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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 55577

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

Por la cual se deniega una Patente de Invencion

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 SIKA TECHNOLOGY AG, presento peticion de divisional, la cual fue
aceptada para tramite mediante N° NC2017/0011317 para la invencion titulada “AGENTE
DE DISPERSION PARA SUSPENSIONES SOLIDAS”, que corresponde a la solicitud
internacional PCT/EP2012/069462 del 2 de octubre de 2012.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud se presentd como una division de la solicitud
14067239, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 692 el 10 de
abril de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°1964, notificado el 16
de febrero de 2021, se requirio al solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision
486 de la Comision 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2017/0011317 el 1
de julio de 2021, respondi6 oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo
capitulo reivindicatorio. Por lo tanto, se tendra en cuenta el capitulo reivindicatorio
presentado con el radicado N° NC2017/0011317 del 2 de noviembre de 2017.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién 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 en el presente caso las reivindicaciones 1 a 16 incluidas en el radicado bajo
el N° NC2017/0011317 del 2 de noviembre de 2017, no cumplen los requisitos indicados.
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto delainvencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefiar aditivos
mejorados que tengan un buen efecto de dispersidbn en suspensiones solidas,
particularmente un efecto facilmente dispersante y plastificante de las suspensiones
sélidas que permita un control 6ptimo y practico del periodo de tiempo de procesamiento,
en particular cuando la suspensién sélida es un aglutinante mineral.
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Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un polimero que
tiene la formula (XIV) como agente de dispersion para sustancias en polvo.

6.2 Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

En virtud de lo dispuesto en el articulo 30, de la Decisiéon 486 de la Comision de la
Comunidad Andina que sefala: “Las reivindicaciones definirdn 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 reivindicacién anterior. Una reivindicacién sera
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una
reivindicacion anterior. Una reivindicacién que se refiera a dos o0 mas reivindicaciones
anteriores se considerara una reivindicacion dependiente multiple”.

El capitulo reivindicativo no cumple con el requisito de sustento en la descripcion porque
la materia de las reivindicaciones es presentada de manera muy general y el sustento
técnico en la descripcion es insuficiente para explicar la generalidad reclamada, notese
gue las modalidades preferidas utilizan polimeros particulares y una sustancia en polvo
particular, especificamente cemento, no obstante, las reivindicaciones consideran de
forma genérica cualquier sustancia en polvo.

Ahora bien, la frase “como agente de dispersién para sustancias en polvo” no es una
caracteristica técnica del polimero, por lo cual las reivindicaciones 6, 7 y 8 presentan una
falsa dependencia. La reivindicacion 1 no reclama una mezcla de una sustancia en polvo
y un polimero, sino que reclama solo el polimero.

Finalmente, las expresiones “sustancias en polvo” “aglutinante mineral” y “aglutinante
hidraulico” son ambiguas e imprecisas y no permiten definir especificamente el alcance
de la materia reclamada.

6.3 Unidad de invencidn (Art. 25 Decision 486)

El articulo 25 de la Decisién 486 sefiala lo siguiente: “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera
gue conformen un Unico concepto inventivo”.

En efecto, la solicitud carece de unidad de invencion, debido a que reclama mas de un
grupo inventivo sin la presencia de caracteristicas o elementos técnicos nuevos e
inventivos que son comunes a todas las invenciones, lo anterior teniendo en cuenta que
el concepto comun es un polimero que tiene la férmula (XIV), y se encuentra divulgado
en el estado de la técnica, especificamente en el documento C0O13-32235 (P4g. 4 a 6;
Pag. 23, linea 19 a Pag. 24, linea 10; Pag. 33, lineas 15-25).

Esta Oficina ha determinado que el capitulo reivindicatorio contiene dos grupos inventivos
diferentes, asi:

Grupo inventivo 1: Polimero de formula (XIV) (reivindicaciones 1 a 11).
Grupo inventivo 2: Mezcla que comprende polimero de formula (XVI) y un polvo y método
de obtencién de la mezcla (reivindicaciones 12 a 16).
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En consecuencia, la solicitud no cumple con el articulo citado y, por lo tanto, esta oficina
se pronunciara sobre el grupo inventivo 1.

6.4 Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de octubre de 2011 que
corresponde a la fecha de presentacién de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontrd el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 | C0O13-32235 Acidos fosfinicos mono-sustituidos 18-02-2013
Equivalente Fecha de presentacion
W02012/010594 19-07-2011
Fecha de prioridad
21-07-2010

El documento D1 divulga un polimero de formula (XIV) con los radicales Y, W, X, R1y
R7 plenamente definidos y un peso molecular de 500- 200000 g/mol, preferentemente
2000-50000 g/mol (Pag. 4 a 6; Pag. 23, linea 19 a Pag. 24, linea 10; Pag. 33, lineas 15—
25).

6.5 Novedad (Art 16 Decision 486)

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486: “Una invencion se considerara
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacidon, comercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el polimero reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta
gue la reivindicacion 1 esta referida a: “Un polimero que tiene la férmula (XIV) como
agente de dispersion para sustancias en polvo (...)"

