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RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO NOTIFICADO CORREO ELECTRONICO OFICIO No. 847

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotd 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. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

1.1.  Titulo

1.1.1 La Examinadora afirma que el titulo de la solicitud no se relaciona con el objeto de la misma,
contenido en la descripcidon y las reivindicaciones, por lo cual la Examinadora sugiere el titulo
“COMPOSICIONES PARA LA PRODUCCION DE HIDROGELES QUE COMPRENDE UN COMPUESTO
MET(ACRILICO) Y UN INICIADOR DE RADICALES LIBRES SOPORTADOS EN UN PORTADOR SOLIDO”.

1.1.2. Enrespuesta a la objecién planteada por la Examinadora, la solicitante acepta el titulo propuesto.

1.2. Reivindicaciones — Estado fisico del compuesto
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1.2.1. La Examinadora asevera que la reivindicaciéon 1 no es clara, porque cuando se define el estado
fisico del compuesto (met)acrilico, se menciona que es soluble en agua y que dicha agua puede ser liquida

o sélida, por lo tanto, no es claro cual es el estado fisico del compuesto (met)acrilico.

1.2.2. Enrespuesta ala objecién planteada por la Examinadora, la solicitante modifica gramaticalmente

la reivindicacion 1 como se evidencia en el capitulo reivindicatorio modificado.
1.3. Reivindicaciones — Definicion

1.3.1. La Examinadora sefiala que el compuesto (met)acrilico se esta definiendo por pardmetros como

la solubilidad.

1.3.2. Enrespuesta a la objecidn planteada por la Examinadora, la solicitante define el compuesto por

nombres quimicos especificos como se evidencia en el capitulo reivindicatorio modificado.
1.4. Reivindicaciones — Nombre o férmula quimica

1.4.1. La Examinadora sostiene que la reivindicacién 1 no es concisa porque cuando menciona “...un
compuesto de (met)acrilico soluble en agua solido o liquido a temperatura ambiente disuelto en una
solucion liquida, de preferencia en una solucion acuosa...”,y “...un iniciador sélido a temperatura ambiente
disuelto en una solucion liquida...”; la solucién liquida o solucién acuosa, no indica un compuesto
especifico por su nombre quimico o férmula, sino por la funcién o actividad que desempeiia, lo que hace
gue se obtengan un niumero indefinido de unidades. Asimismo, los términos “compuesto de (met)acrilico
soluble en agua”, “un iniciador sdlido a temperatura ambiente” y “un iniciador liquido a temperatura

ambiente”, no indican un compuesto especifico por su nombre quimico o férmula.

1.4.2. Enrespuesta a la objecidn planteada por la Examinadora, la solicitante define los compuestos por

nombres quimicos especificos como se evidencia en el capitulo reivindicatorio modificado.

1.5. Reivindicaciones — Términos imprecisos

1.5.1. La Examinadora manifiesta que, en las reivindicaciones 1y 9, las expresiones “de preferencia” y
“preferiblemente”, precediendo una caracteristica no son limitativas. De la misma manera, los términos

los términos “y/0” y “al menos” en las reivindicaciones 1, 2, 4, 17, 18 y 22, son imprecisos.

1.5.2. En respuesta a la objecion planteada por la Examinadora, la solicitante elimina los términos

imprecisos como se presenta en el capitulo reivindicatorio modificado.

1.6. Reivindicaciones — Caracteristicas esenciales
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1.6.1. La Examinadora indica que la reivindicacin 2 menciona componentes adicionales en la

composicion, que de ser fundamentales para la composicién deben mencionarse en la reivindicacién 1.

1.6.2. Enrespuesta a la objecidn planteada por la Examinadora, la solicitante explica que el catalizador
mencionado en la reivindicacién 2 no es esencial para la invencidon sino que hace referencia a una

modalidad de ésta, por lo tanto no es necesario que se incluya en la reivindicacion 1.
1.7. Reivindicaciones — Composicion

1.7.1. La Examinadora sefiala que la reivindicacién 4 reclama “una composicion de dos componentes
compuesta por un primer componente K1 y un segundo componente K2...”, sin embargo, en los ejemplos

evidenciados en el capitulo descriptivo, no se evidencia cual es la composicidon del componente K1 o K2.

