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RECURSO _ DE REPOSICION CONTRA LA
RESOLUCION No. 52480 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE
2010, NOTIFICADA EL 7 DE OCTUBRE DE 2010.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, D.C., con
la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio,
portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de
la Judicatura, actuando en caracter de apoderado de la sociedad GRUNENTHAL
GmbH, domiciliada en Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Alemania; reconocido por
su despacho y encontrandome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio
del presente escrito interpongo RECURSO DE REPOSICION contra fa Resolucién
No. 52480 de 28 de Septiembre de 2010, notificada ei 7 de Octubre del mismo afo;
con el propésito de que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se
OTORGUE el privilegio de la Patente de Invencion denominada: “PITILLO PARA
BEBER, PROVISTO DE UN REFUERZO”, conforme a los siguientes:

asAMd
4  REPUR
1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.- ﬁ 33 ‘ﬁ
4 _

Base de la Negativa 4 '
‘: IAN

1.1. Mediante la Resolucion objeto del presento recurso, su despacho ha 4

negado el privilegio de patente de invencién denominada: “PITILLO Yevvy

PARA BEBER, PROVISTO DE UN REFUERZO” solicitada a registro
por mi representada la sociedad GRUNENTHAL GmbH; al considerar
que la mencionada solicitud no cumple con los requisitos dispuestos
en la legislacion comunitaria vigente y aplicable al presente caso.

1.2. La Divisibn de Nuevas Creaciones decidid negar el derecho de
patente de invencién porque no cumple el requisito de nivel inventivo,
porque se encontraron sugerencias y una motivacion en el sentido de
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desarrollar una solucion como la expuesta por la solicitud. Se puede
establecer con la simple lectura de la Resolucién que esa division de
ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de la
presente solicitud y a pesar de tener novedad, decide negarla,
haciéndose una interpretacion equivocada.

Me permito manifestar que el solicitante no comparte la posicién
tomada por ese Despacho, toda vez que las reivindicaciones
reclamadas, en especifico el nuevo capitulo reivindicatorio presentado
el 24 de marzo de 2010, dando respuesta al Oficio emanado por esa
dependencia, la presente solicitud presenta caracteristicas de
actividad diferentes, por lo que la argumentacién dirigida en éste
sentido carece de todo fundamento teécnico.

De acuerdo con lo expuesto en la Resolucidén mediante la cual se
niega la solicitud, hacemos énfasis que un experto en la materia no
obtendria ningun indicio de! documento (D1), el cual provee un pitillo
con una pared doblada hacia el interior en uno de sus extremos y con
una porcidon mas angosta en el otro extremo, porque D1 provee un
elemento adjuntado, montado en un pitillo convencional, donde el
pitillo convencional posee una seccion transversal circular. Este
elemento adjuntado impide gque un liquido retroceda desde el pitilio al
vaso cuando se deja de beber. La ventaja es que el elemento adjunto
se puede utilizar en conjunto con un pitillo convencional, lo que reduce
los costos, y al mismo tiempo se evita el retroceso del liquido.

Sin embargo, el pitillo de acuerdo a D1 tiene el inconveniente de que
no es lo suficientemente rigido debido a i{a seccidn transversal circular.
Esto implica poca rigidez del pitillo, el que puede ser facilimente
deformado, de manera que el elemento adjuntado se puede salir del
pitilio.

El pitillo de acuerdo a la presente solicitud de patente es muy rigido a
causa de la seccion transversal estrellada de la pared interna y no
puede ser deformada, por lo tanto el controlador no se dafia ni se sale
fuera del pitilio.

Un experto en la materia que quisiera mejorar el pitillo divulgado en D1
podria intentar fijando el elemento adjunto al pitillo, por ejempio con
adhesivo. Un experio en el arte no intentaria modificar la seccién
transversal del pitillo ya que preferiria usar el pitillo convencional para
reducir costos. Por lo tanto, un experto en el arte no conseguiria
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ningln indicio de D1 para realizar un pitillo con una seccion
transversa! circular.

