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Radicacién  1-108448- -20-0 Fecha 2007-00-28 08:27:00
Trimite 2 PATENTES

Evento 1 REGDEPOSITO

Actuscidn 432 COMUNICACTOADM

Destinstaric SANDRA MILENA SARMIENTO Follos |1

Seiior (a) (es)

SANDRA MILENA RODRIGUEZ SARMIENTO
CALLE 94 A # 11 A 39 OF 401

BOGOTADC

Referencia RESOLUCION 19071

Fecha 27/08/2007

Expediente 1-108448

Tramite 2 PATENTES DE INVENCION

Evento 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D C , dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacidon, en horario de 800 am a 430 pm
jomada continua, con el fin de notfficarie personaimente el contenido de la resolucion de ia
referencia profenda dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacién citado en
el asunto

De no hacerse presente en el término indicado antenormente, la providencia en mencion se
notfficard por edicto, el cual se filard por el término de dlez (10) dlas en el Centro de
Documentacion e Informacion

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notficacién, la cual podrd ser
consultada desde un computador con acceso a Intemnet, en ia padgina www sic gov co, con el
numero de resolucin a través de la opcidn servicios en linea - caracter general - consuita
actos administrativos

Secretana General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

Sede Centro: Carvera 13 No. 27-00 Piscs 2 5y 10
Al conteatar favor indique el ndmero de Sade CAN Tr 40A No 38-50 PBX._ 3 82 08 40
radicacidn consignedo en el aticker Fexc 3 82 268 953 50 52 20 Linea 018000 810165
Waob: www sic.govco o-mall info@sic.gov.co
BogotiDC Colombla
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
REsoLucign. 18071

Por la cual se resuslve un recurso de reposicidn

Rad 01-108448

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confineron en los
artlculos 4, numeral 24 def Decreto 2153 de 1982 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante Resoluclén 4915 del 26 de febrero de 2007, la
Superintendencia de Industna y Comercio, negd pnvileglo de patente de invencién a
la creaci6n denominada "PROCESO PARA LA FIJACION! DE SIGNOS DE
IDENTIFICACION POLIMERICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES
FORMAS"

SEGUNDO Que mediante escnto radicado en esta entidad el 3 de abril de 2007.'

bajo el numero 01 108448 00017 0000, el doctor Carlos R Olarte, en su calidad de
apoderado del sefior Gustavo Déavila Camargo, Interpuso recurso de reposicion
contra la decisién contenida en [a cltada resoluclén, con el objeto de que se revoque
la resolucion recurrida y, en su lugar “se emita un examen de fondo segun el Articulo
45 de la Decisidn 488, sobre las relvindicaciones pendientes de la presente solicitud
(solicitud modificada), con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el cumphmiento
de los requisitos de patentabllidad * |

TERCERO Que el recurso a que hace referencia el ordinal antehor se fundamento,
de la siguiente manera

Sefiala el recurrente que diflere del analisis expuesto por el Despacho para desvirtuar
los requisitos de patentabllidad de la presente solicitud y agrega que en la
contestacion al Oficlo 9409 se respondi6 a la objecién oficial "explicando las razones
por las cuales se habla Incluido detalles sobre estas caracteristicas complementarias
que el Examinador utiiza como fundamento para descartar la solictud modificada,
con el pretexto de que esta contlene una amphacién del materal Inicialments
divulgado Nuevamente me permito rerterar que los detalles que el Examinador cita
como base para sus objeciones (mencién de microprismas, etc ) han sido incluidos
dentro del capitulo descriptivo, y no dentro de las relvindicaciones, con la Gnica
finalidad Infroducir al lector de manera amplla en lo_existente en el estado de a
técnica, mas no de ampllar lo Inicialmente dlvulgado en la solicitud original No es

claro por qué el Examinador mslste ¥ontar practicamente las mismas
objeciones, ya que en la co : clo menclonado (Oficlo No 8404) se le
aclaré que la mayoria.dg fas-cara lstlcas objetadas por el examinador podian ser
removidas: sit'8fS MJI de_hecho_algunas ya fuero
removidas en la solicl 1 mpg m; qmemotial anterlor A pesar de
haberle sollcltegg,, e al‘Daghachb 8mitir un nuevo examen de fondo en el
ace e CO “5"3"6 g cov ek
G
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION - - 18071
Por la cual se resuslve un recurso de reposiclon

Rad 01-108448 :

cual especificara de manera puntual (tal y como lo hizo en el, primer examen) la
materia que considerara debla ser removida (para que mi representado y yo
pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes), en la prasente
resolucion el Examinador simplemente presenta los mismos argumentos, sin darse
cuenta que caracteristicas como /a Inversién del molde y los colores de la cinta
reflectiva, hablian sldo removidos de la solicltud modificada Lo antenorpone en
duda si1 el examinador reaimente se esta tomando [a tarea de revisar las aclaraclones
presentadas por mi parte junto con las modificaciones en la solicitud

“Teniendo en cuenta que 1 El examinador ha reconocido que la solictud modificada
es clara (ver punto 3 A del pnmer examen de fondo, Oficio No 1037), n que la
mayoria de las caracteristicas que segun el Examinador comprenden una ampilacién
a lo iniciaimente divulgado pueden ser removidas (y de hecho algunas ya fueron
remowvidas) sin afectar de forma alguna el objeto de la presente invencién, y w1 que
las (inicas objeciones presentadas para evitar consideraria en su anélisis de nivel
inventivo fueron aclaradas en el punto 1 de la contestacién al segundo examen
(Oficio No 9404), y en el recurso impugnado no se presentaron objeciones puntuales
para desvirtuar dichas aclaraciones, es evidente que las abjeciones presentadas por
el Despacho carecen de validez y constituyen nuevamente un pretexto para evitar
tener en cuenta la soliclitud modificada en su andlisis

*En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrano, le solicito de manera
respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtuen las
aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1 a-de la contestacién al Oficlo anterior
(Oficio No 9404), las cuales son las siguientes

"I en la solicitud presentada originaimente no se habla hecho mencién de
microprismas nl_del hecho de que estos deberfan ubicarse hacla abal

(Subrayado y negrilla mios ) Ante esto me permito reconocer que, sl bien es cierto

que esto no habla sido mencionado en ia solicitud original, Ja iInclusién de este detalle ™

simplementa pretende explicar de manera mas clara una caracteristica inherente a la
cinta reflectiva utilizada en esta invencién Por lo tanto no se estd reclamando
proteccion sobre este detalle adicionado, y en caso de ser necesario pueds ser
remowvido de |a solicitud modificada, sin afectar el objeto de la Invencién

“i- ‘Tampoco se habla divulgado Iniclaimente que el electrodo tiene grabad

en forma de simbolo, letra, u otros, en alto y bajo relleve No se habla

mencionado la naturaleza del electrodo nl su método de fabricaclén, como la
electrosrosion En general, la di 3n' no tenfa mayor detalle sobre los
electrodos ' (Subrayado y n nlla\m[o‘é% En cuanto a la naturaleza de los electrodos
y la mencién de su pgelblé métq ) ¢le fabrica e g, por medio de electroerosion),

me permito qa lgs’caracterlsstca@d [ slactrodo (tales como su método de
fabncaciéh] hacen par demq‘aohbc ido.am 'Ilﬁmerlta en el astado de la técnica, y por

wnd
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. . 18071

Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad 01-108448

lo tanto en ningun momento se pretende reclamar proteccibn sobre estas
caracteristicas del electrodo Sin embargo, contrario a lo manifestado por el
Examinador, en el capitulo descnptivo 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 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 fres secciones de las cuales
una o dos pueden ser grabadas, grafiladas o estriadas, y las restantes lisas ( )’
‘[Revindicacién] 2 () caracterizado porque el electrodo es de un solo cuempo y
puede presentar una, dos o tres secciones grabadas, grafiladas o estriadas( )

Adiclonalmente, en la tabla | de cualquiera de las solicitudes No 01 108 448 y No
01 108 450, se menciona nuevamente la posiblilidad de que el electrodo tenga por lo
menos una de sus secciones grabadas, grafiladas o estnadas Al observar Jas
configuraclones presentadas en [a tabla |, es evidente la presencia de grabados en
forma de simbolo, letra u ofros Lo que tal vez no salta ala vista es Ia posibiidad de
que estos sean en afto o bajo relleve, por lo cual se especifico de esta forma en el
texto de la solictud modificada que fue presentada como respuesta al examen
antenor A continuacién se presenta una configuracion fomada de la Tabla | de la

solicitud No 01 108 450, en la cual se evidencia de manera clara la presencia de
grabados en el electrodo  Ver diagrama folio 256

