ALVARO CASTELLANOS M. & CIA.
ABOGADOS
Carrera 9 No. 93 - 09
AA. 6349 ]

Santa Fe de Bogotd, D.C., COLOMBIA . T ——
rllﬁmim 1 Blogans “; oneRElg .
:r:l' ;ﬂlu £0R3-p9-13 T olfos: 3

, |

Dsendencis, mmml“&m«om

Sefiora

Jofe de la Divisién de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo , Industria y Turismo
E. S. D.

Ref.. Expediente No. 01.101.328
Solicitud de Patente de modelo de utilidad para:
"TARJETA DE PRE-PAGO CON UN AREA DE RASPADO Y UN AREA DE
GRABACION OPTICO DIGITAL".
Solicitante: CORPORACION OPTILASER, C.A

RESPUESTA A OPOSICION

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pié de mi firma, atentamente me permito presentar
respuesta a la oposicion prasentada a la solicitud de patente de modelo de utilidad de la
referencia, notificado el 31 de Julio del 2003, estando dentro del término legal en los

siguientes términos:

. HECHOS

1. El solicitante CORPORATION OPTILASER, C.A., solicité mediante escrito
presentado ante su Despacho el dia 26 de Noviembre de 2001, el privilegio de patente

de modelo de utilidad titulado "ELEMENTO DE SOPORTE OPTICO DIGITAL
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RECTANGULAR DE PROPOSITOS MULTIPLES", solicitud que se tramité bajo el

expediente No. 01101325 de la referencia.

2. Practicado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend la publicacién del extracto de
la solicitud, que fue efectivamente publicado en la Gaceta de la Propiedad industrial No.

527 del 30 de Abril de 2003.

3. El 10 de Junio de 2003 el sefior Jorge Martinez Jaramillo en su calidad de
representante legal de CD Systems de Colombia S.A, presentd opasicién a la solicitud
de patente de modelo de utilidad de la referencia afimando en forma resumida lo

siguiente:

3.1 “..podemos deferminar que reaimente no se ftrata de una invencién
patentable, puesto que en el arte previo son ampliamente conocidos los soportes Opticos
digitales, entre ellos los ractangulares con informacion y/o propaganda por el lado
opuesto al drea de grabacién del soporte éptico-digital. Iguaimente se conocen (tarjetas)
lipo tiquetes de loterla por cobrar, que comprenden elementos de raspado y circuitos
impresos; también se conocen las tarjetas de seguridad que comprenden un anverso y
un raverso que utilizan el sisfema de raspado o scrafch-off..".

3.2 El opositor menciona como arte previo los siguientes documentos:

No |Documento |Descripcién Fecha de
Publicacién
D1 |US 5982.736 | Disco compacto 6ptico en formato de|09-11-1999
tarjeta.

D2 |ES2156439 |Tarjeta de visita con CD-ROM que|05-04-2000
puede contener cualquier cantidad y
tipo de informacién.

D3 {US 6016298 | Describe un concepto bésico en el que | 18-01-2000
se combina |la carta de visita con un
CD-ROM

D4 |WO Disco éptico con formato y tamafio de | 19-10-2000




00/62269 una tarjeta de crédito, Optico e
inteligente

D5 |US 4812633 |Tarjetas con disco Optico para|14-03-1989
almacenar informacién

D6 | GB 2305393 | Tarjetas para teléfono con una seccion | 09-04-1997
de raspado.

