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Ref Expediente No 01 108 448

Solicitud de patente titulada “PROCESO PARA LA FIJACION DE SIGNOS DE
IDENTIFICACION POLIMERICOS SOBRE UN SUSTRATOQ Y SUS DIFERENTES
FORMAS”

Sohecitante GUSTAVO DAVILA CAMARGO

\

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARIE, mayor de edad y vecino de Bogota D C, identificado tal como aparece al
pie de m1 firma, cn mi cardcier de apoderado de la sociedad en referencia, de manera respetuosa,
por medio del prescnic escrito interpongo recurso de reposicién conira la Resolucién No 4915
cxpedida por ese Despacho el 26 de I'ebrero de 2007, y notificada por edicto desfijado el 27 de
Marzo del mismo afio

ANTECEDENTES

11 a- En el pnmer examen de fondo emtido por el Despacho (Oficio No 1037, fijacién
en lista No 437 de lecha 3 de Noviembre de 2005), el Examinador presento de manera elaborada
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vanas objeciones puntuales a la solicttud onginal, objetando la falia de clandad, y concluyendo
lo siguiente “Puesto que se tienen las dudas mencionadas sobre clandad y definicién de la
materia a proteger, ¢sta oficina no realizara una blsqueda exhaustiva mreniras no se aclarc y se
comyja el texto de la solicitud ™ (Subrayado mio )

b- Al reconocer que dicha solicitud no era muy clara en cuanto a lo que se prelendia
reclamar — situacion entendible {rente a la falla de destreza en la redaccién de patentes de mi
rcpresentada — mi representado y yo nos tomamos la tarea de invertir una gran vantidad de tiempo
y esfuerzo en modilicar la solicitud oniginal para que fueran evidentes tanto los detailes, como el
objeto de la invencidn, segun lo sugendo por Examinador en cada objecion Adicionalmente
claboramos un memorial aclarando de manera detallada los malentendidos en cada objccidn
presentada por el Examinador, inclusive anexando mucstras fisicas con varios ¢jemplos de la
realizacidn de la invencién, con el fin de ilustrar de la forma més clara posible algunos terminos
que fucron malinterpretados por la forma como estaba escrita Ia solicitud onginal En mingin

momento existio una amphiacién de lo onginalmente rervindicado

12 a- En el scgundo examen de fondo emutido por el Despacho (Oficio No 9409,
fijac16n cn hista No 293 de fecha 24 de Agosto de 2006), el Examinador no tomé en cuenta en su
andlisis la solicitud de patenie modificada que fue presentada junto con la respuesta al auto
antenior (Oficio No 1037 mencionado anteriormente), debido a que considerd que esta contiene
material adicional diferente a lo divuigado en la solicitud oniginal Cabe recordar que dicha
solicitud modificada se adjuntd con el fin de cumplir con lo requenido por el Cxaminador en el
antenor examen de fondo, y de nuevo, sin amphar en ningun momento el alcance del concepto

inventivo iicialmente reclamado

b- A pesar de que la clandad de dicha solicitud modificada fue reconocida por el
Examnador (“La descripci6n de los folios 129 a 145 ¢s clara pero por haber introducido materia

nueva no se tomd en cuenta * Punto 3 A del Oficio No 9409), en el dlumo examen de fondo el
Cxaminador se ha limitado a mencionar de manera muy superficial tan solo unos pocos ejemplos
de algunas aclaraciones incluidas en el capitulo descripuvo de la solicitud modificada, para
Justificar Ja razén por la cual decidi6 descartar la solicitud modificada en su evaluacién de mivel
inventtvo Por lo tanto solamente tuvo en cuenta la solicitud onginal junto con la anteriondad No

388909 (patente antenor del mismo solicitante, referida en la contestacion al primer examen bajo
cl numero No 25572) para soportar su unica objecién al mivel inventivo A diferencia del primer

cxamen de fondo en el que el Examinador se tomo la tarea de presentar un andlisis elaborado con
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es puntuales, en el segundo examen se limitd a presentar tan sélo una objecidn de mivel
inventivo, la cual fue aclarada de manera detallada en la contestacién a dicho oficio (Oficio No
9409) Dicha objecién pretendia desvirtuar el mvel inventivo de la presente solicitud afirmando
que “El objeto reivindicady [de la anterioridad No 388909] es substancialmente el mismo
que ha rervindicado ¢l sohcitante, con la unica diferencia gue en el objeto de la sohcitud en

estudio se dan detalles de Ia temperatura y del iempo de aplicacién del electrodo, ademsés se
indica algo tan obvio como que se deja enfnar durante unos segundos " Cabe recordar que en su

vago anahlisis, el Examinador tampoco se tomé la molestia de elevar objeciones ante mnguna de
las 17 aclaraciones (numcrales a al q en el punto 2) de la contestacién al mencionado Oficio No

1037, situacién que genera un scrio cuestionamiento de la motivacién adecuada de la resolucién

inpugnada

L En la contestacidn al segundo examen de fondo (Oficio No 9409) presenté un
memonal que aclaraba de manera detallada la unica objecion de nivel inventivo elevada por el
Despacho, al 1gual quc otros malentendidos que llevaron al Examinador a rechazar las
modificaciones presentadas en la solicitud, y concluir de manera simplista que ésfa contiene
material adicional diferente a lo divulgado en la solictiud origmal  Adicionalmente, se presentd
nuevamente una soliciiud modificada para cumplir con lo requendo por el Cxaminador en dicho
examen “El solicitante deberd allegar un nuevo capitulo rervindicatorio completamente claro y
sin matera que no hubiera estado contenida en la solicitud onginal en el momento de su
presentacién * En este caso le solicité de manera respetuosa al Despacho emitir un nuevo examen
de fondo cn el cual 1 de manera puntual (1al mo lo hizo en el pnmer examen) |
materia que considerarn deber{a ser removida, para que m representado y yo pudiéramos
proceder a efectuar las modificaciones pertinentes Lo antenor con el fin de hacerle entender al
Despacho que de ser necesano, muchas de las caracteristicas objetadas por ¢l Examinador podfan
ser removidas sin afectar el objeto de la invencién (y de hecho algunas de las caracteristicas
objctadas fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al memoral presentado como

contestacién para dicho examen)

13 a- En la resolucién impugnada (resolucién No 4915), el Despacho mega el pnivilegio
de patente a la presente solicitud, presentando nuevamente objeciones sumilares con relacion a la
soliciiud modificada, ignorando nuevamente las aclaraciones presentadas en la contestacidn al
segundo examen de fondo (Oficio No 9409), y rechazando la solicitud modificada adjunta a la

contestacién A pesar de que cn la conlestacién al segundo examen de fondo le sohicité al
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or indicar de manera especifica el matenal que a cnteno de el comprendiera una
16n de la materia inicialmentc divulgada, hizo caso omiso a dicha petici6n, manticruendo
su posicion micial fundamentada en las mismas objeciones antenores (presentadas en el segundo
examen de fondo) Por lo tanto, al rechazar nuevamente la nueva solicitud modificada, el andlisis
de mivel mmventivo ha sido efectuado sobre la solicitud onginal, citando nuevamente la
anteriondad D1 No 388909 (patente antertor del mismo solicitante, referida en la contestacién al
primer examen bajo el numero No 25572)

b- El Cxaminador nuevamente concluye que la Gnica diferencia con la antenondad
citada son los detalles de temperatura y tiempo divulgados cn la solicitud onginal Sin embargo,
en este caso resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus argumentos y
concluir que un tdcnico medio en la materia habria dervado de manera evidente el resultado de
la presente invencion Cabe reiterar que las objeciones de nivel inventivo son hechas sobre la
soliuitud oniginal y no sobre la solicitud modificada, en la cual se omitieron los datos de iempo y
temperatura, al reconocer a lo largo de las contestaciones a los examenes anteriores (Oficio No
1037 y Oficio No 9409) que dicha informacién no es relevante para el objeto de la solicitud

2 OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolucidn recurnda y, en su lugar se emuta un examen de fondo segin el
Articulo 45 de ia Decision 486, sobre las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud
(solicitud modificada), con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad

En subsidio, por considcrar que existe debate y matenal probatono suficiente en el expediente

que lo permite, y fundamentado en el Articulo 48 de la Deci1si16n 486, solicito que por lo menos se
la concesion 1al d Licitud, en icular sobre las Reivindicacion 6,v7
del ulumo Capitulo Reivindicatono so a consideracidn de 0

3 FUNDAMENTO DEL RECURSO

En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho en la Resolucién recumnda, para
desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud, respetuosamente difiero del
andlisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente recurso,

presentando la aclaracion respectiva a cada objecién elevada por el Examinador
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“Temiendo en cuenta lo anterior, no se acepta el nuevo capitulo descnptivo_de los
hos 182 a 197 mi los dibujos acompafianties, debido a que se ha introducido matena nueva,
diferente a la que se habia divuigado inicialmente en la presentacién imicial Especificamente, se
introdyjo matenia nueva sobre microprismas y su ubicacién, sobre los grabados en forma de
simbolo, letras u otros que posee el electrodo en alto o bajo reheve, sobre la naturaleza de los
electrodos y sus mctodos de fabricacién, como la electroerosién, sobre la inversién del molde y

sobre los colores de la cinta reflectiva.”

b- Esta misma objevién fue presentada en el segundo examen (Oficio No 9409), y
fue aclarada de manera detallada cn la contestaci6n a dicho Oficio, explicando las razoncs por las
cuales se habia incluido detalles sobre estas caracteristicas complementanas que el Examinador
utiliza como fundamento para dcescartar la solicitud modificada, con el pretexto de que ésta
contiene una ampliacién del matenal mnicialmente divulgado Nuevamente me permito retterar
que los detalles que el Examinador cita como base parga sus objeciones (mencion de
micropinsmas, etc ) han sido mcluidos dentro del capitulo descrnptivo, y mo deniro de las
reivindicaciones, con la unica finalidad introducir al lector de manera amplia en lo existente en el
estado de la técnica,, mas no de ampliar lo 1cialmente divulgado en la solicitud ongimal No es
claro por qué el Cxaminador insiste en presentar practicamente las mismas objeciones, ya que en
la contestaciéon al Oficio mencionado (Oficio No 9404) se le aclard que la_mayoria de las

cteristicas objetadas por el cxaminador podian ser removi in_afectar el objeto de |

invencién, v de hecho algunas ya fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al
memorial anterior A pesar de haberle solicitado formalmente al Despacho emitir un nuevo
examen dec fondo cn el cual cspecificara dc manera puntual (lal y como lo hizo en el primer
examen) la matena que considerara dcbia ser removida (para que m representado y yo
pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes), en la presente resoluctén cl
Examinador simplemente presenta los mismos argumentos, sin darse cuenta que caracteristicas
como la inversidn del molde y los colores de la cinte reflectiva, habian sido removidos de la
solicitud modificada Lo anterior pone en duda si el Examinador realmente se esti tomando la
tarea de revisar las aclaraciones preseniadas por mi parte junio con las modificaciones en la
solicitud
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Teniendo en cuenta que

1- el Cxaminador ha reconocido que la solicitud modificada es clara (ver
punto 3 A del primer examen de fondo, Oficio No 1037),

- que la mayoria de las caracteristicas que segun el Examinador comprenden
una amphacién a lo imcialmente divulgado pueden ser removidas (y de hecho algunas ya fueron
removidas) sin afectar de forma alguna el objeto de la presente invencién, y

m-  que las unicas objeciones presentadas para evitar considerarla en su andlisis
de nivel inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 de la contestacién al segundo examen
(Oficio No 9404), y en cl recurso impugnado no se presentaron objeciones puniuales para

desvirtuar dichas aclaraciones,

es evidenic que las objeciones presentadas por el Despacho carecen de validez y
constituyen nucvamentc un pretexto para evitar tener en cuenta la solicitud modificada en

su anghsis.

c- En caso d¢ que el Despacho pretenda demostrar lo contrano, le solicito dec manera
respeluosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desviriuen las aclaraciones
presentadas a lo largo del punto 1 a- de la contestacién al Oficio antenor (Oficio No 9404), las

cuales son las sigwentes

1- ‘en_la solicitud presentada originalmente no se habfa hecho mencién de
microprismas ni del hecho de que éstos deberfan ubicarse hacia abajo ’ (Subrayado y
negrilla mfos ) Ante esio me permito reconocer que, s1 bien es cierto que esto no habia
sido mencionado en la solicitud onginal, la inclusién de cste detalle simplemenic pretende
explicar de manera mas clara una ¢ nstica inherente a la cinta reflectiva utilizada en
esla_mmvencibn Por lo tanto no se estd reclamando proteccion sobre éste detalle
adicionado, y en caso de ser necesanio puede ser removido de la solivitud modificada, sin

afectar ¢l objeto de la invencién

- ‘Tampoco se habis divulgado nicialmente gue el clectrodo tiene grabados en
forma de simbolo, letra, u otros, en alto y bajo relieve No se habia mencionado la
naturaleza del clectrodo mi su_método de fabricacién, como la clectroerosién En

general, la divulgacién no_tenfa mayor detalle sobre los clectrodos,’ (Subrayado y
negnilla mios ) Cn cuanto a la naturalcza de los electrodos y la mencién de su posible
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método de fabncacién (e g, por medio de electroerosidon), me permito aclarar que las
caracleristicas del electrodo (lales como su método de fabricacién) hacen parte de lo
conocido amphiamente en el estado dc la técnica, y por lo tanto en ningun momento se
pretendc reclamar proteccion sobre cstas caracteristicas del electrodo Sin embargo,
contrario a lo manifestado por el Cxaminador, en el capitulo descripivo y en la
reivindicacidon 2 de las sohcitudes No 01 108 446 y No 01 108 450, se hace mencién
xplict la nat de los elec de los grabados que estos presentan, como se
puede ver a continuaciéon “( ) dicho electrodo de un solo cuerpo puede ser de aluminio,

bronce, zinc o aleacién similar y puede presentar una, dos o tres secciones de las cuales

una o dos pueden ser grabadas. grafiladas o cstriadas, y las restantes lisas ()"
»“[Retvindicacién] 2 ( ) caractenzado porque el electrodo es de un solo cuerpo y puede
presentar una, dos o tres sccciones grabadas, grafiladas o estriadas () ™ (Subrayado y
negnlla ajenos al texto) Adicionalmente, en la tabla I de cualquiera de las solicitudes No
01 108 446 y No 01 108 450, se menciona nuevamente la posibilidad de que el electrodo
tenga por lo menos una de sus secciones grabadas, grafiladas o estnadas Al observar las
configuraciones presentadas en la tabla I, es evidente la presencia de grabados en forma
de simholo letra u otros Lo que tal vez no salta a la vista es la posibilidad de que estos
sean en alto o bajo relieve, por lo cual se especificd de csta forma en el texto de la
solicitiud modificada que fue presentada como respuesia al examen antenor A

continuacion se presenta una configuracion tomada de la Iabla I de la solicitud No

