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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

Resolucion N° 35934

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 31
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion N° 55577 del 30 de agosto de 2021, la Superintendencia de
Industria y Comercio deneg6 patente de invencién a la creacion denominada: “AGENTE
DE DISPERSION PARA SUSPENSIONES SOLIDAS”, con fundamento en lo dispuesto
por los articulos 16, 25y 30 de la Decisién 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad
Andina, al establecer que la invencion no cumple con los requisitos de novedad, unidad
de invencion, sustento descriptivo, claridad y concision.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de octubre de 2021 con el N°
NC2021/0013813, la sociedad SIKA TECHNOLOGY AG., interpuso recurso de reposicion
contra la citada Resolucién con fundamento en los argumentos que a continuacion se
sintetizan:

Modificaciones al pliego reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenté un nuevo capitulo reivindicatorio, conformado por 14
reivindicaciones, con el propdésito de superar las objeciones hechas al pliego objeto de
denegacion en el acto impugnado.

Para superar la objecién sobre falsa dependencia “modifica la reivindicacion 1 (...),
incluyendo la sustancia en polvo como una caracteristica técnica esencial, reclamando
la mezcla del polimero y la sustancia en polvo.”

Adicionalmente, “con el objetivo de obtener una decision favorable, la solicitante modifica
la reivindicacién 11 de método especificando las sustancias en polvo, de manera similar a la
modificacion de la reivindicacion 1. (...) especifica la proporcion entre los componentes de
la mezcla: el polimero de formula (X1V) y la sustancia en polvo, tanto en la reivindicacion
1 como en la reivindicacion 11, de acuerdo con las divulgaciones en la descripcion (pag.
25, lineas 6 a 11). (...) cancela la reivindicacion 13 para eliminar cualquier redundancia
en el capitulo reivindicatorio. (...). Finalmente, la solicitante incluye a (sic) formula (VII)
dentro de la lista de sustituyentes del grupo W de la formula (XIV) que se habia eliminado
por error. Evidencia de este error es que la reivindicacion 1 decia: ‘donde W es una de
las féormulas (VII) a (X)'.” -Negrilla del texto original-.

Sobre el soporte de las reivindicaciones.

En respuesta a esta observacion, la recurrente asevera que “(...) en la presente
invencion se describe detalladamente la produccion de mudltiples polimeros y
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copolimeros con la formula (XIV) empleando compuestos con la férmula (I) como
reguladores del peso molecular por lo que, a partir de estos variados ejemplos, la
persona normalmente versada en la materia podria reproducir a cabalidad la invencion.
Cabe mencionar que, pese a que se presenten ejemplos para describir la invencion, la
Examinadora no debera exigir la solicitud se limite hasta el alcance de los ejemplos.”

De la novedad de la materia reclamada.

La recurrente asegura que siguiendo los pasos para evaluar la novedad de una
invencion de la Guia para examen de la SIC., “(...) se encontré que la presente invencion
presenta caracteristicas técnicas esenciales diferentes a lo que se dispone en el estado
de la técnica...”, y explica que “(...) ademas del polimero, la sustancia en polvo es
también una caracteristica técnica esencial de la invencién, que se refiere a una mezcla
del polimero de férmula (XIV) y la sustancia en polvo. Esta mezcla no es divulgada ni
explicita ni implicitamente en el documento D1. Por consiguiente, la novedad de la
presente invencion no ha de ser afectada por el documento D1.”

Ademas, “(...) explica que el documento D1 no hace referencia a agentes dispersantes,
y el campo técnico de este documento -aditivos en polimerizacién por radicales libres- es
muy diferente al de la presente solicitud -agentes dispersantes-. Por lo tanto, una persona
normalmente experta en la técnica no consideraria las divulgaciones del documento D1
como relevantes para resolver el problema técnico de la presente solicitud.”