"Cabe recordar que el electrodo sl fue mencionado en las revindicaciones de las
solicitudes originales (Reivindicacién 2), por lo que considero que es pertinents tener

en cuenta las explicaciones incluidas en el caprtulo descnptivo, referentes a la
naturaleza de este [el electrodo] Por ultimo, se 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, numeros, etc , que quedan grabadas por los electrodos, como se
explica en mayor detalle mis adelante, en el punto 1 b- del prasente memonal

“m- ‘No se habfa mencionado nada sobre Invertir el molde para acomodarse
melor al &rea del material reflectivo’ Ante esto me permito resaltar que lo que se
menciond en la solicitud modificada fue exactaments lo siguiente ‘Los sellos se
elaboran uno al lado del otro para no desperdiciar material, y se puede Invertr el
molde st se desea para a arse mejor al 4rea del [ reflectivo’ (LIneas 14~
16, Pg 8, Subrayado mio) De lo anterlor, es claro que simplemente se esta
describlendo en mayor detalle una posible forma de elaborar los sellos, pero asto de
ninguna forma pretende reclamar proteccién sobre este detalle, que en caso de ser
necesano, también puede ser omitido del capitulo descriptivo sin afectar de forma

alguna el obleto de la Invencién  En cualquier caso, la sollcitud modificada adjunta a

este memonal (Oficio No 9404) ha omltldo e%ig dealle
“Iv- '‘No se habia dlvuliago.ngga &EF los colores de la cinta reflectiva ° Ante
esto me penmt%{oopno &r ﬁue afaét mentggno%@ abia mencionado nada sobre

"F.
“ete ;09“ \F;e no
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad 01-108448

los colores de la cinta reflectiva, ya que a la hora de redactar el documento ariginal se
omitib por considerar que era un detalle obvio, puesto que los colores de dichas
cintas son bastante conocidos en el astado de la tdcnica Nuevamente, me permito
recordarle al Examinador que esta caracterfstica fue mencionada en el capitulo
descnptivo de la solicitud modificada con el fin de presentar una descripcibn mas
completa de lo comprendido en el estado de la técnlca, y por lo tanto puede ser
omitida en caso de ser necesano, sin afectar de forma alguna el obleto de la

Invencién En cualquler caso, la solicitud modificada adjunta a este memonal ha

omitido este detalle”

Agrega el recurrente "En caso de que e! Despacho pretenda demostrar lo contrano, le
solicitito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral)
que desvirtuen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto 1b de la
contestacion al Oficio antenor (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes 'Ante
la objecién, me permito respetuosamente manifestarie al Examinador que tal como
se explicd en el punto 1 b- del memorial antenor, la solicitud modificada ha fusionado

las solicitudes divisionales No 01 108 448, 01 108 448 v 01 108 450, en un solo

documento, y los dibujos corresponden a los presentados onginalmente en estas
solicltudes Por lo antenor, es de esperarse que sl 86 comparan [os dlbujos de la

solicitud modificada tinicamente con los de la solicitud original No 01 108 448, puede
parecer que existe una ampliacién de lo originalmente divuigado Sin embargo, al.
comparario con los dibujos presentados en los 3 dmisionales mencionados, es
evidente que simplemente constituyen una renumeracidn de lo presentado

onginalmente en estos documentos Las letras, nimeros, dibujos, logos, etc, que
quedan grabados por los electrodos con sobre relleve se pueden ver claramente en

las figuras 1 a 15 de la solicitud No 01 108 448, en las figuras 1 a 15 de la solicitud
No 01 108 450, y en las configuraciones 15 a 62 de la Tabla | en la solicitud
modificada, las cuales corresponden a las configuraciones 1 a 34 de la sollcitud No
01 108 448 (renumeradas en la tabla | de la solicitud modificadadela15ala48)ya
las configuraciones 1 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 1 a 15 de Ia solicitud No 01 108 446 y No 01 108 450, ya que
se considerd que con las aclaraclones presentadas en el capftulo descriptivo, al sgual
que en el memonal antenor, era suficiente para entender los resultados que estas
ilustraban al combinar las configuraciones presentadas en la Tabla |, con las figuras 1
a 15 de ia solicitud No 01 108 448 Sin embargo, con e! fin de evitar posibles mal-
interpretaciones, se han incluido en la solicitud adjunta a este memonal [contestacién
al Oficio No 9404] |as figuras faltante, remuneradas de la 16 a la 45 La siguiente
tabla presenta de manera general la equivalencia entre las conflguraciones y figuras
de las divisionales onglnales, y la solicitud modrﬁca\ck,; ver Tabla | a folio 259
Y
Reitera el recurrente que “el Despaqhg-ggl’ééghg haberse tomado la tarea de revisar
las aclaraciones presentadas-en ' g%rtl_’tqgtaclén al qmb antenor, ya que vuelve a
oLiE
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad 01-108448

plantear practicamente la misma objecion, sin presentar ningun argumento puntual
que desvirtue las aclaraclones presentadas por mi parte (particularmente en el punto
11 ¢- de la contestacion al Oficio No 8404) En este caso, el Examinador simplementse
ha hecho énfasis en que se ha introducido material nuevo en las revindicaciones,
‘especificamente sobre los simbolos grabados en las secciones del electrodo’, lo cual
se aclard particularmente en el punto 1 a-i- de la contestacién al Oficio anterior
(Oficio No 8404), inclusive con ayuda de la llustracion 1, de la siguiente manera ‘( )
contrano a o manifestado por el Examinador, en el capitulo descnptivo y en la
reivindicacién 2 de las solicitudes No 01 108 446 y No 01 108 405, se hace menclén

explicita de la naturaleza de los electrodos y de ios grabados que estos
presentan( ) *

En cuanto a las remindicaciones de la solicitud modificada, reitera el recurrente que
“el Examinador simplemente se ha limitado a menclonar que se ha Introducido
material nuevo en estas (ver texto subrayado en el punto 1 ¢ del presente memorial
[contestacldn al Oficio No 9404]), sin dar mayor explicacidn de por qué ha llegado.a
esta conclusidn Respetuosamente me permrio aclarar que al rewvisar
cuidadosamente las relvindicaciones de la solicitud modfficada, y compararias con las
de las solictudes onginales, es evidente que dichas reivindicaciones [en e | nuevo
capitulo_reivindicatoriol simplemente han sido reagnupadas (junto con algunas
modificaclones de redaccidn resaltadas en letra itdlica), para ser equivalentes a lo
iniciaimente divulgado, v al mismo tiempo hacer parte de un solo caplitulo

remvindicatono modificado " Ver tabla a follo 260

“La revindicacidn 1 es igual en las 3 divisionales onglnales En la solicitud
modificada, se han removido los detalles de los procesos convencionales de fijacién
conocidos en el estado de la técnica, tales como temperatura y tiempos de
enfnamiento (en los puntos c- y d- de la Reivindicacién 1), debido a que, como fue
manifestado en la respuesta al examen antenor (Oficio No 1037), se reconocié que
dichos datos no eran relevantes para el objeto de la invencién Esto fue reterado de
la siguiente manera en el punto 2 n- del memonal anterior (Oficio No 1037), ante la
objecion aclarada en este numeral

“En el paso b- de la solicitud modificada se ha especificado que la elaboracion del
signo de identificacion se hace a partir de selecclonar un electrodo o moide metilico,
que es el que le dara la forma al matenal cuando sea sellado En la solicitud original -
no se hablaba de la selecci6n del electrodo sino directamente de la elaboracién del
signo seleccionado de letras, nimeros, efc , ya que 88 asumlé que era obvio el
medio por el cual se obtendria la forma en el matenaf seleccionado En el punto 2 p-
memonal antenor (Oficio No 1037) se reconoce que [a mencidn del electrodo en la
reivindicacion Independiente aportaba mayor clangad;;pprb que fue incluldo seg(n lo
sugerido por el Examinador En el punto. q,-x"de“'ié Remindicacidn 1 también es
esencialmente el mismo en togfas.l‘a_;é b&lhﬂs:des {es d_g&@ la modificada y las 3

- ',ﬁc.
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad 01-108448

divisionales onginales) |

“Las rewindicaciones 2, 3 y 4 en el caprtulo relvindicatono modificado, son
equivalentes a la segunda relvindicacién en cada una de las 3 dvislonales onginales
En este caso, cada divislonal presenta diferenclas en la segunda relvindicacién

