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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 6660 notificado por
fijacion en lista el 16 de abril de 2013.

2. Mediante memorial del 12 de julio de 2013 se solicité oportunamente plazo para

responder la accion oficial No. 6660.

3. Mediante oficio No. 6660 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego

reivindicatorio vy a la novedad v el nivel inventivo de las reivindicaciones 13 a 17, 21y
22 en vista del documento D1: DE10348070.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

 BOGOTA - o Sisk - Carera 4 Mo 72 - 35 - el (57-1) 47 3611 - ax (57-1) 2118650 - Fax n USA- (1-305) 675 T743 - COLOMBIA
MEDELLIN - Sen Fernando lza - Gaera 43 A o, 1 - 50 - Toe Prtecin Ofcin 652 - Te: (57-4) 604 4794 Ext. 6728 / €731 - Fax. (574 604 4731- COLOMBIA

wew.cavelier.com
cavelier@cavelier.com



4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificacién de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisiéon 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier
momento del trdmite mientras no impliqgue una ampliacién de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capitulo reivindicatorio:

e Se ha modificado la reivindicacién 1, para definir el método reivindicado de
acuerdo las consideraciones del examinador y, ademas, se han incluido en la
misma las caracteristicas de la antigua reivindicacién 12. Por favor tenga
presente que el método reivindicado posee varias etapas que son conocidas en el
arte por una persona versada en la materia y que el mérito de la presente
invencién consiste en aportar una etapa novedosa a dicha secuencia de etapas
dominadas por dicho experto. De esta forma se busca también cumplir con lo
establecido con la legislacién en relacién a la concision de las reivindicaciones,
eliminando lo que se considera innecesario. Por favor note que una persona
versada en la materia entendera que no es necesario listar las etapas del estado
del arte, toda vez que lo se reivindica es lo que se considera como nuevo e
inventivo y listar lo conocido en este caso resultaria irrelevante.

¢ Se ha modificado la antigua reivindicacién 13, aclarando que la composicién
reivindicada contiene ademas un compuesto fluorado (nueva reivindicacion 14,
combinacion de las antiguas reivindicaciones 13y 18)

e Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 12 y 18 del pliego reivindicatorio.

e Las expresiones “preferentemente’, “mas preferentemente”, “por ejemplo”, “tal

como” y “en especial’ también han sido eliminadas.



e Se han adicionado nuevas reivindicaciones 11 y 12 para limitar el alcance de la

solicitud.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la
claridad y concision del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se

solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio y titulo para el

nuevo analisis de patentabilidad.

Con respecto a las objeciones realizadas por el sefior Examinador hacia la antigua

reivindicacion 11 (nueva reivindicacién 13), respetuosamente manifestamos nuestro

desacuerdo por las siguientes razones:

e El solicitante desea aclarar que la expresion “una cantidad adaptada para permitir
al papel absorber una cantidad de material seco comprendida entre 2 y 14 g/m®
en la nueva reivindicacién 13 (antigua 11) no hace referencia a un resultado a
alcanzar. Un resultado a alcanzar se basa en determinar un objetivo y cumpilirlo.
En el presente caso, el permitir que el papel absorba una determinada cantidad de
material, lo que esta indicando es una caracteristica técnica que muestra como
debe fabricarse un producto para lograr el objetivo ultimo, lograr un papel
resistente a la suciedad. En consecuencia, el resultado a alcanzar es la resistencia
del papel a la humedad (esto no se reivindica) y no que en una etapa del proceso
el papel tenga una capacidad de absorbencia.

e Por ofra parte, una persona versada en la materia sabe que la cantidad adaptada
que permite al papel absorber la cantidad precisa de material seco mencionada no
puede cuantificarse de otra manera. Una persona medianamente versada en la
materia sabria cuantificar esta cantidad, dependiendo de las variables de cada
caso, como la composicién del papel, la composicion a aplicar, entre otras.De esta
manera, la expresion en cuestion no se refiere a un resultado a alcanzar, ya que la
persona medianamente versada en la materia sabria cual es la cantidad requerida
para cada caso en particular (no es cuantificable de ninguna otra forma); la

expresion hace referencia, entonces, a una caracteristica técnica del método

reivindicado.