Que mediante Resolucion N° 720 de fecha 11 de enero de 2022, la Superintendencia de
Industria y Comercio confirmd la decision de denegar la solicitud, rechazando la
modificacion al pliego reivindicatorio, reiterando que la materia reclamada no era clara ni
concisa, pues reclamaba dos grupos de invenciones y no cumplia con el requisito de
novedad, por lo que no se hall6 mérito para revocar la decision impugnada.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de abril de 2022, con el N°
NC2022/0004347, la doctora Andrea Tobos Mateus, en su condicion de apoderada de la
sociedad SIKA TECHNOLOGY AG., presentd solicitud de revocatoria directa de las
resoluciones N° 720 de fecha 11 de enero de 2022 y N° 55577 de fecha 30 de agosto de
2021, amparada en las causales 1 y 3 del articulo 93 del Cdodigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que su solicitud de revocatoria directa se fundamenta en los siguientes términos:
Frente a la primera causal de la solicitud de revocatoria directa.

La sociedad accionante cita el Articulo 93 del Cadigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo CPACA y sefiala que la presentacion de la solicitud de
revocatoria se fundamenta en la causal 1, segun la cual, los actos administrativos deben
ser revocados “Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la ley”,
teniendo en cuenta lo siguiente:

En cuanto al incumplimiento del art. 34 de la Decision 486 de 2000.

La sociedad accionante sobre el Articulo 34 de la Decision 486 del 2000 sefiala que “La

normativa anterior establece una autorizacion para todo tramite de patente de invencion

gue se radique en fase nacional. Esta autorizacion consiste en la posibilidad de que, en
Péagina 2 de 12

Sefor chadadar, para hacer sna:lﬂm:rﬁ:h 3 su solicitud, 13 antidad ke ofreca los skguienies candlkes
wwwsic goveo -~ Tekiforo on Eogotd: 801502 04 00 - Linaagratuiia 3 nkal nacanat O 83030 510 ES

Diraccidn: Ora B #37- 00 pieos1, 5 4,5, 6,7y 10, Bogotd O.C- Colomiog
Takifanas: ~ £01 587 00 00 ~a-miall contacienosfsic govoa 4 i El futuro

Gobiarne
es de todos de Colombia

Hugsiro aporees furdamental
d usar meros papel coriribuimos con al madio smblen s




-
76
- _/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 35934
Ref. Expediente N° NC2017/0011317

cualquier momento del tramite, se modifique la solicitud. Dicha modificacion ‘no podra
implicar una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgaciéon contenida
en la solicitud inicial.’

Lo anterior es relevante dado que, como se establece en el hecho 2.6., junto con el
recurso de reposicion presentado, se allegé una modificacion al capitulo reivindicatorio.
La Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolucion No. 720 del 11 de enero
del 2022 afirma que no evaluara la modificacién de las reivindicaciones dado que “implica
una ampliacién de la materia inicialmente presentada” lo cual no es cierto, teniendo en
cuenta los siguientes argumentos:

(...) la sociedad solicitante explica que la invencién que se centra en una mezcla del
polimero y una sustancia en polvo esta sustentada racionalmente con fundamento en la
descripcion contenida en la solicitud inicial, tal como se sostiene a continuacion:

a) En el capitulo descriptivo pag. 26, lineas 15 a 17, se enuncia que ‘la invencién también
se refiere a una mezcla que comprende sustancias en polvo y polimeros que tienen
la formula (XIV), como se describieron anteriormente.’

b) De la misma manera, se dan ejemplos especificos de sustancia en polvo con las que
se ha realizado la mezcla. Por ejemplo, en el capitulo descriptivo pag. 26, lineas 19 a
21, se establece que ‘la invencion también se refiere a una mezcla de aglutinante que
comprende aglutinantes hidraulicos y polimeros que tienen la férmula (XIV), como se
describieron anteriormente.’

c) En el capitulo descriptivo también se especifican ejemplos de la mezcla de la
invencion, tal como en la pag. 32, lineas 7 a 12 y pag 38, lineas 21 a 32 — pag 39,
lineas 1 a 3. En dichos ejemplos, se analizaron las sustancias en polvo cemento y
carbonato de calcio”.

(...)

