l“‘
e ¥

CAVELIER

ABOGADOS
Teléfono: (67-1) 347 3611
EDIFICIO SISKI Telafav: {§7-1) 211 8650
www.cavelier.com CAF _ i _ 37-1) 700 4814
cavelier@cavelier.com BOi  SUPERINTENDENCGIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 305} 675 7743

sefiora Directora HENN RN

5-102640- -00004-00
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES . .. 201012 1316:24:55  Dep. ZOZODIR.NUEVASCR

Superintendencia de Industria : T 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
E. s. D. Act. 444 RESPUESTAREQUE  Folios: 9
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Asunto : Solicitud de patente: “DISPOSITIVOS, METODOS Y
SISTEMAS DE CONFIGURACION DE UN CONJUNTO DE
CERRADURA PARA LLAVES”.
Solicitante : NEWFREY LLC
Clase : EQSB 027/004
1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, mayor de edad, domiciliada en
Bogota, D.C., identificada con 1la Cédula de ciudadania N°

35.456.344 de Usaguén, obrando como apoderada del solicitante en el
asunto antes identificado, me refieroc al Oficio No. 9866 notificado
por fijacién en lista del 6 de Agosto de 2010. Mediante memorial
radicado el 28 de octubre de 2010 solicité un plazo de treinta (30)
dias para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante el Oficioc No. 9866 se pusc en conocimiento del
solicitante el informe del examen de fondo que contiene las
observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente.

De acuerdo con el Sefior Examinador, la presente golicitud de patente
no cumple con las disposiciones del articulo 30 de la Decisidén 486.
Con respecto a lo seflalado por su Degpacho, mi representada desea
poner de presente lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdoc con
el articulc 34 de la Decisién 486, se presenta un nueve capitulo
reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado

* conformade por 10 reivindicaciones. De tal manera gque, las cbjeciones
formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las
modificaciones realizadas de la gigquiente manera:

NIT. 860.041.367-3
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¢ Se ha revisado la redaccidén del capitulo reivindicatorio, de
acuerde con las sugerencias del Seflor Examinador, con el fin de
hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre
el alcance de la misma.

¢ En particular, en este nuevo capitulo reivindicatorio se han
incluido los numeros de referencia de los elementos del sistema
de reconfigquracién de cerradura acéd reivindicado, de acuerdo con
las ensgeflanzas del pliege descriptive y las figuras de 1la
presente solicitud de patente. Lo anterior, con el fin de
aclarar e identificar de manera concreta aquellos elementos
esenciales y novedosos del sistema de reconfiguracién de
cerradura de la presente invencién y gque lo hacen diferente
frente al estado de la técnica.

¢ Adiciocnalmente, en la nueva reivindicacidn 1 (y sus
dependientes) se separa lo gue corresponde al estado de 1la
técnica de lo novedoso o parte caracterizante de la invencién
por medic de la expresidn “caracterizado por”, con el fin de
hacer claridad sobre las caracteristicas esenciales que hacen la

presente invencién diferente de lo ya existente en el estado del
arte. '

¢ Las reivindicaciones 11 a 31 no han sido incluidas en el nuevo
pliego reivindicatorio, de tal manera que las objeciones
formuladas este respecto se deben tener por superadas.

Asi entonces, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al
capitulo reivindicatorio consideramos que quedarian subsanadas las
cbjeciones que por claridad hizo su Despacho ya que ahora, el nuevo
capitule reivindicatorio permite determinar el alcance de la
proteccidén reivindicada de manera concreta y compararla frente al
estado del arte, de acuerdo con las disposiciocnes del articulo 30 de
la Decisién 486, Sin embargo, en el evento que el Despacho considere
gque una modificacidn adiciocnal sea necesaria, respetucsamente le
solicito hacer uso de la facultad gue le otorga el articulo 45 inciso
2. de la Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina a efecto
de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementacién o
aclaracidn.

