteristicas técnicas también lo es. La solicitante destaca la ventaja técnica de un
recubrimiento funcional que tiene un primer adhesivo junto con un polimero P1 con un relleno
particulado sélido F o un polimero termoplastico P2, que proporciona el elemento de sellado de la
presente invencidn, para ser anclado a estructuras de hormigdn sin el uso de crestas u otras formaciones
de sujecidn; el elemento de sellado se puede producir con una forma simplificada, lo que reduce

significativamente los costos de produccion.

3.5.4. Reivindicacion 13: Aunque la membrana impermeable de D2 ensefia un revestimiento funcional,
la solicitante considera que el documento D2 no es relevante para el andlisis de la solicitud de patente
actual. Todos los productos y métodos descritos por D2 se refieren Unicamente a una capa para evitar
fugas de agua en una construccidn. De esta manera, la solicitante expone que D2 no menciona idea alguna
acerca del sellado de juntas o elementos para unir dos o mas estructuras de hormigén. Por lo tanto, una
persona normalmente versada en la materia no consideraria las ensefianzas de D2 para obtener la

invencién actual.

Asimismo, la solicitante enuncia que la membrana de D2 solo ensefa la aplicacién de una capa
del recubrimiento funcional en la membrana, lo que proporciona las propiedades impermeables. Por el
contrario, la solicitante indica que la presente invencion proporciona un revestimiento funcional en las
superficies superior e inferior de la banda de impermeabilizacion, facilitando aun mas el proceso de
sellado entre dos estructuras de hormigdn. Por lo tanto, la solicitante concluye que el objeto a proteger

cumple el requisito de nivel inventivo.

3.6. Teniendo en cuenta lo anterior, la reivindicacion 1 asi como sus reivindicaciones independientes

cuentan con nivel inventivo frente a las invenciones reclamadas en D1 y D2.

2 Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad emitido por la Superintendencia de

Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Direccién de Nuevas Creaciones. Afio 2014. Pagina 134.
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4. Se presenta junto con este escrito un capitulo reivindicatorio modificado en donde se incluyen los
cambios expuestos en el presente documento. Para facilidad de analisis, se incluye ademads una versién
de las reivindicaciones con los cambios resaltados. La solicitante, adicionalmente, presenta el pago de
tasa por modificacién de las reivindicaciones. El nimero total de reivindicaciones resultantes disminuyé

al7.

5. Solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invencidn a este nuevo

invento, dado que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisién 486.

Atentamente,

(ot Lo

-

ANDREA TOBOS MATEUS
C.C. 52.223.325 de Bogota
T.P. 148648
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