Adicionalmente, en el Unico examen de patentabilidad emitido para el caso de la
referencia, la Examinadora afirma que la solicitud contiene dos (02) grupos inventivos, de
la siguiente manera:

a) Grupo inventivo 1: Polimero de férmula (XIV) (reivindicaciones 1 a 11).
b) Grupo inventivo 2: Mezcla que comprende polimero de férmula (XVI) y un polvo y
método de obtencion de la mezcla (reivindicaciones 12 a 16).

De esta manera, la solicitante aclara que la mezcla que comprende polimero de formula
(XV1) y una sustancia en polvo, ya habia sido identificada por la Examinadora como un
presunto grupo inventivo, por lo que se reafirma que la materia contenida en el pliego
reivindicatorio radicado junto con el recurso de reposicion bajo el No. NC2021/0013813
del 14 de octubre del 2021, se encuentra sustentada racionalmente en la descripcion. Si
dicha materia no se encontrara debidamente sustentada, la Examinadora no habria sido
capaz de reconocerla como un grupo inventivo per se”.

Frente a la causal tercera de la solicitud de revocatoria directa.
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Invoca la sociedad accionante la causal 3 del articulo 93 del Cddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues resulta procedente revocar los
actos administrativos “Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona” al
considerar que con “(...) la emision del acto administrativo 720 se causa agravio
injustificado a la sociedad solicitante SIKA TECHNOLOGY AG al no tener las
oportunidades legales de defensa frente a las siguientes situaciones:

(...) Oportunidad de un segundo o tercer examen para las reivindicaciones que
validamente se habian presentado en la respuesta al primer y Unico examen; y

(...) Oportunidad de saber la situacion sobre la objecién de falta de unidad de invencion,
es decir si con el juego de reivindicaciones y argumentos se habia superado esta
observacion y, en consecuencia, ante la decision anticipada emitida por el Despacho se
le impidié la oportunidad de modificar su solicitud aun mas en aras de obtener la
proteccion de patente.”

De donde la sociedad accionante concluye que “En consecuencia, considero que existe
suficiente sustento para que el Despacho revoque la Resolucion No. 55577 de fecha 30
de agosto de 2021 y la Resolucién No. 720 de fecha 11 de enero de 2022, fundamentando
la solicitud de Revocatoria Directa en las causales primera y tercera del articulo 93.”

Acerca de laclaridad de la materia reclamada.

La sociedad accionante respecto a la objecion a la expresion ‘agente de dispersion para
sustancias en polvo’ aclara que “los resultados a alcanzar como el mencionado son
permisibles en tanto la reivindicacion ya se encuentre debidamente definida por sus
caracteristicas técnicas esenciales. De esta manera en la Guia para Examen de
Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad de la SIC, se especifica que los
resultados a alcanzar pueden aparecer en las reivindicaciones acompafiando las
caracteristicas técnicas que definen la invencion”.

Respecto de las objeciones a las reivindicaciones 6 y 7 la sociedad accionante sefala
gue “la reivindicacion 6 fue eliminada en el capitulo reivindicatorio modificado presentado
junto con el recurso. Por otra parte, la dependencia de la reivindicacion 7 es clara, puesto
gue contiene todas las caracteristicas de la reivindicacion de la cual depende y, ademas:
i) hace referencia a ésta; y ii) especifica que la sustancia en polvo es un aglutinante
mineral, limitando el objeto a proteger”.

Por otra parte, en relacion con las expresiones “sustancias en polvo”, “aglutinante
mineral” y “aglutinante hidraulico” la sociedad accionante argumenta que “de acuerdo con
Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invenciéon y Modelo de Utilidad, las
generalizaciones son permitidas a través de términos genéricos relativos a una clase. Las
expresiones “aglutinante mineral” y “aglutinante hidraulico” son generalizaciones
comunes en el estado del arte y del conocimiento general de la persona normalmente
versada en la materia. Al respecto, la solicitante cita nuevamente la Guia para Examen
de Solicitudes de Patente de Invencion y Modelo de Utilidad 4 que indica que ‘la persona
del oficio normalmente versada en la materia (...) esta al corriente de los conocimientos
generales comunes en la técnica’, de manera que dichos términos serian claros para
esta”.
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Y “Adicionalmente, las expresiones ‘aglutinante mineral’ y ‘aglutinante hidraulico’ se
definen claramente en la descripcion (pag. 24, lineas 11 a 22 y pag. 25, lineas 1 a 2).
Similarmente, la expresion ‘sustancia en polvo’ se define claramente en la descripcion
(pag. 22, lineas 1 a 9), por lo que la solicitante especifica que dichos términos son claros”.