"Las Remindicaciones 5, 6 y 7 en el capitulo remndicatono modificado son
equivalentes a la Reivindicacién 3 de cualquiera de las 3 divisionales originales (es
igual en cualquiera de las 3 divislonales) En este caso simpleménte se han dividido
el primer, el segundo y el cuarto punto de [a Remvindicacidn 3 onginal (indicado en
esta con guiones), en 3 reivindicaciones (5, 8, y 7) dependientss de las 3 antenores

(lo que sena equivalente a la dependencla entre la Reivindicacléon 3 y la 2 en las™

solicitudes onginales)

“Las relvindicaciones 8 y 9 son respechvamente equivalentes a la 4 y 5 de cualqulera
de las 3 divisionales originales (es decir, estas son respectivamente Iguales en
cualquiera de las 3 divisionales) En este caso se ha hecho practicamente una
transcnpclén, junto con algun camblo menor introducido con el fin de faciitar su
interpretacidn  Sin embargo, en el capitulo revindicatono modificado que se adjunta
a este memonal se ha modificado nuevamente la Remndlcacién 9 para hacerla
dependiente de la 8, de manera andloga a lo que ocurren con laidependencia entre
la Reivindicacién 5 y la 4 en las solicitudes originales " |

Concluye en esta parte el recurrente sefialando que "es evidente que las razones por
las cuales el Examinador considera que las modificaciones presentadas ampllan la
materia inicialmente divuigada carecen de fundamento Por lo tanto, antes de
presentar este tipo de afirmaclones sin un fundamento vélido que las sustente,
solicito nuevamente al Despacho de manera respetuosa presentar argumentos
concretos (para cada numeral) que desvirtuen las aclaraciones presentadas a lo largo
del punto 1 a, 1 b y 1 ¢ de la contestaclén al Oficio antenor (Oficlo No 9404)

Con relacién a la no procedencia de Ia fusidn del matenal reclamado en las
solictudes 01-108448 y 01-108450, consldera el recurrente que “No es claro qué
hasta ahora el Examinador decide presentar objeciones la fusién de las solictudes
divisionales menclonadas, teniendo en cuanta lo siguiente

“- la aclaracién presentada en el punto 1 b de la contestacion al pnmer examen de

fondo (Oficio No 1037) \"1

51 ]
“i- las aclaraciones presentadas en,ql‘pum:o 1 c-ll- de la contestacién al segundo
examen de fondo (Oficio No-9?404) rgsl gxplica de manera detallada

(inclusive por medio douna tabla con‘npa ativl) elve':«fgg.xpamlento y equivalencla de
las rewmdlcaclor@,aenhs djwslongles‘b glnai:esg
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
Rad 01-108448

"lii- la reunion sostenida con Alix Camenza Céspedes de Vergel (Jefe de la Division
de Nuevas Creaciones) anternor a la contestacion del pnmer examen de fondo (Oficlo
No 1037) en la cual se acord® que era innecesano continuar con el tramite de las
solicitudes dvisionales de manera individual, y por lo tanto se continuaria con el
procedimiento, fuslonando las tres divisionales en una sola solicitud

"En vista de lo antenor, es evidente que dicha objecién simplemente constituye otro
Pretexto que sélo se trae al caso hasta.ahora con el fin de rechazar la fusién de las
solicttudes que cumplen con lo permitido por el Articulo 37 de la Declsidn 486, por
contener un mismo concepto inventivo Dichas solictudes divisionales solamente
presentan vanaciones minimas como se puede evidenciar a partr de la siguiente
tabla " ver follo 264

Continda el recurrente “El examinador nuevamente ha cltado la antenondad No
388909 (patente antenor del mismo solicitante, refenda en la contestacion al Oficio
No 1037 como No 25572) para soportar sus objeciones de nivel Inventivo, y conclulr
nuevamente que la unica diferencia con la antenondad citada son los detalles de
temperatura y tempo divulgados en la solicitud onginal Sin embargo, en este caso
resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus argumentos y
concluir que un tecnico medio en la matena habrla derivado de manera avidente el
resuitado de la presents invencibn Antes que nada, cabe retterar que las
objeclones de nivel inventivo son hechas sobre la solicitud original, mas no sobre la
solicitud modificada, en la cual se omitieron los datos de tlempo y temperatura, al
reconocer a lo largo de las contestaciones a los exdmenas anteriores (Oficio No 1037
y Oficio No 8409) que dicha informacién no es relevante para el objeto de ia solicitud _
En cualquier caso, el Examinador nuevamente vuelve a elevar la misma objecién
presentada en el segundo examen de fondo (Oficio No 9404), e insiste en reafirmar
su posiclon, a pesar de las aclaraciones presentadas en la contestacién a dicho
Oficio, en donde se reiteraba, entre otras cosas, que los datos de tiempo y
temperatura son imelevantes para el objeto de [a solicitud y por lo tanto hablan sido
removidos de la solcitud 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  ver follo 266 i

“Lo antenor evtdencia una vez méas que el Examinador parece no haberse tomado la
tarea de revisar la contestacién a dicho examen (Oficlo No 8404) antes de plantear
nuevamente |la misma objecién Adicionalmente en la contestaclén al primer examen
(Oficio No 1037) se mencionaron de manera 1O¥plicta las diferencias con la
antenondad D1 citada por el Examinador, pejo da‘rgual forma en ninguna parte de los
Oficios emitidos por el despachq es posiblé encontrar una respuesta con objeciones

puntuales que intenten des\nrtuar mig aclarac:oaes:\
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“Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el axaminador esta comparando.
la antenondad D1 con la solicitud onginal, lo cual constituye un anélisis fabncado para
opacar los méntos de la presente Invencién, ya que dicha solicltud [original] fue
modificada en su contenido al reconocer que no era muy clara en cuanto a lo que se
pretendla divuigar, y por lo tanto podia presentar malentendidos como los que el
Examinador insiste en ubhizar para fundamentar sus objeciones A pesar de las
modificaciones hechas en la solicitud, y de las aclaraciones elaboradas de manera
detallada en las contestaciones a los dos examenes anteriores (Oficio No 1037 y
Oficio No 9404), el Examinador insiste en reafirmar su posicién sin presentar
objeciones puntuales que puedan desvirtuar mis aclaraciones Por lo tanto solicito
de manera respetuosa al Despacho emitir un anélisis de nivel Inventivo, tenlendo en
cuanta las modificaciones presentadas sobre la solicitud onginal, en vez de insistir en
comparar la antenondad con la solicitud onginal, que por obvias razones de claridad,
presenta malentendidos, y por lo tanto permite arrojar sin mayor esfuerzo resultados
desfavorablaes sobre la presente Invenclén® :
Una vez més con relacién a [a evaluacidn del nivel Inventivo que hace la Oficina
manifiesta el recurrente que dicho andlisis “no solo se basa en comparar la
antenoridad citada con la solicitud inicial de desafortunada redaccién, sino que
ademas constltuye simplemente una enumeracién de las similitudes entre la solicitud
origmal, con la anteriondad cltada por el Examinador (D1) Afortunadamente, listar
las simiitudes con el astado de la técnica no es motivo suficlente para desvirtuar una
invencién y catalogaria como obvia para una persona versada en la matena, pues si
fuese asl se estarlan ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta
sobre lo conocido en el estado de la técnica Como se menciond en la contestacion
al segundo examen (Oficio No 8404), en el caso particular de este invento se divulga

una solucion inexistente en el estado de la técnica, cuya combinacién particular de

elementos y procesamiento especifico no estaba sugenda de antemano No fue
hasta que mi representado experimentd con diferentes combinaciones de

materiales, arquitecturas y parimetros que logré proporcionar una solucién
efoctiva a los problemas particulares del estado de la técnica (incluyendo los
que presentaba la anterioridad citada por el Examinador, tal y como se aclara
en ol punto 2 a- del primer examen (Oficlo No 1037) Por lo tanto, al tener en
cuenta las ventajas proporcionadas por la presente Invencién uno logra apreciar la
solucién técnica significativa que no es evidente para una persona versada en ia
matena, a partir de lo conocido en el estado de la técnica Cabe recordar que dichas
ventajas fueron mencionadas a lo largo de [a solicltud modificada, al igual que enlas
contestaclones a los examenes anterores, paricularmente en los puntos 2 a, b-, c-d-
y g-de la contestaci6n al primer examen (Oficio No 1037) donde se aclard de manera
muy detallada las ventajas que presenta la prp: sonte 8 Inveniion sobre el estado de la -
técnica, y en particular eﬁﬁ lq\gptemﬁhaa'a'élﬂbp a por el Examinador Sin embargo,
ol examinador hashid% Ide.qu-,mlsnﬁs objoclonoa escudéndose tras el
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pretexto de que la solicitud contiene una ampliaclién del material divulgado en
la solicitud original, para asi poder omitir en su analisis el contenido de la
solicitud modtificada Adicionalmente, a pesar de que la clandad de dicha solicitud
modificada fue reconocida por el Despacho ("La descripcldn de los follos 129 a 1456
es clara pero por haber introducide materia nueva no se tomé en cuenta “ Punto 3 A
del Oficlo No 9409), el Examinador no ha quendo tener en cuenta las aclaraciones
presentadas en ningunade las contestaciones a los examenes antenores (Oficio No
1037 y Oficio No 8404), o por lo menos asl lo demuestra al no haberse tomado la
tarea de responder de manera puntual a cada una de las aclaraciones presentadas
en dichas contestaciones, inclusive después de haberle solickado de manera explicita
un analisis elaborado que Justfficara la razén por la cual decide descartar a pnmera
vista mis aclaraclones”