Por su parte D2 divulga un pitillo con un extremo superior y uno
inferior, hecho de material celuldsico, conformado en caliente, que
tiene una seccidn transversal poligonal, que lo hace totalmente
diferente al pitillo de la presente solicitud.

Ademas, un experto en la materia no obtiene ningun indicio de (D3),
que se considera estado del arte, para realizar un pitillo con una
seccion transversal circular. El pitilio de acuerdo a D3 tiene la ventaja
que los pitillos convencionales pueden ser empleados, lo que reduce
los costos. Un experto en la materia podria intentar utilizar un
elemento adjunto de acuerdo a D1, D2 y D3 para evitar que el liquido
retroceda y caiga desde el pitillo de nuevo en el vaso. El experto en el
arte no intentaria cambiar la seccidn transversal del pitillo porque
preferiria usar un pitillo convencional para reducir los costos. Por lo
tanto, el experto en el arte no consigue ningun indicio de D3 a realizar
un pitillo con una seccién transversal circular.

Ademas, un experto en el arte no obtiene ninguna rastro de los otros
documentos citados para realizar un pitillo con una seccidn transversai
circular. Por lo tanto, el pitillo de acuerdo con la presente solicitud de
invencion debe ser considero como nuevo e inventivo.

En base a lo anterior puede afirmarse que la invencion reivindicada
tiene novedad y actividad inventiva respecto a los documentos
sefialados por el examinador en la Resolucién, porque a la vista de lo
expuesto anteriormente existen caracteristicas técnicas en la
invencion reivindicada no descritas ni sugeridas en D1 —- D2 - D3 - D4
- D5 - D6 y porque el resultado técnico que aporta la invencion
reivindicada difiere del resultado técnico de la invencion preconizada
en D1 - D2 - D3 - D4 — D5 — D6 en tanto en cuanto el problema
planteado es diferente.

Si bien es cierto que se pueden desarrollar multiples pitillos, la
solicitud en estudio no es derivable de los documentos, puesto que el
nuevo capitulo reivindicatorio presentado, especificamente la nueva
reivindicacion 1 comprende que la seccion transversal de la pared
interna del pitillo tiene forma estrellada, tal como se muestra en las
figuras 3 y 4 de la solicitud. Esta caracteristica no es materia divulgada
en los documentos D3 ni D4.
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En consecuencia, no vemos coémo la combinacion de D3 y D4 pueden
volver no inventiva a la reivindicacion 1. En el informe de
patentabilidad, el examinador no indica donde se divulga la materia
referente a la forma de estrelia de la seccidn transversal. Lo mismo
sucede con la reivindicacion de método.

Nada de lo anterior se puede derivar de los documentos reportados
como arte previo gue afecta el nivel inventivo de la solicitud.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos que la
decision contenida en la resolucidon, motivo de la actual impugnacién,
resulta equivocada e injusta, se puede establecer que dicha resolucion
de ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de
la solicitud en referencia, su Despacho tampoco considero la invencion
en su conjunto io que permite concluir, que la presente solicitud
cumple con lo estipulado en la Decisidn 486, y se refiere a una
invencion patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma
comunitaria.

2. PETICIONES.-

a)

b)

Pretension Principal.

De acuerdo a lo seftalade en el transcurso de este recurso, solicito
respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos
anteriormente propuestos y con base a ello, se otorgue el privilegio de
Patente de Invencidn, respecto a ia creacidbn denominada “PITILLO
PARA BEBER, PROVISTO DE UN REFUERZO”

Pretension Subsidiaria.