Con respecto a lo anterior, el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE
PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia:

“l as caracteristicas técnicas funcionales son los elementos que conforman las
invenciones, descritos en términos de su uso o su funcién. No definen la invencion,
pero explican la relacion que hay entre sus diversas caracteristicas estructurales

(...) Las reivindicaciones deben incluir caracteristicas estructurales y funcionales

cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio
el funcionamiento de los elementos caracteristicos y la relacion entre estos’

(Subraya incluida en el texto).

En consecuencia, tenga presente que lo relacionado en la reivindicacién objetada se
centra en una caracteristica técnica funcional que debe estar para poder entender de
mejor forma la invencién.

Por consiguiente entendemos que la objecion ha sido superada en su totalidad.

Con respecto a la objecién hecha a la reivindicacién 23 por incluir una falsa
dependencia, se desea resaltar que el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE
PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD’ de su Despacho define las falsas

dependencias en el punto 2.6.4.3:

“La relacién que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si
una reivindicacion se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay

B

una “falsa dependencia

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de
falsas dependencias en las reivindicaciones, que corresponden simplemente a una
definicion de la relacién entre reivindicaciones que no implica necesariamente una
dependencia, sino una mencion de las caracteristicas definidas en una reivindicacion

previa.
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Puede notarse ademas que las falsas dependencias ayudan considerablemente a
que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repeticion de caracteristicas técnicas
previamente definidas, y denotan claramente los grupos de caracteristicas que pueden

definir la unidad de invencion entre reivindicaciones.

Con respecto a lo anterior, las “DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES
DE PATENTE” del Departamento de Patentes e Informaciéon Tecnolégica_de la Oficina

Espafiola de Patentes y Marcas define, con respecto a la misma materia que:

“en ocasiones, una reivindicacion de una determinada categoria hace mencion a
otra reivindicacion de otra categoria. Esta situacion constituye una falsa
dependencia, ya que se trata Gnicamente de una referencia o relacion con otra
reivindicacion que, ademas, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de

unidad de invencion”

Aunque las directrices de la Oficina Espafiola de patentes no tienen vigencia legal
en Colombia, si denota explicitamente la definicion de falsa dependencia, que esta de
acuerdo a lo definido en el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES
DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO de Colombia.

Asi las falsas dependencias no son susceptibles de objecion ni de rechazo. Este
tipo de relacién entre reivindicaciones tampoco incurre en una falta de claridad, y, por el
contrario, representa una importante herramienta para favorecer la concision y la claridad

del pliego reivindicatorio.

En este sentido, atentamente sefialamos que las objeciones anteriormente
argumentadas, con respecto a la claridad y concision del pliego reivindicatorio carecen de

validez y por lo tanto, se consideran superadas.
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4.2 Argumentos con respecto a la falta de Novedad

En el oficio 6660, se objetan las antiguas reivindicaciones 13 a 17, 21 y 22, por
falta de novedad en vista de la composicion divulgada en D1: DE10348070, es claro que
dicha anterioridad no afecta la novedad del nuevo capitulo reivindicatorio, ya que la
reivindicacién independiente fue modificada (nueva 14), aclarando que ademas de
contener un poliuretano alifatico a base de policarbonato y poliuretano alifatico a base de
poliéter, la composicién comprende un compuesto fluorado. De esta forma, se ven
superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invencién, dado que el

documento D1 no revela todas y cada una de las caracteristicas de la presente invencion.

Por lo tanto, dicha invencion es novedosa sobre al arte previo citado por el examinador, al

igual que las nuevas reivindicaciones dependientes.