4. Nivel inventivo.

Su Despacho concluye que el nivel inventivo de la presente invenciédn
se ve afectado por los documentos US561194%5 (D1} y US4996856 (D2). Su
Desgspacho enuncia:

* “"La solicitud como esta reivindicada se considera obvia, porgue
para una persona versada en la materia gue tenga que solucionar
el problema y conozca el estado de la técnica haria 1la
combinacidn de D1 ({(estado de la técnica mds cercano), junto con
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D2, en donde se llegaria al contenido de la reivindicacidn
independiente No.1l”.

Con respecto a lo seflalade por su Despacho, mi representada desea
poner de presente lo siguiente:

De acuerdo con el articulo 18 de la Decisidn 486:

“articulo 18.- Se considerard que una invencidén tiene nivel
inventivo, 1 para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencién no hubiese resultade cobvia ni se hubiese derivado
de manera evidente del estado de la técnica”.

De lo anterior, es claro que para determinar si una invencidén es
inventiva o no, el examinador debe determinar si la misma se deriva de
manera obvia a partir del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunte de conocimientos técnicos
dentroc del campce de 1la invencidn gque hayan sido publicados por
cualguier medio, antes de la fecha de solicitud de la invencidén o de
la prioridad reivindicada. A pesar de que esta bisqueda de
anterioridades se realiza a posteriori, es decir, tomando como punto
de partida la invencién y la forma como efectivamente se soluciond el
problema técnico, al realizar la evaluacidn de nivel inventive el
examinador debe ponerse en el lugar del inventor al momentoc de
realizar la invencidn junto con los conocimientos técnicos existentes
al momento de la solicitud con el fin de entender el esfuerzo y
andlisis gue dicho inventor requirid para resolver el problema técnico
planteado. Lo anterior, por cuanto si la invencidn es analizada con
los avances tecnolégicos hoy conocidos y adicionalmente se toma como
punto de partida la forma como efectivamente se soluciond el problema
técnico, la invencién en todos los casos le resultar& obvia vy
evidente.

De otro ladec, se debe tener en cuenta el alcance de las palabras obvio
y evidente, y cbmo estas deben ser tenidas en cuenta al momento que el
técnico medio hace el examen de nivel inventivo.

Seglin la jurisprudencia del Tribunal, es obvic “aguello que salta a la
vigta de manera clara y directa; lo “gue se encuentra o pone delante
de los ojos, muy claro o que no tiene dificultadr~.?

Por otro lado, el Tribunal define aquellec que es evidente como “la
certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar; cierto, claro,
patente y sin la menor duda”.?

! proceso Ne. 192-TP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2 -
ibidem.



-

CAVELIER

ABOGADOS

2si entonces, es posible concluir que para ser pertinentes en 1la
evaluacidn de nivel inventivo de la presente invencidn, los documentos
citados deberian revelar sugerencias vy ensefianzas claras para el
técnico en la materia gue lo lleven a obtenerla. Para este fin, el
Sefior Examinador debe examinar si, de conformidad con dichos
documentos {el estadoc de la técnica més prdéximo), una persona versada
en la materia habria o no propuesto las caracteristicas técnicas que
distinguen  la invencién reivindicada y que permiten alcanzar los
resultados obtenidos por dicha invenciédn.

En tal sentido consideramos oportuna la cita del tratadista GOMEZ
SEGADE, mencicnada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena en la sentencia proferida, dentro del Proceso No. 26-IP-99,
el 23 de julio de 1999:

"Tal v como 1o establece GOMEZ SEGADE ({obra citada) el
inventor debe reunir los méritos que le permitan
atribuirse una patente, sé6lo gi la invencidn fruto de su
investigacidn y desarrcllo creativo constituven ‘“un
salto cualitativo en la elaboracidn de la regla
técnica”, actividad intelectual minima que le permitirid
gue #&u invencidén no sea evidente (no obvia} del estado
de la técnica.”.

Teniendo en cuenta el anterior, podemos concluir gque una invencién no
se considera obvia u evidente y por tanto cumple con el reguisito de
nivel inventivo cuando la misma haya resultado a través de estudioc y
experimentacidén (investigacién) vy constituya un adelanto tecnolégico,
materializado en un resultado inesperado (mejorade) vy ademi3s no
evidente para alguien del oficio.