Frente ala novedad de la materia reclamada.

La sociedad accionante cita apartes de la Guia para Examen de Solicitudes de Patente
de Invencién y Modelo de Utilidad y argumenta que “Siguiendo dichos pasos para
comparar el documento D1 citados por el Superintendente y la presente invencion, se
encontr6 que la presente invencion presenta caracteristicas técnicas esenciales
diferentes a lo que se dispone en el estado de la técnica, es decir, no es idéntica a aquello
descrito en dicho documento por las razones expresadas a continuacion.

(...) ademés del polimero, la sustancia en polvo es también una caracteristica técnica
esencial de la invencion, que se refiere a una mezcla del polimero de férmula (XIV) y la
sustancia en polvo. Esta mezcla no es divulgada ni explicita ni implicitamente en el
documento D1. El documento D1 no hace referencia a agentes dispersantes, y el campo
técnico de este documento —aditivos en polimerizacion por radicales libres— es muy
diferente al de la presente solicitud —agentes dispersantes—. Por lo tanto, una persona
normalmente experta en la técnica no consideraria las divulgaciones del documento D1
como relevantes para resolver el problema técnico de la presente solicitud”.

Que dentro del contexto antes descrito, esta Superintendencia procede a resolver la
solicitud de revocatoria presentada en los siguientes términos:

Acerca de la procedencia de la solicitud de la solicitud de revocatoria directa.

Sea lo primero indicar que la finalidad de la revocatoria directa dentro del ordenamiento
juridico colombiano no comporta la suerte de ser un recurso extraordinario en sede
administrativa, pues aquella tiene por finalidad en caso de ser procedente, generar la
pérdida de vigencia de un acto administrativo por la misma autoridad que lo ha expedido
0 su superior jerarquico o funcional, a partir de las causales expresas contempladas por
el articulo 93 de la Ley 1437 de 2011.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha sefialado lo siguiente: “La Ley 1437 de 2011-
Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)-,
gue comenzo a regir desde el 2 de julio de 2012, regula, en el capitulo IX, la revocacion
directa de los actos administrativos.

(...)

Cuando se trate de una solicitud de parte, la revocatoria de un acto por razones de
legalidad — manifiesta oposicion a la Constitucion Politica o a la ley-, sélo procedera si el
peticionario no interpuso los recursos de ley, siempre que no haya operado la caducidad
de la accion, de acuerdo con la prevision del articulo 94 del CPACA.

Dicha limitacion no opera para los casos en que la revocatoria se haga de oficio y se
fundamente en razones de mérito, oportunidad o conveniencia™.

1 Consejo de Estado. Proceso 76001-23-31-000-2009-00555-01.
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El Consejo de Estado también ha sostenido que: “(...) la doctrina nacional ha calificado
el “agravio injustificado’, como una causal de revocatoria del acto administrativo, de
mérito, oportunidad o conveniencia, prevista en el numeral 3° del articulo 69 del Cédigo
Contencioso Administrativo, hoy 93 del CPACA”".

Y frente a los fundamentos de derecho que determinan su procedencia, el alto Tribunal
ha precisado que la revocatoria, a solicitud de parte o de oficio, por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia: “(...) no esta supeditada al ejercicio de los recursos
gubernativos ni al término de la caducidad de la accion. (...)", y “(...) Unicamente requerira
consentimiento del interesado, si el acto que se pretende revocar, crea o modifica una
situacion juridica particular o reconoce un derecho — articulo 97 del CPACA-".