01 108 450, en la cual se evidencia de manera clara la presencia bados en el
electrodo
J r
Clectrodo L 52
Superficie grabada del i’;‘, {l
h‘u

clectrodo F :

I R Grabados en forma de

simbolo, letra, u otros

L oreTo
WAL

Ilustracton 1 Tomada de la configuracidn No 4 de sohicitud No 01 108.450 (equivalentie n ln

configuracidon No 52 en la sohicitud modificada)

Cabe rccordar que el electrodo si fue mencionado en las reivindicaciones de |

solicitudes onginales (Reinvidicacién 2), por lo que considero que es pertinente tener en

' Tomeda del capltulo descriptivo de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 450
2 Tomada de la Reivindicacién 2 de la solicitud No 01 108 450 La Rervindicacién 2 de la sohicitud No 01 108 446
también hace mencidn de los grabados en el electrodo
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cuentia las explicaciones incluidas en el capitulo descriptivo, referentes a la naturaleza de
éste [el electrodo] Por ulimo, sc¢ han incluido las figuras 1 a 15 de las solicitudes No
01 108 446 y No 01 108 450, ya que en estas se evidencia con mayor clandad las letras,
numcros, e¢tc , que quedan grabadas por los electrodos, como se explica en mayor detallc
mis adclante, en el punto | b- del presente memorial

m- No se habia mencionado nada sobre invertir c¢l molde para

acomodarse mejor al arca del matersal reflective ’ (Subrayado y negnilla mfos ) Ante
eslo me pcrmito reseltar que lo que se menciond en la solicitud modificada fue
exaclamente lo sigucnle “Los sellos se elaboian uno al lado del ofro para no
desperdiciar maierial y se puede invertir el molde s1 se desea para acomodarse mejor al
areua del material reflectivo™ (Lineas 14-16, Pg 8, Subrayado mio) De lo anterior, es
claro que simplemenic se estd describiendo en mayor detalle una posible forma de
elaborar los sellos, pero esto de ninguna forma pretende reclamar proteccién sobre este
detalle, que cn caso de scr necesano, también puede ser omitido del capitulo descnplivo

sin afcclar de forma alguna el objeto dc la invencién Ln cualquier caso, la solicitud
modificada adjunta a este memorial (Oficio No 9404) ha omutido este detalle

iv-  ‘No se habia divulgado nada sobre los colores de la cinta reflectiva’
(Subrayado y negrilla mios ) Anic esto me permito reconocer que efectivamenie no se

habfa mencionado nada sobre los colores de le cinia refleciva, ya que a la hora de
redactar el documento original sc omitié por considerar que era un detalle obvio, puesto
que los colores de dichas cintas son bastante conocidos en el estado de la técnica
Nuevamente, me permito recordarle al Examinador que esta caracterfstica fue mencionada
en el capitulo descriptivo de la solictud modificada con el fin de presentar una
descnipeion més completa de lo comprendido en estado de la técnica, y por lo tanto puede
ser omitida en caso de ger necesario, Sin de forma alg | objeto de la ipvencién
En cualquicr caso, la solicitud modificada adjunia a este memonal ha onitido este
detalle ™

32 a “As{ mismo, s¢ tomaron en cuenta para efectos de la presente decisién los dibujos
ongmales de los folios 12 a 29, porque los que allegd el solicitante en los folios 201 a 230
contienen caracleristicas que no estaban contempladas en la solicitud onginal, como por ¢jemplo
las letras, numeros, dibujos, logos, cte, quc quedan grabados por los electrodos con sobre

relieve ™
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b- Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las
aclaraciones presentadas en la contcstacién al Oficto anterior, ya que vuelve a plantear
précticamente la misma objecidn, sin presentar ningiin argumento puntual que desvirtue las

aclaraciones presentadas por mi parie (particularmenie cn ¢l punio 1 b- de la contestaci6n al
Oficio No 9404)

c- En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, ie solicito de manera
respctuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirluen las aclaraciones
presentadas a lo largo del punto 1 b- de la contestacién al Oficio anterior (Oficio No 9404), las

cuales son las sigumentes

“Ante csta objccidn, me permilo respetuosamentc manifestarle al Examinador que tal y
como se explicé en el punto 1 b- del memonal anterior, la solicitud modificada ha
fusionado las sohicitudes divisionales No 01 108 448. 0] 108446 y 01 108 450 . en un
solo documento. v los dibujos corresponden a los nginalmente en estas
solicitudes Por lo anterior, es de esperarse que s1 se comparan los dibujos de la sohcitud
modificada unicamente con los de la solicitud onginat No 01 108 448, puede parecer que
exisia una ampliacién de lo onginalmente divulgado Sin embargo, al compararlo con los
dibujos preseniados en los 3 divisionales mencionados, es evidente que simplemente
constituyen una renumeracién de | ntado onginalmente e

letras numeros dibujos, logos, efc que quedan grabados por los electrodos con sobre
relieve se pueden ver claramente en las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 446, en
las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 450, y en las configuraciones 15 a 62 de la
Tabla I cn la solicitud modificada, las cuales corresponden a las configuraciones 1 a 34 de
la solicitud No 01 108 446 (renumeradas en la tabla I de la solicitud modificada de la 15
a la 48) y a las configuraciones | a 14 de la solicitud No 01 108 450 (renumeradas en la
tabla | de la solicitud modificada de la 49 a la 62) En la solicitud modificada no se
incluyeron las figuras | a 15 de la solicitud No 01 108 446 y No 01 108 450, ya que se
considero que con las aclaraciones presentadas en el capitulo descriptivo, al 1gual que en
el memonial antcrior, era suficiente para entender los resultados que éstas ilustraban al
combinar las configuraciones presentadas en la Tabla 1, con las figuras 1 a 15 de la
solicitud No 01 108 448 Sin embargo, con el fin de evilar posibles mal-interpretaciones,
se han incluido en la solicitud adjunta a este memorial [contesiacién al Oficio No 9404]
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las figuras faltantes, renumeradas de la 16 a la 45° La siguiente tabla presenta de manera

general la equivalencia entre las configuraciones y figuras de las divisionales originales, y

la solicitud modificada ™
“Solicitud Modificada Sohicitudes Ongmnales
Tabla |
Configuraciones 1 a 14 Configuraciones 1 a 14, Sol No 01 108 448
Configuraciones 15 a 48 Conliguraciones 1 a 34, Sol No 01 108 446
Conliguraciones 49 a 62 Configuracioncs 1 a 14, Sol No 01 108 450
Figuras
INguras 1 a 15 Tiguras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 448
Figuras 16 a 30 Figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 446
Fguras 31 a 45 Figuras 1 a 15 dec la solicitud No 0t 108 450”

33 a- “El capitulo rervindicator:o tomado en cuenta para la presente decisién comprende
5 reivindicaciones y s¢ encuentra en los folios 10 y 11, tal como fue radicado al mmcio del
trdmite, ftul los foligs 198 a 200, con 9 reivindicaciones, no se tomod en cuenta

ue se introdujo 1al nucvo difcrente al reivindicado en el capitulo presentado con la
solicitud onginal Especificamente sobre los simbolos grabados en las secciones del electrodo
(Subrayado mio )

b- Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las
aclaraciones preseniadas en la contestacion al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear
practicamentc la misma objecién, sin presentar ningun argumento puntual que desvirtue las
aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto 1 c- de la contestacién al
Oficio No 9404) En esie caso, el Examinador simplemente ha hecho enfasis en que se ha
introducido matenal nuevo en las resvindicaciones, “especificamente sobre los simbolos grabados
en las secciones del electrodo”, lo cual se aclaro particularmente en el punto | a-u- de la
contestacién al Oficro anterior (Oficio No 9404), inclusive con ayuda de la Ilustracién 1, de la
siguiente mancra “( ) contrano a lo manifestado por el Examinador, en el capitulo descriptivo y
en_la reivindicacion 2 de las solicitudes No 01 108446 y No 01 108 450, se¢_hace mencién

cxphicita de la_patursleza de los electrodos v de log grabados gue estos presentan ( )"
(Subrayado y negnlla mios )

* Las figuras renumeradas de la 16 a |a 30 son las correspondientes a 1a solicitud No 01 108 446, y lus figuras
renutneradas de Ia 31 a la 45 son las correspondientes a la solicitud No 01 108 450
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- En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera
respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtuen las aclaraciones
presentadas a lo largo del punto 1 - de la contestacion al Oficio antenior (Oficio No 9404), las
cuales son las siguientes

“u-  En cuanto a las reivindicaciones de la solicitud modificada, el Examinador
simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido matenal nuevo en éstas
(ver texto subrayado en el punto | c- del presente memonal [contestacién al Oficio No
9404]), sin dar mayor explicacibn de por qué ha llegado a esta conclusién
Respetuosamente me permilo aclarar que al revisar cuidadosamente las reivindicaciones

de la solicitud modificada, y compararlas con las de las solicitudes onginales, es evidente

que dic 1vindicacion neln capitulo reivindicatorio] simplemente han sido
req, as {junio con algunas modificaciones de redaccién en letra 1tdh
ra ser equivalentes a lo ymicialmente divul 1 tiempo hacer de un

solo capitulo reivindicatono modificado La siguiente tabla presenta de manera general la
cquivalencia entre las rcivindicaciones de las divisionales onginales, y la solicitud

modificada
Reivindicaciones en Solicitud Rewvindicaciones Equivalentes en
Modificada Solicitudes Onginales

Retvindicacién 1 Reivindicacion | 1gual cn las 3 Solicitudes

Reivindicacion 2 Rervindicacién 2 en Sol No 01 108 448

Rervindicacién 3 Reivindicacion 2 en Sol No 01 108 450

Reivindicacién 4 Rewvindicacién 2 en Sol No 01 108 446

Rervindicacién 5 Rewvindicaci6n 3 (ler guién) 1gual en las 3
solicitudes

Rervindicacién 6 Reivindicacién 3 (20 guibn) igual en las 3
solicitudes

Rewvindicacién 7 Reivindicacién 3 (40 guidn) igual en las 3
soliciludes

Reivindicacién 8 Reivindicaci6n 4 1gual en las 3 Solicitudes

Reivindicacién 9 Reivindicacién 5 1gual en las 3 Solicstudes
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La Reivindicacién 1 cs 1gual en las 3 divisionales onginales En la solicitud
modificada, se han removido los detalles dc los procesos convencionales de fijacién
conocidos en el estado dc la técnica, tales como temperatura y tiempos de enfriamiento
{en los puntos c- y d- de la Rervindicaci6n 1), debido a que, como fue manifestado en la
respuesia al examen anterior (Oficio No 1037), se reconocid que dichos datos no eran
relevantes para el objeto de la invencion Esto fue reilerado de la siguiente manera en el

punto 2 n- del memonal anterior (Oficio No 1037), ante la objecién aclarada en éstc

“El Examinador ticne razon en cuanio al requisito de ifemperatura necesario para
alcanzar ¢l rango de transicion vitrca que permita manipular ¢l polimero de
manera adecuada durante ¢l proceso Siendo cstos valores de icmperatura, tiempo

de sellado, enfnnamiento, etc , bastante conocidos en el estado de la técnica, ge han

omitido ¢n s descripcién, prestando énfasis en describir de manera detallada

los_pasos necesarios para lograr los resultados obtenidos con la presente
mvencién ( )” (Negnlla y subrayado ajenos al texto )

En el paso b- de la solicitud modificada sc ha cspecificado que la elaboracién del
signo de 1dentificacion se hace a paruir de seleccionur un electrodo o molde metalico, que
cs el que le daré la forma al matenal cuando sea sellado En la solicitud onginal no se
hablaba de la seleccién del elecirodo sino directamente de la eluboracidn del signo
seleccionado de letras, nuineros etc , ya que se asumié que era obvio el medio por el
cual se obtendria la forma en el matenal seleccionado En el punto 2 p- del memonal
antenor (Oficio No 1037) se reconoce que la mencidn del electrodo en la reivindicacién
mdependiente aportaba mayor clanidad, por lo que fue incluido segun lo sugerido por el
Exammador* El punto a- de la Reivindicacién 1 también es esencialente el mismo en

todas las solicitudes (es dectr, la modificada y las 3 divisionales originales)

Las Rewvindicaciones 2, 3 y 4 en el capitulo rervindicatonio modificedo, son
equivalentes a la scgunda reivindicacién en cada una de las 3 divisionales onginales En

este caso cada divisional presenta difercncias en la segunda reivindicacion

4 Punto 2 p- del memonal anterior (Oficio No 1037) “p- ‘v En la revindicacién 2, dependiente de la I, sc
menciona un clecirodo que m siquiers habia sido mencionado en la reivindicacién mdependiente Las
reivindicaciones deben ser claras por sf mismas ' Ante esto me permito aclarar lo sigwente En la el Capltulo
Reivindicatono Modificado adjunto sc menciona el electrado en la reivindicacién mdependiente, segiin lo sugenido
por el exammnador "
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Las Reivindicaciones 5, 6 y 7 en el capitulo reivindicatono modificado son
equivalentes a la Reivindicacion 3 de cualquiera de las 3 divisionales onginales (es 1gual
en cualquicra de las 3 divisionales) Ln este caso simplemente se han dividido el primer,
el segundo y el cuarto punto de la Reivindicacién 3 onginal (indicado en ésta con
guiones), en 3 reivindicaciones (5, 6, y 7) dependientes de las 3 anteniores (lo que seria

equivalente a la dependencia entre la Rervindicacién 3 y 1a 2 en las solicitudes originales)

Las Reivindicacioncs 8 y 9 son respectivamente equivalentes a la 4 y 5 de
cualquiera de las 3 divisionales onginales (cs decir, éstas son respectivamenie 1guales en
cuanlquiera de las 3 divisionales) En este caso se ha hecho pricticamente una trascripcion,
junto con algun cambio menor introducido con el fin facilitar su mterpretacidn Sin
embargo, en el capitulo rcivindicatorio modificado que se adjunta a este memonal se ha
modlificado nuevamente la Reivindicacién 9 para hacerla dependiente de la 8, de manera
andloga a lo que ocurren con la dependencia entre la Reivindicacion 5 y la 4 en las

solicitudes onginales ”