4.3 Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

En el oficio 6660, se objetan la antigua reivindicacién 13 y sus dependientes por

falta de altura inventiva. En cuanto a este tema, el solicitante desea aclarar lo siguiente:

La presente solicitud si tiene nivel inventivo

El “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION
Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho menciona sobre el nivel inventivo:

“En las siguientes situaciones se considera que hay indicios de nivel inventivo:

e Problema técnico sin resolver antes de la invencion.

e Si la invencion reivindicada resuelve un problema técnico que se ha
intentado resolver desde mucho tiempo atras pero no se habia logrado
con éxito, la invencion tiene nivel inventivo porque representa un avance
tecnologico.

o Superacién de un prejuicio técnico (porque los expertos se encuentran
muy lejos de la solucion): prejuicio técnico es el hecho de que los
especialistas, en el campo técnico correspondiente, piensen que sélo hay
una forma de resolver el problema técnico. Sila invencion se realiza para



eliminar dicho prejuicio, adoptando medios técnicos no utilizados
anteriormente, es indicio a favor de la existencia de nivel inventivo.
e Simplicidad: reemplazo de maquinas o procedimientos complicados por
versiones mas simples.
Efecto técnico sorprendente.
Superacion de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias.
Necesidad de mas de dos documentos para examinar nivel inventivo.
En un proceso: eliminacién de una etapa considerada necesaria, sin que
ello produzca un efecto perjudicial.
o Transferencia de la manera de hacer las cosas desde un campo de la
tecnologia no relacionado con el Invento.”

El solicitante desea enfatizar en el efecto sorprendente que tiene su invencion
sobre el estado de la técnica que, de acuerdo con el mencionado Instructivo, corresponde

a un indicio de nivel inventivo.

La adiciéon del compuesto fluorado en la composiciéon de la nueva reivindicacion
14 lleva a un resultado inesperado y sorprendente:; obtener papel con una resistencia al
ensuciamiento mejorada, manteniendo una buena estabilidad. (Pag. 4, linea 30 a Pag. 5,
linea 27) En particular, el compuesto fluorado aumenta la resistencia a la suciedad grasa

microparticulada.

Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para

que se le conceda el privilegio solicitado.
4.4 Conclusion

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad valida capaz de

afectar la novedad Yy el nivel inventivo de la invencion de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador debe tener en cuenta que una
sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto
reivindicado es nuevo. Ademas, se esta excluyendo el hecho de que el inventor en el
momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad

inventiva, pues la presente invencién presenta un efecto técnico sorprendente e



inesperado sobre el arte previo. Se esta desconociendo el mérito investigativo empleado y
gue esta aportando una ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el

Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accion oficial No. 6660,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita a mi representada

contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

6. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorioc conformado por 23 reivindicaciones

Sefor Director,

Loia Clenempble:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-15785-0841-001-0
GCH\GCH\ID-24628 1\WPC15785
No. M-2013-24628 1\GCH
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REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para el tratamiento de resistencia a la suciedad de billetes

bancarios y/o papel de seguridad en general, caracterizado porque comprende el paso de:

-Depositar en una superficie a ser tratada una composicion que comprende un
poliuretano alifatico a base de policarbonato y un poliuretano alifatico a base de

poliéter, mediante prensado por encolado, prensado por pelicula, recubrimiento o
pasandolo a través de una maquina de impresion.

2.- Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado porque la razén en
peso seco entre la cantidad de dicho poliuretano alifatico a base de policarbonato y la

cantidad de dicho poliuretano alifatico a base de poliéter en dicha composiciéon esta
comprendida entre 0,25y 4.

3.- Procedimiento segun una o mas de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque dicho poliuretano alifatico a base de policarbonato y/o dicho

poliuretano alifatico a base de poliéter presentan una temperatura de transicién vitrea (Tg)
inferior a -20 °C.

4.- Procedimiento segin una o mas de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque dicho poliuretano alifatico a base de policarbonato y/o dicho

poliuretano alifatico a base de poliéter presentan una carga de rotura comprendida entre
15y 70 MPa.

5.- Procedimiento segun una o mas de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque dicho poliuretano alifatico a base . de policarbonato y/o dicho

poliuretano alifatico a base de poliéter presentan un alargamiento comprendido entre el
150% y el 600%.

6.- Procedimiento segun una o mas de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque dicha composicién comprende ademas un compuesto fluorado.