REVOCAR la Resolucion No. 52480 de 28 de Septiembre de 2010, y
en su lugar proferir otra en la que se requiera a mi representada para
que aclare los compuestos de invencion de acuerdo con la exigencias
que esa entidad considere pertinentes, pues reiteramos que la
invencion solicitada encaja dentro de las hormas vigentes, por lo tanto
en aras de los principios de equidad y justicia debera ser otorgada,
como respetuosamente lo solicito.
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4 3.1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente
rat citado en la referencia.
3.2. Resolucidn No. 52480 de 28 de Septiembre de 2010, de la cual
acompafio copia simple al presente escrito.
3.3. La actuacion surtida.
4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el
presente recurso son los articulos 14, 16, 18, y 34 y demas aplicables de la
Decision 486 de la Comunidad Andina, Articulo 51, 52 y demas normas
aplicables del Coddigo Contencioso Administrativo, y en las demas
disposiciones vigentes.
5.- OPORTUNIDAD.-
La Resolucién recurrida fue notificada el 7 de Octubre de 2010, por lo tanto me
encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Cédigo
Contencioso Administrativo.
6.- NOTIFICACIONES.-

Mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de
Bogota.

Atentamente, a
N\
(
.'f '_""-
HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17°192.062 de Bogota
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura
COD. 4134
05/1249/P000288

P.5/5

IBIA
!
BZ

A 4



PRESENTACION PERSONAL
ANTE LA NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C.

El ant r dogumegntofué prase

Por\77 Ombei1e Il hio Ma,cfto
quien se identificd con la C.C. No./ /¢ 62(
expedida en

Tarjeta Profesional No. =

declaré que la firma Yy huella ~

que aparece en el presente

documento Sg

Ei Declarante.
dogota, D.C.

Autoriz6 el anterior reconach N
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONNo. £ 5 2480
Por ia cual se deniega una patente de invencion

Rad. No. 05-76827

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numerai 38
del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de agosto de
2005, con el No. 05076827, por el doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de
apoderado de Grlnenthal GmbH, se present6 la solicitud de patente de invenciéon
titulada “PAJILLA PARA BEBER PROVISTA DE UN REFUERZO", contenida en el
expediente de la referencia. :

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe
reunir ta solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decision 486 de

la Comisién de la Comunidad Andina y la Circutar Unica de la Superintendencia de '

industria y Comercio, se ordend publicar el extracto sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la Invencion no
es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirid a la solicitante
mediante Oficic No. 15744, notificado el 11 de diciembre de 2008, Oficio No. 4625,
nolificado el 23 de abril de 2009 y Oficio No. 12412, notificado ¢! 12 de noviembre de
2009, para que se pranunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto
a la carencia de claridad y divulgacién de acuerdo con las exigencias de los articulos
28 y 30 de la Declsion 486 y para que se pronunciara en cuanto a la ausencia de
novedad y nivel inventivo.

CUARTO: Que ta solicitante mediante escritos radicados ol 4 de marzo y el 17 de julio
de 2009 y 24 de marzo de 2010, dio respuesta 3 los Oficios Nos. 15744, 4625 y 12412,
respectivamente. En sus escritos presentd argumentas a favor de,laé objeciones
trasiadadas. Adicionalmente, allegé nuevos capltulos descriplive, “reivindicatorio y
nuevas figuras, todo lo cual cumple con lo prescrito en ef articulo 34 de 1a Datision 486
y modifica el titulo de la invencin a: “PITILLO PARA BEBER, -PROVISTO DEUN
REFUERZO". S N

W

T

QUINTO: Que segun lo dispuesto en e artiquj,o"'\li de l\é'__peciéién ﬁﬁe"é)'('pec'_i‘idgfif:;':ﬁr“la
Comision de {a Comunidad Andina se olorgaran patentes {:....osra las invefciones,

N
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA [
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONNe. .5 248 0

Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad. No. 05-76827

sean de producio ¢ de procedimiento en todos los campos de la tacnologla, srempm
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceplibles de aplicacion indusirial.”

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 5, contenidas en el folio 186, no cumplen
con los requisitos de novedad y nive! inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de 13 invencién

El objeto de la presente solicitud de patente de invencion consiste en suministrar un
pitilo para beber, ef cual tiene un refuerzo en uno de los extremos © en ambos y una
acanaladura transversal en un sitio intermedio entre ambos extremos.

i

£l problema técnico planteado es la necesidad de evitar que en fos pitilios que tienen
una sustancia almacenada (soportada por un medio de retencién o retenedor), ésta se
altere o deforme antes del uso, y, al mismo tiempo, que el retenedor se desplace pof
fuera dej pitillo y pueda ser inadvertidamente ingerido por el usuario.