En cuanto tiene que ver con los supuestos de hecho que determinan la procedencia de
la tercera causal, es decir, cuando con el acto administrativo acusado se haya generado
un agravio injustificado a una persona, esta Superintendencia encuentra que implica
evidenciar que con la decision adoptada por parte de la Administracion se vulner6 el
derecho del administrado con la expedicidén de un acto sin el lleno de los requisitos legales
o sin la debida justificacién, también implica un estudio respecto de la conveniencia o0 no
del acto administrativo expedido, lo cual en efecto comporta el deber de determinar si el
efecto generado con la actuacion administrativa ha sobrepasado la media general de las
cargas publicas a las que todos los administrados se encuentran sometidos.

El tratadista Diego Younes Moreno, sobre la causal contenida en el numeral 3, del articulo
93 Cdbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo expone
que:

(...) Cuando el acto cause agravio injustificado a una persona, es decir, un perjuicio o una
ofensa, una lesion a su patrimonio moral o econémico” (...)

(...) “Debemos concluir que agravio es sindnimo de ofensa y de perjuicio; y en tal virtud,
el agravio es la ofensa con que se hiere la dignidad, honra o fama de las personas; o
también, agravio es el perjuicio causado a alguien en sus derechos o intereses.
Injustificado es aquello que no es conforme a la justicia o a la equidad, o que no es
equitativo o imparcial. En tales eventos, la causal tercera nos plantea una compleja pero
delimitada opcion para el funcionario publico o persona privada con funciones
administrativas cuando se encuentre frente a un acto administrativo que causa ofensas o
perjuicios no conformes a la justicia o equidad para entrar a revocarlos por asi disponerlo
la ley. Este acto administrativo que causa agravio injustificado a una persona,
genéricamente seria un acto violatorio de ordenamiento juridico o acto ilegal si vulnera
normas juridicas inferiores a la Constituciébn, pero con una aclaracion y es que
especificamente seria un acto que lesiona, afecta, desconoce o cercena un derecho o
interés legitimo de una persona en forma inequitativa o imparcial frente a las demas
personas que pudieran encontrarse en la misma situacion. ” (...)

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 94 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad

para el ejercicio de la revocatoria directa se entiende ilimitada en el tiempo por parte de

la autoridad, salvo que el auto admisorio de la demanda del medio de control le haya sido

debidamente notificada, sin embargo, en el caso de las revocatorias solicitadas a peticion

de parte, aquellas deberan observar la restriccion contemplada, cuando la solicitud se

sustenta en la causal primera del articulos 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir, la no
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procedencia cuando se han presentado los recursos de la via administrativa u operado
la caducidad del medio de control de la actuacién administrativa correspondiente.

En este orden de ideas, al descender al estudio de la solicitud de revocatoria directa, esta
Oficina encuentra que aquella ha sido presentada en el marco de las causales 1y 3 del
articulo 93 de la Ley 1437 de 2011, por lo cual, es necesario realizar las siguientes
precisiones:

e Respecto de la procedencia de la revocatoria directa objeto de este andlisis con
fundamento en la primera causal del articulo 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir
gue el acto administrativo sea contrario a la Constitucion y la Ley, debe indicar
esta Superintendencia que la misma se torna improcedente frente a la resolucion
N° 55577 del 30 de agosto de 2021, como quiera que se ha cumplido con el
presupuesto normativo contemplado por el articulo 94 ibidem, en la medida que
dentro del trdmite administrativo contenido en el expediente de la referencia, fue
presentado el correspondiente recurso de reposicion, garantizandose su derecho
de defensa. Ahora bien, en cuanto a la tercera causal invocada, es decir, cuando
con el acto administrativo acusado se haya generado un agravio injustificado a una
persona, implica evidenciar que la decision adoptada por parte de la
Administracion ha sido expedida sin el lleno de los requisitos legales o sin la debida
justificacion y que este ha sobrepasado la media general de las cargas publicas a
las que todos los administrativos se encuentran sometidos, por lo que a partir de
los argumentos expuestos por la apoderada de la sociedad SIKA TECHNOLOGY
AG., aquellos no permiten configurar esta causal para que prospere su revocatoria.

e Ahora bien, frente a la decision adoptada a través de la Resolucion N° 720 del 11
de enero de 2022 por medio de la cual se resolvid el recurso de reposicion
interpuesto en el tramite administrativo contra la denegacion de la patente, en lo
gue refiere a la tercera causal para la revocatoria directa contemplada en el articulo
93 de la Ley 1437 de 2011, es decir, cuando el acto administrativo cause un
agravio injustificado a una persona, considera esta Superintendencia que aquella
puede ser estudiada sin mayor consideracion sobre su procedencia, en los
términos del articulo 94 ibidem.

e Finalmente, es menester indicar que a la fecha esta Superintendencia no ha sido
notificada del eventual auto admisorio de la demanda del medio de control
correspondiente.