(Radicado N°NC2017/0011317 del 2 de noviembre de 2017).
La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales

de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el
documento D1 que representa el estado de la técnica:

thttps://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042858727/publication/CO6680647A2?q=pn%3DW02012010594A1
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Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Caracteristicas esenciales

Polimero que tiene la formula (XIV)

X

D1
Polimero que tiene la formula (XIV)
[
R,—FP——Y—W—R,

x (Pag. 33, lineas 15 — 25)

X es H+, un ion de metal alcalino, un ion de metal
alcalinotérreo, un ion de metal divalente o trivalente, un ion
de amonio, un grupo amonio 0rganico o un grupo organico
gue tiene un peso molecular de

< 200 g/mol, en particular es Na+ o K+

X es H+, un ion de metal alcalino, un ion de metal
alcalinotérreo, un ion de metal divalente o trivalente, un ion
de amonio, un grupo amonio organico o un grupo organico
gue tiene un peso molecular de < 200 g/mol, en particular es
Na+ o K+ (P4ag. 3, lineas 21-25, Pag 7 y 8)
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R1 es H, un grupo alquilo, que tiene de 1 a 20 atomos de
carbono, un grupo alquilarilo, que tiene de 7 a 20 atomos
de carbono o férmula (XI)...

R1 es H, un grupo alquilo, preferiblemente con 1-20 atomos
de carbono, un grupo alquilarilo, preferiblemente con 7-20
atomos de carbono, o la férmula (XI)...

(Pag. 5, linea 10 a Pag.6, linea 18)

Y R7 es un polimero que comprende al menos un
mondmero M en el estado polimerizado, donde R7 tiene
un peso molecular de 500 a 200.000 g/mol

Y R7 es un polimero que comprende al menos un
mondmero M en el estado polimerizado, donde R7 tiene un
peso molecular de 500 a 200.000 g/mol

(pag. 33, lineas 11-14)

El monémero M se selecciona del grupo que consiste en:

- acidos monocarboxilicos y dicarboxilicos
monoetilénicamente insaturados (C3 a C6) y sus ésteres
de alquilo C1-C20 y ésteres de (metil-)poli(oxialquileno),
sus amidas, nitrilos y anhidridos,

- (C1 a C20) (met)alquil acrilatos, (C1 a C20)
(met)alquilacrilamidas, (C1 a C20) (met)alquil acrilonitrilos
y (metil-)poli(oxialquilen)(met)acrilatos,

El monémero M se selecciona del grupo que consiste en:

- acidos monocarboxilicos y dicarboxilicos

monoetilénicamente insaturados (C3 a C6)

- acrilatos (C1-C20)-(met-) de alquilo, acrilamidas (C1-C20)-
(met-)-alquilo, acrilonitrilos  (C1-C20)-(met-)-alquilo y
acrilatos poli(oxialquileno)(met-)
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- ésteres vinilicos de acidos carboxilicos que contienen | - ésteres de vinilo de acidos carboxilicos que
hasta 20 atomos de carbono, compuestos aromaticos | contienen de 2 a 20 atomos de C, vinilaromaticos con hasta
vinilicos que tienen hasta 20 atomos de carbono, 20 atomos de C,

- éteres vinilicos y éteres alilicos de alcoholes que | - éteres vinilicos y éteres alilicos de alcoholes que contienen
contienen 1 a 12 &tomos de carbono, (metil-) | 1a 12 atomos de C, metil-poli (oxialquilen)-
poli(oxialquilen) alil éteres, (metil-) poli(oxialquilen) vinil | éteres de alilo, metil-poli(oxialquilen) éteres de vinilo,
éteres,

- hidrocarburos alifaticos que tienen 2 a 10 &tomos de | - hidrocarburos alifaticos con 2 hasta 10 4tomos
carbono y 1 o 2 enlaces dobles olefinicos, N-vinil amidas | de Cy 1 o 2 dobles enlaces olefinicos, ciclicos y de
ciclicas y de cadena abierta, cadena abierta, N-vinilamidas,

-y mezclas de estos monémeros. -y mezclas de estos monomeros.

(Pag. 23, linea 19 a Pag. 24, linea 10)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del polimero de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la
materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 tampoco cumplen con el requisito de novedad.
6.5. Respuesta a los argumentos del solicitante
Respecto ala claridad de las reivindicaciones

El solicitante explica que, las reivindicaciones tal como se encuentran escritas, son claras,
concisas y se encuentran enteramente sustentadas en la descripcion, e indica
particularmente que “... la reivindicacion 1 define un “polimero que tiene la formula (XIV)
como agente de dispersion para sustancias en polvo”, indicando que implicitamente que
el polimero serd mezclado con sustancias en polvo, actuando como dispersante. Por lo
consiguiente, la solicitante considera que la dependencia presentada en las
reivindicaciones 6, 7 y 8 en donde se especifican las caracteristicas y se define dicha
sustancia en polvo, es correcta.”

