-
-

- _./ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

Resolucion N° 41360

Ref. Expediente N° NC2019/0007163

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. 16079 de 29 de marzo de 2022, la Superintendencia de
Industria y Comercio denegd patente de invencion a la creaciéon denominada: “SISTEMA
Y METODO PARA LA APLICACION DE UN ADHESIVO PARA BALDOSAS”, con
fundamento en el articulo 48 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de mayo de 2022 con el N°
NC2022/0006349, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, SIKA
TECHNOLOGY AG, interpuso recurso de reposicion contra la citada Resolucion con
fundamento en los argumentos que a continuacion se exponen:

Objeto de la invencion

La recurrente trae a colacion el objeto de la invencion en estudio, indicando que
corresponde a “(...) un sistema para aplicar un adhesivo para baldosas, que comprende
un dispositivo de suministro de adhesivo para suministrar el adhesivo para baldosas,
directamente, sobre una superficie de una baldosa, que comprende una boquilla de la
cual sale el adhesivo para baldosas y una bomba para bombear el adhesivo para
baldosas en la direccion de la boquilla; y un robot, para sostener y colocar la baldosa con
respecto a la boquilla, de forma tal que el adhesivo para baldosas pueda distribuirse
directamente sobre la superficie de la baldosa cuando sale de la boquilla.”

De la claridad del capitulo reivindicatorio

Frente a las objeciones de claridad expuestas en la resolucién impugnada, la recurrente
manifiesta que “(...) elimina las frases objetadas por el Superintendente.”

Ademas indica que “(...) presenta un capitulo reivindicatorio modificado en donde se
muestran estos cambios y otras modificaciones que se explicaran mas adelante.”

De la modificacién al capitulo reivindicatorio

La recurrente manifiesta que “(...) presenta junto con este escrito, modificaciones a las
reivindicaciones, y en particular a las reivindicaciones 1, 8 y 10 para incluir caracteristicas
limitativas y que hacen la invencién novedosa frente a D2 y D3.

Adicionalmente, se eliminan las reivindicaciones 4 y 5, por cuanto sus caracteristicas se

incluyen ahora en la reivindicacion 1 principal.”
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De la novedad de lainvencidn

Acerca de la objecion por novedad, la recurrente argumenta que “(...) el documento D3
ensefla un sistema de nivel (16) que soporta una unidad de cubierta (10) o
supuestamente una baldosa, desde abajo como un fijador (3) o adhesivo que se aplica
desde arriba. Este documento D3 ensefia que una o mas unidades de cubierta (10) se
remueven del sistema de nivel (16). Sin embargo, este documento D3 no ensefia ni
muestra cdmo se remueven estas cubiertas (10) del sistema, y mucho menos muestra
gue esta operacion se haga a través de un robot como se lleva a cabo en la presente
invencion.”

Aunado a lo anterior, la recurrente también presenta una tabla en donde muestra las
diferencias entre su invencion y el documento D3.

Por ultimo la recurrente sefala que “(...) los manguitos de goma (103) se rellenan con
fijador (3) y luego se alisan con una espatula (104), de manera que todos los manguitos
de goma (103) se rellenan con fijador (3) (pagina 11, parrafos 5 y 6). Si bien, la presente
solicitud menciona que, segun sus modalidades, el adhesivo para baldosas se bombea,
se extruye a la boquilla (16) y se aplica (directamente) sobre una baldosa (15), (Pagina
11, lineas 6 a 7). Mientras que, los manguitos de goma de D3 se mencionan como su
segunda modalidad, la cual no especifica que se llenen a través del dispositivo de
bombeo (11). De hecho, D3 ensefia que, en la modalidad de la figura 1, la bomba (11) se
usa para llevar el fijador (3) a través de la manguera flexible (8) a una o mas unidades de
cubierta (10).”

Por todo lo anterior la recurrente considera “(...) que el dispositivo de bombeo (11) y los
manguitos de goma (103) se presentan en dos modalidades diferentes de D3, mientras
gue la presente solicitud menciona estos dos elementos en conjunto en todas las
modalidades de la descripcion, y por lo tanto, la presente solicitud es una invencion
novedosa en vista de las ensefanzas de D3.”

En cuanto a las reivindicaciones dependientes, la recurrente llama la atencion al hecho
gue en el documento D2 (...) no hay mencion de cualquier método de sistema de bombeo.
El documento D2 menciona que en una modalidad preferida, “el material mezclado se
introduce en una linea de alimentacion cerrada (21), por ejemplo provista de un estator
de tornillo excéntrico y posiblemente a través de una linea de manguera (25) se presiona
hasta que alcanza la boquilla de ranura (3).” (Parrafo [10048).

De la concesion en Estados Unidos

La recurrente pone en conocimiento de esta Superintendencia “(...) que la presente
invencién ha sido otorgada en Estados Unidos de América. Ver patente US 10,947,743
Anexa.”