Aclara el recurrente que “la fusién de las solicitudes fue manifestada de manera
explicita en [a contestacién al pnmer examen de fondo (Oficio No 1037), ("( ) segun
lo permite ! Artfculo 37 de la Decislén 488, se han FUSIONADO en un solo
documento las solicitudes No 01 108 448, 01 108 448 y 01 108 450 Lo anterior

debido a que no se lustifica tener tres solicitudes distintas que reclaman un”

Gnico concepto inventivo ( )°) La Interpretacibn equivoca por parte del
Exammador en cuanto a la Fusion de las solicitudes mencionadas ha sido aclarada

de manera detallada en el punto 3 5 de la presente resolucién Adicionalmente, en
la contestacién ai segundo examen (Oficlo No 8404) se reconoce que el material de
las solicltudes divisionales 01 108 446 y 01 108 450 no hacla parte de la solicitud
modificada, y se explica de manera puntual las pequehas variaciones entre dichas
solicitudes (e g , ver tabla en el punto 3 5 del presente memonal) | Lo anterlor 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
t

“La mencion de la mejora en la niidez fue presentada en la contestacién al primer
examen (Oficio No 1037) junto con otras mejoras aportadas por la presente invencién
(ver punto 2 a- del Oficio No 1037) Sin embargo, contrano a lo afirmado por el
Examinador, dichas aclaraclones no comesponden a una ampliacjén en el matenal
originaimente divulgado, ya que en dicha contestacién (respuesta al Oficio No 1037)
se explico de manera detallada las diferencias y razones que sustentaban el
argumento objetado por el Examinador, inclusive comparando muestras fisicas que
evidencian claramente las desventajas existentes en un simbolo elaborado con la
tecnologia conocida en el estado de la técnica

“Esta afirmacién carece de fundamento, ya que la seleccidn de los electrodos y otros
detalles referentes a éstos, de hecho hacen parte de las sollcitudes onginales, tal
como han sido aclarado de manera detallada a I&lagié delospuntos 31 c-y32 del

presente recurso ~A DE \WHOUR
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“Con esta afitmacién el Examinador evidencla nuevamente su Interpretacidn
equivoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del ‘clear’ por
matenal reflectivo no logra mejorar por sl solo la nitidez en los bordes del simbolo, ya
que esta [nitidez] depende también del sellado realizado En ‘todo caso, esto es
simplemente una de las mejoras de la presente invencién sobre el estado de la
técnica, complementaria a las otras ventajas presentadas en la solicitud modificada,
aligual que en las contestaclones a los exdmenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio
No 9404)

“Por Gltimo, con esta objecién se evidencla una vez més que el Examinador parece
no haberse tomado la tarea de rewvisar la contestacién a dicho examen (Oficlo No
9404) antes de plantear nuevamente la misma objecién Mantengo mi posicién en
que la afirmacién presentada por el Examinador es completamente simplista, por lo
aclarado vanas veces a lo largo de las respuestas a los exAmenes anteriores (Oficio
No 1037 y Oficio No 9404), particularmente resaltado en el punto 3 8 b- del presente
recurso, en el cual se explicd de manera detallada que los cdatos de tlempo y
temperatura son Irrelevantes para el obleto de la solicitud y por lo tanto hablan
sido removidos de la solicitud modificada Es tan simplista la conclusidn
presentada por el Examinador, que en ninguna parte de los Oficios emrthidos por el
Despacho es posible encontrar una respuesta con objeclones puntuales que intenten
deswvirtuar mis aclaraciones, con lo cual pone en duda s reaimente esta teniendo en
cuenta mis aclaraciones

“Teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo del presente memorial, es evidente que
las razones presentadas por el Examinador para omitir en su anélisis la solicitud
modificada adjunta en la contestacién antenor se fundamentan en Interpretaciones
equivocas de lo divulgado en ella, y de la falta de atencién a mis aclaraciones (ver
numerales del punto 3 en el presente recurso) En wirtud;de los anterores
argumentos, respetuosamente solicito al Despacho avaluar de nuevo su posicién y
prosegulr a emitir la evaluacién de patentabilidad para la solicitud modificada de la
presente iInvencibn En caso de mantener nuevamente su posicién, solicto de
manera respetuosa un analisis con objeciones puntuales a las aclaraciones

presentadas a lo largo de asts recurso, particularments en los numerales del punto ”

31a37,de acuerdo a io establecido en el Capltulo 13 1 b) del Manual Andino de
Patentes De manera simllar, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo 14 2,
numeral 4) del Manual Andino de Patentes, y en el Articulo 48 de la Decisién 486,

solicto que por lo menos se proceda a la concesién parcial de |a solicitud. en

articular sobre las Relvindicactones 5, 6, v 7 del ulhtmo Capltulo Retvindicatono
sometidos a conslderacién del Despacho” \

CUARTO Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del delgo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las % ayan sido planteadas y
las que aparezcan con dnbﬁéeﬁl% igulentes términos
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NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la Comisién de la Comumidad Andina
establece que “Los Palses Miembros ctorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologla, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaclén industrial®

Por su parte, el articulo 18 de la Decisién 488 sefiala "Se considerard que una™

Invencidn tiene nivel inventivo, sl para una persona del oficio normalmente versada
on la matena técnica comespondiente, esa Invencidn no hubiese resultado cbwvia ni se
hubiese denvado de manera evidente des estado de la técnica®

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un proceso para la fijacién
o aplicacién de signos de identificacibn poliméricos sobre un sustrato caracterizado
porque comprende las siguientes etapas a) seleccion del sustrato que puede seruna
prenda polimérica, de algodén o0 mezclas de las mismas, b) elaboracién del signo de
identificacién, seleccionado de letras, nimeros, simbolos, logos, escudos, emblemas,
etc o sus combinaciones, recortados o troquelados en matenal reflectivo de cloruro
de polivinifo u otro polimero al igual que las respectivas siluetas, cuando sea el caso,
recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante, ¢} fijacién del signo o figura
del punto antenor sobre el sustrato, mediante sellado por medlo de electrofrecusencia,
radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas analogos, que permiten la unidn integral
entre las maltiples capas de! signo de identficacidn con la superficle del sustrato,
conforméandose un selio so a la temperatura de fusidn de las capas poliméncas
comprendida en un rango de 120° C a 150°C d) una vez alcanzada |la temperatura
el ttempo de sellado para (a fijacién del signo de dentficacidn esté en un rango de 5
a 9 segundos de exposicién, e) terminado el tiempo de exposicidn se invierte el
proceso de electrofrecuencia para realizar un enframiento durante un perlodo de
tiempo de 7 segundos

Para impugnar la decisién de negar argumenta el memorialista que difiere del anélisis
expuesto por el Despacho para desvirtuar los requisitos de patentabllidad de la
presente solicitud y agrega que en la contestaclon al Oficio 9408 se respondié a la
objecion oficlal "explicando las razones por las cuales se habla incluido detalles sobre
estas caracteristicas complementanas que el Examinador utiiza como fundamento
para descartar la solicitud modificada, oon al pratexto @ que esta contiene una
ampliacion del material mmlalmente d gado; Nﬁe\m me permito retterar que
los detalles que e Eﬁrwmed;i}\'o }ase para sus objeciones (menclén de
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micropnsmas, etc ) han sido incluidos dentro del capltulo descnptivo, y no dentro de
las revindicaciones, con la Gnica finalidad introducir al lector de manera amplia en lo
existente en el estado de la técnica, mas no de amphar lo inicialmente divuigado en la
solicitud onginal No es claro por qué el Examinador Insiste en presentar
practicamente las mismas objeciones, ya que en [a contestaclén al Oficio
mencionado (Oficio No 9404) se le aclaré que la mayoria de las caracteristicas

objetadas por el examinador podian ser remowvidas sin afectar el objeto de Ia

invencién, y de hecho algunas ya fueron removidas en la solicltud modificada
adjunta al memorial anterlor A pesar de haberle solictado formalmente al