Por lo tanto, esta Oficina encuentra que es procedente entrar a resolver de fondo los
diferentes argumentos sobre los cuales ha sido formulada la solicitud de revocatoria
directa objeto de analisis.

Consideraciones de fondo frente a los motivos de inconformidad en que se
sustenta la solicitud de revocatoria directa.

En cuanto al incumplimiento del art. 34 de la Decision 486 de 2000.

En primer lugar, resulta oportuno mencionar que la materia que se pretendié modificar
con motivo del recurso interpuesto esta referida a “Una mezcla que comprende un
polimero que tiene la formula (XIV) y una sustancia en polvo:
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en donde la sustancia en polvo se selecciona del grupo que consiste en arcillas, tira de
porcelana, harina de silicato, tiza, negro de carbdn, harina de roca, pigmentos, talco,
polvos plasticos y aglutinantes minerales; y

en donde el polimero actia como agente de dispersion para la sustancia en polvo:
o

Ry—P——Y—W—R, (XIV)

X

donde 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*;

donde Y es una de las férmulas () a (VI)

/8 :

(P)-\\ an

ad
w) ()

)

V1)
w
Re

/

r‘H;c’\“/ N

(]

donde W es una de las férmulas (VII) a (X);

- ——0—# AO —} ----- (R} )
q

Péagina 8 de 12

Zgfior chudadano, para hacer sequimienta 3 su soliciud, 13 antidad ke ofreca bos skguienies Canaks

WSk govco ~ TekIona en "601S02 04 00 ~ Linaagrakufta a nkal nacianat 018003 910 165

Diraccian: Cra B #37- 00 peos1, 3 4, 5, 6,7y 10, Bogotd 0.C- Colambi

Takfanas: ~ £ 57 00 00 ~a-malt cantacionos@sc govea El futuro Gobiarno
LAl @5 de todos | de Colombia

Hugsiro aporiees furdamental,
d usar meros papel coriribuimos con al madie smblen



-
76

- _F/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 35934

Ref. Expediente N° NC2017/0011317

l:”]'_[C*z:l_HzC_D_f AC‘—} ————— Ri) (VI

r q

) Re—f .'"‘.D—j|~ ————— (R4}
e q

(1%}

donde R; es H, un grupo alquilo, que tiene de 1 a 20 a&tomos de carbono, un grupo
alquilarilo, que tiene de 7 a 20 &tomos de carbono o férmula (XI);

donde  ----- H,,C,—— ¥—P—H (X1)

independientemente uno del otro, el sustituyente A es un grupo alquileno C, a Cy4, el
subindice g es un valor de 2 a 300, el subindice n es un valor de 2 a 4, y el subindice r
es unvalorde O a 1;

donde R,, R3y R4 independientemente uno del otro son H, CH3;, COOH o0 CH,-COOH;
Rs5 es -CH»-CH,- 0 'CHZ'CH(CHg)' Yy

Rses O o N;

y Rz es un polimero que comprende al menos un monémero M en el estado polimerizado,
donde Ry tiene un peso molecular de 500 a 200.000 g/mol;

el monomero M se selecciona del grupo que consiste en:

o acidos monocarboxilicos y dicarboxilicos monoetilénicamente insaturados (Cz a
Ce) Y sus ésteres de alquilo C1-C20 y ésteres de (metil-)poli(oxialquileno), sus amidas,
nitrilos y anhidridos,

o (C1 a Cy) (met)alquil acrilatos, (C; a Cy) (met)alquilacrilamidas, (C; a Cy)
(met)alquil acrilonitrilos y (metil-)poli(oxialquilen)(met)acrilatos,

