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Re: Expediente N°. 10-162.931A i
Solicitud de Patente de Invencién titulada: “DISPOSITIVO e omera
AMORTIGUADOR CON CAPA DE GEL” Adnin Sentamara
Solicitante: SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC.

Nuestra Ref: P2010/000185A

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, 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 Resolucién No. 55463, 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 7 de mayo de 2013, en respuesta al primer
y unico examen de fondo expedido el 18 de diciembre de 2012). Segin la Resoluciéon No.

55463, 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.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Oficina Bogotd: Carrera 5 N° 34-03, Bogoté 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799
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Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar la novedad de la presente
solicitud en la resolucién aqui recurrida, difiero respetuosamente del andlisis expuesto, y procedo
a refutar cada uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtiian la

posicion de ese Despacho.

3.1 La SIC insiste en que las patentes US 6,251,493 (D1), ES2383440 (D2) y
US4,842,931 (D3) afectan la novedad de la presente solicitud.

a-

D

una de las caracteristicas del dispositivo de la Reivindicacion 1, y por lo tanto la Reivindicacion

La SIC argumenta nuevamente que D1, D2 y D3 divulgan todas y cada

1-no es nueva. La Resolucion aqui recurrida presenta una tabla comparando las caracteristicas

divulgadas en D1 y las caracteristicas esenciales aqui reclamadas:

Caracterfsticas esenchies D1 02 D3 .
Una tamina adhesiva | 1.os aniculos pueden
Materiales de refleno | desechable que ; ser utifzados en
viscoelasticos comprende (PAg. 3, | pumerosas
gelatinosos lineas 11y 12) aplicaciones donde
Un dispositivo amoriiguador | impregnados  sobre | Una peliata de ere I
ge! que comprende unajuna tela de base | comtacto  dérmico | 5¢ fequierela
superficie pegajosa: adhesiva paa | | (Pég. 5. ¥neag 26 y | Atenuacion de la
fiadien  al  tejido ! 27). vibracion o choque
humano  (Col. 1, {Col 1 lineas 130
fineas 8 a 11) 15).
“Una capa estructwal | Ver figura 9a Pelicuia
(2) qua :;\lll. deeﬂ al” de revestimiento
menas parte un
fado de la misma, un ! S::m:gz‘ de
un relleno  gel hidrotoloo (5) { LR c e
viscoelastico (P4g. 3, linea 12). | vibracion (39¢) (Col.
£) disposivo comprende gelatinaso La capa estructual 20, lineas 25?28).
) impregnado sobre una : tiene, mas | Cuandolaresina
- un material de gel unido a de  tela et o [ .
un material de pelicula | P2 9¢ Vo "
termopiéstica  compativle frecubriendo wna (forma  de  una | esta curada o
conelmateaidegel. | Do e | Porula, reticulada s
presion (Col. 1, Uneas . delgada, de yn | SNCUENUA €N stado
65 a 68), material de plastico | S99, aunque
gintélico  (Pg. 3, | 1ambién podria ser
'lineas 14 y 15; ver | unagel (Col. 15,
figura 1). fineas 245 a 26).
En donde el fial de | Un adhesio ‘“'Jfow”"ﬁeva en "al | Cuando ef malenal de |
pelicula termopldstca | a la presidn se aplica ' menos parte del otro | atenuacion de
ademds comprende un (@ una superfice o [ lado de la misma un | vinracien esta
adhesivo sensible a presion | superficies de la tela | adhesivo sensible a completamente
localizade sobre  una | no impregnada con el | la presion (3) (Pag.
superficle del material de | gel para proporcionar * 3, ineas 12 y A3; ver | EPcemTado por la
peficula opuesta a la|medics de fjacion | figura 1), peilcula exterior, una
Lswperidequoestunidaal | (Cot. 2, fmeas 21 8 . ... ..lcapadeadhesivose |
aplica a al menos una
| porcion de la
superficie exterior de
1a pellcula La pelicula
l extertor tiena dos
superficies, una
| superficke interior que
estd en contacto con
la superficie
23). | awnuanieala
Una reafizacion de fa vibracion y una
invencion a ldmina de superficie exterior que
1 el () estd | no est4 en contacto
impregnada con una ‘ con dicho matedial
capa la:;co polimero atenuante (Col. 5,
material de get. gelatinoso (1) en una ineas 43 2 51).
supericie y re Und capa de
con una capa de i adhesivo (1at como un
adhesivo sensibie a la adhesivo sensibie ala
presion  sobre  la | presion) se puede
superficie  opuesta { colocar sobre 1a
(f:cl. 3, lineas 8 a 12; superficie exterior de
figura 2). i 1 pelicuta de cublenta
. exterior get aniculo
i {Col. 21, lineas 36 &
, ®).
Ver en la figura 9a
l capa de adhesivo
| sensible a presién
(396) {Col. 20. lineas
;258 28).
— S H N
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La SIC establece asimismo que las Reivindicaciones 2 a 17 no mencionan alguna caracteristica