34 a- “Asf las cosas, las modificaciones presentadas, contenidas en los folios 182 a 230,
implican una ampliacién de la materia que se aspira proteger, de tal manera que son inaceptables
a la luz del articulo 34 de la Dccision 486 Por lo demés, llama la atencién que en el
requerimiento trasladado mediante cl oficio 9409 del 24 de agosto de 2006, se le habfa advertido
al solicitante sobrc la ampliacién de la matena en virtud de los documcntos allegados en

respuesta al requerimiento micial formulado mediante el oficio 10307 del 3 de noviembre de

2005, no vhstante mcurre nuevamente en cl error de presentar modificaciones gue anmplian

nuevamente la_materia violando, por ende, lo dispuesto por el articulo 34 de lu normativa
andina ” (Subrayado y negnlla mios )

b- T'emendo cn cuenta los argumentos presentados en los punios anteriores (3 1 -
3 3), es evidente que las 1 azones por las cuales el Exammnador considera que las modificaciones
presentadas amplian la materia micialmente divulgada carecen de fundamento Por lo lanto,
anies de presentar cste tipo de afirmaciones sin un fundamento valido que las sustente, solicito
nucvamente al Despacho dc manera rcspeluosa prescntar argumentos concretos (para cada
numeral) que desvirtuen las aclaraciones presentadas a lo largo del puntos 1 a-, 1b-y 1 c-dela
contestacion al Oficio antenior (Oficio No 9404)

Pagma 13 de 23



a5

OLARTERAISBECK

OI.AI7I RAINBECK & FRIERI LTDA

“Por otra parte, debe quedar claro que no es procedente aceptar que se fusione a
;?a\sohcltud el matenal reclamado en las solicitudes 01-108446 y 01-108450, porque para el
momento cn que se solicité dicha Fusin éstas solicitudes ya _habian sido
denepadas mediante resoluciones 4733 y 4731 del 27 de febrero de 2006, respectivamente Asi,
pucs, tampoco es procedente tomar en cucnia el material de dichas solicitudes denegadas como
parte de la descnipciin de la presente solicitud ™

b- No es claro por qué hasta ahora el Examinador decide presentar objectones a la

fusi6n de las solicitudes divisionales mencionadas, teniendo en cucnta lo siguiente

- la aclaracién presentada cn el punto 1b- de la contestacién al primer
examen de fondo (Oficio No 1037) “Adicionalmente, segun lo permite el Articulo 37 de Ia
Decision 486°, se han FUSIONADO en un solo documento las solicitudes No 01 108 448,
01108446 y 01 108450 Lo anienor debido a que no _se justifica tener tres solicitudcs
distintas que reclaman un iinico concepto inventivo En particular, el concepto inventivo versa
sobrc un unico procedimiento inventivo y el producto resultante, donde la vanabilidad de los
parimetros permite obtener difercntes modalidades, como por ejemplo diferentes configuraciones
de 1) tipo de electrodo (e g liso, grabado y combinaciones de estos) y 11) posicionamiento del
electrodo (e g sello interno, a ras o externo) a la hora de sellar ” (Subrayado y negnlla ajenos al
texto ),

- las aclaraciones presentadas en el punto 1c-u- de la contestacién al
segundo examen de fondo (Oficio No 9404), en donde se explica de manera detallada (1nclusive
por medio de una tabla comparativa) el reagrupamiento y equivalencia de las rervindicaciones en

las divisionales oniginales, y

m-  la reunién sostemda con Alix Carmenza Céspedes de Vergel (Jefe de la
Division de Nuevas Creaciones) anterior a la contestacién del pnmer examen de fondo (Oficio
No 1037) en la cual se acordé que era innecesario continuar con el trimite de las solicitudes
divisionales de manera individual, y por lo tanio se continuaria con el procedimiento, fusionando

las tres divisionales en una sola solicitud

S wArticulo 37 - El Solicitante podrd, en cualquier momento del trimute, fusionar dos o mds solicitudes en una sola,
pero ello no podré implicar una ampliacién de la proteccién que corresponderia a la divulgacién contemida en las
soliciiudes imiciales ( )"
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En vista de lo antenor, cs evidente que dicha objecién simplemente constituye otro
pretexto que sélo se trae al caso hasta ahora con el fin de rechazar la fusi6n de las solicitudes que
cumplen con lo permitido por el Articulo 37 de la Dec1916n 486, por contener un mismo concepto
imventivo Dichas soliciiudes divisionales solamente presentan vanaciones mimimas como se

puede evidenciar a partir de la sigwente tabla comparativa, en la que es claro que la unica

diferencia entre las tres solicitudes divisionales radica en el contemdo de la Reivindicaciéon 2

Reiwvindicaciones en Solicitud Modificada Reivindicaciones Equivalentes en
Solicitudes Onginales

Reivindicacion 1 Reivindicacion 1 1gual en las 3 Solicitudes

Reivindicacién 2 Reivindicacién 2 en Sol No 01 108 448

Revindicacién 3 Reivindicacién 2 en Sol No 01 108 450

Rewvindicacién 4 Reivindicacion 2 en Sol No 01 108 446

Reivindicacién 5 Reivindicacién 3 (ler guién) 1gual en las 3
solicitudes

Reivindicacién 6 Reivindicacién 3 (20 guibn) 1gual en las 3
solicitudes

Reivindicacién 7 Reivindicacién 3 (40 gwién) 1gual en las 3
solicitudes

Reivindicacién 8 Reivindicacién 4 1gual en las 3 Solicitudes

Reivindicacion 9 Reivindicacion 5 1gual en las 3 Solicitudes

36 a- El Examinador nuevamentc ha cttado la anternonidad No 388909 (patente entenor
del mismo solicitante, rcfenda en la contestacion al Oficio No 1037 como No 25572) para
soportar sus objeciones de nivel inventivo, y concluir nuevamente que la unica diferencia con la
antenionidad citada son /os defalles de temperatura y tiempo divulgados en la solicitud onginal
Sin embargo, en este caso resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafinmar sus
argumentos y concluir que un iéciico medio en la maieria habria derivado de manera evidente el

resultado de la pnr esente invencidn El Examinador ha manitestado particularmente lo siguiente

“En el presente caso, la invencién propucsia conslituye parg un experto medio en la
mat nica correspondiente, el resul e derivaciones evidentes o elemen e
lo ya existen

Cn efecto, el documento DI habia revelado un método para identificar prendas sintéticas
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con base en PVC caracicrizado por incorporar a la superficie de la prenda, llamada
sustrato en la solicitud estudiada, un logotipo, emblema o escudo con base en un sistema
de termofijacién sobre una base reflectiva que recoja las tonalidades del emblema con
mayor mtidez y una scgunda termofijacién de un sisiema idenuficatorio complementano
del primero con base en un electrodo que fija sobre la superficie de la prenda un cardcter
alfa numénco dcjédndole sobre su cara externa un labrado transferido por dicho electrodo
La fijacién del cmblema, escudo o logotipo dentro de una primera fase 1dentificatoria
comprende la fijacién de dicho emblema sobre una base de tela reflectiva en tiras
troqucladas para fijarse por calor sobre una tcrcera capa de acetato a la superficie de una
prenda sintetica La fijacién de la identificacion deniro de la segunda fase 1dentificatona y
complementaria se hace por termofijacién con base en un electrodo de superficie labrada
que hace conlacto con el cardcter a imprimirse adhinéndolo a la superficie de la prenda

dejando sobre su superficie extenior un labrado por su contacto con el electrodo

De esa manera, al comparar el objeto rervindicado en la presente solicitud en estudio con
el objcto del documenio DI, es posible concluir que gon substancialmente muy
simlares, con la dnica diferencia que en el objeto de 1a soheitud en estudio se dan

detalles de la temperatura y del iempo de aphcacién del electrodo Por lo demas, sc
indica algo tan obvio como que se deja enfriar durante unos segundos Para mejor

comparacion vease la siguiente tabla () ” (Subrayado y negnlla mios )

b- Antes que nada, cabe reiterar que las objeciones de mivel inventivo son hechas

sobre la solicitud original, mas no sobre la solicitud modificada, en la cual se omitieron los datos

de tiempo y temperatura, al reconocer a lo largo dec las contestaciones a los exdmenes anteriores

(Oficio No 1037 y Oficio No 9409) que dicha informacién no es relevante para el objeto de la

solicitud En cualquier caso, el Examinador nuevamente vuelve a elevar la misma objecion

prescntada en el segundo examen de fondo (Oficio No 9404), e nsiste en reafirmar su posicion,

a pesar de las aclaraciones presentadas en la contestacién a dicho Oficio, en donde se reiteraba,

cntre otras cosas, que Jos dalos de tiempo y temperatura son wrelevantes para el objeto de la

solicitud v por lo tanio habian sido removidos de la solicifud modificada Particularmente se
presentd el siguiente argumento en el punto 2 b- (del Oficio No 9404), que ha sido 1gnorado por

¢l Examinador, ya que en minguna parte de la resolucién impugnada fue objetado de manera

puntual
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“S1 las explicaciones dadas como respuesta al examen de fondo antenor (Oficio

No 1037) fueron realmente temdas en cuenta (como lo manifiesta el Examinador en el
punto 1 A del examen de fondo (Oficio No 9404)), no es claro por quc el Examinador ha
optado por concluir de manera simplista y sin presentar un andlisis elaborado, que “la
unica diferencia |es] que en cl objeto de Ia solicitud en estudio ge dan detalles de la
temperatura y del tiempo de aphcacién del clectrode”, siendo que a lo largo del

memonal antenor se contrasté de manera detallada las diferencias y ventajas frente a la
patenle anterior, y se reconocio que los datos de -temperatura y tiempo de sellado,
enfnamiento, etc -, hacen parte de un proceso convencional en el estado de la técnica,
por lo que fueron omitidos en la soliciiud modificada, 1al como se mencioné en el punto
2 n- del memonal antenor [contestacion al Oficio No 1037]

‘Cl Examinador tienc razén en cuanto al requsito de temperatura necesaro para
alcanzar el rango de transicién viirea que permita manipular el polimero de
manera adecuada durante el proceso Siendo cstus valores de temperatura,
tiempo de sellado, enfrmamiento, ete , bastante conocudos cn el estado de la
téemica, sc han omutido en la descripeién, prestando énfass cn desenbir de
manera detallada los pasos necesarios para lograr los resultados obtenidos
con la presente invencién Cabe recordar gue ¢l concepto inventive de la
presente mvencién estd en ubhzar un proceso conocido cn el estado de la
técnica (termofrecuencia, electrofrecuencia, ete ), para lograr los resultados v
yentajas mencionados a lo largo de la sohcitud, al 1gual que en los puntos 2 a-,

b-, ¢, d- v g- del presentc memonal [es decir, del memonal anterior,
contestacion al Oficio No 1037] ° (Subrayado y negrilla ajenos al texto )”

Lo antenior evidencia una vez mis que el Examinador parece no haberse tomado la

tarca de revisar la contestacién a dicho examen (Oficio No 9404) antcs de plantear

nuevamente la misma objecién Adicionalmente en la contestacién al primer examen (Oficio

No 1037) se mencionaron de manera explicita las diferencias con la anterioridad D1 citada por el

Examinador, pero de 1gual forma en ninguna parte de los Oficios emitidos por el despacho es

posible encontrar una respuesia con objeciones puntuales que intenten desviriuar mis

aclaraciones

Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el Examinador estd comparando

la antenondad D1 con la solicitud onginal, lo cual constituye un anahsis fabricado para opacar
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los méntos dc la presenie invencidn, ya que dicha solicitud [onginal] fue modificada en su
contenido al rcconocer que no era muy clara en cuanto a lo que se pretendia divulgar, y por lo
tanto podia presentar malentendidos como los que el Examinador insiste en utilizar para
tundamentar sus objeciones A pesar de las modificaciones hechas en la solicitud, y de las
aclaraciones claboradas de manera detallada en las contestaciones a los dos exdmenes antenores
(Oficio No 1037 y Oficio No 9404), el Exanunador insiste en reafirmar su posicidn sin presentar
objeciones puntuales que puedan desvirluar mis aclaraciones Por lo tanto solicito de manera
respetuosa al Despacho emutir un andlisis de mvel inventivo, teniendo en cuenta las
modificaciones prescniadas sobre la solicitud onginal, en vez de sistir en comparar la
anterionidad con la soliciiud onginal, que por obvias razones de clandad, presenta malentendidos,

y por lo tanto permite arrgjar sin mayor esfuerzo resultados desfavorables sobre la presente

mnvencion

d- Por ultimo, el Examinador ha presentado las siguientes objeciones para intentar

desvirtuar el mvel mnventivo de la presente invencion

“Como ficilmente se advierte, ambos métodos, cl de la solicitud estudiada como el
divulgado en D1, sirven para fijar signos de 1dentificacién en prendas o sustralos Ambos
métodos comprenden elaborar y usar simbolos troquelados que se fijan al sustrato Ambos
métodos comprenden fijar el sfmbolo o los simbolos al sustrato por termofrecuencia con
un electrodo Ambos métodos contemplan la posibilidexl de fijar vanas capas con ayuda
del electrodo Como ya se indico, cn la solicitud estudiada se especifica un tiempo de
exposicion a una tcmperatura determinada que un tecnico en la materia habria denvado de
mancra evidente a partir de DI Por lo antenor, un 1écnico medio en la materia habria
derivado de manera evidentc el método de fijar signos de identificacién poliméncos sobre
un sustrato, tal como lo caractenzé cl solicitante en ¢l caplitulo reivindicatorio tomado en

cucnta ™

Ll antenor analisis no sélo se basa en comparar la anteriondad citada con
la solicitud nicial de desafortunada redaccidn, sino que ademds constituye simplemente una
enumeracion de las similitudes entre la solicitud onginal, con la anterionidad citada por el
Examimador (D1) Afortunadamente, listar las similitudes con el estado dc la técnica no es motivo
suficiente para desvirtuar una invencion y catalogarla como obvia para una persona versada en la
matena, pues si fuese asf se estanian ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta

sobre lo conouido cn el estado de la técnica Como se menciond en la contestacién al segundo
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examen (Oficio No 9404), en el caso particular de este mnvenio gc divulga una solucién

inexistente en el estado de la iécm combinacién particular de elementos 1

especifico no estaba sugenda de aniemano No fue hasta que mi representado expernnmentd

con diferentes combinaciones de materiales, arguitecturas y pardmetros que logré

proporcionar una solucién cfectiva a los problemas particulares del estado de la técmica
(xncluyendo los que presentaba Ia anteriondad citada por el Examinador, tal y como se
aclara en el punto 2 a- del primer examen (Oficio No 1037)) Por lo tanto, al tener en cucnta
las ventajas proporcionadas por la presenle invenciéon uno logma apreciar la soluuidn técnica
sigmfiicativa que no es evidente para una persona versada en la matena, a partir de lo conocido en
el estado dec la técnuca. Cabe recordar que dichas ventajas iueron mencionadas a lo largo de la
solicitud modificada, al 1gual que en las contestaciones a los exémenes anieriores,
particularmente en los puntos 2 a-, b-, ¢-, d- y g- de la contestacion al primer examen (Oficio No
1037) donde se aclaré de manera muy dctallada las ventajas que prescnta la presente mvencion
sobre ¢l estado de la tecnica, y en particular sobre la antenondad citada por el Examinador Sin
embargo, ¢ Exammador ha reestablecido las musmas objeciones, escuddindose tras el
pretexto de que la solicitud contienc una amphacién del material divulgado en ia solicitud
original, para asi poder omitir en su andhisis el contemido de la sohcitud modificada
Adicionalmentc, a pesar de que la clandad de dicha solicitud modificada fue reconocida por el
Despacho (“La descnpcién de los folios 129 a 145 es clara pero por haber introducido materia
nueva no se tomo en cuenta ” Punto 3 A del Oficio No 9409), el Examinador no ha quendo tener
en cuenla las aclaraciones presentadas cn ninguna de ias conlestaciones a los exdmenes anteriores
(Oficio No 1037 y Oficio No 9404), o por lo menos asf lo demuestra al no haberse tomado la
farea de responder de mancra puntual a cada una de las aclaraciones presentadas en dichas
contestaciones, inclusive después de haberle solicitado de manera explicita un anéhisis elaborado

que justificara la razén por la cual decide descartar a pnmera vista mis aclaraciones®