Despacho emitir un nuevo examen de fondo en el cual especificara de manera
puntual (tal y como lo hizo en el pnmer examen) la materia que considerara debia ser
removida (para que mi representado y yo pudiéramos proceder a efectuar las
modificaciones pertinentes), en la presente resolucién el Examinador simplemente
presenta los mismos argumentos, sin darse cuenta que caracteristicas com /a
mversién del molde y los colores de la cinta reflectiva, hablan sldo removidos
de la solicitud modificada Lo antenor pone en duda st el exammador reaimente se
esta tomando la tarea de revisar las aclaraciones presentadas por mi parte junto con
las modificaciones en la solicitud”

I
En respuesta a este argumento la Oficina considera, tal como se explicd al
solicitante, que toda aquella informacidn adicionada a la solicitud después de la
divuigacién inicial, ya sea a la descripcién o a las remvindicaclones, constituye
amplacién de la materia a proteger, por lo tanto no se adec(ia a io previsto en el
articulo 34 de la Decisi6n 486 con relacion a la modificacién de la solicitud Porotra™
parte, el memonalista debe entender que no bastaba retirar “algunas” de las
caracteristicas adiclonadas como materia nueva a la sollcitud sino que se debian
retirar TODAS las caracteristicas adicionadas como materia nueva a la divuigacién
Inicial d '
Agrega el memonalista “Temiendo en cuenta que 1 el Examinador ha reconocido
que la solicitud modificada es clara (ver punto 3 A del pnmer axamen de fondo, Oficio
No 1037), u1- que la mayoria de las caracteristicas que segun el Examinador
compranden una ampliacién a lo Iniciaimente divuigado pueden ser removidas (y de
hecho algunas ya fueron removidas) sin afectar de forma alguna el objeto de ia
presente Invencién, y il que las unicas obleclones presentadas para ewtar
consideraria en su andlisis de nivel inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 de la
contestacldén al segundo examen (Oficio No 9404), 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 validez y constituyen
nuevamente un pretexto para evitar tener en cuenta la solicitud modificada en su

a A DE INDUSTRIAY
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de la Comunidad Andina, asi “Si la oficina nacional competente encontrara que la
invencién no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos
en esta Decisién para la concesion de Ia patente, lo notificara al solicitante Si el
solicitante no respondiera a la notificacidn dentro del plazo sefialado, o 1 a pesar de
la respuesta subsistieran los iImpedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegaré la patente "

En este caso se informd en su debido momento que se habla introducido matena
nueva con relacion a la divulgacién hecha onginalmente por el solicltante a lo cual el
solictante hizo caso omiso El memonalista afirma que la mayoria de las
caracteristicas que constituyen una ampliacién a lo iniciaimente divulgado “*pueden
ser removidas”, sin embargo, como ya se dijo, toda ampliacién debié ser retirada para
lo cual el solicitante tuvo su oportunidad no siendo aeste precisamente el momento
para hacerlo Por lo tanto, no se dio respuesta adecuada al requenmiento y, en
consecuencia, el examen se realizd sobre la matena iniciaimente presentada

Cabe aclarar que el requenmiento que esta Oficina hizo al solicitante en cumplimiento
del articulo 45 de la Decision 486, se hizo mediante Oficio 8409 En este Oficio se
pone en conocimiento del solicitante el hecho de haber Incluido materia nueva en
comparacidn con la que se habla divulgado iniciaimente En su respuesta, en el
punto 1, el solicitante no acepta la posicién de esta Oficina y se limita a justificar la
ampilacién del objeto inicial con matena nueva indicando que lo expuesto ya
pertenecia al estado de latécnica No obstante, esto no es evidente de la lectura del
texto porque no se crtan los autores nl las fuentes bibliograficas que mdiquen que
esto ya pertenecla al estado de la técnica, nl tampoco se hace salvedad expresa en
el texto de la descnpcién sobre las partes que pertenecen al estado de [a técnica

Como es bien sabido, tratdndose de patentes, la descnpcidn se usa para sustentar
las reivindicaciones De aceptar matena nueva en la descnpcidn, que no habla sido
mencionada en el momento de la presentacion y sin la salvedad clara y expresa
sobre su pertenencia al estado del arte, esta materla nueva slempre podia usarse
después para ampliar el alcance de fas reivindicaciones también

Agrega el memonalista “En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrano,
le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada
numeral) que desvirtlien las aclaraclones presentadas a lo largo del punto la- de la
contestacién al Oficio antenor (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes ‘-enla
sollcitud presentada originaimente no se hablia hecho menci6n de micropnsmas ni del
hecho de que éstos deberlan ublcarse hacla abajo' Ante esto me permito -
reconocer que, si bien es clerto que esto no habfa sido mencionado en la solicitud
onginal, la inclusién de este detalle mmplerg %2 aét‘dﬁd explicar de manera més
clara una caracteristica |nhe nte a-la:uﬁta va utilizada en esta invencidn Por

lo tanto no se est4 mglarfidi ghEabYe éste detallapdicionado, y en caso de
ser necesario puede ser remowd d’eL “ Inmtudatnb&'lf ficadan sm afectar el objeto de
o a
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la iInvencidn * Con respecto a este punto se reltera lo dicho en el sentido que toda
amphacidn deblé ser retirada para lo cual el solicitante tuvo su oportunidad no siendo
este precisamente el momento para hacerio, de manera que no se dlo una respuesta
acorde con lo indicado por la Oficina, por lo que procedié esta a realizar el examen
definttivo considerando la matena iniciaimente presentada Porlo demads, en el texto
de la descnpcidn relacionada con la nueva materia Incluida no es posible reconocer
qué consideraba el solictante materia de su autorfa y cual materia era tomada del
estado del arte

Prosigue el recurrente “i- Tampoco se habla divuigado iniciaimente que el electrodo
tiene grabados en forma de simbolo, letra u otros en alto ybajo relieve No se habia
mencionado la naturaleza del electrodo ni su método de fabncaclén, como la
electroerosin En general, la divulgacidn no tenla mayor detalle sobre ios

electrodos' En cuanto a la naturaleza de los electrodos y la mencién de su posible”

método de fabricacién (e g , por medio de electroerosién), me permito aclarar que las
caracteristcas del electrodo (tales como su método de fabricacién) hacen parte de lo
conocido ampliamente en el estado de la técnica, y por lo tanto en ningtn momento
se pretende reclamar protecclén sobre estas caracteristicas del electrodo Sin
embargo, contrario a lo manlfestado por el Examinador, en el capltulo descriptivo yen
la relvindicaclén 2 de las solicitudes No 01 108 4468 y No 01, 108 450, se hace
menclén explicita de la naturaleza de los electrodos y de los grabados que estos
presentan, como se puede ver a continuaciébn ‘( ) dicho electmdo de un solo
cuerpo puede ser de aluminlo, bronce, zinc o aleacién similary puede presentaruna,
dos o tres seccliones de las cuales una o dos pueden ser grabadas grafiladas o
estnadas, ylasrestantesllsas( ) '[Rewmindicacién]2 ( )caracterizado porque
el electrodo es de un solo cuerpo y puede presentar una, dos o tres secclones
grabadas, grafiladas o estnadas ( ) -Adicionalments, en la tabla 1 de cualquiera
de las solicltudes No 01 108 448 y No 01 108 450, se menclona nuevamente la
posibilidad de que el electrodo tenga por lo menos una de sus secclones grabadas,
grafiladas o estriadas Al observar las configuraciones presentadas en la tabla 1, es
evidente la presencia de grabados en forma de simbolo, letra u otros Lo que tal vez
no salta a |a vista es la posibilidad de que estos sean en alto o bajo relieve, por lo
cual se especifico de esta forma en el texto de la solicitud modificada que fue
presentada como respuesta al examen antenor A continuaclén se presenta una
configuraclén tomada de la Tabla 1 de la solicitud No 01 108 450, en la cual se
evidencla de manera clara !a presencia de grabados en el electrodo  verilustracién
A folo 266 Cabe recordar que el electrodo s{ fue menclonado en las
revindicaciones de las solicitudes originales (Relvindicacién 2), por lo que considero
que es pertinente tener en cuenta las explicaciones includas en el capitulo

descnptivo, referentes a la naturaleza de aldtﬂodo] Por altimo, se han
incluido las figuras 1 a 15 d 108 446 y No 01 108 450, ya que
on estas se evidg Ia's letra eros, etc, que quedan
grabadas por Iose dos co ﬂo |ﬁa n lle mas adelante. en el
el ¢ '
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punto 1 b- del presente memonal *