Frente a esta afirmacion esta Superintendencia le aclara al solicitante que la frase de la
reivindicacion 1 “como agente de dispersiébn para sustancias en polvo” no puede
entenderse como una caracteristica implicita del polimero, esa frase estd haciendo
referencia a la utilidad del polimero, es decir, esta indicando que se usa como un agente
de dispersion, sin embargo, la utilidad del polimero no lo define. Las caracteristicas
técnicas esenciales de un polimero estdn dadas por su estructura, sus mondémeros
constituyentes, su peso molecular y eventualmente parametros que lo puedan definir, pero
SU USO NO es una caracteristica técnica esencial.

Ahora bien, dicha afirmacion del solicitante tambien estd asegurando que una etapa de
mezcla con otro componente caracteriza el polimero, lo cual es un planteamiento
equivocado, en este caso, la etapa de mezcla con otro componente en forma de polvo
lleva a la obtencion de un producto diferente al polimero que se reclama en la
reivindicacion 1, con lo cual esta Oficina tiene razon en afirmar que se presenta una falsa
dependencia de las reivindicaciones 6, 7 y 8. Tal como se indicé en el numeral 6.2 de esta
Resolucidn, la reivindicacion 1 no reclama una mezcla de una sustancia en polvo y un
polimero, sino que reclama solo el polimero, su utilidad o su posterior mezcla con otros
componentes no son caracteristicas técnicas esenciales que lo definan.
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Respecto a la falta de unidad de invencién

El solicitante asegura que el capitulo reivindicatorio si tiene unidad de invencion,
basandose nuevamente en el hecho que el concepto inventivo comun corresponde a un
polimero que actia como agente de dispersion para sustancias en polvo, teniendo el
polimero especificamente la formula (XIV), e indicando implicitamente que el polimero se
presentara en una mezcla con una sustancia el polvo.

Esta Oficina reitera que el hecho de que el polimero actie como agente de dispersion no
lo distingue o no lo hace diferente del polimero descrito en el documento D1 (13032235).
El solicitante afirma nuevamente que se presenta una caracteristica implicita entendida
como una etapa de mezcla con una sustancia en polvo. No obstante, se reitera que la
etapa de mezcla posterior no es una caracteristica técnica esencial del polimero, esa
etapa de mezcla no conlleva a la obtencion de polimero sino a la obtencién de un producto
diferente. Por lo cual, esta Oficina ratifica que la falta de unidad de invencién se encuentra
correctamente fundamentada y que el concepto comun a la materia contenida en las
reivindicaciones 1a 11y 12 a 16 es el polimero de formula (XIV) que ya habia sido descrito
en D1.

Respecto a la falta de novedad

El solicitante sefiala que no esta de acuerdo con lo argumentado por este Despacho,
menciona que D1 no hace referencia a agentes dispersantes y explica adicionalmente que
“... en el documento D1 se menciona que el acido fosfinico de formula (1) es empleado en
la polimerizacion del monémero M, en donde dichos mondmeros M se seleccionan del
grupo descrito en el documento US2013010981, par [0135] - [0141]. No obstante, la
solicitante explica que el monémero o el polimero producido no esta incluido en la
estructura del polimero de &cido fosfinico reivindicado de D1, en contraste con el polimero
(mondmero ya polimerizado) reivindicado en la presente

solicitud.”

Se le aclara al solicitante que la referencia a agentes dispersantes, que nuevamente
involucra la utilidad del polimero, no se considera una caracteristica técnica esencial que
lo distinga, como se explicoé anteriormente, por lo que no fue incluida como caracteristica
técnica en la tabla comparativa 1.

En lo referido al argumento que dice que esta solicitud reclama un polimero ya
polimerizado y que el monémero o el polimero de esta solicitud no esta incluido en la
estructura del polimero de D1, segun el documento US2013010981, [0135] - [0141], se le
aclara al solicitante que tal como lo muestra la tabla comparativa 1 de este documento,
todos los radicales de los mondmeros del polimero reclamado se encuentran
explicitamente descritos en el documento 1, en las partes del documento que se sefalan
en la tabla. En lo referido al mondmero M, la divulgacion es iguala la publicada en el
documento D1 (13032235) en la pagina 23, linea 19 a la pagina 24, linea 10, por lo tanto,
se confirma que el polimero es el mismo y no es nuevo frente a D1. Finalmente, se aclara
que el numero de documento referido por el solicitante es incorrecto y no corresponde al
equivalente US, el nimero correcto es US20130109819.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de
Industria y Comercio,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada “AGENTE
DE DISPERSION PARA SUSPENSIONES SOLIDAS”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a SIKA
TECHNOLOGY AG, advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la
notificacion o dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 30 de agosto de 2021

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
Ay W 9 GONZALEZ
, ) Fecha: 2021.08.30
5[|p|;R|nﬁlﬂgg:;ﬁ;ﬁi]uug%iﬂ#gznumcm 171050 COT
Razon: Validez juridica.
Ubicacién: Bogota,
Colombia.
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