Agrega la recurrente que: “Respetuosamente considero que este hecho es importante,
dado que los criterios de evaluacion y estudio aplicados para determinar la patentabilidad
de una invencion (novedad, nivel inventivo y aplicaciéon industrial) son interpretados de
igual manera en todas las oficinas de patentes del mundo, incluida la SIC.
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La misma Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y Modelo de
Utilidad, al comentar el Articulo 46 de la Decision 486, establece que una Oficina nacional
competente podra reconocer los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a la solicitud extranjera equivalente (...)"

Tramite administrativo

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderan “(...)
todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con
motivo del recurso”.

Objeto de lainvencion

De acuerdo con la descripcién, el objeto de la invencidn esta relacionado con un sistema
para aplicar un adhesivo para baldosas, que comprende un dispositivo de suministro de
adhesivo (automatizado) para suministrar el adhesivo para baldosas (directamente) sobre
una superficie de una baldosa, que comprende una boquilla de la cual sale el adhesivo
para baldosas y una bomba para bombear el adhesivo para baldosas en la direccion de
la boquilla; y un dispositivo automatizado de soporte y movimiento, en particular un robot,
para sostener y colocar (mover) la baldosa con respecto a la boquilla, de forma tal que el
adhesivo para baldosas pueda distribuirse (directamente) sobre la superficie de la
baldosa cuando sale de la boquilla.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2019/0007163 del 03 de julio del 2019, requerida en dos oportunidades durante la
etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del articulo
45 de la Decision 486, mediante los Oficios N° 3424 del 12 de marzo de 2021 y N° 16100
del 15 de octubre del 2021.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevd objeciones sobre la claridad del
capitulo reivindicatorio y sobre algunas inconsistencias en los numeros de referencia de
ciertos elementos indicados en las figuras. En cuanto a la patentabilidad de la invencion,
se determind que los documentos DE19821612A1 (D1) y DE202006016922U1 (D2)
afectaban tanto la novedad como el nivel inventivo de la solicitud.

La solicitante presento respuesta a dicho requerimiento mediante radicado N°
NC2019/0007163 del 30 de julio de 2021 en donde expone argumentos a favor de la
solicitud sin presentar modificacion alguna a las reivindicaciones.

En el segundo requerimiento de fondo, la Oficina encontrd que persistian las objeciones
de claridad en el capitulo reivindicatorio. Sobre la patentabilidad de la invencion se ratifico
el documento D2 afectaba la patentabilidad de las reivindicaciones 10 a 15 y se trasladd
el nuevo documento BE1015401 (D3) como antecedentes que afectan la novedad de las
reivindicaciones 1 a 9.

La solicitante presento respuesta a este requerimiento mediante radicado N°
NC2019/0007163 del 28 de febrero de 2022, allegando una modificacion al capitulo
reivindicatorio.
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La Oficina consider6 que no se podian dar por superados los impedimentos para la
concesion del derecho exclusivo y decidié denegar la patente, al considerar que la
materia no cumplié con el requisito de novedad establecido en el articulo 16 de la
Decision 486.

Normativa aplicable

El articulo 45 de la Decision 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencién no es patentable, ademas prevé la
consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesion, en los siguientes términos:

“Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision
para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacién.

Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.”

Por su parte, el articulo 16 de la Decision 486 establece que:

“Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no estd comprendida en el
estado de la técnica.

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

Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publigue o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40”.

“Articulo 18.- Se considerara 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.”

“Articulo 19.- Se considerara que una invencion es susceptible de aplicacion industrial,
cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria,
entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los
servicios.”

“Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran 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 reivindicacién sera
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independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra
reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la materia que
se desea proteger refiriéndose a una reivindicacion anterior. Una reivindicacién que se
refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion
dependiente mdltiple.”

Modificaciones presentadas
El articulo 34 de la Decision 486 establece que:

“El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento
del tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la proteccion que
corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial”.

En relacion con el &mbito y alcance de la modificacion, el Tribunal ha establecido lo
siguiente: “La Unica limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste
en que ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la divulgacion contenida en
la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacion de la solicitud podra concretar el
invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la
redaccion originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con
relacion a las reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la
descripcién contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revision, la sociedad recurrente presenta en el memorial
del recurso un nuevo capitulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2022/0006349 del 13
de mayo de 2022 con el fin de que sea considerado al momento de decidir sobre la
patentabilidad de la materia reclamada, sobre el particular, esta Oficina considera lo
siguiente:

Se acepta la modificacion allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se
ajusta a las prescripciones del articulo 34 de la Decision 486, en la medida que no
constituye ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacién contenida en
la solicitud inicial y se acompafa del pago de la tasa correspondiente por modificaciones
voluntarias acreditado mediante recibo 22-41694 del 13 de mayo de 2022.

Claridad del capitulo reivindicatorio

Respecto a la claridad de la materia reclamada esta Oficina encuentra que con la
modificacion al capitulo reivindicatorio presentada con el recurso, la solicitante eliminé los
términos opcionales que precedian algunas de las caracteristicas técnicas de la
invencion, limitando asi el alcance de su invencion, por lo cual el nuevo pliego
reivindicatorio cumple con el requisito de claridad y concision previsto en el articulo 30 de
la Decision 486, por lo que le asiste razon a la recurrente en su argumentacion y se dan
por superadas las objeciones al respecto.