Con relacidon a estas manifestaciones del recumente se reitera que los datos de los
electrodos no aparecian en la sollcitud, tal como fue presentada onginalmente, y que
su postenor inclusién al texto de la descnpcidn no estuvo acompafiada de la expresa
salvedad de su existencia en el estado del arte y menos de las fuentes bibllogrificas
en donde se diera reconocimiento a sus autores, como lo exige la normativa
relacionada con derechos de autor Ademas, el memoralista pretende minimizar el
hecho de que no se habla divulgado onginalmente la circunstancia de que el
electrodo fuera de alto o bajo relleve, cuando esta es una de las caracteristicas
fundamentales del método reivindicado

Es preciso resaltar, por otra parte, que las solicitudes a que hace menclon el
recurrente (01-108450 y 01-108448) ya hablan sido abandonadas cuando el
solictante pidid la fusiébn con la solicitud denegada en cuestién 01-108448 FEi
Despacho fue claro en la resolucidon Impugnada explicando que una vez conciuido el
tramite para las mencionadas solictudes abandonadas ya no era procedente solictar
su fusidn Ademas, el recurrente se contradice cuando, por un lado, aclara que los
electrodos perieneclan al estado de la técnica y, por el otro, dice que estos si eran
materia a protager en las solictudes abandonadas Estas razones ya eran
suficlentes para no reconocer la Inclusibn de materia nueva a la solictud
onginaimente presentada, a lo cual el solicitante hizo caso omiso

Continua el memoriallsta “ili- No se habla mencionado nada sobre invertir el molde
para acomodarse mejor al drea del matenal reflectvo’' Ante esto me permmito
resaltar que lo que se menciond en ia solictud modificada fue exactamente lo
sigulents ‘Los sellos e elaboran uno al lado del ofro para no desperdiciar matenal, y
se puede invertir el molde si1 se desea para acomodarse mejor al drea del matenal
reflectivo ' (Lineas 14-18, Pg 8, ) De lo antenor, es claro que simplemente se esti-
descnblendo en mayor detalle una posible forma de elaborar los sellos, pero esto de
ninguna forma pretende reclamar proteccién sobre este detalle, que en caso de ser
necesano, también puede ser omitido del capituio descnptivo sin afectar de forma
alguna el objeto de la invencién En cualquier caso, [a solicitud modificada adjunta a
este memonal (Oficio No 9404) ha omitido este detalle " Al respecto se advierte que
aun si se omitié, ya se ha demostrado que se habla ampllado la divulgacién hecha al
inicio del trAmite y no es procedente reconocer la descnpcidn con matena nueva

Prosigue el memonalista “Iv- No se habla divulgado nada sobre los colores de la
cinta reflectiva’ Ante esto me permito reconocer que efectivamente no se habia
mencionado nada sobre ios colores de la cinta reflectiva, ya que a la hora de redactar
el documento original se omrtié por considerar que era un detalle obvio, puesto que
los colores de dichas cintas son bagtqqte;\cohocldos en el estado de la técnica
Nuevamente, me permito r?,gq_rda'ﬂe"al Examinador que esta caracteristica fue
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mencionada en el capftulo descnptivo de la solictud modificada con el fin de
presentar una descripcién mas completa de lo comprendido en estado de la técnica,
y por lo tanto puede ser omitida en caso de ser necesano, sin afectar de forma
alguna el objeto de la Invenciéon En cualquler caso, la solicitud modificada adjunta a
este memonal ha omitido este detalle " De igual manera cabe advertir que adin si se
omrtid, esta Oficina ya ha demostrado que se habla ampliado la divulgacién hecha al
inicio del tramite y no era procedente reconocer la descripclén con matena nueva

Continua el memonalista haciendo un recuento de lo manifestado por esta Oficina,
as| "Asi mismo, se fomaron en cuenta para efectos de la presente decisién los
dibujos originales de los folios 12 a 29, porque los que allegé el solictante en los
folios 201 a 230 contienen caracterfsticas que no estaban contempladas en la
solicitud onginal, como por ejemplo las letras, nimeros, dlijOS logos, etc, que
quedan grabados por los electrodos con sobre relleve Nuevamente el Daspacho
parece no haberse tomado la tarea de rewisar las aclaraciones presentadas en Ia
contestaclén al Oficio antenor, ya que vuelve a plantear practicamente la misma
objecion, sin presentar ninglin argumento puntual que desvirt(ie las aclaraclones
presentadas por mi parte (particularmente en el punto | b- de la contestacién al Oficio
No 9404)"

Al respecto se rertera que al responderse al requerimiento oficlal no se presentaron ni
la descripeidn ni un capitulo revindicatono en deblda forma por parte del solicitante o
su apoderado, porque ia legislacién es expresa al enunciar que "El solicitants de una
patente podré pedir que se modifigue la solicitud en cualquier momento del trémite

La modificaciSn no podrd implicar una ampliacién de la proteccidn que
corresponderia a la dvulgaclén conterida en la solicitud Iniclal” (At 34 de la
Decisién 486) Cualquer matena nueva en la descripcién sin una referencia clara a
sus autores se considera como autoria del solicitante Si el memorialista ahora
pretende demostrar que la matena que incluyd después de la divulgacién inicial no
era de la autorfa del solicitante, éste debi6 haberio expresado claramente Antes de
solicitar la fusldn, esta Supenntendencia habla decidido ya discontinuar los trdmites
de las solicitudes 01-108450 y 01-108448 (del mismo solicitante de la presente
solicitud) En efecto, las mencionadas solicitudes de patente de invencién fueron
denegadas antes de la fecha en la que solicité la fusién com esta solicttud (01-
108448) y se denegaron por no haberse contestado los requerimientos hechos por
esta oficina, luego, dichas solicitudes no podlan seguir su trémite para fusionarse con
la solictud en cuestién (01-108448) y por lo tanto, se repite, la materia en ellas
contenida no se podla tomar en consldem%QpJ\R\

Ga t \\" ]

Con relaclén al sefialaml ofi el cual ftulo relvindicatono tomado
en cuenta para | % Mrendem %dpmclones yse encuentraen
los follos 10 y 1, tal como fue dbﬁﬁl‘lnleler dal. trémlte pues el capltulo de los
folios 198 a 200, con 9 rﬁwmdléa lones, n?}_e torﬁi’) en cuenta porque se introdujo
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matenal nuevo diferente al reivindicado en el capftulo presentado con la solicitud
onginal Especlficamente sobre los simbolos grabados en las secciones del
electrodo ' Considera el recurrente que "Nuevaments, el Despacho parece no
haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestacion
al Oficio antenor, ya que vuelve a plantear prachcamente la misma objeclén, sin
presentar ningun argumento puntual que desvirtue las aclaraclones presentadas por
mi parte (parbcularmente en el punto 1 ¢- de la contestacién al Oficio No 9404) En
este caso, el Examinador simplemente ha hecho énfasls en que se ha introducldo
matenal nueve en las relvindicaciones, "

Al respecto se advierte que estas objeciones del memonalista se repiten porlo que es
del caso retterar la no procedencla de una fusién de solicitudes denegadas  Ademés,
las caracteristicas de los electrodos que no se encontraron en la divulgacién inicial no
es posible ncluirias en una nueva descnpclén so pena de constiturr materia que
amplia la divuigacién inicial Por lo anterior, debe decirse que no fue precisamente
esta Oficina la que no revisd debldamente el material nuevo que so allegaba a la
solicitud En su oportunidad esta Oficina se expresd claramente sobre la inclusidn de
matena nueva y fue especifica al respecto, a lo qua no se atendid por parte del
solicitante

Contnua el memonalista “En caso de que el Despacho pretenda demostrar Io'

contrario, le solictto de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para
cada numeral) que deswirt(ien las aclaraciones presentadas a lo largo del punto | ¢c-
de ia contestacion al Oficio antenor (Oficio No 8404), las cuales son las sigulentes ‘ji-
En cuanto a las relvindicaciones de la solictud modificada, el Examinador
simplemente se ha imitado a mencionar que se ha Introducido matenal nuevo en
éstas , sin dar mayor explicacién de por qué ha llegado a esta conclusion
Respetuosamente me permito aclarar que al revisar culdadosamente las
reivindicaclones de la solicitud modificada, y compararias con Ias de las solicitudes
onginales, es evidente que dichas remndicaciones (en el nuevo capitulo
relvindicatonio) simplemente han sxio reagrupadas (junto con algunas modificaciones
de redaccién resaltadas en letra itdlica), para ser equivalentes a lo iniciaimente
divulgado, y al mismo tiempo hacer parte de un solo capitulo relvindicatono
modrficado *
|