37 a- En la resoluci16n impugnada en el presente recurso, el Examinador ha mamfestado
lo siguicnte en cuanto a la contestacion presentada al segundo examen de fondo (Oficio No
9404)

¢ Punto 3 del Oficio No 9404 “Temendo en cucnta que €l Cxaminador ha reconocido que la solicitud
modificada es clara (ver punto 3 A del examen de fondo [Oficio No 1037]), y que las iinicas objeciones presentadas
para evitar considerarla en su andlisis de nivel mventivo fueron las acloradas en ¢l punto | del presente memonal
[contestacién al Oficio No 9404], m amente soljcitn | n examen de o en
el cu ec manera puniual (in h n ¢l examen an ri ydere debe
mi_represent

{c g., como se comemé en el punto 1 del presente memorlal de SET NECesano, muchns de las cancterlsum objetadas
por el cxammnador pueden ser removidas sin afectar el objclo de la invencidén, y de hecho algunas ya fueron
removidas en la solicitud modificada adjunta al presente memonal) "(Subrayado y negrilla ajenos al texto )
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“[1-] Sea lo pnmero sefialar, que el solicitante en su respuesta al requenmiento
de fondo, desconocid el hecho de que se habfan negado las solicitudes 01-108446 y 01-
108450 y que por lo tanto no era posible fusionarlas con la presente solicitud en estudio
En su respuesta el solicilante reconoce que el material introducido en los nuevos capitulos
descriptivo y reivindicatorio, asi como los nuevos dibujos, no se habia divulgado en el
texto original de la solicitud, tal como se habia presentado onginalmente, smo recopilado
de las dichas solicitudes dencgadas Debido a que no es procedente, por lo tanto, tomar en
cuenta el matenal de dichas solicitudes dencgadas, el presente estudio se lmitd a la
matena dc la presentacién original, completamente clanficada por las explicaciones del

solicitante, pero sin nivel invenuvo frente a las ensefianzas de DI

[u-] Por otra parie, en su memonal el solicitante afirma que “la presente
mnvencion logra mejor mitidez en los acabados, ya que el contorno de la parte reflectiva
quedara cxactamente delimitado por los bordes que sella, sin necesidad de depender de la
destreza dcl operario para corlar o posicionar adccuadamentc la cinta de matenal
reflectivo a la hora de sellar”, pero esta declaracion no estéd sustentada en ninguna parte de
la divulgacién hecha originalmente por el soliitante y estd basada en la materia nueva

que traté de introducir posteriormente, razdén por la cual finalmente resulta improcedente

[m-] Se obscrva, que la principal argumentacién del solicitante se basa
en la seleccion de los elecirodos, ensefianza que precisamente estd ausente de la
divulgacién original y que no es procedente incorporar de las solicitudes denegadas ya

mencionadas

[tv-] Menciona adcmas el solicilante que la nitidez se logra por el
reemplazo del “clcar” por matenal reflectivo de PVC, lo cual no le da altura inventiva a
un proceso, ya que €s un cambio apenas obvio para un técnico en la matena, por ser el

PVC reflectivo de uso comun en la técnica de prendas reflectivas

[v-] Al solicitante, en su memonal, le parece simplista la declaracién
hecha por esta Oficina en ¢l sentido de que la unica diferencia entre €l método por él
rervindicado y cl divulgado en DI sea el dato sobre temperatura y el iempo de aplicaci16n
del electrodo Como ya se demostrd, esa es la unica diferencia entre los dos textos y

puesto quc “el alcance de la proteccion confenida por la patentc estara determinado por el
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tenor de las reivindicaciones” (articulo 51 de la Decisién 486) no es procedente conceder
una patente para un método que estd reivindicado de la mancra como aparece en el

capitulo rervindicatorio de la solicitud en estudio ™

b- En cuanto a las afirmaciones del Examinador presentadas en el numeral antenor
(3 7 a-), me permito manifesiar las siguientes aclaraciones

- Esta afirmacion es completamenie falsa, ya que la fusién de las solicitudes
fue manifestada de manera explicila cn la contestacién al pnmer examen de fondo (Oficio No
1037), (“( ) segun lo permuite el Articulo 37 de la Decision 4867, se han FUSIONADO en un
solo documento las solicitudes No 01 108 448, 01 108 446 y 01 108 450 Lo anterior debido a
que no se justifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un Gnico concepto inventive
{ ) La interpretacién equivoca por parte del Examinador en cuanito a la Fusiébn de las
solicitudes mencionadas ha sido aclarada de manera detallada en el punto 3 5 de la presente
resolucién Adicionalmente, en la contesiacién al segundo examen (Oficio No 9404) se reconoce
quec el matenal de las solicitudes divisionales 01 108 446 y 01 108 450 no hacia partc de la
solicitud modificada, y se explica de manera puniual las pequefias variaciones entrc dichas
solicitudes (eg, ver tabla en el punto 35 del presente memonal) Lo antenor se hizo
previamente con el fin de evitar cste tipo de malentendidos, los cuales el Examinador nsiste en

tracr al caso para fundamentar sus objeciones y reafinnar su posicién

n- La mencién de la mcjora en la mitidez fue presentada en la contestacién al
primer examen (Oficio No 1037) junto con otras mcjoras aportadas por la presente invencidon
(ver punto 2 a- del Oficio No 1037) Sin embargo, contrario a lo afirnado por el Examinador,
dichas aclaraciones no corresponden a una amphacion cn ¢l matenal originalmente divulgado, ya
que en dicha contestacién (respuesta al Oficio No 1037) se explicd de manera detallada las
diferencias y razones que sustentaban el argumento objetado por el Examunador, inclusive
comparando muestras fisicas que evidencian claramente las desventajas existentes en un simbolo

claborado con la tccnologfa conocida en el estado de la tecnica

m-  Esta afirmacién carece de lundamento, ya que fa seleccion de los

clectrodos y otros detalles referentcs a éstos, de hecho hacen parte de las solicitudes onginales,

7 «Articulo 37 - El Solicitante podrd, en cualquier momento del trimite, fusionar dos o més solicitudes en una sola,
pero cllo no podrd implicar una ampliacién de la proteccién que corresponderia a la divulgacién contenida en las
solicttudes iniciales ( )"
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tal' como ha sido aclarado de manera detallada a lo largo de los puntos 3 1 ¢c-y 32 del presente

recurso

iv=  Con esta afirmacién €l Examinador evidencia nuevamente su interpretacion
equivoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del “clear” por matenal reflecivo
no logra mejorar por sf solo la mtidez en los bordes del simbolo, ya que ésta [mtidez] depende
tambicn del sellado realizado En todo caso, esto es simplemente una de las mejoras de la
presente invencidn sobre cl estado de la técnica, complementaria a las otras ventajas presentadas
en la soliitud modificada, al 1gual que en las contestaciones a los examenes anteriores (Oficio
No 1037 y Oficio No 9404)

v- Por tlumo, con esia objecion se evidencia una vez més que el Examinador
parece no haberse tomado la tarea de revisar la contestacion a dicho examen (Oficio No 9404)
anies dc planiear nuevamente la musma objecion Mantengo m1 posicién en que la afirmacién
presentada por el Examinador es compleiamente simplista, por lo aclarado vanas veces a lo largo
de las respuestas a los cxamenes antenores (Oficio No 1037 y Olficio No 9404), particularmentc
resaltado en cl punto 3 6 b- del presente recurso, en ¢l cual se explico de manera detallada que los
datos dc tiecmpo y temperatura son irrelevantes para el objeto de Ia solicitud y por lg tanto
habian sido removides de Ia soheitud modifiecada Es tan simphsia la conclusién presentada
por ¢l Examinador, que en ninguna parle de los Oficios emitidos por el despacho es posible
enconlrar una respuesta con objeciones puntuales que intenten desvirtuar mis aclaraciones, con lo

cuzl se ponc en duda s1 realmente estd teniendo en cuenta mus aclaraciones

4 Ieniendo en cucnta lo expuesto a lo largo del presenie memorial, es evidentc que las
razones presentadas por el Examinador para omilir en su andlisis la solicitud modificada adjunta
cn la contestacién antenor se fundamentan cn mnterpretaciones equivocas de lo divulgado en ella,
y de la falta de atencidn a mis aclaraciones (ver numerales del punto 3 en el presenie recurso) En
viriud de los anleriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar de nuevo su
posicién y proseguir a emitir la evaluacion dc patentabilidad para la solicitud modificada de la
presente invencién En caso de mantener nuevamente su posicion, solicito de manera respetuosa
un andlisis con objeciones puntuales a las aclaraciones presentadas a lo largo de éste recurso,
particularmente en los numerales del punto 3 | a 3 7, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo

13 1 b) del Manual Andino de Patentes® _Dc manera simular, de acuerdo con lo establecido cn el

® «E] examinador de fondo debe mdicar ps ) 0 ! !
MWW Por eJemplo, al delenmnlr el emdo de Ia lécmca.
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apitulo 14 2, numeral 4) del Manual Andino de Patentes’, y en el Articulo 48 de la Decisién

486'°. solicito que por lo menos se proceda a la_concesién 1al de la solicitud, en 1cular

sobre las Reivindicaciones 5. 6 7_del dltim itulo Rewvindicatonno _sometidos a
consideracién del Despacho

5 Para terminar, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del Cédigo
Contencioso Admimistrativo, solcito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos
planteados en el presente recurso (em parficular, los puntos 31 a 3 7) sean resueltos de
manera imdividual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o
conveniencia que lleven a esa Supernintendencia a adoptar la decisién que estime frente a la
solicitud aquf formulada

Atentamente,

CARLOS R OLARTE
CC No 79 782 747 de Bogota
TP 74295delCS delal

55G/070330 RA

algunas reivindicaciones se ven afectadas en su novedad, nivel inventivo o aplicacién industrial, mientras que otras
no tienen unidad de invencién El examinador debe ser claro en Indicar cudles

r novedad, nivel inventivo, aplicacién Industrial v u de ncl 1fi
(Tomado del Capitulo 13 1 b) del Manual Andino de Patentes Subrayado y negrilla mios )

% “una parte resolutiva que otorga total o parcialmente o demega la patente, o en su caso indica el desisimiento o
abandono,’

10 “Articulo 48 - Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgard el titulo de la patente S: fuere parcialmente
favorable, se otorgard el titulo solamente para las rervindicaciones aceptadas Si fuere desfavorable se denegard ™
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICION

Radicaclén N° 01-108448
Clasificaclén internaclonal A41D13/00
Concepto Técnico N° 760

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptua
1 DOCUMENTOS ESTUDIADOS

Para dicho estudio se tuvieron en cuenta

-Capiiulo descriptivo follos 8 a 10
- Dibujos 12 a 29

-Capitulo reivindicatorio relvindicaciones 1 a 5, folios 10 y 11
- Memorial de recurso de 03 de abril 2007, folios 250 a 272,

La solicitud fue presentada el 18 de diciembre de 2001 y se no reivindicd priondad
2 OBJETO DE LA INVENCION

La invancién se refiere a

-un proceso para la fijacién de signos de identficacidn poliméncos sobre un sustrato
caractarizado porque comprende las siguientes etapas a) seleccién del sustrato que
puede ser una prenda polimérica, de algoddn o mezclas de las mismas, b) elaboracién
del signo de Identificacién, selecclonado de ietras, niimeros, simbolos, logos, escudos,
emblemas, etc © sus combinaciones, recortados o troquelados en matenal reflectivo de
cloruro de polivinilo u otro polimero al igual que las respectivas siluetas, cuando sea el
caso, recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante, ¢) fljacién del signo o
figura del punto antenor sobre el sustrato, medianie sellado por medio de
electrofrecuencia, radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas andlogos, que permiten
la unin integral entre las maltiples capas del signo de identificacién con la superficle
del sustrato, conforméndose un sello liso a la temperatura de fusion de las capas
poliméricas comprendida en un rango de 120°C a 150°C d) una vez alcanzada la
temperatura el tiempo de sellado para la fijacidn del signo de identificacién esta en un
rango de 5 a 8 segundos de exposicién, &) terminado el tempo de exposicién se
invierte el proceso de electrofrecuencia para realizar un enfnamiento durante un periodo
de tiempo de 7 segundos