1.7.2. A diferencia de lo que afirma la Examinadora, la solicitante asevera que en la descripcion se
describe cudl es el componente K1y K2 y hay evidencia de una composicidon de multiples componentes,
en la que el primer componente K1 puede incluir el constituyente a), un sistema de prepolimero o
mondmero polimerizable por radicales, y el segundo componente K2 puede incluir el constituyente b), un

iniciador de radicales libres y, ademas, el constituyente c), un catalizador para dicho iniciador.
1.8. Reivindicaciones — Resultado a alcanzar

1.8.1. La Examinadora afirma que las reivindicaciones 5 a 7 se refieren a “... donde el portador sdlido
tiene un drea de superficie especifica medida con un método BET de acuerdo con en donde la norma I1SO

EN 9277:2010 de ...”; que son un resultado a alcanzar y no definen a la composicion.

1.8.2. Enrespuesta a la objecién planteada por la Examinadora, la solicitante refuta esta afirmacién ya
gue el portador sélido ya esta definido por sus caracteristicas esenciales. El resultado a alcanzar puede
ser incluido de acuerdo con la Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de
Utilidad, ya que va acompafiado de las caracteristicas técnicas que definen la invencidn, siendo que las

reivindicaciones 5 — 7 dependen de la reivindicacion 1.
1.9. Reivindicaciones — Inconsistencia

1.9.1. La Examinadora expone que la reivindicacién 8 menciona “...el portador sélido se selecciona del
grupo que consiste en particulas de perlita, vidrio, fonolita, silicatos de calcio, gel de silice, polisacdridos,
vermiculita expandida, minerales de arcilla, oxidos de metal pirogenados, zeolitas, diatomita...”,

considerando que es mds amplia que la reclamada en la reivindicacion 1.
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1.9.2. En respuesta a la objecidon planteada por la Examinadora, la solicitante transforma las
reivindicaciones 1 y 8, y en particular, limita la reivindicacién 8, como se evidencia en el capitulo

reivindicatorio modificado.
1.10. Reivindicaciones — Modalidad preferente

1.10.1. La Examinadora expone que la reivindicacion 17 presenta modalidades preferidas de la

composicion.

1.10.2. En respuesta a la objeciéon planteada por la Examinadora, la solicitante discrepa con la
Examinadora ya que la reivindicacion 17 es una reivindicacién dependiente, pudiendo presentar
modalidades preferidas de la composicion.

1.11. Reivindicaciones — Método

1.11.1. La Examinadora expone que las reivindicaciones 19 y 22 mencionan un método, pero este no se
define mediante una secuencia légica de etapas y sus condiciones técnicas especificas, sino que se
caracteriza el método por caracteristicas del producto obtenido.

1.11.2. En respuesta a la objecidon planteada por la Examinadora, la solicitante explica que las
reivindicaciones 19 y 22 divulgan métodos definiéndolos por sus etapas especificas, en lugar de ser
caracterizadas por el producto obtenido.

1.11.3. Con relacién a las reivindicaciones 20 y 21, la solicitante decide eliminar dichas reivindicaciones.

1.12. Reivindicaciones — Usos

1.12.1. La Examinadora expone que la reivindicacién 22 posee las mismas caracteristicas técnicas

esenciales de la reivindicacidon 19, solo se diferencidandose por la aplicacién de la composicidn en el sitio.

1.12.2. En respuesta a la objecion planteada por la Examinadora, la solicitante modifica la reivindicacion

22 para ser dependiente de la reivindicacion 19, como se indica en el capitulo reivindicatorio modificado.
1.13. Reivindicaciones — Redundancia

1.13.1. La Examinadora considera que reivindicacion 20 posee las mismas caracteristicas técnicas

esenciales de la reivindicacion 21.