En respuesta a esta argumentacion, la entdad hace referencia nuevamente a la
improcedencia de tomar en consideracién las modificaciones que Introdujo a la
sohcitud, por incluir material que provenia de solicitudes denegadas y otro material,
que se expresd explictamente en la resolucibn impugnada Adem&s, existe
contradiccidon al sefialarse que "ef Examinador simplemente se ha limitado a
mencionar que se ha mh'oducldo m éhistas sin dar mayor explicacién
de por qué ha || % porque tanto en sus respuestas como en el
presente m&'HB A er@@nﬁiﬁ gran rtpd!n argumentacion tratando de
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demostrar que el tema de micropnsmas, grabados en alto y bajo relleve y otros temas
hablan sido incluidos con intencionas aclaratorias o traldos de solickudes denegadas
Luego, esta oficlna sl habla dado explicaciones suficlentas sobre cudl era el matenal
nuevo que amplhiaba la divulgacién hecha onginalmente

Prosigue el memorialista “En el paso b-de la solicitud modlﬁcadel se ha especificado
que la elaboraclén del signo de identificacion se hace a partir de selecclonar un
electrodo o molde metélico, que es el que le daré la forma al material cuando sea
sellado En la solicitud original no se hablaba de la seleccién del electrodo sino
directamente de la elaboracién del signo seleccionado de letras, numeros, etc |, ya
que se asumib que era obvio el medio por el cual se obtendria la forma en el matenal
seleccionado En el punto 2 p- del memonal anterlor (Oficio No 1037) se reconoce
que la mencién del electrodo en la revindicacién independlente aportaba mayor
clandad, por lo que fue incluido seguin lo sugendo por el Examinador *

En pnmer lugar es de aclarar que en el oficio 1037 el examinador no sugiere nada de
lo que menciona el memonalista sino que deja constancia de una inconsistencia se
menciona por pnmara vez un elactrodo en una remndicacién independiente  Siuno
de los pasos caracteristicos de un método es Ia seleccidn de un electrodo, seleccién
que en la pnmera divuigacién no se mencionaba, esto s un claro caso de ampliacién
de la proteccién solicitada originaimente Ademds, sl la selecclén del electrodo es
parte constituyente del método, su inclusién no puede ser de ninguna manera con
fines aclaratonos Frente a las solicitudes denegadas, ya se hizo suficiente clandad

Continua el racurrente “Las Reivindicaciones 5, 8 y 7 en el capltulo revindicatono
modificado son equivalentes a la Reivindicacién 3 de cualqulera de las 3 dvisionales
originales (es igual en cualquiera de las 3 divisionales) En este caso simplemente se
han dividido el primer, el segundo y el cuarto punto de la Revindicacién 3 onginal
(indicado en ésta con guiones), en 3 reivindicaciones (5, 8, Y 7) dependientes de las
3 antenores (lo que seria equivalente a la dependencia entre la Reivindicacién 3y la
2 en las sollcitudes originales) Las Reivindicaciones 8 y 9 son respectivamente
equivalentes a la 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 practicamente una trascripcién, junto con algun cambio menor introducido con
el fin facilitar su interpretacién  Sin embargo, en el capitulo reivindicatorio modificado
que se adjunta a este memonal se ha modificado nuevamente la Reivindicacién 8
para haceria dependiente de la 8, de manera anédloga a lo que ocurre con la
dependencia entre ia Relwndlcaclén %.yﬂl a. ¥ en las solicitudes onginales® Al
respecto considera la Ofﬁ aste el momento para discutir sobre el
contenido ‘%}\?ﬁ divisionales oggmales ya que, como se dijo
antenonid o8 de@ms-bbqen gaht?s’de solicitar la fusién, por lo que no
fue procedente aceptar dicha fﬂsli!m Hu.esté" iparte del recurso el memonalista
explica cbmgg;gamz%"su cqplwlo'remndlcatﬁﬁo ton base en unas solicitudes queya
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8o hablan denegado y que tenian materia diferente, como las de ios electrodos, los
microprismas, sobre los grabados, la electroerosion, la inversion del molde y los
colores de la cinta reflectiva

Con relacién al sefialamiento de que “es evidente que las razones por las cuales el
Examinador considera que las modificaciones presentadas amplian la matena
micialmente divuigada carecen de fundamento, por lo tanto, antes de presentar este
tipo de afiiaciones sin un fundamento valido que ias sustente, solicito nuevamente
al Despacho de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada
numeral) que desvirtien las aclaraciones presentadas a lo largo del puntos 1 a-, 1 b-
y 1 ¢- de la contestacién al Oficlo antenor (Oficio No 9404) °, se rettera lo dicho a lo
largo de esta respuesta en el sentdo de que tales modificaciones implican una
ampliacién de la divulgacion inicial porque contienen materia no comprendida en la-
solicitud onginal, ademas del hecho de buscarse conformar una solicitud con
fundamento en el contenido de solicitudes a las cuales se declaré la negacién por
parte de esta Oficina Es decrr, las solictudes denegadas comprenden elementos
caracteristicos no mencionados en la solicitud 01-108448, como ya se demostrd,
ademas del hecho de proponerse una fusién cuando no era legalmente aceptable por
versar sobre solicitudes respecto de las cuales habla culminado su tramite

Una vez mas se recuerda que al solicitante se le comunicd de manera clara que
estaba introduciendo matena nueva a la solicitud en cuestidn, que por no encontrarse
en la divulgacién imcial constritula una modificacién no vélida, por lo tanto tuvo las
oportunidades previstas por la ley para aclarar cualquler duda y adecuar su sollcitud
(ver Oficlos Nos 1037 y 9409)

Por ofra parte afitna el memorialista “El Examinador nuevamente ha cltado la
antenoridad No 388809 (patente antenor del mismo solicitante, refenda en la
contestaci6n al Oficio No 1037 como No 25572) para soportar sus objeclones de nivel
inventivo, y concluir nuevamente que la urica diferencia con la anterlondad citada son
los detalles de temperatura y tiempo divulgados en la sollcitud onginal Sin embargo,
en este caso resalta varias similitudes entre las solictudes, para reafirmar sus
argumentos y concluir que un técnico medio en la materia habria denvado de manera
evidente el resultado de Ia presente invenclén El Examinador ha manifestado
particularmente o siguiente "

Con relacion a estas manifestaciones del recumente resulta pertinente precisar que la
finalidad de las comunicaciones a que se refiers el articulo 45 de la Dacisién 486 es
hacer clandad o precisidbn respecto de las objeciones formuladas sobre la
patentabliidad de la invencion en estudio a partirde lo dlvulgado por el solicitante en
la descnpcién y relvindicaciones En este caso, d 0{u8 I * atendid a las
objeciones formuladas, eliminando,, por; e/lempia} Ia‘m glid nueva incluida en los
posteriores capftulos ralvnndl::atdﬁos deggﬂqﬂvos"oon'espondla a la Oficina, como
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en efecto se hizo, producir un examen definitivo de la solicitud teniendo en cuenta la
divuigacién original

Continua el memonalista "Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el
Examinador estd comparando la antefiondad D1 con la sollcitud onginal, lo cual
constituye un andlisls fabncado para opacar los méritos de la presente Invencién, ya
que dicha sollcitud [onginal] fue modfificada en su contenido al reconocer que no era
muy clara en cuanto a lo que se pretendia divulgar, y por lo tanto podla presentar
malentendidos como los que el Examinador insiste en utilizar para fundamentar sus
objeciones A pesar de las modificaciones hechas en la solicitud, y de las
aclaraciones elaboradas de manera detallada 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 puntuales que puedan desvirtuar mis
aclaraclones Por lo tanto solicto de manera respetuosa al Despacho emitir un
andlisis de nivel Inventivo, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas sobre
la solicitud onginal, en vez de insistir en comparar la anterloridad con la sollcitud
onginal, que por obvias razones de claridad, presenta malentendidos, y por lo tanto
permite arrojar sin mayor esfuerzo resultados desfavorables sobre la presente
invencidn * Al respecto se rertera lo dicho en el sentido que no era procedente
examinar la solicitud en cuestién con base en un texto al que se le habla Incluido
matena nueva que excede las posibllidades de modificacién