D7 |US Tarjetas con érea de raspado 20-06-1978
4,095,824

3.3 Finalmente, conforme a las anteriores referencias el opositor concluye que:

«_ ..El soporte épfico digital que posee un drea circular concéntrica (CD) con un édrea de
raspado en el reverso, para el cual se esta solicitando patente de modelo de utilidad es
conocido en el arte previo, y colocarie una clave oculta en un érea de raspado no es un
elemento que agregue una ventaja técnica y corresponde & un elemento que también se
ha utilizado en fodo fipo de tarjetas”.

ll. FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

1. ) odelo de utili

Segun el articulo 81 de la decisién 486 se considera modelo de utilidad a:

“toda nueva forma, configuracién o disposicién de elementos, de algun artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo,
que permita un mejor o diferente funcionamiento utilizacién o fabricacién del
objeto que le incorpore 0 que le proporcione alguna utilidad ventsja o efecto

técnico que antes no tenja”,
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De acuerdo a la antarior definicién, vale la pena recordarle al opositor que lo que se
pretende proteger es una solicitud de modelo de utilidad y no una patente de invencion,
por lo cual las caracteristicas de novedad y nivel inventivo no son tan exigentes como

las requeridas para evaluar las patentes de invencién.

Como lo menciona José Antonio Gémez Segade' en su libro "la ley de patentes y

modelos de utilidad®, pagina 155:

“...los requisitos de novedad y actlvidad inventiva para los modefos de utllided
han de tener caracteristicas distintas a las que se impone cuando se trata de
patentes”

*...En ol caso de los modelos de utilidad se exige menor actividad Inventiva que

para la concesién de una patente”

En o manual del inventor’ editado por esta superintendencia también se cita lo
siguiente:

“Con ls patente de modeio de utifidad se busca proteger aquelias pequefias
invenciones que aunque no tienen el mismo rango de una Invencién son el
resultado de una labor por parte del inventor y que tiene como finalidad
suministrar nuevos productos o mejorar la funcionalidad o utilixacién de ios ya
existentes”.

! Jost Antonio Gémez, Segade, LA LEY DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD, 1988 Editorial Civitas,
S.A, Madrid, Espatia,
? Mamual del Inventor, 1997 Superintendencia de Industria y Comercio.



Por lo tanto, la comparacion entre el presente modelo de utilidad y las anterioridades
mencionadas por el opositor, debe realizarse siempre teniendo presente que lo que se
esta analizando es un modelo de utilidad y no una solicitud de patente de invencidn.

Mal hace el opositor al afirnar que “la materia contenida en las reivindicaciones no
corresponde a una invencion®, ¢ que no se trata de una invencidén patentable; ya que

como bien se indica en la descripcion:

“ o/ presente modelo de ulilidad combina dos caracteristicas: la fecnologla de los discos

compacios asi como la de raspado - Segundad, que aunque conocidas

individualmente, al combin nan un producto fotalmente nuevo, atjl
[ no conoc isto o sugerido en la técnica anterior”.

Caracteristicas que cumplen con el articulo 81 de la Decisién 486 arriba citado.

2. Comparacién del modelo de utilidad con i nterioridades

citadas:

- El documento US 5,982,738 revela un disco compacto Optico en forma de tarjeta
comercial y un métedo para fabricar d_icho disco compacto. Sin smbargo, no se sugiere
ni se ensefia que dicho disco pueda incluir un dispositivo de “raspado-seguridad” como
el del presente modelo.

Esta patente combiné la tecnologlia de fabricacién de los discos compactos y el concepto
de asociacidn de dispositivos de tarjelas que almacena y comunica informaciéon al

usuario.

- El documento ES 2 1568 439 T3 describe una tarjeta de visita con CD-ROM. En

esta tarjeta no se sugiere ni se ensefia que la tarjeta de visita pueda inciuir un
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dispositivo de “raspado-seguridad” como el del presente modelo.

Esta patente combina un CD con tarjetas de visita que se puede insertar y leer en una
unidad normal de CD.

- El documento US 6,016,288 ensefia una tarjeta de visita pldstica la cual contiene
datos o informacién procesados electrénicamente, la cual puede ser reproducida
épticamente y actisticamente por medio de una unidad de CD. Dicha tarjeta no posee la
seccion recubierta de la clave oculta, como sl se p;asenta en el modelo en estudio.