Ahora bien, con el fin de demostrar que los argumentos esarimidos por
el Sefior Examinador no resultan de recibo en el presente caso, toda
vez gue sus conclusiones no son adecuadas frente a la metodologia que
debe adelantarse para determinar el nivel inventivo de una solicitud
de patente, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

A diferencia de la presente solicitud de patente, las cerraduras
reveladas en los documentos D1 y D2 no presentan una herramienta de
alineamiento de cremalleras que comprende una pluralidad de dientes
alargados dimensionados en sentido longitudinal para reubicar en una
primera posicién predeterminada las cremalleras. En efecto, vale la
pena resaltar que los documentos D1 y D2 no revelan una herramienta de
alineamiento de cremalleras en absoluto.

A pesar de que D2 divulga una llave % con una pluralidad de pernos 91,
se aclara a su Despacho que en dicho documento la longitud de los
pernos es diferente {(Ver Figuras 2-4). De modo que, no hay enseflanza o
sugerencia alguna en dicho documento que motive a una persona versada
en la materia a usar pernos de igual longitud. De hecho, en el caso
dado que todos los pernos 91 tuvieran el mismo tamafio, seria mads facil
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de manipular 1la cerradura lo cual reduciria drésticamente su
seguridad. Por lo tanto, es claro que este documento antes gue tener
una enseflanza o© sugerencia gque permitiera a un técnico medio obtener
la presente invencidn, lo alejaria de la misma y por ende no resulta
relevante para efectos de estudiar su patentabilidad.

Asi entonces, es claro que la combinacién de los documentosz D1 y D2 en
los términos sugeridos por su Despacho no resulta obvia para una
persona versada en la materia técnica correspondiente, ya que (i)
dicha combinacién no se definid como posible en los documentos D1 y D2
citados por su Despacho y (ii) el sistema de reconfiguracién de
cerradura acaéd reivindicado no resulta de la vyuxtaposicidén de las
caracteristicas de las cerraduras reveladas en dichos documentoszs toda
vez que no enseflan y/o sugieren emplear una herramienta de
alineamiento de cremalleras y/o pernos de igual tamafio, tal como SI 1lo
hace la presente solicitud de patente.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, es clarco gqgue la presente solicitud
de patente es inventiva frente al estado de la técnica y por tanto,
respetuosamente solicito se continfe con su tramitacidn.

5. Anexos.

* Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicacicones.
* Formularioc de modificaciones.

Sefiora Directora,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N°® 35.456.344

T.P.A. No. 23.555
COLO-136598-841-002-5

LQ/)MGM\MGM\ ID-183619\WPC13698
No. M-2010-183619\MGM



CAVELIER ABOGADOS COLO 13698-841-002-5 ID-183724

(1

Iﬂ dll stria y C om erci 0 Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

SUPERINTENDENTCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

O

SOLICITUD DE:

D Correccion de Error Material @ Modificacion a una solicitud

Nombre: NEWFREY LLC

Sociedad constituida y existente bajo las leyes

del Estado de Delaware, Estados Unidos de

SOLICITANTE | América,

Direccién: Drummond Plaza Office Park, IDENTIFICACION
1423 Kirkwood Highway,
Newark, C.C. O NIT O
Delaware 19711, C.E. | Otro O
Estados Unidos de América

Domicilio: Newark, Numero:
Delaware,
Estados Unidos de América

Teléfono: 546 0970 Fax: 2494070

E-mail: clientes@cavelier.com

: Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ IDENTIFICACION
Direccion: Carrera 42, No. 72-35
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 cc. NIT [
O APODERADO |Fax: 211 86 50 C.E. O Otro ]
E-mail: clientes@cavelier.com Cual
Domicilio:  Bogotd, Colombia. Numero  35.456.344 T.P.23.555
Numero de expediente: 05.102.640

OO

Descripc¢ion de fa correccion o modificacién solicitada:
Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones con el fin de superar las

objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que

el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Comprobante de pago No. Fecha:

O,
O

Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $114.000, por concepto de modificaciones.

