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RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, D.C., identificado como aparece al
pie de mi firma, en mi condicién de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término
legal previsto por el articulo 51 del Cédigo Contencioso Administrativo, me permito interponer
RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resoluciéon No. 55466, notificada por edicto
desfijado el 24 de septiembre de 2013.

1. ANTECEDENTES

La solicitud de patente ventilada en este expediente contiene un capitulo reivindicatorio con 12
reivindicaciones (capitulo reivindicatorio radicado el 19 de junio de 2013, en respuesta al primer
y unico examen de fondo expedido el 18 de diciembre de 2012). Segin la Resolucién No.

55466, el Despacho niega la totalidad de las reivindicaciones por supuesta falta de novedad.
2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolucion que rechaza la solicitud de patente de la referencia, y en su lugar se

realice un segundo examen de patentabilidad de la misma.
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3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar la novedad de la presente
solicitud en la resolucion aqui recurrida, difiero respetuosamente del analisis expuesto, y procedo
a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtian la

posicion de ese Despacho.

3.1 a- La SIC insiste en que la patente US 6,251,493 afecta la novedad de la presente
solicitud. La SIC argumenta nuevamente que D1 divulga todas y cada una de las caracteristicas
del dispositivo de la Reivindicacién 1, y por lo tanto la Reivindicacion 1 no es nueva. La
Resolucion aqui recurrida presenta una tabla comparando las caracteristicas divulgadas en D1 y

las caracteristicas esenciales aqui reclamadas:

Caracteristicas esenciales ] D .

1

: Articulos que pueden ser utilizados en
numerosas aplicaciones donde se requiere

Un dispositivo amortiguador que comprende: ' la atenuvacién de fa vibracion o choque (Col.

1, lineas 13 a 15).

"Una capa de material de gel de poliuretano | Cuando la resina termo-endurecible esta

que comprende superficies superior e infefior. ! curada o reticulada se encuentra en estado
{ sdlido, aunque también podria ser una gel

: (Col. 15, lineas 245 a 26). Otros materiales

; Viscoelasticos incluyen poliésteres,

I poliuretanos, poliamidas (Col. 1S, lineas 6y
). Comprende superficies superior

inferior (Fig. 9).

T Ver figura 9a Pelicula de revestimiento
(390) en la superficie superior y inferior de

Dos capas de material de pelicula de la capa del material de atenuacion de

poliuretano termoplslico unidas a dichas | Voracion (384) (Col. 20, lineas 25 a 28).
superficies superior e inferior del mismo, y Ejemplos de peliculas poliméricas incluyen
poliéster, poliamida, poliimida, {....),

_poliuretano, etc. (Col. 11, lingas 44 a 50).

1 Cuando el material de atenuacion de
vibracién esta completamente encerrado
por la pelicula exterior, una capa de
adhesivo se aplica a al menos una porcion
; de la superficie extenior de la pelicula La
pelicula exterior tiene dos superficies, una

. . . superficie interior que esta en contacto con
Una capa de adhesivo sensible a presion P 9

unida a uno de dicho material de peficula de | 12 superficie atenuante a la vibracién y una
poliuretano termoplastico. superficie exterior que no esté4 en contacto

. con dicho material atenuante (Col. 5, lineas
43 a 51). Una capa de adhesivo (tal como
un adhesivo sensible a la presion) se puede ,
colocar sobre la superficie exterior de la i
- pelicula de cubierta exterior del articulo
| (Col. 21, lineas 36 a 38).

"En donde el adhesivo sensible a presion esta | Ver en 1a figura 9a capa de adhesivo
localizado sobre una superficie de la pelicula | sensible a presion (396) (Col. 20, lineas 25
de poliuretano termoplastico opuesta a la | a28).

superficie que hace contacto con dicha

superficie inferior de dicho material de gel de

| poliuretano.
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La SIC establece asimismo que las Reivindicaciones 2 a 12 no mencionan alguna caracteristica

que haga nuevo el producto de la Reivindicacion 1, por lo que considera que no son novedosas.

b- i) En primer lugar, me permito resaltar que para fundamentar una afectacion
vélida contra la novedad de una invencion, el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que

el arte previo debe divulgar explicitamente todas v cada una de las caracteristicas de la

invencién.! Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para
establecer una objecién de novedad valida, la “divulgacién debe ser detallada y, en todo caso,
suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa informacion para ejecutar o explotar
la invencién”? Por su parte, La Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y
Modelo de Utilidad de la SIC, establece que el examen de novedad de una solicitud de patente se
limita a evaluar si existe una divulgacion disponible en el arte previo que comparte de manera

idéntica todas las caracteristicas esenciales de la invencién en estudio.’