Claslificacién Intermaclonal de Patentes A41D13/00

3 FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Argumenta el memonalista “En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho
en la Resolucién recurnda, para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la
presente solicitud, respetuosamente difiero del andlisis expuesto, y ofrezco los
siguientes argumentos como fundamento del presente recurso, presentando la
aclaracién respechiva a cada objecion elevada por el Examinador: "Tervendo en cuenta
lo anfenor, no se acepta el nuevo capitulo descriptivo de los folios 182 a 197 ni los
dibujos acompariantes, debido a que se ha introducido materia nueva, diferente a la
que se habla divulgado niciaimente en la presentacién Iniclal Especlficaments, se
infrodujo materia nueva sobre micropnsmas y su ubicacioén, sobre los grabados en



forma de simbolo, letras u otros que posee el elecirodo en alio o bajo relleve, sobre la
naturaleza de los electrodos y sus métodos de fabncacidn, como la eleciroerosién,
sobre la Inversién del molde y sobre los colores de la cinta reflectiva " Esta misma
objecién fue presentada en el segundo examen (Oficio No 9409), y fue aclarada de
manera detallada en la contestacién a dicho Oficio, explicando las razones por las
cuales se habla incluido detalles sobre estas caracter/sticas complementanas que 6/
Examinador utihza como fundamento para descartar la solicriud modificada, con el
prefexto de que ésta conhene una ampliacion del material imiciaimente divuigado

Nuevamente me permito reiferar que los detalles que el Examinador clfa como base
para sus objaciones (mencién de microprismas, elc ) han sido incluidos dentro del
capltulo descriptivo, y no dentro de las relvindicaciones, con la inica finalidad introduckr
al lector de manera ampha en lo existente en el estado de la técnica, mas no de
amphar lo imcialmente divuigado en la solicriud original No es claro por qué el
Examinador insiste en presentar précticamente las mismas objeciones, ya que en la
contastactén al Oficio mencronado (Oficio No 9404) se le aclard que la mayoria de Ias
caracteristicas objetadas por el examinador podian ser remowvidas sin afectar el objeto
de la Invencion, y de hecho aigunas ya fueron removidas en la solicitud modificada
adjunta al memonal anterior A pesar de haberte solicitado formalmente al Despacho
emitir un nuevo examen de fondo en el cual espacificara de manera puntual (tal y como
lo hizo en el primer examen) la materia que considerara debla ser removida (para qué
mi representado y yo pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes),
en la presente resolucion el Examinador simplemente presenta los mismos argumentos,
sin darse cuenta que caracteristicas como la inversién del moide y los colores de ia
cinta reflectiva, hablan sido removidos de la solicliud modificada Lo anterior pone én
duda sl el Examinador realmente se esia tomando la tarea de revisar las aclaraciones
presentadas por mi parte junto con las modificaciones en la solicliud " En respuesta a
este argumento del memorialista esta oficina se permite recordarie que toda aquella
informacién que se incluya a un texto, ya no declir de una solicitud de patente, que no
cuente con las citas bibliogrédficas commespondientes se considera como de propledad
del autor del taxto Por lo tanto, tal como se le explicd al solicitante, toda aquella
informacién adicionada a la solictud después de la divuigacidn inicial, ya sea a la
descnpclén o a las remindicaciones se considera ampliacién de la matena a proteger o
susceptible de pedir proteccién, ya que no se cité la bibliografla en donde se reconoce
que dicha informacién no es autoria del solicitante Por otra parte, el memonalista debe
de entender que el papel del examinador no corresponde al del agente de patentes,
quien es la persona que debe saber que no bastaba retirar “algunas’ de las
caracterishcas adicionadas como matena nueva a la solicitud smo que se deblan retrar
TODAS las caracteristicas adicionadas como matena nueva a la divulgacién nicial

Agrega el memonalista “feniendo en cuenta que el Examinador ha reconocido que la
sollciiud rnodificada es clara (ver punto 3 A del primer examen de fondo, Oficio No

1037), #- que la mayorla de las caracterlsticas que segin el Examinador comprenden
una amplacidn a lo inicialmente divuigado pueden ser removidas (y de hecho algunas
ya fuaron removidas) sin afectar de forma alguna el objefo de la presente invencién, y
m- que las unicas objeciones presentadas para evitar consideraria en su anéhsis de
nivel inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 de la contsstacién al segundo examen
(Oficio No 8404), y en el recurso impugnado no se presentaron objeciones puntuales
para desvirtuar dichas aclaraciones, es evidente que las objeciones presentadas por el
Despacho carecen de vaiidez y constituyen nuevamente un pretexto para evitar fener
en cuenta la solicitud modificada en su andélisis * En respuesta a estos argumentos del
memorialista, esta oficina se permite citar el articulo 45 de la decisién 486 de la
Comisién Andina “Si la oficina nacional competente encontrara que la invenclién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision
para la concesién de la patente, lo notificard al solicitante Si el solicitante no
respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o s1 a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, la oficina nacional competente
denegaré la patente " Esta oficina notificé en su debido momento que se habla



introducido matena nueva a la divuigacién hecha onginaimente por el solicitante a lo
cual el solicitante hizo caso omiso El memonalista afirma que la mayoria de las
caracteristicas que constituyen una ampliaclién a lo iniciaimente divulgado “pueden ser
remowvidas® En pnmer lugar, y como ya se dijo en el presente escnto, TODA ampliacidn
debfa ser retirada y, segundo, el solicitante tuvo su oportunidad de retiraria y ya no es
procedente hacerio Por lo tanto, no se dio respuesta correcta al requenmiento y el
examen se realizd sobre la materia Iniciaimente presentada Con respecto a un
supuesto oficio 8404, esta oficina ha revisado el expediente cuidadosamente y no
encuentra nngan oficio con ese nimero de identificacién El requenmiento que esta
oficina hizo al solicitante en cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486, notificado
por fijacion en lista el 24 de agosto de 2008 se identifica con el numero de oficio 8408
En este oficio se requiere al solictante por haber incluido matena nueva en
comparacion con la que se habla divulgado iniciaimente En su respuesta, en el punto
1, el soliclitante no acepta la posicién de esta oficina y se limita a justificar la ampliacién
con materia nueva Indicando que lo expuesto ya pertenecia al estado de la técnica
Como ya se indicd, esto no es evidente de la lectura del texto porque no se cltan a los
autores ni a las fuentes bibllograficas que indiquen que esto ya pertenecia al estado de
la técnica, ni tampoco se hace salvedad expresa an el texto de la descnpcion sobre las
partes que pertenecen al estado de la técnica El agente de patentes debe de saber
que la descripcién se ha usado tradiclonalmente para sustentar las remndicaciones De
aceptar matena nueva en la descripcién, que no habla sido mencionada en el momento
de la presentacion y sin la salvedad clara y expresa sobre su pertenencla al estado del
arte, esta materia nueva slempre podia usarse después para ampliar el alcance de las
reivindicacionas también Por otra parte, esta Oficina no tiene claro a qué se refiere el
memorialista o qué esta insinuando cuando habla de “pretexios” que esta oficina pueda
tener

Agrega el memonalista "¢c- En caso de que e/ Despacho pretenda demostrar lo
contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumenios concretos (para cada
numeral) que desvirtiien las aclaraciones presentadas a lo largo del punto la- de la
contestacién al Oficio antenor (Oficio No 9404), las cuales son las sigulentes "-'en la
solicitud presentada originaimente no se habla hecho mencién de micropnsmas ni del
hecho de que éstos deberlan ubicarse hacla abajo ' (Subrayado y negrilia mios ) Ante
esfo me permito reconocer que, s! bien es clerto que esto no habla sido mencionado en
la solicitud onginal, la inclusién de este detalle simplemente pretende expilicar de
manera més clara una caraclerisiica inherente a la cinta ret1ectiva utilizada en esta
Invencién Por lo tanto no se esté reclamando proteccidn sobre éste detalle adicionado,
y en caso de ser necesaro puede ser removido de la solicitud modificada, sin afectar el
obyeto de la invencién *Esta oficina ya ha resuelto esta inquietud del memonalista enel
texto de la descnpcién relacionada con la nueva matena incluida no es posible
reconocsr qué consideraba el solicitante matena de su autoria y cual matena tomada
del estado del arte

Prosigue el memonalista #- 'Tampoco se habla divulgado iniclaimente que el electrodo
tiene grabados en forma de simbolo, letra u otros en alto y bajo relieve No se habla
mencionado la naturaleza del elecirodo ni su método de fabricacién, como la
eleciroerosion En general, la divuigacion no tenla mayor detalle sobre los electrodos '
(Subrayado y negnila mios ) En cuanio a la naturaleza de los electrodos y la mencién
de su posible método de fabncacién (e g, por medio de electroerosién), me permito
aclarar que las caracleristicas del electrodo (tales como su método de fabricacion)
hacen parte de lo conocido ampliamente en el estado de la técnica, y por lo tanto en
ningun momento se pretende reclamar proteccién sobre estas caracteristicas del
elecirodo Sin embargo, conirano a lo manifestado por el Examinador, en el capltulo
descnplivo y en la reivindicacién 2 de las solicitudes No 01 108 448y No 01 108 450,
se hace mencién explicita de la naturaleza de los electrodos v de los grabados que
estos presentan, como se puede ver a continuacién *( ) dicho electrodo de un solo
cuerpo puede ser de aluminlo, bronce, zinc o aleacién similar y puede presentar una,



dos o tres secciones de las cuales una o dos pueden ser grabadas, grafiladas o
esinadas, y las restantes lisas( ),,1, "[Relvindicacidon] 2 ( ) caracterizado porque

6l electrodo es de un solo cuerpo y puede presentar una, dos o lres secciones
grabadas, grafiladas o estriadas ( ), 2 (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

Adicionalments, en la tabla 1 de cualquiera de las solicitudes No 01 108 448 y No

01 108 450, se menciona nuevamente la posibilidad de que el electrodo tenga por lo
menos una de sus secciones grabadas, grafiladas o esinadas. Al observar las
configuraciones preseniadas en la tabla 1, es evidente la presencia de grabados en
forma de simbolo, le Ira Il ofros Lo que tal vez no salta a la vista es la posibiidad de
que esios sean en alfo o bajo relleve, por lo cual se especificé de esta forma en el texto
de la solicitud modificada que fue presentada como respuesta al examen antenor A
continuacién se presenta una configuracién tomada de la Tabla 1 de la solicitud No

01 108 450, en Ia cual se evidencia de manera clara la presencia de grabados en el
electrodo llustracién | Tomada de la configuracién No 4 de solicitud No 01 108 450
(equivalente a Ia configuracién No 52 en la solicitud modificada) Gabe recordar que el
electrodo s/ fue mencionado en las relvindicaciones de las solicitudes onginales
(Remvindicacién 2), por lo que considero que es pertinente tener en  cuenta las
explicaciones incluidas en el capltulo descriptivo, referentes a la naturaleza de éste [el
electrodo] Por ultimo, se han mncluido las figuras 1 a 15 de las solicitudes No

01 108 446 y No 01 108 450, ya que en estas se evidencia con mayor clandad las
letras, numeros, efc., que quedan grabadas por los electrodos, como se explica en
mayor detalle mas adelants, en el punto 1 b- del presente memonal "Esta oficina Insiste
en que los datos de los electrodos no aparecian en la sohcitud, tal como fue presentada
originaimente, y que su posterior inclusién al texto de la descripcién no estuvo
acompafiada de la expresa salvedad de su existencia en el estado del arte y mucho
menos de las fuentes bibliograficas en donde se diera reconocimiento a sus autores,
como lo exige la normativa relacionada con el derecho de autor Ademés, el
memonalista pretende minimezar el hacho de que no se habla divuigado onginalmente
el hecho de que el electrodo fuera de alto o bajo relleve, cuando esta es una de las
caracteristicas fundamentales del método revindicado El memoriallista pretende ignorar
que las solictudes a que hace mencidon ya hablan sido abandonadas cuando el
solicitante pidi6 la fusién de las solicitudes 01-108450 y 01-108448 con la solicitud
denegada en cuestion 01-108448 Esta oficina fue muy clara en la resolucién
impugnada explicando que una vez concluido el trdmite para las mencionadas
solicitudes abandonadas ya no era procedente solictar su fusibn Ademés, el
memorialista se contradice cuando por un lado aclara que los electrodos pertenecian al
estado de la técnica y por el otro dice que éstos si eran matena a proteger en las
solictudes abandonadas Estas razones ya eran suficientes para no reconocer la
inclusién de matena nueva a la solictud originalmente presentada, a lo cual el
solicitante hizo caso omiso

Prosigue el memorialista “w- ‘No se habla mencionado nada sobre invertr el molde
para acomodarse mejor al drea del matenal reflectivo ' (Subrayado y negnila mios.) Ante
esto me permito resaltar que lo que se menclond en la solicitud modificada fue
exactamente lo siguente ‘Los sellos se elaboran uno al lado del ofro para no
desperdiciar matenal, y se puede invertir el molde si se desea para acomodarse mejor
al drea del material reflectivo " (LIneas 14-16, Pg 8, Subrayado mfo) De 10 anterior, 6s
claro que simplemente se estd describlendo en mayor detalle una posible forma de
elaborar los sellos, pero esto de ninguna forma pretende reciamar proteccién sobre este
detalle, que en caso de ser necesano, también puede ser omitido del capfiulo
descriptivo sin afectar de formna alguna el objeto de la mvenciébn En cualquier caso, Ia
solicitud modificada adjunta a este memorial (Oficio No 9404) ha omitido este detalle "
Aun si se omitid, esta oficina ya ha demostrado que se habfa ampliado la divulgacién

hecha al Inicio del trAmite y no era procedente reconocer la descnpcién con matena
nueva

Prosigue el memorialista "~ ‘No se habla divuigado nada sobre los colores de Ia cinta



reflectiva ' (Subrayado y negrilla mios) Ante esfo me permito reconocer que
efectivamente no se habla mencionado nada sobre los colores de la cinta retiectiva, ya
que a la hora de redactar el documento oniginal 88 omié por considerar que era un
delalle obvio, puesfo que los colores de dichas cintas son bastante conocidos en e/
estado de Ia técnica Nuevaments, me permito recordarie al Examinador que esta
caracteristica fue mencionada en el capliulo descriptivo de la solicitud modificada con el
fin de presentar una descripcién mas completa de 10 comprendido en estado de ia
técnica, y por 10 tanto puede ser omitida en caso de ser necesano, sin afectar de forma
alguna el objeto de la nvencién En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a
este memonal ha omiido este detalle " AGn s1 se omitid, esta oficina ya ha demostrado
que se habla ampliado la divuigacién hecha al inicio del trimite y no era procedente
reconocer la descripcidn con materla nueva