7.- Procedimiento segun una o mas de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque el porcentaje en peso seco de dicho compuesto fluorado con

respecto a dicho poliuretano alifatico a base de poliéter en dicha composicion esta
comprendido entre el 1% y el 10%.



8.- Procedimiento segun una o mas de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque dicho compuesto fluorado comprende una dispersiéon acuosa de
acido anidnico perfluoro-sustituido.

9.- Procedimiento segun una o mas de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque dicha composicion comprende un agente de reticulacion

seleccionado de entre el grupo constituido por agentes de reticulacion de tipo melamina y
agentes de reticulacion poliisocianicos.

10.- Procedimiento segin una o mas de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque el porcentaje en peso seco de dicho agente de reticulacion con

respecto a dicho poliuretano alifatico a base de poliéter en dicha composicién esta
comprendido entre el 15% y el 30%.

11. Procedimiento segun una o0 mas de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque el porcentaje en peso seco de dicho agente de reticulacion con

respecto a dicho poliuretano alifatico a base de poliéter en dicha composicion esta
comprendido entre el 18% y el 26%.

12. Procedimiento segun una o mas de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque el porcentaje en peso seco de dicho agente de reticulacion con

respecto a dicho poliuretano alifatico a base de poliéter en dicha composicion esta
comprendido entre el 20% y el 24%.

13.-Procedimiento segun una o mas de las reivindicaciones anteriores,

caracterizado porque dicha composicién se aplica a dicha superficie en forma liquida con
un contenido en sélidos comprendido entre el 15% y el 45% y en una cantidad adaptada

para permitir al papel absorber una cantidad de material seco comprendida entre 2 y 14

g/m?.

14.- Composicién que comprende un poliuretano alifatico a base de policarbonato,
un poliuretano alifatico a base de poliéter y un compuesto fluorado.

15.- Composicién segun la reivindicacién 14, caracterizada porque la razén en
peso seco entre la cantidad de dicho poliuretano alifatico a base de policarbonato y la

cantidad de dicho poliuretano alifatico a base de poliéter esta comprendida entre 0,25 y 4.

16.- Composiciéon segun una o mas de las reivindicaciones 14 a 15, caracterizada



porque dicho poliuretano alifatico a base de policarbonato y/o dicho poliuretano alifatico a
base de poliéter presentan una temperatura de transicion vitrea (Tg) inferior a -20°C.

17.- Composiciéon segtin una o mas de las reivindicaciones 14 a 16, caracterizada
porque dicho poliuretano alifatico a base de policarbonato y/o dicho poliuretano alifatico a

base de poliéter presentan una carga de rotura comprendida entre 15y 70 MPa.

18.- Composicién seguin una o mas de las reivindicaciones 14 a 17, caracterizada
porque dicho poliuretano alifatico a base de policarbonato y/o dicho poliuretano alifatico a

base de poliéter presentan un alargamiento comprendido entre el 150% y el 600%.

19.- Composicién segun una o mas de las reivindicaciones 14 a 18, caracterizada
porque el porcentaje en peso seco de dicho compuesto fluorado con respecto a dicho

poliuretano alifatico a base de boliéter en dicha composicién estd comprendido entre el
1%y el 10%.

20.- Composicién segun una o mas de las reivindicaciones 14 a 19, caracterizada

porque dicho compuesto fluorado comprende una dispersién acuosa de acido anidnico
perfluoro-sustituido.

21.- Composicion seglin una o mas de las reivindicaciones 14 a 20, caracterizada
porque comprende un agente de reticulacion seleccionado de entre el grupo constituido

por agentes de reticulacién de tipo melamina y agentes de reticulacién poliisocianicos.

22.- Composicién segun una o mas de las reivindicaciones 14 a 21, caracterizada
porque el porcentaje en peso seco de dicho agente de reticulacion con respecto a dicho

poliuretano alifatico a base de poliéter en dicha composiciéon estd comprendido entre el
15% y el 30%.

23.- Billete bancario o papel de seguridad, caracterizado porque presenta, por lo

menos en una de sus caras, una capa de una composicidn segun una o mas de las
reivindicaciones 14 a 22.
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