Asi entonces, y como procedo a demostrarlo, bajo la luz de los anteriores lineamientos
mencionados, el Capitulo Reivindicatorio diferencia inequivocamente la materia reclamada de lo
revelado en D1, de manera que no se afecta la novedad de la presente invencién, pues el arte

previo no divulga todas y cada una de las caracteristicas esenciales aqui reclamadas, y menos

como ejecutar o explotar la invencidn.

A)  La presente invencién, y especificamente la actual Reivindicacién
1, reclama un dispositivo amortiguador que comprende:

- una capa de material de gel de poliuretano (104) que
comprende superficies superior e inferior;

- dos capas de material de pelicula de poliuretano
termopldstico (102 y 103) unidas a dichas superficies superior ¢ inferior
del mismo; y

- una capa de adhesivo sensible a presion (105) unida a uno
de dicho material de pelicula de poliuretano termoplastico (103 o 103);

en donde el adhesivo sensible a presion (105) esta localizado sobre

una superficie de la pelicula de poliuretano termopléstico (102 o 103)

'Manual Andino de Patentes. (2004). Seccién 9.4. (disponible en http://www.comunidadandina.org/public/
atentes.pdf). :
Proceso 06-1P-89 (http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc) y Proceso 36-1P-
2004 (http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm)
* Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién Y Modelo de Utilidad. Seccién 2.12.1. Superintendencia
de Industria y Comercio de Colombia. (2012). (disponible en: http://api.sic.gov.co/Documentos/
Guia Examen_ Patentes.pdf)
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opuesta a la superficie que hace contacto con dicha superficie inferior de

dicho material de gel de poliuretano (104);

Tal como se muestra en la siguiente figura:

Capa de material de
opelicula de poliuretano

FZZZ_ZZZZZ—-—.:’/ termoplastico

Capa de gel de poliuretano 14 __| l

-y paead Capa de adhesivo
Capa de material de

I ""sensible a la presion
pelicula de poliuretano 103 B e B

termoplastico

FIG. A
Esquema del dispositivo amortiguador reclamado en la presente invencion

B) En cuanto al arte previo, D1 divulga un articulo de atenuacién de
vibraciones que comprende:
- un material de atenuacién de vibraciones (394) que tiene
una superficie y un interior compuesto en algunas modalidades por un gel;
- una pelicula de revestimiento exterior (390) que cubre total
o parcialmente el material de atenuacion de vibraciones (394);
- una capa opcional de un adhesivo sensible a la presion (396)

que recubre parte de la pelicula exterior (390).

La Figura 9a de DI, citada por el Examinador para afectar especificamente la novedad del
presente invento y citada a continuacion, divulga un articulo de atenuacién de vibraciones que
comprende una pelicula exterior (390), un gel (394) que atentia las vibraciones, unas alas (392)
de la pelicula (390) para crear un espacio interior y alojar el gel (394), y una capa adhesiva

sensible a la presion (396).

Pelicula de revestimiento Material de atenuacién - gel
300 394

Alas 392 392 Alas para unir la pelicula 390

FIG. B.
Esquema del articulo de atenuacion de vibraciones de D1
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) Contrario a la argumentacion de la SIC, y como se aprecia cuando uno
compara las anteriores figuras, D1 no divulga, ensefia o sugiere todas las caracteristicas

reclamadas por la Reivindicacion 1 del presente invento.

Especificamente me refiero a que D1 no divulga una pelicula de un material polimérico

termoplastico que recubra una capa de gel de poliuretano, tal y como se reclama en el presente
invento. Por el contrario, el analisis de las ensefianzas de D1, permite concluir directamente que
la capa externa puede estar compuesta por un material polimérico, pero no hay ejemplos o

modalidades que ilustren especificamente el uso de poliuretano termoplastico en la capa

externa.