Esta patente combiné la tarjeta de visita con un CD-ROM que puede producirse en

diferentes formatos. N

- El documento WO 00/82249 describe un disco compacto éptico que comprende
un microprocesador y un software integrado. En este documento no se revela un
dispositivo de "raspado-seguridad” como el del presente modelo.

Esta patente combind la tecnologia de técnicas de fabricacibn de discos compactos

Gpticos y de microprocesadores.

- El documento US 4,812,633 describe una tarjeta del tamafio de una
cartera/billetera que incluye una region activa optica-magnética. En este documento no
menciona que en el anverso se presente un &rea de raspado de clave pre-pago,
informacién o publicidad.

Esta patente combina una tarjeta de almacenamiento de datos que incluye una regién

activa 6ptico magnética con medios de proteccion de la region Optica-magnética.

- En la solicitud GB 2305 393 y patentes US 4,085,824, JP 7032781 revelan



tarjetas con dreas de raspado. Sin embargo, no se sugiere ni se ensefia que dicha
tecnologia pueda ser incorporada a un soporte 6ptico-digital, como se muestra en el

presente modelo.

Como se puade observar de lo anterior la combinaciéon de tecnologias existentes en el
arte previo, pero con diferencias especificas, han dado como resultado {a concesion de

las patentes citadas como anterioridades.
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Adicionalmente, ninguno de los documentos citados anteriormente cumpl IasQ

caracteristicas especificas del presente modelo de utilidad ni tampoco se sugiere o se
ensefa la combinacién de dos tecnologlas discos compactos y raspado - seguridad, por
lo que se puede conciuir que el modelo de utilidad si cumple con los requisitos de

patentabilidad.
3. Modificacidn en las relvindicaciones:

Segun el articulo 34 de la Decision 486:

“El solicitante de una patente podrd pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del trdmite. La n.mdiﬂeaclén no podrd implicar una ampliacion
de /a proteccién que corresponderfa a la divulgacién contenida en la solicitud
Iniclal”.

De acuerdo a lo anterior, se presenta un nuevo capitulo reivindicatorio como sustitutivo
del anteriormente presentado, donde el predmbulo de las reivindicaciones se ha

modificado de la siguiente forma:

"Tarjeta de pre-pago caracterizada por comprender un anverso y un reverso, con
un érea de raspado de clave de prepago, informacion o publicidad por dicho anverso y



un drea de grabacion éptico-digital por el opuesto”.

Conforme a la anterior modificacién, se tiene que el presente modelo revela una nusva
forma de tarjetas de pre-pago que ademés de proporcionarie al usuario un area de
raspado de clave de pre-pago, informacion o publicidad, le proporciona un drea de
grabacién éptico-digital de un mensaje o composicion musical reproducibie en aparatos

de disco compacto convencionales.

Contrario a lo que afirma el opositor el presente modelo de utilidad si tiene una ventaja o
efecto técnico ya que ninguna anterioridad que haya descrito tarjetas con area de

raspado, involucra un drea circular concéntrica para grabacién 6ptico digital.

Por lo tanto, el presente modelo de utilidad si cumple con los requisitos de
patentabilidad establecidos en el articulo 14 de la Decisién 486.

. Peticiones:

Teniendo en cuenta los argumentos arriba citados y la modificacion en el predmbulo de
las reivindicaciones, aientamente solicito que se declare INFUNDADA l!a oposicion
presentada por el sefior Jorge Heman Marfnez Jaramillo, representante legat de: CD
Systems de Colombia S.A. y se continie con el tramite de la solicitud de patente de
modelo de utilidad: "TARJETA DE PRE-PAGO CON UN AREA DE RASPADO Y UN

AREA DE GRABACION OPTICO DIGITAL", solicitado por mi representada:

CORPORACION OPTILASER, C.A.
IV. ANEXOS
Capltulo Reivindicatorio
Formato de Modificaciones

Racibo de Pago por modificaciones en tramite
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