o ésteres vinilicos de acidos carboxilicos que contienen hasta 20 atomos de
carbono, compuestos aromaticos vinilicos que tienen hasta 20 atomos de carbono,

o éteres vinilicos y éteres alilicos de alcoholes que contienen 1 a 12 atomos de
carbono, (metil-) poli(oxialquilen) alil éteres, (metil-) poli(oxialquilen) vinil éteres,

o hidrocarburos alifaticos que tienen 2 a 10 atomos de carbono y 1 o 2 enlaces
dobles olefinicos, N-vinil amidas ciclicas y de cadena abierta,

o y mezclas de estos monémeros”, asi como, un material de construccién basado en

un aglutinante hidraulico, que comprende esta mezcla.

Teniendo en cuenta lo anterior, es procedente revisar si la materia no aceptada en la
Resoluciéon N° 720 del 11 de enero de 2022 realmente constituye ampliacion de la
solicitud inicial en los términos del articulo 34 de la Decision 486 de 2000, asi:

El capitulo descriptivo inicialmente presentado, del 30 de agosto de 2018, hace referencia
al uso de un polimero que tiene la férmula (XIV)
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Rr—P——Y¥—W—R, (RIV)

como agente de dispersion para sustancias en forma de polvo, que se selecciona
tipicamente del grupo que consiste en arcillas, tira de porcelana, harina de silicato, tiza,
negro de carboén, harina de roca, pigmentos, talco, polvos plasticos y aglutinantes
minerales (Resumen). Por lo que la mezcla ahora reclamada corresponde a una
modalidad particular de los productos divulgados en la solicitud inicial, lo cual es contrario
a lo expuesto en la Resolucién N° 720 del 11 de enero de 2022.

Mas aun, en los ejemplos de solicitud inicial se describen unos ensayos de medicion de
polvo de dispersion que incluyen la mezcla de 100 gramos de cemento con 30g de agua
mas 0,5g de solucion de polimero al 40% (Pag. 46, Medicion de polvo de dispersion en
cemento) y 100 gramos de CaCO;3; con 20 o 30g de agua mas 0,5g de solucién de
polimero al 40% (Pag. 46, Medicion de polvo de dispersion en tiza). De donde se concluye
que la materia reclamada en el pliego reivindicatorio rechazado se encuentra
racionalmente sustentada en la solicitud inicial.

Dicho lo anterior, no habria razon técnica para no aceptar la modificacién propuesta en
el escrito del 14 de octubre de 2021 junto con el recurso de reposicion. Por lo que resulta
procedente aceptar a tramite el citado pliego reivindicatorio y revocar el acto
administrativo por el cual fue rechazado.

Acercade laclaridad de la materia reclamada.

En primer lugar, respecto a la expresion “en donde el polimero actia como agente de
dispersion para sustancias en polvo”, esta Oficina aclara que, aunque los resultados a
alcanzar efectivamente pueden estar presentes en el pliego reivindicatorio, estos no
corresponden a caracteristicas técnicas estructurales del producto reivindicado ni son
objeto del contraste entre materia reclamada y estado de la técnica. Por lo que contrario
a lo argumentado por la accionante, este tipo de expresiones no corresponden a
diferencias entre los objetos comparados, no otorgan novedad ni altura inventiva a la
materia reclamada y restan claridad al pliego reivindicatorio.

Ahora bien, respecto a las reivindicaciones dependientes del pliego reivindicatorio
presentado junto con el escrito del recurso de reposicion y su dependencia de la
reivindicacion 1, esta Superintendencia advierte que le asiste razén a la sociedad
recurrente en cuanto a que las reivindicaciones dependientes 2 a 14 incluyen la totalidad
de las caracteristicas técnicas de las reivindicaciones sobre las cuales declaran su
dependencia, por lo que corresponden a modalidades particulares de la reivindicacién 1.
En conclusion, se considera superada la objecion formulada respecto de una falsa
dependencia para las reivindicaciones dependientes.
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Finalmente, en relacién con las expresiones “sustancias en polvo”, “aglutinante mineral”
y ‘“aglutinante hidraulico” esta Oficina advierte que las mismas corresponden a
caracterizaciones funcionales de los componentes de la mezcla -por si misma no son
limitativas- y que ademas no permiten definir de manera precisa el objeto reclamado.