Para solucionar dicho problema, la solicitud esludiada proporciona un pitific que tiene

en uno de los extremos o en los dos, una pestafia y (en un sitio intermedio de su
longitud) una acanaladura hacia adentro de! pitillo.

6.2. Determinacién del estado de la técnica
8.2.1. Fecha determinanie para el analisis comparativo

La fecha para determinar e! estado de la técnica es el 28 de enero de 2005, que

corresponde a Ia fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE 10 2005
004 256.2.

La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabllldad segon ..
obra a folios 193 y 195 del expediente en estudio. _ ke

~
PN

6.2.2. Documentos del estado de la técnica o

Consultadas las fuentes de informacién con que se. cuenta‘ se .eﬁoontra:on los

siguientes documentos, anteriores a la fecha de Ia pnondad mvosa\ia y releblonados
con la materia de la solicitud en estudio.

A YT >

. P f ORI 4 .
A o [y - )
I ndle gen Jro: Cre. 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 Conmutedor: 5970000
o B , Avenida Cra. 50 No. 27-55 intstior 2 Connmutador. 5880234
&Q\* Fax: 3870284, Linma 01800G-910165
> Web: yww.pig 9oy 09 ©- mait:

Bogold D.C. - Colombia
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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (W

RESOLUCIONNo. 852480
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. No. 05-76827

No, Documento Tituto Fecha de publicacién
*\Jn accesorio para un pitillo de bebida
D1 US 1843 205 gaseasa’ 1931.07-07
D2 UsS 2038773 “Un pitillo o similar” 1936-04.07
D3 1S 3 109 580 *Un pitillo para beber” 1963-11-05
. . . N 1998-04-30
*Un sistema de cierra para un dispositivo
D4 WO 98/17226 o e 2000-08-04
suministrador de un agente active 2003-07-22
' *Un sistema de hidratacién personal con
D§ US 6032 831 una boguilla mejorade” 2000-03-07 y
“Un método y un dispositivo para evitar .
D6 WO 037049583 A1 ol derrame inadvertido de un flukio 2003-06-19
desde un recipient de babida®

8.3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decisién 486 "se considerard que una
invencidn fiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normaimente versada en
la materia técnica comespondiente, esa invencion no hubiese resuftado obvia ni se
hubiese denvado de manera evidente dei estado de Ia técnica’.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma Decision,
comprende “todo fo que haya sido accesible al publico, por una descripcion escrita U

oral,

ulilizacién, comerciglizacién © cualquier ofro medio antes de la fecha de

presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”

£ Tribunat de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, o
siguiente:;

“Resulta pertinente, a los efectos del articulo 4 da la Decisién 344, definir qué se
entiende por “obvio” y por "evidente” & fin de determinar qué se debe entender
por nivel inventivo, e -

.
-~

Lo obvio es aqueflo que salfa a la vista de manera clara y directa, o *que- s,
encuentra o pone delante de los ojos, muy ¢laro’o que no tiene dificullads: Lo
evidente consiste en la “certeza clara y manlfiasta de ke que o' se pugde dudar;
cierto, claro, patenta y sin la menor dqq’f%v' LT EE RO -

'; A ez

n...'_‘.f e .-.:._-/.'.
. ‘_I..; - -. :‘ -
\.‘ \%\’)ﬁa ‘ o ¥ . e
Pégina 3 de 8 o 23 Pisos 2,5, 7y 10 Conmutedor: 5370000
¢ fede Cow” 50 No. 27-55 Inlerior 2 Conmulader, 5880234
e - 8670284, Linea 018000910163
&.Q'C'-‘- Web: www si0 oy oo &amall:
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONNo. ¥ 5§ 24 E 0