Comprobante de pago por  reivindicaciones adicionales después de la décima
reivindicacion por

Paoderes, si fuere el caso

oo od

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.
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Reivindicacionesg:

1. Un sistema de reconfiguracidn de cerradura para llave
caracterizade por un cilindro de cerradura 350 que comprende:

Una caja del cilindro 330;

Un conjunto de cilindro insertable 320 dispuesto en dicha caja del
c¢ilindro 330 y que comprende una pluralidad de pernos 244 y una
pluralidad de cremalleras 340 que se corresponden individualmente
para reubicar dicha pluralidad de pernos 244; vy

Una abertura receptora de herramienta de alineamiento de
cremalleras 332 definida por dicho c¢ilindro de cerradura; vy

Una herramienta de alineamiento de cremalleras 310 gue comprende:
Una placa base 312; vy

Una pluralidad de dientes alargados espaciados 314, cada diente de
dicha pluralidad de dientes comprende un primer extremo
longitudinal adaptade para  engranarse con una cremallera
correspondiente de dicha pluralidad de cremalleras, cada diente de
dicha pluralidad de dientes dimensionado en sgentide longitudinal
para reubicar en una primera posicidén predeterminada dicha
cremallera correspondiente de una pluralidad de c¢remalleras, donde
dicha primera posicidén predeterminada es comin a cada una las
cremalleras de dicha pluralidad de cremalleras, cada diente de
dicha pluralidad de dientes comprende un segundo extremo
longitudinal conectade a dicha placa base.

Donde dicha herramienta de alineamiente de cremalleras esta
adaptada para retener un conjunto portador 42 que comprende dicha
pluralidad de cremalleras en una posicidn desengranada donde dicha
pluralidad de cremalleras estd desengranada de dicha pluralidad de
pernos.

2. El sistema de reconfiguracién de cerradura de acuerdo con la
reivindicacidn 1, caracterizado porgque cada una de dicha

pluralidad de dientes tiene una longitud esencialmente idéntica.

3. E1 sistema de reconfiguracidén de cerradura de acuerdo con la
reivindicacién 1, caracterizade porgque una distancia de insercién
de dicha pluralidad de dientes estd restringida por un contacto de
dicha placa base con dicho cilindro de cerradura.



4. El sistema de reconfiguracién de cerradura de acuerdo con la
reivindicacién 1, caracterizado porque cada cremallera de dicha
pluralidad de cremalleras, un eje longitudinal de dicha cremallera
es paralelo y no coaxial con respecto a un eje longitudinal del
perno correspondiente a dicha cremallera.

5. El sistema de reconfiguracién de cerradura de acuerdo con la
reivindicacién 1, caracterizado porque dicho conjunte de cilindro-
insertable comprende ademds un conjunto portador desplazable
paralelo a un eje longitudinal de la caja del cilindro, vy dicho

conjunto portador comprende dicha pluralidad de cremalleras.

6. El sistema de reconfiguracién de cerradura de acuerdo con la
reivindicacién 1, caracterizado porque cada perno comprende al
menos un diente.

7. El sistema de reconfigquracidén de cerradura de acuerdeo con 1la
reivindicacidén 1, caracterizado porque cada cremallera comprende

al menos un diente.

8., El sistema de reconfiguracién de cerradura de acuerdo con la
reivindicacidén 1, caracterizado porgque cada cremallera comprende
al menos un diente espaciado a una distancia predeterminada de un
extremo de dicha cremallera.

2. El sistema de reconfiguracién de cerradura de acuerdo con la
reivindicacién 1, caracterizado porque cada cremallera comprende
al menos un diente espaciado a una distancia predeterminada de un
extremo de dicha cremallera, y dicha distancia depende de la marca
de la cerradura.

10. El1 sistema de reconfiguracién de cerradura de acuerde con la
reivindicacién 1, caracterizade porque cada cremallera comprende
al menos un diente espaciado a una distancia predeterminada de un
extremo de dicha cremallera, y dicha distancia depende de 1la
profundidad de la llave de un fabricante.

MGM\MGM\ ID-183629\WPC13698