En cuanto a la novedad de la materia reclamada.

En cuanto al argumento de la accionante segun el cual “(...) ademas del polimero, la
sustancia en polvo es también una caracteristica técnica esencial de la invencién, que se
refiere a una mezcla del polimero de formula (XIV) y la sustancia en polvo. Esta mezcla
no es divulgada ni explicita ni implicitamente en el documento D1... El documento D1 no
hace referencia a agentes dispersantes, y el campo técnico de este documento —aditivos
en polimerizacion por radicales libres— es muy diferente al de la presente solicitud —
agentes dispersantes—. Por lo tanto, una persona normalmente experta en la técnica no
consideraria las divulgaciones del documento D1 como relevantes para resolver el
problema técnico de la presente solicitud”, esta Oficina encuentra que efectivamente el
documento D1 hace referencia a compuesto de la férmula (1) de la solicitud junto con sus
procedimientos de produccion (incluyendo 9 ejemplos que revelan los procedimiento para
la elaboracion de producto derivado del &cido fosfinico mono sustituido y los ejemplos 10
a 13 en donde se muestran los procedimientos de elaboracion de copolimeros utilizando
hidroxipropil-3-[metil-poli(oxetileno)]propil fosfinato, un derivado del &cido fosfinico mono
sustituido o en ausencia de este) pero este resulta silencioso respecto de la mezcla ahora
reclamada.

De acuerdo con lo expuesto, las ensefianzas del documento D1 por si solas no afectan
la patentabilidad de la materia ahora reclamada, se requiere entonces continuar con el
examen de patentabilidad de la solicitud para esta materia que no ha sido objeto de
estudio preliminar ni definitivo de patentabilidad, al ser un concepto inventivo distinto al
que fue evaluado al momento de resolverse el recurso que aqui se pide revocar. Por lo
tanto, le asiste razon a la sociedad solicitante cuando asegura que con el rechazo de la
modificacion propuesta se esta causando un agravio injustificado a la solicitante, pues
con la expedicion del acto administrativo que resolvié el recurso de reposicion se vulnero
el derecho del administrado a modificar su solicitud en cualquier etapa del tramite a pesar
de que la modificacion si se encontraba racionalmente sustentada en el capitulo
descriptivo de la solicitud.

La modificacién aportada con el escrito del recurso no supera los limites impuestos por
el articulo 34 de la Decision 486 de 2000, en consecuencia resulta procedente revocar la
decision contenida en la Resolucién N°720 del 11 de enero de 2022 y en su lugar, remitir
el tramite a la etapa del recurso, con el fin de que se consideren los términos sefialados
con la modificacion aportada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO 1: Revocar la Resolucién N° 720 del 11 de enero de 2022, por medio de la
cual se resolvid el recurso de reposicidn interpuesto contra la Resolucion N° 55577 del
30 de agosto de 2021, que denegd el privilegio de patente para la invencion titulada:
“AGENTE DE DISPERSION PARA SUSPENSIONES SOLIDAS”.
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ARTICULO 2: No acceder a la revocatoria de la Resolucion N° 55577 del 30 de agosto
de 2021, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
resolucion

ARTICULO 3: Resolver el recurso de reposicion radicado el 14 de octubre de 2021 con
el N° NC2021/0013813, teniendo en cuenta la modificacion al capitulo reivindicatorio alli
presentada, atendiendo lo dispuesto por el articulo 80 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto, se devuelve el tramite
al Grupo de Trabajo de Via Administrativa de la Delegatura Para la Propiedad Industrial
de esta Superintendencia, para lo correspondiente.

ARTICULO 4: Notificar el contenido de la presente resolucion a SIKA TECHNOLOGY
AG., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 9 de junio de 2022

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
M W 9 GONZALEZ
Fecha: 2022.06.09
ANDRES BARRETO GONZALEZ 170049 COT

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO , N . -
Razon: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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