Por la cual se deniega una palente de invenc

Rad. No. 05-76827

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencidn goza de nivel
inventivo cuando 8 Io$ ojos de un experto medio en el asunto de que se trale, se
naecesita algo més que la simple aplicacion dé los conocimientos tecnicos en la
materia para flegar a efla, es decir, que de conformidad con el estado de la
técnica ef invenio no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, & respeclo, manifiesta que “Tal y como lo establece Gémez
Segade (...) ef inventor debe reunir los méritos que ie permiten alribuirse una
patents, soko si la invencion fruto de su investigacion y desarmollo creativo
constituye ‘un salto cuslitativo en la elaboracion de la regia técnica’, actividad
intefectual minima que e permitird que su invencidn no sea evidente (no obvia)
del estado de ia técnica. Es decir, que con el requisite del nivel inventivo, lo que
se pretende es dotar al examinador lécnico de un elemento que le permite
afirmar o no s a la Invencién objeto de estudio no so habria podido llegar a partir
de los conocimiantos lécnicos qua existian en ese momento denlro del estado
de la técnica (...) Proceso 13-1P-2004, sentencia de 31 de rnarzo del 2004. Caso:
solicitud de patente TRIMIDRATC DE {2R.38)-3-TERT-
BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOX!-

2-85’20!1.0)(!-53, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-
ILo™.

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud estudiada no cumple con el requisito de
nivel inventivo, porque se encontraron sugerencias y una motivacién en el sentido de .
desarrollar una solucion como la expuesta por el solicitante. - L

En efecto, la anterioridad D1 revela un pitillo {8) que tiene un medio de retencion (1)
que actia por medio de topes (11) y (2) un controlador de fiujo (9) (Figura 3).

Por su parte, D2 divulga un pitillo (1} con un extremo superior y uno inferior, hecho de
material celuldsico (plastico) (FI. 85, columna 4, lineas 14 y 15), conformado en
caliente, que tiene una seccion transversal poligonal (FI. 84, figuras 1, 3,4,y 5; fl. 85,
figuras 3 y 4). Tanto la forma poligonal coma el hecho de tener dos o més capas le dan
mayor resistencia a este pitillo, por lo cual se puede afirmar que tiene un retyerzo no
s6lo en los extremos sino a o largo de tode el cuerpo.

A su vez, D3 enseda un pitilo plastico (F). 169, columna 1; lineas 53 y:60 y
reivindicacion 3) que tiene dos extremos (40) con un refuerzg _(3"3)‘:(Fj. 168, figu T2,
y 3), formado por la pared del pitillo que ha sido doblada hacla déntro en. dp;ﬁnc\gul&'de

e \ PN ¢ z ;
b CINREY - s
et et Lo oo

. ke ¥l S v } .‘;'J ')
"Q.)» M B e -~
Ly M ) oY
1 Proceso §3-1P-2009 o
o N
Pégina 4 de 8 Sofia Centro’ Cra; #3 Ng. 2700 Pisos2, 5. 7y 10 Conmutedor: 5870000

Scdy CAN: Avenigadra. 50 No: 27-54 Interior 2 Conmutador: 5880234
N TS Faxg 5870284, Linze 018000-810165
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Por la cual se deniega una patenle de invenc

Rad. No. 05-76827

180°, formando asi un borde convexo y romo; el pitillo también tiene unas acanaladuras
radiales o transversales (F1. 168, figura 4).

De otro lado, D4 revela un dispositive (1) para suministrar un agente activo (18) por via
oral, que tiens un extremo superior {14) y uno inferior (12). En el extremo inferior (12)
las paredes estan dobladas hacia dentro (22). Ademas, tiene un medio de retencibn o
de control (24) para el agente activo (18) (FI. 80, figura 1). El dispositivo (1) puede ser
hecho en papel o en malerial piastico (Fl. 97, columna 8, lineas 48 a 61).

D5 divulga un pitilio flexible o manguera (Fl. 98) dotado con una boquilla (26, 100) que
tiene una seccion poligonal (de hexagono) (FI. 99, figuras 22 y 23, especificade en ei Fl.
100, columna 8).