Continua el memoeriallsta “3 2 a- "As!/ mismo, se tormaron en cuenta para efectos de la
presente decisién los dibujos originales de los follos 12 a 29, porque los que allegé el
solicitante en los follo s 201 a 230 confienen caracteristicas que no estaban
contempladas en la solicitud onginal, como por ejemplo las leiras, numeros, dibujos,
lagos, etc, que quedan grabados por los electrodos con sobre relleve " b-
Nuevamente, el Despacho parece no haberse fomado la farea de revisar las
aclaraciones presentadas en la contestacién al Oficlo anlerior, ya que vueive a plantear
préacticamente la misma objecion, sin presentar ningin argumento puniual que desvirlue
las aclaraciones presentadas por mi parte (particularrente en el punto | b- de la
contestacién al Oficio No 9404) Esta oficina considera que quien no parece haberse
tomado la tarea de presentar una descripcién y un capltulo relvindicatorio es el
solicitante o su apoderado o ambos porque la legisiacién es bien clara al respecto y
asta oficina se permite citarla el articulo 34 (declsién 488) dispone que “el solicitante de
una patente podra pedir que se modiffique la solicltud en cualquier momento del tramite

La modificacién no podréa implicar una ampliacién de la proteccién que comesponderia a
la divulgacidn contenida en la solicitud inicial * El articulo 34 habla claramente de la
divulgacion, no de las reivindicaciones Cualquier materia nueva en la descripcidn sin
una referencia clara a sus autores se considera como autoria del solictante Si el
memonalista ahora pretende demostrar que la materia que incluyé después de la
divulgacion inicial no era de la autorla del solicitante, éste debid haberlo expresado
claramente Antes de solicitar la fusién, esta Supenntendencia habla decidido ya
denegar las solicitudes 01-108450 y 01-108446 (del mismo soliclitante de la presente
solicitud) Luego, dichas solicitudes no podian seguir su trdmite para fusionarse con la
solictud en cuestion (01-108448) y por lo tanto la matena en ellas contenida no se
debla tomar en consideracidon

Prosigue el memonalista “ ¢- En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo
contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada
numeral) que desvirtuen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto | b- de la
contestacién al Oficio antenor (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes "Ante
osfa objecién, me permito respetuosamente manifestarie al Examinador que tal y como
se explico en el punto 1 b- del memorial anterior, la solicitud modificada ha fusionado
las solicitudes divisionales No 01 108 448 01 108 446 Y 01 108 450 en un solo
documento y los dibujos corresponden a los presentados ongmnalmente en estas
solicitudes Por lo anterior, es de esperarse que sl se comparan los dibujos de la
solicitud modificada unicamente con los de la solicitud onginal No 01 108 448, puede
parecer que exista una ampliacién de lo onginalmente divuigado Sin embargo, al
comparario con los dibujos presentados en los 3 divisionales mencionados, es evidente
que simplemente constituyen una renumeracién de lo presentado onginalmente en
éstos documentos. Las letras, nimeros, dibujos, logos, etc., que quedan grabados por
los electrodos con sobre relieve se pueden ver claramente en las figuras 1 a 15 de la
solicitud No 01 108 446, en las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 450, y en las
configuraciones 15 a 62 de la Tabla 1 en la solicitud modificada, las cuales
coresponden a las configuraciones 1 a 34 de la solicitud No 01 108 446 (re numeradas



en la tabla 1 de la solcitud modificada de la 15 a la 48) y a las configuraciones 1 a 14
de la solicitud No 01 108 450 (renumeradas en la tabla 1 de la solicitud modificada de
ia 49 a la 62) En la solfcitud modificada no se incluyeron las figuras 1 a 15 de la
solicitud No 01108448 y No 01 108 450, ya que se considerd que con las
aclaraciones presentadas en el capltulo descnptivo, al igual que en el memonal antenor,
era suficiente para entender los resultados que éstas llustraban al combiner las
configuraciones presentadas en la Tabla 1, con las figuras 1 a 15 de la solicitud No
01 108 448 Sin embargo, con el fin de ewtar posibles mal-inferpretaciones, se han
incluido en la sohcitud adjunta a este memoral [contestacién al Oficlo No 9404] las
figuras faltantes, renumeradas de la 16 a la 453 La siguiente tabla presenta de manera
general la equivalencia entre las configuraciones y figuras de las divisionales originales,
y la solicitud modificada " La Supenntendencia de Industna y Comerclo habila expedido
resolucion denegando las solicitudes de patente de invencién Nos 01-108446 y 01-
108450, solicitadas por el mismo solictante de la solictud en cuestién, antes de la
fecha en la que solicitd la fusién de esta solicitud (01-108448) con las menclonadas (01-
108448 y 01-108450) Las solicitudes 01-108448 y 01-108450 se denegaron por no
haberse contestado los requenmientos hechos por esta oficina Por lo tanto, no era
procedente reconocer su fusién Puesto que no era procedente reconocer su fusién,
toda la Informacién contenida en las mismas no fue tenida en cuenta para decidir sobre
la presente solicitud en cuestién

Continua el memonalista “3 3 a- "El capftulo reivindicatono tomado en cuenta para la
presente decisién comprende 5 relvindicaciones y se encuentra en los follos 10y 11, tal
como fue radicado al inicio del irdmite, pues el capliulo de los fotios 198 a 200, con 9
reivindicaclones, no se fomé en cuenia porque se infrodujo material nuevo diferente al
revindicado en el capltulo presentado con la solicitud onginal Especlficamente sobre
los simbolos grabados en las secciones del electrodo " (Subrayado mio) b-
Nuevamente, el Despacho parece no haberse ftomado la tarea de revisar las
aclaraciones presentadas en la contestacion al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear
précticamente la misma objecién, sin presentar ningun argumento puntual que desviritie
las aclaraciones presentadas por my parte (particularmente en el punto 1 c- de Ia
confestacién al Oficio No 9404) En este caso, el Examinador simplemente ha hecho
énfas;s en que se ha Introducxdo materlal nuevo en las reivindicaciones,
*especificamente sobre los simbolos grabados en las secciones del electrodo”, lo cual
se aclar6 particularmente en el punto | a-u- de la contestacion al Oficio anterior (Oficio
No 9404), inclusive con ayuda de la llustracién 1, de la sigulente manera "( )
contrario a lo manifestado por el Examinador, en el capltuio descriptivo y en la
remvindicacion 2 de las solicitudes No 01 108 448 y No 01 108 450, se hace mencién
explicita de la naturaleza de ios electrodos y de los grabados que estos presentan
(oo )" (Subrayado y negnila mlios )" Estas objeciones del memorialista se repiten y esta
oficina vuelve a hacer referencla a la no procedencla de una fusién de solicitudes
abandonadas, a las caracteristicas de los electrodos que no se encontraron en la
divulgacitn Inicial y que se pretendian incluir como matena nueva en la descnpclén
Esta oficina insiste en que quien no se tomé la tarea de revisar cuél era el matenal
nuevo que introducia a la descripcldn fue el solictante Esta oficina se expresd
claramente sobre la Inclusi6n de matena nueva y fue especifica al respecto, a lo cual el
solicitante hizo caso omiso

Continua el memonalista "7’ c- En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo
contrano, le solicito de manera respeiuosa presentar argumentos concretos (para cade
numeral) que deswvirtiien las aclaraclones presentadas a lo largo del punto | c- de la
contestacién al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes - En
cuanto a las remvindicaciones de la solicitud modificada, el Examinador simplemente se
ha limtado a mencionar que se ha Introducido matenal nuevo en éstas (ver texto
subrayado en el punto | c- del presente memorial [contestacién al Oficio No 9404)), sin
dar mayor explicacién de por qué ha llegado a esta conclusi6n Respetuosamente me
permito aclarar que al revisar cuidadosamente las reivindicaciones de la solicitud



modificada, y compararias con las de las solicitudes originales, es evidente que dichas
relvindicaciones (en el nuevo capfiulo reivindicatono] simplemente han sido
reagrupadas (Junto con algunas modificaciones de redaccion resaltadas en letra itdlica),
para ser equivalentes a lo micraimente divuigado, y al mismo tiempo hacer parte de un
solo capitulo relvindicatorio modificado La sigulente tabla presenta de manera general
la equivalencia entre las reivindicaciones de las divisionales onginales, y la solicitud
modificada /i La Remvindicacién 1 es igual en las 3 divisionales onginales. En la solicitud
modificada, se han removido los detalles de los procesos convencionales de fjacién
conocidos en el estado de la técnica, tales como temperatura y iempos de enfriamiento
(en los puntos c- y d- de la Renndicacién 1), debido a que, como fue manifestado en la
respuesta al examen antenior (Oficio No 1037), se reconocio que dichos datos no eran
relevantes para el objeto de la invencién Eslo fue reiferado de la siguiente manera en
el punto 2 n- del memorial anterior (Oficio No 1037), ante la objecién aclarada en éste
numeral "El Exammador tiene razdn en cuanto al requisito de temperatura necesario
para alcanzar el rango de transicién vitrea que permita manipular el polfmero de manera
adecuada durante el proceso Siendo ostos valores de temperatura, iempo de selfado,
enfriamiento, eftc., bastante conocidos en el estado de la técnica, se han omitido en la
descnpcién, prestando énfasis en describir de manera detallada los pasos necesarios
para lograr los resultados obtermdos con la presente invencion ( )" (Negrilla y
subrayado ajenos al texto )* En respuesta a esta argumentacién del memoriahsta, esta
oficina hace nuevamente referencla a 1a improcedencia de tomar en consideracién las
modificaciones que introdujo a la solicitud por Inciuir materlal que provenia de
solicitudes denegadas y otro matenal, que se expresd axplicitamente en la resolucién
impugnada Ademas, el memonalista se contradice diclendo que "e/ Examinador
simplemente se ha limitado a mencionar que se ha introducido matenal nuevo en éstas,
sin dar mayor explicacién de por qué ha llegado a esta conclugién” porque tanto en sus
respuestas como en el presente memorial ha empleado una gran parte de
argumentacién tratando de demostrar que el tema de microprismas, grabados en alto y
bajo relieve y otros tamas habfan sido incluidos con intenclones aclaratorias o traidos
de solicitudes denegadas Luego, esta oficina Sl habla dado explicaciones suficlentes
sobre cudl era el matenal nuevo que ampliaba la divuigacién hecha onginalmente

Prosigue el memonalista “En e/ paso b- de la solcriud modificada se ha espedificado
que la elaboracién del signo de wdentificacién se hace a partir de seleccionar un
elecirodo o molde metdlico, que es el que le dard la forma al material cuando sea
sellado En la solcitud original no se hablaba de la seleccién del elecirodo sino
directamente de la elaboracién del signo selecclonado de letras, numeros, efc , ya
que se asumié que era obvio el medio por el cual se obtendria la forma en el maienal
seleccionado En el punto 2 p- del memorial antenor (Oficio No 1037) se reconoce que
la mencién del electrodo en la revindicacién independiente aportaba mayor clandad,
por lo que fue incluido segiin lo sugendo por el Exarminador El punto a- de Ia
Remvindicacién 1 también es esenclalmente el mismo en todas Ias solicitudes (es decr,
la modificada y las 3 divisionales originales) Las Renvindicaciones 2, 3y 4 en el capftulo
relvindicatorio modificado, son equivalentes a la segunda remindicacién en cada una de
las 3 divisionales onginales En este caso, cada divisional presenta diferencias en la
segunda relvindicacién " En primer lugar se debe aclarar por parte de esta oficina que
en el oficio 1037 el examinador no sugiere nada de lo que afirna el memonalista sino
que deja constancia de una Inconsistencla se menciona por primera vez un electrodo
en una reivindicacion independiente Siuno de los pasos caracteristicos de un método
es la seleccibon de un electrodo, seleccién que en la pnmera divulgacién no se
mencionaba, esto es un claro caso de ampliacién de la proteccién solicitada
originaimente Ademés, si la seleccién del electrodo es parte constituyente del método,
su Inclusién no puede ser de ninguna manera con fines aclaratorios Frente a las
solicitudes denegadas, ya estéd de sobra repetirse

Continua e! memorialista “Las Relvindicaciones 5, 8 y 7 en el capltulo renindicatoro
modificado son equivalentes a la Reivindicacién 3 de cualquiera de las 3 divisionales
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onginales (es igual en cuaiquiera de las 3 divisionales) En este caso simplemente se
han dividido el pnmer, el segundo y el cuarto punio de Ia Reivindicacién 3 original
(indicado en ésta con guiones), en 3 revindicaciones (5, 8, Y 7) dependientes de las 3
antencres (lo que serfa equivalente a la dependencia entre la Remindicacion 3y la 2 en
las solicitudes onginales) Las Revindicaciones 8 y 8 son respectivamente equivalentes
ala 4 y 5 de cualquiera de las 3 divisionales onginales (es decir, éstas son
respectivamente iguales en cualquiera de las 3 divisionales) En este caso se ha hecho
préacticamente una trascnpcién, junto con algun cambio menor introducido con el fin
faciitar su interpretacién Sin embargo, en el capitulo relvindicatorio modificado que se
adjunta a este memonal se ha modificado nuevamente la Reivindicacién 9 para haceria
dependlente de /a 8, de manera anéloga a lo que ocurren con la dependencia entre la
Relvindicacion 5 y la 4 en las solicitudes originales " Esta oficina considera en este
momento extempordneo discutir sobre el contenido de las solicitudes “divisionales
onginales” ya que, como se dijo antenormente, dos de éstas se abandonaron antes de
solictar la fusién, por lo que no fue procedents aceptar la solicitud de fusién En el
antenor argumento el memorialista exphca cémo organizd su capltulo remvindicatono con
base en unas solicitudes que ya se hablan denegado y que tenian materia diferente,
como [as de los electrodos, los microprismas, sobre los grabados, la electroerosion, la
invereidn del molde y los colores de la cinta reflectiva

Prosigue el memoriahsta “3 4 a- "As/ Jas cosas, las modificaciones presentadas,
contenidas en los folios 182 a 230, implican una amphacién de la matena que se aspira
proteger, de tal manera que son inaceptables a la luz del articulo 34 de la Decisién 486
Por lo demas, llama Ia alencién que en el requenmiento trasladado mediante el oficio
9409 del 24 de agosto de 2006, se le habla adverlido al solicitante sobre la ampliacién
de /a matena en virtud de los documentos allegados en respuesta al requerimiento
iniclal formulado mediante el oficio 10307 del 3 de noviembre de 2006, no obstante
incurre nuevamente en el error de presentar modificaciones que ampifan nuevamente la
matena violando, por ende, lo dispuesto por el artlculo 34 de la normativa andina "
(Subrayado y negnila mios ) b- Teriendo en cuenta los argumentos presentados en los
puntos antenores (3 1 - 3 3), es evidente que las razones por las cuales el Examinador
considera que las modificaciones presentadas ampilan la materia iniciaimente divuigada
carecen de fundamenio, Por o tanto, antes de presentar este tipo de afirmaciones sin
un fundamento vélido que las sustentse, solicito nuevamente al Despacho de manera
respetiiosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtuen las
aclaraciones presentadas a lo largo del puntos | a-, 1 b- y 1 c- de la contestacién al
Oficlo antenor (Oficto No 9404) “ Esta oficina ya ha demostrado el sustento suficlente
para sus argumentaciones y para la decisibn de no reconocer la fusion de las
solictudes ya mencionadas y para no reconocer los textos modificados por haber
ampliado la matena para la cual se solicitd proteccién onginalmente Esta oficina
considera que el memoriallsta no ha demostrado en ningun momento que los
argumentos de la misma no tengan fundamento