Una vez méas con relacién a la evaluacion del nivel inventivo que hace la Oficina
manifiesta el recurrente que dicho andlisis “no solo se basa en comparar la
antenoridad crtada con la solicitud iniclal de desafortunada redaccién, sino que
ademas conshtuye simplemente una enumeracién de las similitudes entre ia solicitud
onginal, con la anteriondad cltada por el Examinador (D1) Afortunadamentse, listar
las similitudes con el estado de la técnica no es motivo suficiente para desvirtuar una-
invencldn y catalogaria como obvia para una persona versada en la materia, pues s
fuese asl se estarfan Ignorando los aportes y mejoras que dicha solicitud presenta
sobre lo conocido en el estado de latécnica Como se menciond en la contestacién
al segundo examen (Oficio No 9404), en el caso particular de este invento se divulga
una solucién inexistente en el estado de la técnica, cuya combinacién particular de
elementos v procesamiento especifico no_estaba sugenda de antemano No fue
hasta que mi representado experimentd con diferentes comblnaciones de
materiales, arquitecturas y pardmetros que logré proporclonar una soluclén
efectiva a los problemas particulares del estado de la técnica (Incluyendo los
que presentaba la anterioridad citada por sl Examinador, tal y como se aclara
en el punto 2 a- del primer examen (Oficlo No 1037) Por lo tanto, al tener en
cuenta las ventajas proporcionadas por la presente Invencién uno logra apreclar la
solucién técnica significativa que no es evi qupma versada en la
matena, a partir de lo cono_mdo;éﬁddstadd la fégﬁ"

\ Cl |'-r '\
=X ra - re - Hoc
£l Susiro - © L 1 Eotos
Hace CON. mmn 13No 27-00 Pisos 2 5,7 y 10

coint,it 8 ze. O Ho. 7001
talica sta Fax. 382 26 95 Linea 6800-810 186
tende 8 la v e Web nea & utsdor 3820840
e BeRcp@ 0 G  Coiamaa a2
gacratario Gen ral AD



3L

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA
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RESOLUCION ; 1S, 71_
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad 01-108448

Al respecto vale la pena precisar que, contrario a lo manifestado por el recurrente, el
examen no se imité solamente a una "enumeraciéon de las similitudes entre la
solicitud onginal, con la antenoridad citada por el examinador (D1)", porque como el
memonalista cita [a unica diferencia entre el texto tomado en cuenta para el examen.
y la anterioridad D1, es el "tlempo de exposicién a una temperatura determinada que
un técnico en la materia habria denvado de manera evidente a partir de D1 Como
se ha relterado, ante la falta de una respuesta adecuada, la Oficina no tuvo otra
opcién que usar el texto onginal de la solicitud como base para el examen definitivo
Ahora, vistas las similitudes entre D1 y dicho texto, se identificd una sola diferencia
que, para una persona normalmente versada en la materia, es obvia y se denva de
manera evidente del estado de [a técnica, en especial a partir de D1 Todas las
ventajas aducidas a postenon no se fomaron en cuenta porque constitulan una
amphacién de la divuigacién hecha onginaimente El memonalista se sorprende de
que el examinador haya tenido, durante el trdmite de la solicitud, las mismas
objeciones cuando lo incorrecto e llegal habria sido que presentara cada vez nuevas
objeciones Es claro que en este caso se indico con precisidn al solicitante el por qué
estaba ampliando, al modificar la solicitud, el objeto a patentar inicialmente divulgado,
lo que constituye una modificacién no aceptable (Art 34 de la Decisién 486)

Nuevamente con respecto a la pretendida fusién de solicitudes anota el recurrente
"la fusién de las solicitudes fue manifestada de manera axplicita en la contestacién al
primer examen de fondo (Oficio No 1037), (*(H'") segun lo permite el Articulo 37 de la
Decisién 4867, se han FUSIONADO en un solo documento las solictudes 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 unico concepto Inventivo ( )" La
interpretacion equivoca por parte del Examinador en cuanto a la Fusién de las
solicitudes menclonadas ha sido aclarada de manera detallada en el punto 3 5 dela
presente resolucion Adicionalmente, en la contestaclén al segundo examen (Oficio
No 9404) se reconoce que el matenal de las solicitudes divisionales 01 108 448 y
01 108 450 no hacla parte de la solicitud modificada, y se explica de manera puntual
las pequefias vanaciones entre dichas solicitudes (e g , vertabla en el punto 3 5 del
presente memonal) Lo antenor se hizo previamente con el fin de evitar este tipo de
mailentendidos, los cuales el Exammador insiste en traer al caso para fundamentar
sus objeciones y reafirmar su posicidn " Al respecto se considera que, contrano a lo
manifestado por el recurrente, la peticidn de fusién de las solicitudes fue presentada
a esta Supenntendencia cuando ya se habian denegado las solictudes Nos
01 108 448 y 01 108 450, por no contestar a tlempo los requerimientos Con
referencia al matenal nuevo introducido a la solicitud, se rertera que no se trata
simplemente de “pequefias varlaciones”, como expone ahora el recurrents, sino que
se frata de elementos caracteristicos no encontrados en la pnmera divulgacién, de
manera que constituyen una ampliacién de la proteccién que comesponderia a la
divulgacién contenida en la solicrtud Inlclair, JCIA £ IMOUSTRIA Y
SUPERINTENC: N
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RESOLUCION 5. 1S1L71

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
Rad 01-108448

Considera el recurrente que "La mencidn de la mejora en la nitidez fue presentada
en la contestacién al primer examen (Oficlo No 1037) junto con otras mejoras
aportadas por la presente invencién (ver punto 2 a- del Oficio No 1037) * Estos
argumentos y consideraciones ya han sido contestados en el presente escnto Sl las
aclaraciones incluidas en la descnpcién no hacen referencia al estado de la técnica
se asumen como ampliacién de la proteccién solicitada iniciaimente

Por otra parte anota que el examinador “evidencia nuevamente su interpretacion
equivoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del ‘clear por
matenal reflectivo no logra mejorar por sl solo la nitidez en los bordes del simbolo, ya
que ésta [nitidez] depende también del sellado realizado * Tanto los matenales
‘clear’ como el PVC y los métodos de sellado, tal como fueron rewvindicados en la
solicitud original, sin ampliacién de la materia por proteger, ya se conoclan en el
estado de la técnica '

Concluye el memonialista “( ) el Examinador parece no haberse tomado la tarea de
revisar la contestacibn a dicho examen (Oficlo No 9404) antes de plantear
nuevamente la misma objecidn Mantengo ml posicién en que la afirmacién-
presentada por el Examinador es completamente simplista, por o aclarado vanas
veces a lo largo de las respuestas a los examenes anterlores (Oflicio No 1037 y Oficio
No 9404), parhicularmente resaltado en el punto 3 6 b- del presente recurso, en el
cual se explicd de manera detallada que los datos de tiempo y temperatura son
irelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habian sido remowvidos de la
solicitud modificada " Sibien es cierto que los datos sobre tiempo y temperatura se
quitaron de la solicitud onginal, el solicitante nunca allegd un nuevo texto que no
contuviera materia nueva para que no ampliara la proteccién solicitada Iniciaimente
I

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad, en consecuenca no se halla merito para
revocar la decisién impugnada

RESUELVE !

ARTICULO PRIMERO Confirmar la decisidn contenida en la Resolucién 4815 del 26
de febrero de 2007, por medio de la cual se negé una patente de invencién

ARTICULO SEGUNDO Notificar personaimente el contenldo de la presente

resolucion al doctor Carlos R Olarte, en su calidad de apoderado del sefior Gustavo

Déawvila Camargo, y a la doctora Sandra Milena I-"\’\o.dgguezosiamlqntn. en su calidad de

apoderada de la socledad, gpesitera<CiCihbusira ‘Coldmbiana de Elementos de
i
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ResoLueioN- v 19071

Por la cual se resuelve un recurso de reposicidon

Rad 01-108448

Seguridad Industnal INVERNAL LTDA, o a quienes hagan sus veces, el contenido de
la presente resolucidn, entregandoles copla de la misma, advirtiéndoles que contra
ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la via gubemativa

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D C, a los 27“ 201

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
/

Al BAR

A//\

Doctor

Carlos R Olarte

Calle 100 N° 8 A-37, Piso 10, World Trade Center -Torre A-
BogotdAD C

Doctora
Sandra Milena Rodriguez Sarmiento
Calle 94® N° 11 A-39, Of 401
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