Del resultado del analisis de Novedad

En cuanto a los argumentos relacionados con la novedad de la invencion,
especificamente donde se menciona que los elementos reclamados en la reivindicacion
1 no se encuentran divulgados por si solos en el documento D3, esta Oficina encuentra
pertinente realizar el siguiente analisis:

Pagina5de 7

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° 41360

Ref. Expediente N° NC2019/0007163

En primer lugar es importante resaltar que la solicitante presenta un nuevo capitulo
reivindicatorio bajo el radicado NC2022/0006349, en donde la reivindicacién 1 reclama lo
siguiente:

1. Un sistema para la aplicaciéon de un adhesivo para baldosas (10), que comprende:

un dispositivo de suministro de adhesivo (27) para suministrar el adhesivo para baldosas
(10) sobre la superficie de una baldosa (15), dispositivo de suministro de adhesivo (27) que
comprende: una boquilla (16) para la salida del adhesivo para baldosas (10), la boquilla (16)
comprende un dispositivo de mezcla activa o pasiva para mezclar el adhesivo con un
acelerador en la boquilla (16); y una unidad de bombeo (30) para bombear el adhesivo para
baldosas (10) en la direccion de la boquilla (16), en donde la unidad de bombeo (30)
comprende un depdsito (17); y

un robot o dispositivo automatizado de soporte y movimiento (28), que comprende un
sistema movil lineal (19) que puede moverse en dos a seis direcciones axiales distintas
configurado para (i) sostener y colocar la baldosa (15) con respecto a la boquilla (16), de
forma tal que el adhesivo para baldosas (10) pueda distribuirse sobre la superficie de la
baldosa (15) al salir de la boquilla (16) y (ii) posicionar la baldosa (15) en la superficie a
revestir.

Ahora bien, una vez revisadas las ensefianzas del documento D3 se puede establecer
gue este no revela todos y cada uno de los componentes estructurales reclamados en la
solicitud, toda vez que no hace mencion a que la boquilla comprenda un dispositivo de
mezcla activa o pasiva para mezclar el adhesivo con un acelerador, tampoco menciona
que el dispositivo de soporte y movimiento permita el desplazamiento en hasta seis (6)
diferentes direcciones axiales.

En consecuencia, la materia objeto de la nueva reivindicacion 1y la de sus dependientes,
resulta novedosa a la luz de las ensefianzas del documento D3, de tal suerte que cumple
con el requisito de patentabilidad previsto en el articulo 16 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

Sin embargo, esta Oficina encuentra que en vista del caracter novedoso de la materia
reclamada, resulta necesario evaluar el cumplimiento de los demas requisitos de
patentabilidad, presentes en los articulos 18 y 19 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, con el fin de dar estricto acatamiento a lo ordenado en el articulo
14 de dicha normativa andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta instancia por ser
materia de analisis de patentabilidad de la invencion competencia que esta atribuida a la
Direccién de Nuevas Creaciones?!, ademas que una vez que se ha interpuesto el recurso
no es posible realizar examen de patentabilidad?.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoracion de los documentos obrantes en el estado
del arte y una consecuente adecuada motivacién del acto administrativo que resuelva

1 El articulo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a
quien corresponde ‘Tramitar las solicitudes de patentes de invencion.’
2 La Resolucion 3719 DE 2016, “Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capitulo | del
titulo X de la circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio”, en su articulo 2 sefiala: “Una
vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no sera posible solicitar un nuevo examen de
patentabilidad.”
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sobre la presente solicitud con el propdsito de asegurar la efectividad de las garantias
que se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Acerca de la patente otorgada por la Oficina de Estados Unidos

De la revision de los documentos de patente presentados por la sociedad recurrente, se
advierte que, efectivamente, las concesiones extranjeras citadas existen, sin embargo, al
ser un privilegio otorgado en cada pais, prevalece la independencia de las Oficinas de
Patentes en cuanto al estudio de sus solicitudes, razén por la cual las concesiones
extranjeras nombradas por el solicitante no son vinculantes para el estudio de la materia
para la cual se busca proteccion.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO 1: Revocar la Resolucién No. 16079 de 29 de marzo de 2022, por medio de
la cual se deneg6 patente de invencion a la creacion titulada: “SISTEMA Y METODO
PARA LA APLICACION DE UN ADHESIVO PARA BALDOSAS”, de acuerdo con las
razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Remitir el tramite a la Direccion de Nuevas Creaciones con el fin de
disponer la continuacion del tramite, que para todos los efectos legales es el examen de
fondo de la solicitud.

ARTICULO 3: 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 29 de junio de 2022
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
M W ? GONZALEZ
Fecha: 2022.06.29
ANDRES BARRETO GONZALEZ 170122 COT

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCID , . . R
Razon: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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