1.13.2. En respuesta a la objecién planteada por la Examinadora, las reivindicaciones 20 y 21 fueron

eliminadas.
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1.14. Reivindicaciones — Nombres quimicos

1.14.1. La Examinadora considera que todo el capitulo reivindicatorio estd definido por pardmetros o por
el estado de los componentes, lo cual le resta claridad a la invencidn, se sugiere eliminar esas referencias

y reclamarlos por sus nombres quimicos especificos Unicamente

1.14.2. En respuesta a la objecién planteada por la Examinadora, la solicitante explica que dadas las
modificaciones previamente mencionadas, los componentes de la invencidon estan correctamente

definidos.
1.15. Reivindicaciones — Orden de las reivindicaciones

1.15.1. La Examinadora sugiere ordenar el capitulo reivindicatorio de tal manera que primero se

mencione las reivindicaciones tipo producto y luego se mencione las reivindicaciones tipo procedimiento.

1.15.2. En respuesta a la objecion planteada por la Examinadora, la solicitante explica que después de
eliminar las reivindicaciones 20 y 21, las reivindicaciones de producto se mencionan en primer lugar, y en

segundo, las reivindicaciones de método.
2. EXAMEN DE PATENTABILIDAD — NIVEL INVENTIVO
2.1. La Examinadora informa que después de realizada la busqueda de anterioridades en este caso, el

nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 22 se encuentra afectado por lo divulgado en los siguientes

documentos:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion

“MULTICOMPONENT COMPOSITION FOR
FILLING AND/OR INJECTING CRACKS,
D1 US2010266348 21 de octubre del 2010
FLAWS AND CAVITIES IN STRUCTURES OR

EARTH AND ROCK FORMATIONS”

D3 US67944398 “ACRYLIC POLYMER COMPOSITION” 21 de septiembre de 2004

2.2, Nivel Inventivo

2.2.1. Encuanto a la reivindicacion 1, la Examinadora considera que:

“D1 se considera el estado de la técnica mds cercano a la invencion definida en la reivindicacion 1

en la modalidad donde el sistema de monémero o prepolimero polimerizable por radicales es al),

porque divulga una composicion multicomponente que comprende un compuesto (met)acrilico
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(hidroxietil metacrilato), un iniciador de radicales libres (persulfato de sodio) y un catalizador
(trietanolamina) (Resumen, Reiv. 1 (pdg. 9) y, tabla 2, pdg. 8) para rellenar grietas, defectos y

cavidades en estructuras o formaciones de tierra y piedra (Resumen).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y la composicion multicomponente

divulgada en D1 consiste en que el compuesto de (met)acrilico estd soportado en un portador sélido.

No se evidencia un efecto asociado al incluir un portador sélido que soporte el compuesto de

(met)acrilico, dado que no hay evidencia de alguna ventaja técnica en la descripcion.

(...)

Sin embargo, el incluir un portador sdlido para obtener una composicion de componentes multiples,
ya estd divulgado en D3 que se refiere a una composicion de polimero resistente a la abrasion y a
un proceso para su preparacion, estos materiales en Idminas acrilicas se utilizan ampliamente para

aplicaciones de construccion y acristalamiento (col. 1, lineas 3 a 5).

La composicion comprende la mezcla de 70 a 99,5% de un mondmero acrilico polimerizable o una
solucion de un polimero en un mondémero acrilico polimerizable con 0,5 a 30% de una dispersion que
comprende 20-50% de un compuesto finamente dividido seleccionado de los dxidos de silicio,
titanio, circonio o aluminio y 50-80% de un compuesto que es miscible con dicho compuesto acrilico
polimerizable y que es capaz de unirse a la superficie del compuesto de dxido. Esta mezcla se
adiciona a uno o mds iniciadores que sea suficiente para iniciar la polimerizacion del monémero
acrilico en las condiciones utilizadas; para finalmente provocar la polimerizacion del monémero

acrilico (col. 2, lineas 1 a 17).