Y D6 ensefia un pitillo que tiene doble pared (1), (13) y una valvula 870), (35) en su

Wil

ATTE

extremo inferior donde, ademas, tiene un refuerzo (39), (26} en forma de acanaladura ™~

hacia adentro. Estas ensefianzas, en combinacién con tas ensefianzas de D3,
desvirtaan el nivel inventivo de las relvindicaciones 4 y 5.

Conforme a Ia informacién relacionada anteriormente, la reivindicacion 1 no tiene nivel
inventivo, porque las caracteristicas técnicas reclamadas son el resultado de combinar
las ensefanzas de D3 con las de D4. Es decir, el técnico medianamente versado en la
materia hubiera agregado el medio de control revelado en D4 al objeto divulgado en
D3, obteniendo asi la materia reclamada en la presente solicitud, a saber. un pitilio de
material plastico que tiene una pared (denominada tabique), un extremo superior y uno
inferior, caracterizado porque tiene un refuerzo en su extremo superior o inferior, unos
extramos doblados, un medio de controf y una acanaladura (gue funciona como tope
para el medio de control).

Por otra parte, lo reclamado en las reivindicaciones 2, 3 y 4 también es resultado de
combinar las ensefianzas de D3 con las de D4.

Asi las cosas, lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 4 no tiene nivel ipveﬁkvo porque
el problema técnico planteado habia sido resuelto previamente de una manera gimilar.
De esta manera, la combinacion de los documentos D3 y D4 condice de manera obvia

a un técnico medianamente versado en el arte a obtener el objetg reivindicado en esta "
* . EEETR |

solicitud. o v -
En cuanto a la reivindicacion 5, es preciso ggcjilaéﬁe;;nb'_qb;tiyﬁte 19.:¢e§.&ippi§ﬁ;;ﬁo
divulga un procedimiento o método que,.dgnbte un efecto’ téchice' Sorpreridbfte o
inesparado o que implique la superacith de algun problema del estado det arte, B%

i

(' i
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menciona un método para ia fabricacién de pitillos similar al reclamado. (Fi. 168,
columna 1, linea 66 a columna 2, finea 11}

£n consecuencia, la solicitud estudiada no puede acceder al privilegio solicitado, toda
vez que la combinacion de D3 con D4 desvitia el nivel inventivo de las
reivindicaciones 1 a 4 y la combinacién de D3 con DS el de las reivindicaciones 4y 5,
motivo por e} cual no cumplen con lo dispuesto en el articulo 18 de Ia Decision 480.

6.4. Respuesta a loa argumentos del solicitante

Con relacién a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificacion de
fondo, se determina que:

La interesada manifiesta que no desea modificar su solicitud de patente de invencion a
patente de modele de utilidad sugerida por la Oficina. (Fl. 174, pamrafo 9)

También afirma que la solicitud tiene nivel inventive, para ello se refiere, por separado,

a las ensefianzas de algunos de los documentos citados, principaimente D1 y D3.
{Fls.175 y 176)

Al respecto, vale decir que en su respuesta la solicitante no realiza una comparacion
pormenorizada de lo reclamado con lo divulgado en las arterioridades, motivo por el

cual quedan vigentes las objeciones formuladas vy trasladadas en la oportunidad
prevista para el efecto.

Asi mismo, |a solicitante sefiala come inventivo et hecho de que “gf pitilfo, de acuerdo a
la presente solicitud de patents es muy rigido a causa de fa seleccién transversal
estrellada de la pared intema y no puede ser deformado, por fo fantq el controlador no

se dafa ni se sale fuera del pitillo” (FI. 175, parrafo 8), caragigMgtica que no se
encuentra reivindicada en ninguna de fas clausulas del pliego J" .as.%iproducto.