A la luz de lo anterior, y contrario a lo argumentado por la SIC, nada en D1 ensefia
inequivocamente a la persona medianamente versada en la materia a utilizar una capa de material

de poliuretano termoplastico en las capas que recubren el gel.

Asi las cosas, la presente invencion corresponde a una seleccion nueva de D1, ya que “lo general
del estado de la técnica no anula la novedad de lo particular que se reivindica. Y lo particular del
estado de la técnica anula la novedad de lo general que se reivindica”, segin la Guia de Examen
de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad®. La guia concluye que “un producto
reivindicado formado por la seleccion de dos o méas elementos, a partir de dos o mas listas de
elementos de un producto del estado de la técnica, es nuevo”. De acuerdo a lo anterior, se

concluye que en el arte citado no existe una divulgacion concreta del poliuretano termopléstico

en la capa que esté sobre la capa de gel del presente invento.

Asi mismo ocurre con las dimensiones de cada una de las capas del dispositivo amortiguador
reclamadas por el presente invento, en donde la capa de gel del presente invento tiene un espesor
entre 0.3 y 3 mm, y la pelicula de poliuretano termoplastico del presente invento tiene un espesor
entre 0.025 y 0.25 mm. D1 establece un rango para la pelicula de revestimiento entre 0.005 y

1.25 mm, la capa de material de atenuacion entre 0.0127 y 12.7 mm.

Teniendo en cuenta los parametros de la SIC, cuando una invencién dada se encuentra de manera
general incluida en una divulgacion més amplia e inespecifica, pero la invencién presenta una
limitacién que no se encuentra explicitamente revelada o sugerida en el arte previo, su novedad

debe ser reconocida.

* Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de utilidad. Superintendencia de
Industria y Comercio. 2012. Seccion 3.5.4. (disponible electronicamente en
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad industrial/Formatos/P102-106.pdf)
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D) Adicionalmente, en cuanto a las reivindicaciones dependientes 2 a 12 (que
dependen de la Reivindicacién 1), éstas por definicién incluyen todas y cada una de las
caracteristicas novedosas ¢ inventivas de dicha primera reivindicacion. Por lo tanto, D1 tampoco
anticipa la materia reclamada por las reivindicaciones dependientes, ya que la materia de la cual

dependen es nueva e inventiva a la luz del arte citado.

3.2 Asi las cosas, solicito respetuosamente que el Despacho reconsidere su posicion reflejada
en la Resolucién No. 55466, respecto a la novedad de la presente invencion, y reconozca que la
materia reclamada es diferente de lo divulgado en D1. Por todo lo anterior, solicito que el
Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda a emitir un segundo
examen en donde se discutan las razones por las que las caracteristicas anteriormente descritas
no estarian sugeridas y no habria motivacion para establecer las caracteristicas seleccionadas en

el presente invento.

3.3  Finalmente, y sélo a titulo ilustrativo no vinculante, deseo destacar que esta solicitud
tiene intencién de concesiéon por parte de la Oficina Europea de Patentes, y se encuentra
concedida en la Oficina de Patentes Japonesa JP 5244238, en donde se ha reconocido la novedad

y altura inventiva del dispositivo reivindicado.

Aunque las concesiones de patentes en oficinas de otros paises no son vinculantes en el sentido
que obliguen a la SIC a tomar una decisién en el mismo sentido, es a la vez cierto que los
criterios de patentabilidad en los que deben fundamentarse el andlisis de solicitudes de patente,

son analogos globalmente, y concesiones en otras jurisdicciones sugieren el cumplimiento de

dichos requisitos, ya que claramente, los criterios de evaluacion y estudio aplicados para
determinar la novedad y nivel inventivo resultan equivalentes a los que la Superintendencia debe
emplear, establecidos de manera semejante por las legislaciones de patentes a lo largo del mundo

entero.
4, PETICION

Para terminar, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del Cédigo Contencioso

Administrativo, solicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el

presente recurso sean resueltos de manera individual, completa y motivada, respecto de las

razones de hecho, derecho y/o conveniencia que lleven a esa Superintendencia a adoptar la
decision que estime frente a la solicitud aqui formulada, y en su lugar se expida un segundo

examen de fondo donde se dé una discusion de nivel inventivo.
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5. NOTIFICACION'

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogota.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295
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