Los monémeros comprenden uno o mds acrilatos de alquilo, metacrilatos de alquilo o dcido acrilico
o metacrilico, p. ésteres de metilo, etilo, hidroxietilo, ciclohexilo o fenilo de dcido acrilico o dcido
metacrilico (col. 2, lineas 31 a 35) Los compuestos adecuados incluyen metacrilato de hidroxietilo
(HEMA), diacrilato de hexanodiol, metacrilato de tripropilglicol, etilenglicol monopropiléter, 3-

aminopropiltrimetoxisilano y etanolamina o mezclas de estos (col. 2, lineas 53 a 57).

El compuesto de oxido se afiade preferiblemente al mondmero acrilico o a la solucién de polimero /
mondmero en forma de una dispersion en el compuesto de enlace. La relacion es de 1: 1-5: 1 en
peso. La dispersion estd presente preferiblemente en 0,2 a 10%, en la composicion polimerizable

(col. 3, lineas 1 a 13).

D3 ejemplifica una mezcla que comprende 2,2-azobisisobutironitrilo (AIBN) (0,08% en peso),
HIGHLINK (TM) OG 100-30 que es una dispersion de 30% en peso de silice coloidal de un tamafo de

particula de 13-30 nm en HEMA (2,5% en peso), estando el resto de la composicion constituido por
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un jarabe de PMMA estdndar (polimetilmetacrilato) que comprende una solucion de PMMA en
monomero de metacrilato de metilo (MMA), se mezclé usando un mezclador de alto cizallamiento

en un ajuste mdximo durante 1 minuto (col. 3, ejemplo 1)

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir un
compuesto met(acrilico) soportado en un portador sélido de D3 en la composicion multicomponente

de D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia. ”

2.2.2 Asimismo, la Examinadora argumenta que el método para la produccién de un hidrogel
(met)acrilico reclamado en las reivindicaciones 19 y 22 no tiene nivel inventivo, porque las etapas de
proporcionar una composicion de componente Unico o multiple, mezclar la composicién con agua, y dejar
gue la mezcla forme un hidrogel de (met)acrilico; estan sugeridas en el estado de la técnica (D1, Reiv. 11
a 14, pag. 16; D3, Col. 6, Reiv. 8, 10 y 11) y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por el

método reivindicado.

3. ARGUMENTOS A FAVOR DEL NIVEL INVENTIVO DE LA INVENCION

3.1. El nivel inventivo de una solicitud se define en la Decision 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.”

3.2. 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 invencion 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.

- Superacion de un prejuicio técnico (...).

- Simplicidad: reemplazo de mdquinas o procedimientos complicados por versiones mds simples.
- Efecto técnico sorprendente.

»1

- Superacion de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias (...)."*.

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, Direccion de Nuevas Creaciones. Afio 2014. Pagina 134.
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Precisamente, las ensefianzas contenidas en D1 y D3 no llevan de forma inmediata a la invencidn
propuesta en las reivindicaciones de la presente solicitud por cuanto los documentos D1y D3, a pesar de
gue se refieren a invenciones relacionadas con la presente invencién, no proporcionan una solucion al

problema que se pretende resolver con la composicién para producir hidrogeles de la presente solicitud.

3.3. En el documento D1 se describe la polimerizacién por radicales libres de mondmeros de
(met)acrilato, por el contrario, en el documento D3 se describe la adsorcién de (met)acrilatos sobre la
superficie de particulas de silice. Por lo tanto, la solicitante enfatiza que una persona normalmente
versada en la materia no habria intentado, de una manera obvia, utilizar ambos documentos para crear
la presente invencidon. Ademads, la solicitante le recuerda a la Examinadora que en ninguno de los
documentos expuestos el iniciador de radicales libres esta soportado sobre un soporte sélido, que es una

caracteristica esencial de esta invencidon. En consecuencia, en oposicidn a lo que afirma la Examinadora,

la inclusién de un compuesto (met)acrilico soportado sobre un portador sélido de D3 en la composicién
multicomponente de D1, no conduciria al objeto de la reivindicacién 1, a menos que el iniciador de
radicales libres esté en forma de particulas sdlidas, que es sélo una de las modalidades de la presente

invencion.