Continua el memorialista “&- "Por otra parte, debe quedar claro que no s procedente
aceptar que se fusione a esta solicitud e/ material reclamado en las solicitudes 01-
108446 y 01-108450, porque para el momento en que se solicit dicha fusién éstas
solicitudes ya hablan sido denegadas mediants resoluciones 4733 y 4731 del 27 de
febrero de 2006, respectivamente Asl, pues, tampoco es procedente tornar en cuenta
el material de dichas solicitudes denegadas como parte de la descripcién de la presente
solicitud " b- No es claro por qué hasta ahora el Exarinador decide presentar
objeciones a la fusién de las solicitudes divisionales mencionadas, teniendo en cuenta
lo siguiente i- la aclaracién presentada en el punto Ib- de la contestacién al pnmer
examen de fondo (Oficio No 1037) "Adicional mentse, segun lo permite el Articulo 37 de
la Decisién 4865, se han FUSIONADO en un solo documento las solictudes No

01 108 448, 01 108 446y 01 108 450 Lo anfenor debido a que no se justifica tener tres
solicitudes distintas que reclaman un unico concepto inventivo En particular, el
concepto inventivo versa sobre un dnico procedimiento inventivo y el producto



resultante, donde Ia variabllidad de los pardametros permite obtener diferentes
modalidades, como por ejemplo diferentes configuraciones de ) tipo de electrodo (e g

liso, grabado y combinaciones de esfos) y l) posicionamiento del electrodo (e g selio
infterno, a ras o externo) a la hora de sellar " (Subrayado y negnila ajenos al texto ), ii-
las aclaraciones presentadas en el punto | c-ii- de la contestacion al segundo examen
de fondo (Oficio No 8404), en donde se explica de manera detallada (inclusive por
medio de una tabla comparativa) el reagrupamiento y equivalencia de las
reivindicaciones en las divisionales onginales, y m- la reunibn sostenida con Allx
Carmenza Céspedes de Vergel (Jefe de la Divisidn de Nuevas Creaciones) antenor a la
contestacion del pnmer examen de fondo (Oficio No 1037) en la cual se acordé que era
innecesano continuar con el tramite de las solicitudes divisionales de manera individual,
y por lo tanto se continuarla con el procedimiento, fusionando las tres divisionales en
una sola solicitud 5 "Articulo 37 - El Solicitante podré, en cualquier momento del
tramrte, fusionar dos o mas solicitudes en una sola, pero ello no podra imphcar una
amphacién de la proteccidn que comesponderia a la divuigacidn contenida en las
solicitudes Iniciales * En wista de lo anterior, es evidente que dicha objecién
simplemente constituye otro pretexto que séio se trae al caso hasta ahora con el fin de
rechazar la fusion de las solicitudes que cumplen con lo permitido por el Articulo 37 de
la Decisibn 486, por contener un mismo concepio invenitivo Dichas solicitudes
divisionales solamente presentan varlaclones minimas como se puede evidenciar a
partir de la siguiente tabla comparatva, en la que es cl/aro que la tinica diferencia entre
las tres solicitudes divisionales radica en el contenido de la Relvindicaclén 2 Esta
oficna se permmite expresar nuevamente que, Independientemente de las
conversaclones sostenidas por el memoriallsta con funcionanos de esta
Superintendencta, la solicitud de fusién se hizo después de que se hablan denegado
las solicitudes ya mencionadas Existe materia en aquellas solicitudes que no se
mencionaba en la solicitud 01-108448, como ya se demostrd, y que fue considerado
ampliacién de la proteccién solicitada iniciaimente Al solictante se requirlé de manera
clara que estaba introduclendo materia nueva a la solicitud que no se encontraba en la
divuigacién inicial, el solicitants tuvo todas las oportunidades previstas por la ley e
incluso pudo haberse comunicado con esta oficina personal o telefGnicamente con esta
oficina para aclarar cualquier duda con respecto a los oficios Nos 1037 y9409 En este
momento el hecho es que la fusién fue solicitada extempordneamente y ni el
examinador ni1 ninguno ofro funcionano habrian podido cambiar esta situacién entonces,
como no la puede cambiar ahora Esta oficina vuelve a expresar su asombro por el uso
de la palabra “pretexto” por parte del memonalista Si el memorialista conoce de alguna
imegulandad debe denunclarla abiertamente y sin ambigliedades ante esta
Superintendencia o ante los organismos de control

Por otra parte afirma el memorialista “3 8 a- E/ Examinador nuevamente ha citado la
anteriforidad No 388909 (patente anterior del mismo sohcitante, referide en la
contestacion al Oficio No 1037 como No 25572) para soportar sus objeciones de nivel
Inventivo, y concluir nuevamente que la unica diferencia con la antenondad citada son
los detalles de temperatura y iempo divuigados en la solicitud onginal Sin embargo, en
6ste caso resalta varias similfudes entre las solicltudes, para reafirmar sus argumentos
y concluir que un técnico medio en la matena habrla derivado de manera evidente el
resultado de /a presente invencidn El Examinador ha manifestado particularmente lo
siguiente “En el presente caso, la invencién propuesta constituye para un experto
medio en la matena técnica correspondients, el resultado de derivaciones evidentss o
elementales de lo ya existente En efacto, el documento DI habla revelado un método
peara Identificar prendas sintéticas con base en PVC caractenzado por incorporar a la
superficie de fa prenda, llamada sustralo en la solicitud estudrada, un logotipo, emblema
0 escudo con base en un sistema de termofijacién sobre una base reflectiva que recoja
las tonaiidades del emblema con mayor nitidez y una segunda termofijacién de un
sistema identificatono complementanio del primero con base en un electrodo que fija
sobre la superficie de la prenda un carécter alfa numérico dejdndole sobre su cara
externa un labrado transfendo por dicho electrodo La filaci6n del emblema, escudo o



logotipo dentro de una pnmera fase identificatona comprende la fijacion de dicho
emblema sobre una base de tela reflectiva en tiras troqueladas para fijjarse por calor
sobre una tercera capa de acetato a la superficie de una prenda sintética La fijacién de
la identificacién dentro de la segunda fase identificatona y complementaria se hace por
termofijacién con base en un elecirodo de superficie labrada que hace contacto con e/
carécter a imprimirse adhiriéndolo a la superficie de la prenda dejando sobre su
superficie exterior un labrado por su contacto con el electrodo De esa manera, al
comparar el objefo reivindicado en la presente solicitud en estudio con el objeto del
documento DI, es posible concluir que son substancralmente muy similares, con la tnica
drferencia que en el objeto de la solicitud en estudio se dan detalles de la temperatura y
del tlempo de aphcacién del elecirodo Por lo deméas, se indica aigo tan obvio como que
se deja enfriar durante unos segundos Para mejor comparacion véase la siguiente
tabla ( ) “ (Subrayado y negnila mios ) b- Antes que nada, cabe rederar que las
objeclones de nivel inventivo son hechas sobre la solicitud original, mas no sobre la
solicitud modrficada, en la cual se omitieron los datos de tempo y temperatura, al
reconocer a lo largo de las contestaciones a los examenes anteriores (Oficio No 1037y
Oficio No 9408) que dicha informacion no es relevante para el objeto de /a soliciud En
cualquier caso, el Examinador nuevamente vuelve a elevar la misma obfecitn
preseniada en el segundo examen de fondo (Oficio No 9404), e insiste en reafirmar su
posicién, a pesar de las aclaraciones presentadas en la contestacion a dicho Oficio, en
donde se reiteraba, entre ofras cosas, que los datfos de tiempo y temperafura son
wrelevantes para el obyeto de la solicitud y por lo tanto hablan sido removidos de la
solicitud modificada Particularmente se presentd el sigulente argumento en el punto
2 b- (del Oficio No 9404), que ha sido ignorado por el Examinador, ya que en ninguna
parte de la resolucién impugnada fue objetado de manera puntual "Silas explicaciones
dadas como respuesta al examen de fondo antenior (Oficio No 1037) fueron realmente
tenidas en cuenta (como lo manifiesta el Examinador en el punto 1 A del examen de
fondo (Oficio No 9404)), no es claro por qué el Examinador ha optado par concluir de
manera simphsta y sin presentar un anéhsis elaborado, que "la dnica diferencia es que
en el obyeto de Ia sohcitud en estudio se dan detalles de la temperatura y del tempo de
aplicacién del electrodo”, siendo que a lo largo del memonal anternor se conirasté de
manera detallada las diferencias y ventajas frente a la patenta antenor, y se reconocié
que los datos de -temperatura y iempo de sellado, enfnamiento, elc -, hacen parte de
un proceso convencional en el estado de la técnica, por 10 que fueron omitidos en la
solicitud modificada, tal como se mencioné en el punto 2 n- del memonal antenor
[contestacion al Oficio No 1037] 'El Exanwnador tiene razéin en cuanto al requisio de
temperatura necesario para aicanzar el rango de fransiaén vitrea que permita manipular
el polimero de manera adecuada duranie el proceso Silendo eslos valores de
temperalura, iempo de sellado, eninamiento elc » bastante conocidos en el estado de
la técnica, se han omitido en la descripcion, prestando énfasis en descnbir de manera
detallada los pasos necesanos para 102rar los resultados obfenidos con la presente
invencién Cabe recordar que el concepto inventivo de la presente invencién ests en
uthzar un proceso conocido en el estado de la técnica (termofrecuencia

electrofrecuencla etc.) para lograr los resultados y ventajas mencionados a lo largo de
la solicitud, al igual que en los puntos 2 8- b- ¢ d- V 2- del presente memorial [es
decir, del memonal anterior, contestacion al Oficio No 1037] ' (Subrayado y negrilla
aenos al texto )" Lo antenor evidencia una vez més que el Examinador parece no
haberse tomado la tarea de revisar la contestacién a dicho examen (Oficio No 9404)
antes de plantear nuevamente la misma objecién Adicionaimente en la contestacion al
pnmer examen (Oficio No 1037) se mencionaron de manera explicita las drferencias
con la antenondad DI citada por el Examinador, pero de igual forma en ninguna parte
de los Oficios emitidos por el despacho es posible encontrar una respuesta con
objeciones puntuales que intenten desvirtuar mis aclaraciones ® E| memorialista, que
debié desempefiar el papel de un agente de patentes, deblé asesorarse debidamente o
acercarse directamente a esta oficina si no conocla que sus memonales solo podfan
tener un carécter aclaratorio ya que el examen de patentabilidad de una solicitud de
patente de Invenci6n se realiza sdlo sobre el texto de la descripcidn y de las



reivindicaciones y no sobre las Justificaciones, argumentos, razones y demas
expresiones verbales del memonalista No en balde en otros paises como Estados
Unidos de Aménca o de Europa los agentes de patentes deben acreditar conocimientos
y expenencia en el campo de las patentes para certificarse como agentes de patentes,
que deben mantener actualizada su calificacién como tales El memorialista parece no
entender que al no atender a los requenmientos de esta oficina eiminando la matena
nueva incluida en los nuevos capftulos remndicatonos y descnptivos no dejaba ofra
opcion al examinador que decidir sobre la patentabllidad del objeto de la solicitud con
base en la divulgacién original, que fue la Gnica acclén procedente en este caso Porlo
tanto, esta oficina rechaza las insinuaciones contra la ética de sus funcionanos que se
permite hacer el memoriallsta y que por nrespetuosas esta oficina podria bien no
contestar de acuerdo con [a ley y la constitucion polftica

Continua el memonalista “c- Por ofro lado, /a tabia comparativa presentada por el
Examinador estd comparando la anteriondad DI con la solicitud onginal, lo cual
constituye un anélisis fabncado para opacar los méritos de la presente invencion, ya
que dicha solicltud [original] fue modrficada en su contenido al reconocer que no era
muy clara en cuanto a lo que se pretendla divuigar, y por io tanto podia presentar
malentendidos como los que el Examinador insiste en utiizar para fundamentar sus
objeciones A pesar de las modificaclones hechas en la solicifud, y de las aclaraciones
elaboradas de manera defallada en las contestaciones a los dos exdmenes anteriores
(Oficio No 1037 y Oficio No 9404), el Examinador insiste en reafirmar su posicién sin
presentar objeciones puniuales que puedan desvirtuar nus aclaraciones Por lo tanto
solicio de manera respetuosa al Despacho emitir un anélisis de nivel inventivo,
teniendo en cuenta las modificaciones presentadas sobre la solicitud onginal, en vez de
insistir en comparar la anferiondad con la solicitud original, que por obwias razones de
claridad, presenta malentendido s, y por 10 tanto permite arrojar sin mayor esfuerzo
resultados desfavorables sobre la presente invencién" Al respecto esta oficina
mantiene su opinién de que no era procedente examinar la solicltud en cuestidn con
base en un texto al que se le habla includo matena nueva