Yy
- L

A g AR
No obstante la anterior aclaracion, la reivindicacién S ingluye parte d&"%gﬁaracterlstica
sefalada, pero el método alll reclamado no incluye una.ghapa \esnegﬁlcaf.ﬂln iante la
cual pueda obtenerse la seccién transversal estilladade |a faret] IgSma. $glo hay
una etapa en la que uno de l0s extremos o-ambios Bon dubtadol hatia el intgitor, pero
no se establece como se obtiene |a formadsfrelldda. 22 o
L v o —‘ “ o

En cuanto al efecto reforzado o auritnto de resistencia d'eﬂ\piﬁllo, as praciso indicar que
éste ya habia sido determinado en las engefianzas de las anterioridades D2 o DS. (Fls. ..
84 a 86y 98 a 100, respectlvamerﬁ% A R

. 5ot
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Finaimente, la solicitante manifiesta que e! axamen de pateniabilidad realizado por esta
Superintendencia es erréneo, porque no se acege a lo dispuesto en el Manual Andino
de Patentes para la evaluacidn del nivel inventivo. (Fls. 176 y 177)

Sobre el paricular, es necesario decir que esta Entidad se ha pronunciade en
diferentes oportunidades con el fin de aclarar que el Manual Andino de Patentes no
hace pane de la legislacion nacional vigente aplicable en materia de patentes y que por
ello no es un instrumento vinculante para la realizacién de los exdmenes de

patentabilidad, sino que consfituye apenas una gula para el examinador de patentes al
momento de realizar dicho examen.

Por ofra parte, sobre la determinacién del cumplimiento del requisito de nivel inventivo,
el Tribunal Andinc de Justicia ha indicado que:

"Para analizar la exislencla de nivel inventivo, las Cémaras de Recursos han
adeptado el método llamadc “acercamiento probfema-solucion® (problem and
solution approach), consistente, en lo esencial, en: s) identificar 'el estado de la
técnica mas préximo @ la invencion relvindicada’; b) evaluar los resulfados (o
efeclos) técnicos oblenidos por la invencitn reivindicada en relacion con el ‘estado
de la técnice més proximo’; c¢) examinar si, de conformidad con el estado de la
técnica més proximo, ¢! experlo en la materia habrla ¢ po propuesto las
caracleristicas técnicas que distinguen la invencidn reivindicada y que permiten
glcanzar fos resultados por elfa obtenidos” (Office auropéen des bravels, op.cil.).

A partir de la decision edoplada v 6l caso T-506/95, las Cémaras han establecido
que el estado de la técnica més proximo as aquel que resulte més aproplado para
alcanzar el objstivo logrado por fa invencién, y no unicamente equel que contenga
parecidos estructurales a la solucién dada por la invencién,

A su jufcio, el estado de fa lécnice pueste en consideracidn para apreciar el nivel
inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulge un
objeto concebido en e mismo campo, © que estd dirigido a alcanzar el m;‘smg
objetive de la invencion reivindicada y que presenta, en lo esencial, caracterisljcg
técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se
treta de escoger el estado de la técnica mads proximo, el hecho de que el problema -

técnico a ser resuelifo sea idénlico es, de igusl modo, un criterio o ser lomado en " '
consideracion”? . o

LY .
o

, s L S :
De lo anterior se desprende, que el analisis de nivel inventivo realizado: ped esta

Superintendencia est acorde con las directrices establecidag por ¢! T.;ibbgg‘ﬁ)n{l,‘!ﬁo.
de manera que la objecion realizada por |a solicitante. carece de func;qn"ien;%‘, S
- o m N L
- g T T
2 Proceso 134P-2004 ) o 3 s
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En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtian de

manera alguna las objetiones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente
de industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQC: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada *PITILLO
PARA BEBER, PROVISTO DE UN REFUERZO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de 1a presente resolucion
&1 doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de Grinenthal GmbH,
0 a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de reposicion, ante al Superintendente de Industria y Comercio,

el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los 5 dias
hébiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., alos 28 SET i

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JOSE|MIGUEL D L\Q: LLE RESTREPO
dﬁ- Tl 1 . /
L _'.““:- f\C!
Doctor ‘ R J P
HUMBERTO RUBIO CAMACHO PR "\
Camera 7 N* 74 — 64, Oficina 508 * B :
Bogota D.C. s
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