3.4. En la presente invencién, el compuesto (met)acrilico estd soportado sobre portadores sélidos y
los iniciadores de radicales libres, bien soportados sobre portadores sélidos, o en forma de particulas
solidas, para evitar la reaccién de los componentes sea llevada a cabo hasta que se agregue agua a la
composicion. Lo anterior posibilita que los mondmeros, el iniciador y opcionalmente el catalizador, estén
presentes en la misma composicién, haciendo que la preparacién del hidrogel sea mas rapida y sencilla.
Por el contrario, en el documento D3 el iniciador no forma parte de la composicién descrita, sino que se

afiade posteriormente para inducir el proceso de polimerizacion (reivindicacion 8).

3.5. El propdsito de las particulas sélidas de éxido en la presente invencion es radicalmente diferente
al propésito de aquellas en el documento D3. En el documento D3, los compuestos (met)acrilicos se
adsorben sobre las particulas de éxido para crear una composicion de polimero resistente a la abrasién
gue todavia tiene propiedades dpticas aceptables. La resistencia a la abrasion se debe a la inclusion de
un 6xido seleccionado entre los éxidos de silicio, titanio, circonio y aluminio, en tanto las propiedades
Opticas todavia aceptables se deben al hecho de que los dxidos estan finamente divididos y que se afiaden
antes de la etapa de polimerizacién. Ademads, en el documento D3, los polimeros estdn destinados a
fabricar laminas resistentes a la abrasion o granulos extruibles (D3, columna 3, lineas 37-40), en lugar de
hidrogeles. Si bien estas son diferencias en los usos que por si mismos no demuestran el nivel inventivo
de esta solicitud, si evidencian que una persona experta en la técnica no se apoyaria en D3 para usar las
particulas de 6xido como medio para resolver el problema técnico de ser capaz de controlar la reactividad
de los ingredientes de un hidrogel. Con lo anterior, la solicitante considera que la Examinadora esta

haciendo un juicio de valor en retrospectiva, sesgado por el conocimiento de la presente invencidn.
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3.6. En la presente invencién, el hidrogel se produce polimerizando y entrecruzando los monémeros

(met)acrilicos solubles en agua, los cuales se polimerizan con la ayuda de un iniciador de radicales libres.
Este proceso de polimerizacién ya es conocido en el estado de la técnica, no solo en el documento D1.
Sin embargo, dos componentes esenciales de D1 —el plastico ya polimerizado presente en forma de una
dispersidon plastica acuosa que se utiliza para influir en las propiedades de flujo, solidificacién y
procesamiento del sellador de D1 y el aglutinante cementoso— no estan incluidos en la presente
invencién (reivindicacion 1). Adicionalmente, en el documento D1 se emplean de manera mas
preferencial mondmeros del grupo que consiste en ésteres vinilicos, acido metacrilico, sales de acido
metacrilico, metacrilato, acrilamida o estireno; todos estos mondmeros no serian adecuados para la
presente invencion; por ejemplo, el estireno es hidrofébico, en tanto los mondmeros empleados en la
presente invenciéon deben ser hidrofilicos, de lo contrario el hidrogel no podria ser formado; y otros

mondmeros como la acrilamida no son utilizados por razones de gestién de salud, seguridad y medio

ambiente (HSE).

3.9. Teniendo en cuenta lo anterior, la reivindicacidon 1 asi como sus reivindicaciones dependientes

cuentan con nivel inventivo frente a las invenciones reclamadas en D1y D3.

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 andlisis, se incluye ademds una version
de las reivindicaciones con los cambios resaltados. La solicitante, adicionalmente, presenta el pago de
tasa por modificaciéon de las reivindicaciones. El nUmero total de reivindicaciones resultantes es 21, y por

lo tanto, no se presenta pago por reivindicaciones adicionales.

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

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

Atentamente,

QT

ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogota
T.P. 148648
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