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

it) Asi mismo, el Examinador argumenta que D1 divulga todas y cada una de
las caracteristicas del dispositivo de la Reivindicacién 18, y por lo tanto dicha reivindicacién no
es nueva. La Resolucién aqui recurrida presenta una tabla comparando las caracteristicas de D1
y las caracteristicas esenciales aqui reclamadas:

[T Concissiicas esencidies ~ BT T T T T T

['— —_ - YLOS articulos pueden ser utifizados én numercsas

Un  dispositivo  amortiguad que | apl ves donde se requiere la atenvacion de fa

L-wmwende vibracin o chogue (Col. 1. lineas 13a 15).
- i Cuando la resina termo-endurecible esta curada o

. podria ser una gel {Col. 15, lineas 245 a 26).
superior ¢ mfl;l':r v superficies Oteos materiales viscoeldsticos incluyen poliésteres,
’ pofiuretanos, pofiamidas (Col. 15, lineas 6y 7).
; Comprende superficies superior ¢ inferior (Fig. 9).
Ver figura Ga Pelficula de revestimiento (390) en ia 7
superficie superior y inferior de Ja capa del material de
atenuacibn de vibracidn (394) (Cat. 20, tineas 25 a 28),

‘Una capa de material de gel de reticuiada se encuentra en estado sélido, aunque también

Dos capas de material de peficula de
pokuretano termoplastico unidas a dichas

! capa de adhesivo se aplica & al menos una porcion defa
superficie exterior de la pelicula L.a pelicula exterior tiene
| dos superficies, una superficie interior que esta en
Una capa de adhesivo sensible a presion | contacto con ia superficie atenuante a 1a vibracién y una
I unida a uno de dicho malerial de pelicula | superficie exterior que no esta en contacto con dicho
de poliuretano termopldstico malerial atenuarte (CoL 5, lineas 43 a 51).
Una capa de adhesivo {tal como un adhesivo sensibleala
‘ presién) se puede colocar sobre fa superficie exterior de
fa peficula de cubierta exterior del articulo (Col, 21, Ineas
1 363 38),

¥ €n donde & adhesNo sensibie 4 presion | Ve en la figura §a capa e adhesve Sensibie 3 presio
1 esti localizado sobre una superficie de la (395) {Col. 20, lineas 25 a 2B).
peficula de  poliurelano  termoplastico -

superficies superior £ inferior del mismo, | Ejemplos de p luyen potidster,
poliamida, polimida, ( .J. pofuretano, etc. (Col. 11,
| lineas 44 a 50}.
~ TCuando ei material de alenuacion e Vibracion esta
completamente encerrado por la pelicula exterior, una

opuesta a la superficie que hace
con dicha superficie inferior de dicho
matetial e gelde poluretane. . ... . . o o ]
b- i) En primer lugar, me permito llamar la atencién sobre el Capitulo

Reivindicatorio Modificado adjunto al presente Recurso de Reposicion, que reemplaza el
Capitulo Reivindicatorio presentado en respuesta al primer examen de fondo el 7 de mayo de
2013, sobre el cual se realizaron los siguientes cambios:
- se especifica en la nueva Reivindicacion 1 (antigua Reivindicacién 18) que las
dos capas de material de pelicula termopléstica comprenden un adhesivo.

- se eliminaron las Reivindicaciones iniciales 1 a 17 y 35 a 42;

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna manera implican
una ampliacién de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud
inicial. Estas, por el contrario, corresponden a una dréstica limitacién de la materia reivindicada

inicialmente.
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i1) Ahora bien, es necesario resaltar que para fundamentar una afectacién
valida 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 objecion 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 invencion”.2 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 divulgacién 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 invencion, pues el arte

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

A) La presente invencion reclama un dispositivo amortiguador de gel
que comprende una superficie pegajosa que comprende:

- una capa de material de gel que tiene una superficie superior
e inferior; y

- dos capas de material de pelicula termoplastica, cada
material de pelicula comprende superficies superior e inferior,

en donde la superficie superior del material de gel esta unida con la
superficie inferior de una de dichas capas de material de pelicula y la
superficie inferior del material de gel esta unida con la superficie superior
de la otra de dichas capas de material de pelicula, y en donde las capas de
material de pelicula comprende un adhesivo sensible a presién sobre una
superficie opuesta a la superficie unida al material de gel proporcionando

asi la superficie pegajosa del dispositivo.

B) En cuanto al arte previo, D1 divulga un articulo de atenuacién de

vibraciones que comprende:

"Manual Andino de Patentes. (2004). Seccién 9.4. (disponible en http://www.comunidadandina.org/public/

gatentes.pdf).