Sigue el memonalista “d- Por ultimo, el Examinador ha presentado las siguientes
obyeciones para Intentar desvirtuar el nivel inventivo de la presents invencién "Como
facimente se advierte, ambos métodos, el de la solicifud estudiada como el divuigado
en D1, sirven para fjjar signos de identificacién en prendas o sustratos. Ambos métodos
comprenden elaborar y usar simbolos troquelado s que se filan al sustrato Ambos
mélodos comprenden fiar el simbolo o los simbolos al sustrato por termo frecuencia
con un electrodo Ambos métodos confemplan la posibllidad de fijar varias capas con
ayuda del electrodo Como ya se indic6, en la solicifud estudiada se especifica un
tlempo de exposicibn a una temperatura determinada que un técnico en la matena
habrla derivado de manera evidente a partir de DI Por lo anterior, un técnico medio en
la materia habrla denvado de manera evidente el método de fijar signos de
identificacién poliméricos sobre un sustrato, tal como lo caractenzt el solicitante en el
capitulo revindicatorio tomado en cuenta * El antenor anélisis no sblo se basa en
comparar la anterioridad citada con la solicitud iniclal de desafortunada redaccion, sino
que ademés constituye simplemente una enumeracién de las similitudes entre la
solicrtud original, con la anterioridad citada por el Examinador (D 1) Afortunadamente,
listar las similitudes con el estado de la técnica no es motivo suficlents para desvirtuar
una invencién y catalogada como obvia para una persona versada en la materia, pues
sl fuese as! se estarlan ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta
sobre 10 conocido en el estado de la técnica Como se menciond en la contestacién al
segundo examen (Oficio No 9404), en el caso particular de este invento se divuiga una
solucion mexistente en el estado de /a técnica, cuya combinacién particular de
elementos y procesamiento especifico no estaba sugenda de antemano No fue hasta
que mi representado expenmenté con diferentes combinaciones de matenales,
arqurtecturas y parédmetros que logré proporcionar una solucién efectva a los
problemas particulares del estado de la técnica (incluyendo los que presentaba Ia



antenoridad citada por el Exarmnador, tal y como se aclara en el punto 2 a- del pnmer
oxamen (Oficio No 1037» Por lo tanto, al tener en cuenta las ventajas proporcionadas
por la presente nvencién uno logra apreciar la solucion técnica signiicativa que no es
evidente para una persona versada en la materia, a partir de lo conocldo en el estado
de la técnica Cabe recordar que dichas ventajas fueron mencionadas a lo largo de la
solicitud modificada, al igual que en las contestaciones a los exdmenes anteniores,
particularmente en los punios 2 a-, b-, ¢-, d- y g- de la contestacién al primer examen
(Oficio No 1037) donde se aclaré de manera muy detallada las ventajas que presenta
la presente invencién sobre el estado de la técnica, y en particular sobre la antenondad
citada por el Examinador Sin embargo, el Exarminador ha re establecido las mismas
objeclones, escudadndose tras el pretexto de que la solicrtud contiene una amphacion del
material divuigado en la solicitud original, para asl poder omdir en su andhisis el
contenido de la solicitud modificada Adicionalmente, a pesar de que la clandad de
dicha sohcrtud modfficada fue reconocida por el Despacho ("L.a descripcién de los folios
129 a 145 es clara pero por haber introducido materia nueva no se tomé en cuenta "
Punto 3 A del Oficio No 9409), el Examinador no ha quendo tener en cuenta las
aclaraciones presentadas en ninguna de las contestaclones a los exémenes anfenores
(Oficio No 1037 y Oficio No 95404), o por lo menos asi lo demuestra al no haberse
tomado la tarea de responder de manera punfual a cada una de ilas aclaraciones
presentadas en dichas contestaciones, Inclusive después de haberle soliciiado de
manera explicita un andlisis elaborado que Jjustificara la razén por la cual decide
descartar a pnmera vista mis aclaraciones” El memonalista falta a la verdad cuando
afirma que el examen se imité a “simplemente una enumeracion de las similitudes entre
la solicitud onginal, con la antenondad citada por el Examinador (D 1)” porque como el
mismo memorialista cita, la Gnica diferencia entre el texto tomado en cuenta para el
examen y la anterioridad D1, es el empo de exposicidn a una temperatura
deterrminada que un técnico en la materia habria derivado de manera evidente a partr
de D1" Ya se ha explicado bastante por esta oficina que el examinador no tuvo otra
opcion que usar el texto onginal de la solicitud como base para el examen Vistas las
simlitudes entre D1 y dicho texto, se identificé una sola diferencia que, preguntado
cualquier técnico medio en la matena, puede declarar que es obwia y evidente a partir
de D1 Si al memonalista le parece simple, esta oficina considera que esa es una
opinidn muy personal del memonalista que se denva a todas luces de la simpleza con
que fue presentada la solicitud onginal y que después ya era Improcedente corregiria
adicionandole matena nueva no contenida Inicialmente Todas las ventajas aducidas a
postenon no se tomaron en cuenta porque constituian una ampliacién de la divulgacién
hecha originaimente El memorialista se sorprende de que el examinador haya tenido
durante el trémite las mismas objeciones cuando lo inusual habria sido que pusiera
cada vez nuevas objeclones Al pedir el memorialista que se le diga que cada una de
sus respuestas, por separado, constitula una ampliacidon a la proteccidn sohcitada
onginailmente esta oficina responde que para un agente de patentes habria resultado
muy claro qué significaba una amphacién de la proteccién solicitada onginalmente

Ademas, la labor del examinador no es responder a cada una de las justificaciones,
razones 0 motivaciones que pueda tener un solicitante con respecto a lo que se imagina
que deba hacer la oficina de patentes, sino que la labor del examinador es evaluar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislacion vigente en los textos de la
solicitud misma Al solicitante se le indicd claramente que estaba adicionando materia
nueva, no contenida en la divulgacién onginal Punto Si deseaba aclaraciones o
asesoria, los funclonanos de la Supenntendencia estidn dispuestos a suministrarla y
especificamente cuenta con el grupo Banco de Patentes entre cuyas funciones se
incluye la de orientar al usuario

Continua el memonalista “a- En la resolucién impugnada en el presente recurso, el
Examinador ha manifestado lo siguiente en cuanfo a la contestacién presentada al
segundo examen de fondo (Oficio No 9404) 6 Punto 3 del Oficio No 9404 "Teniendo
en cuenta que el Examinador ha reconocido gue la solcitud modificada es clara (ver
punto 3A del examen de fondo [Oficio No_1037]), y que las unicas objeciones



presentadas para evilar consideraria en su_anélisis de nivel inventivo fueron las

aclaradas en el punto 1 del presente memorial [coniestacion al Oficio No 8404}, me
tuosamenle solicitarle emitir un n men n_el cual

cifiqgue de ma ntual (tal fo hizo en el examen anterior) la materia que
considere debe ser removida ue mi representado amos der a
efoctuar las modricaciones nentes (e g, como se nid en el punto 1 del

presente memonal, de ser necesario, muchas de las caracleristicas objetadas por el

examinador pueden ser removidas sin afectar el objeto de la invencién, y de hecho
algunas fueron remowvidas en la solicitud modificada admunta al senle

memonal) "(Subrayado vy negrilla alenos al texto ) " [I-] Sea lo primero sefialar, que el

solicltante en su respuesta al requenmienio de fondo, desconocid el hecho de que se
hablan do las solicriudes 01-108448 y 01108450 v que jo tanto no era

fusionarias con la presente solicitud en estudio En su respuesta el solicitante reconoce
ue el material in n nuevos f VO _y revindicatono, asl
como nuevos diby no se habla divu, o en el texto inal de la solicitud, tal
como se habla presentado ongmalmente, sino recopilado de las dichas soliciudes
as Debido a gue no es nte tanio, tomar en cuenta el matenal de

dichas solicltudes di / nte_estudio_se hmité a la _materna de la
n mnal tamente clarificada las expli 6s del solicitante

pero sin_nivel inventivo frente a8 las ensefianzas de DI [il-] Por ofra parte, en su
memorial el solicitan "la nie_invencion nitidez en los

acabados, ya que el contorno de la parte mﬂactwa guodani oxadamanta delimitado por

P damente la cinta de materlal ret1ecihvo & la hora de lar”

esfa declaracion no estd susfenfada en ninguna parte de la divuigacién hecha
mnalmente 6/ solicitante y esté basada en la materia nueva que tratd ucr

postenormente, razén por la cual finalmente resulta improcedente [in-] Se observa, gue
{a _principal argumentacién del solicitante se ba n_la_seleccidn de los electrodos,
enseflanza que precisamente esié ausente de la divulgacion inal y que no es

nle in r do las soli enegadas ya mencionadas Menciona

ademas el solicitante que la nitidez se logra por ¢l reemplazo del "clear” por matenal
vo de PVC, lo cual a altura inventiva a un SO, e 88 un

apenas obvio para un técnico en la materia, por ser 6/ PVC reflectivo de uso comun en
ia técnica de prendas refleciivas [v-] Al solicitante, en su memonal, le parece simplista
la declara hecha asta Oficina en el sen ue la unica diferencia entre el

método por é! rewvindicado y el divuigado en DI sea el dato sobre temperatura y el
tlempo de aplicacién del electrodo Como va se demostrd, esa es la unica diferencia
entre los dos textos y puesto que "el alcance de la proteccién conferida por la patente

estard determinado por el tenor de lag relvindicaciones” (articulo 51 de la Decisién 486)
no es nie conceder una nfe un método que esis reivindicado de la

meanera aparece en ol capliulo revindicatorio de la soliciiud en estu

b- En cuanto a las afirmaciones del Examinador presentadas en el numeral anterior
(37 a-), me permito manifestar las siguientes aclaraciones. |- Esta afirmacién es
completamente falsa, ya que la fusidn de las solcitudes fue manifestada de manera
explicita en la contestacion al primer examen de fondo (Oficio No 1037), ("(H)) segin lo
permite el Articulo 37 de Ia Decisién 4867, se han FUSIONADO en un solo documento
las solicitudes No 01 108 448, 01 108 446 Y 01 108 450 Lo antenor debido a que no
se justifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un unico conceoto inventivo (
)7) La interpretacién equivoca por parte del Examinador en cuanto a la Fusion de las
solicitudes mencionadas ha sido aclarada de manera detallada en el punto 3 5 de la
presente resolucién Adicionalments, en la contestacion al segundo examen (Oficio No
8404) se reconoce que el matenal de las solicitudes dmvisionales 01 108 446 y
01 108 450 no hacla parte de la solicitud modificada, y se explica de manera puntual las
pequefias variaciones entre dichas solicitudes (e g, ver tabla en el punto 35 del
presente memorial) Lo antenor se hizo previamente con el fin de evitar este tipo de
malentendidos, los cuales el Examinador insiste en traer al caso para fundamentar sus



objeciones y reafirmar su posicién " Esta oficina considerada equivocada la posicidn del
memorialista al considerar falsas las afirmaclones hechas por esta oficina La sollcltud
de fusidn de las solicitudes fue presentada a esta Superintendencia cuando ya se
hablan denegado las solicitudes Nos 01 108 448 y 01 108 450 por abandono, por no
contestar a tiempo los requerimientos Esta oficina ya ha demostrado hasta la saciedad
que el material de aquellas solicitudes no podia tomarse para la presente solicitud en
cuestién, que el matenal nuevo introducido a la solictud, que el memonalista ahora
afirma que consiste en “pequeiias varlaciones”®, no se habia encontrado en la primera
divulgacién, que esto se considera ampliacién de la proteccion solicitada onginalmente

ContinGa el memorialista “/i- La mencién de la mejora en la nitidez fue presentada en la
contestacién al pnmer examen (Oficio No 1037) junto con otras mejoras aportadas por
la presente invencién (ver punto 2 a- del Oficio No 1037) Sin embargo, contrario a lo
afirmado por el Examinador, dichas aclaraciones no cormesponden a una amphacién en
el matenal onginaimente divuigado, ya que en dicha contestacion (respuesta al Oficio
No 1037) se explicé de manera detallada las diferenclas y razones que sustentaban el
argumento objetado por el Exarminador, Inclusive comparando muestras fisicas que
evidencian claramente las desventajas existentes en un simbolo elaborado con la
tecnologla conocida en el estado de la técnica "Estos argumentos y consideraciones ya
han sido contestados en el presente oficio SI las aclaraciones incluidas en la
descripcion no haclan referencla al estado de la técnica se asumian como ampliaclén
de la proteccidn solicitada inicialmente

Prosigue el memorialista /- Esta afirmacién carece de fundamento, ya que la
seleccion de los electrodos y otros detalles referentes a éstos, de hecho hacen parte de
las soliciudes onginales, como ha sido aclarado de manera detallada a lo largo de los
puntos 3 1 c-y 3 2 del presente recurso” Las solicitudes hablan sido denegadas antes
de sohicitar la fuslén

Afirma el memonalista “ /V- Con esta afirmacién el Examinador evidencia nuevamente
su Interpretacion equivoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del
"clear” por matenal reflectrvo no logra mejorar por sl solo la nitidez en los bordes del
simbolo, ya que ésta [niidez] depende también del sellado realizado En todo caso, esto
es simplemente una de las mejoras de la presente invencién sobre el estado de Ia
técnica, complementaria a las otras ventajas presentadas en la solicitud modrficada, al
igual que en las conltestaciones a los exémenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No
9404) “ Tanto los matenales “clear" como el PVC y los métodos de sellado, tal como
fueron reivindicados en la solicitud original, sin amphacién de la materia por proteger, ya
se conoclan en el estado de la técnica

Concluye el memonalista "v- Por difimo, con esta objecién se evidencia una vez mas
que el Examinador parece no haberse tomado Ila tarea de revisar la contestacién a
dicho examen (Oficio No 8404) antes de planfear nuevamente la misma objecién

Mantengo mi posicién en que la afirmacién preseniada por el Examinador es
completamente simplista, por lo aclarado varias veces a lo largo de las respuestas a los
exdmenes anteniores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), particularmente resaltado en
el punto 3 8 b- del presente recurso, en el cual se explicé de manera detallada que los
dalos de ttempo y temperatura son irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo
tanto hablan sido removidos de Ia solicitud modificada Es tan simplista la conclusion
presentada por el Examinador, que en ninguna parte de los Oficios emitidos por el
despacho es posible encontrar una respuesta con objeciones puniuales que intenten
desvirtuar mis aclaraciones, con lo cual se pone en duda sl reaimente est4 teriendo en
cuenta rmis aclaraciones” Si blen es clerto que los datos sobre tempo y temperatura se
quitaron de la solicitud original, el solicitante nunca allegé un nuevo texto gue no
contuviera matena nueva para que no ampliara la proteccidn solicitada iniclaiments Por
otro lado no es muy claro a qué se refiere el memonalista con “simplista”, tomando en



cuenta que la solicitud que se examiné era bastante simple, como el mismo
memorialista lo ha expresado de redaccién desafortunada Se Insiste nuevamente en
que la labor del examinador no es desvirtuar aclaraciones, justificaciones, excusas o
razones de los solicitantes, sino examinar solicitudes para conceder pnvileglos de
patentes cuando se presentan comectamente y cumplen con los requisitos normativos o
denegar, como en aste caso, cuando no se han cumplido los requisitos

Por lo antenormente expuesto se ratfica en todas sus partes el concepto técnico N°
2020 de diciembre 27 de 2008 y en consecuencia se recomenda negar el privileglo
solicitado para las relvindicaclones 1 a 5 de los follos 10y 11

EXAMINADOR TECNICO Fecha 2007-05-18
Cédigo 202043
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