Proceso 06-IP-89 (http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc) y Proceso 36-IP-
2004 (http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm)
3 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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- un material de atenuacion 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 atenuacioén 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 D1, citada por el Examinador para afectar especificamente la novedad del
presente invento y citada a continuacién, divulga un articulo de atenuacién de vibraciones que
comprende una pelicula exterior (390), un gel (394) que atenua 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 atenuacion - gel
300 394

Alas 392 392 Alas para unir la pelicula 390

Fig.9a

Adhesivo sensible a la presion 396

FIG. A
Esquema del articulo de atenuacion de vibraciones de DI

O Contrario a la argumentacién 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 Reivindicacién 1 del presente invento. Especificamente me refiero a que D1

no divulga capas de adhesivo sensible a la presidn sobre las dos superficies de peliculas

termoplésticas. La FIG. A que muestra una de las modalidades del dispositivo de D1, no ensefia

una capa adhesiva sobre la superficie superior de la pelicula de revestimiento. Adicionalmente,

D1 no divulga una pelicula de un material polimérico termopldstico que recubra una capa de gel

de poliuretano, tal y como se reclama en el presente invento. Por el contrario, el anélisis 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.
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Asi las cosas, la presente invencion corresponde a una seleccién nueva de D1, ya que “lo generél
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 Invencion y Modelos de Utilidad®. La guia concluye que “un producto
reivindicado formado por la seleccion de dos o mas 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 divulgacién concreta del poliuretano_termoplastico

en la capa que estd 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 mas 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. Adicionalmente, en cuanto a las nueva reivindicaciones dependientes 1 a
17 (que dependen de la nueva Reivindicacion 1), éstas por definicion incluyen todas y cada una
de las caracteristicas novedosas e inventivas de dicha primera reivindicacién. 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 Asilas cosas, solicito respetuosamente que el Despacho reconsidere su posicion reflejada
en la Resolucién No. 55463, 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 s6lo a titulo ilustrativo no vinculante, deseo destacar que esta solicitud

tiene intencién de concesion por parte de la Oficina Europea de Patentes, y se encuentra

# Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de utilidad. Superintendencia de
Industria y Comercio. 2012. Seccién 3.5.4. (disponible electronicamente en
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad _industrial/Formatos/P102-106.pdf)
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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 decision 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 evaluacién 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.

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

ANEXO:
Capitulo Reivindicatorio Modificado
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
SOLICITUD DIVISIONAL A
CURSO DE REPOSICIO
1. Un dispositivo amortiguador de gel que comprende una superficie

pegajosa, el dispositivo comprende una capa de material de gel que tiene una superficie
superior e inferior y dos capas de material de pelicula termoplastica, cada material de
pelicula comprende superficies superior e inferior, en donde la superficie superior del
material de gel esta unida con la superficie inferior de una de dichas capas de material
de pelicula y la superficie inferior del material de gel estd unida con la superficie
superior de la otra-de dichas capas de material de pelicula, en donde las capas de
material de pelicula comprenden un adhesivo sensible a presién sobre una superficie
opuesta a la superficie unida al material de gel proporcionando asi la superficie pegajosa

del dispositivo.

2. El dispositivo amortiguador de la reivindicacion 1, en donde el material

de gel es un material de gel de poliuretano.

3. El dispositivo amortiguador de la reivindicacién 1, en donde el material

de pelicula termoplastica es un material de poliuretano.

4, El dispositivo amortiguador de la reivindicacion 1, en donde el material

de gel es material de gel SEBS.

5. . El dispositivo amortiguador de la reivindicacién 1, en donde el material

de pelicula termoplastica es material SEBS.

6. El dispositivo amortiguador de la reivindicacién 1 en donde el adhesivo
sensible a presion comprende adhesivos acrilicos, adhesivos de metacrilato, adhesivos

con base en hule.

7. El dispositivo amortiguador de la reivindicaciéon 1 en donde el adhesivo
sensible a presiéon es un adhesivo basado en copolimeros de estireno o siliconas y

combinaciones de los mismos.

&
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8. El dispositivo amortiguador de la reivindicaciéon 7, en donde los
copolimeros de estireno comprenden copolimeros de estireno-isopreno-estireno (SIS),
estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS), estireno-butadieno-estireno (SBS) ‘con al

menos un promotor de la pegajosidad, o combinaciones de los mismos.

9. El dispositivo amortiguador de la reivindicacién 7, en donde el adhesivo
acrilico comprende copolimeros de etilacrilato de etileno (EEA), metilacrilato de etileno

(EMA), o combinaciones de los mismos.

10.  El dispositivo amortiguador de la reivindicacion 1, en donde el adhesivo

sensible a presion tiene un espesor entre 0.0125 mm y 0.25 mm.

11.  El dispositivo amortiguador de la reivindicacién 1, en donde el material

de gel tiene una dureza Shore 00 entre 10 y 80.

12.  El dispositivo amortiguador de la reivindicacion 1, en donde el material

de gel tiene una dureza Shore 00 entre 30 y 60.

13.  El dispositivo amortiguador de la reivindicacién 1, en donde el material

de gel tiene una dureza Shore 00 de 50.

14.  El dispositivo amortiguador de la reivindicacién 1, en donde el material

de gel tiene un espesor entre 0.3 y 3 mm.

15.  El dispositivo amortiguador de la reivindicacién 1, en donde el material

de pelicula termopléstica tiene una dureza Shore A entre 40 y 95.

16.  El dispositivo amortiguador de la reivindicacion 1, en donde el material

de pelicula termoplastica tiene un espesor entre 0.025 mm y 0.25 mm.

17.  El dispositivo amortiguador de la reivindicacién 1, en donde dicho

material de pelicula termoplastica tiene un espesor de al menos 0.025 mm.



