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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. 07-045.169
Solicitud de patente a nombre de STIDD SYSTEMS, INC.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ I’ALEMAN, identificada como aparece al
pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como
apoderada de la sociedad STIDD SYSTEMS, INC., domiciliada en Greenportt,
New York, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia,
en respuesta al oficio No. 011051 notificado por fijacion en lista el 15 de julio de
2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 2196, para el cual se
solicitd prorroga, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
4806 al solicitante para modificar la solicttud de patente en cualquier
momento del trimite, presento junto con este memorial nuevo capitulo

- reivindicatotio en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 . Como primera medida, se modificé la reivindicacién independiente 1 con
el fin de incluir las caracteristicas divulgadas en la antigua reivindicacién 2
' pata limitar el alcance de la invencién alli definida.

1.2 Asi mismo, se modificé la nueva reivindicacidén 2 (antigua reivindicacién
'3) con el fin de especificar que los puertos de entrada y de escape
‘corresponden a vilvulas.

1.3 De otra parte, se incluyo la nueva reivindicacion 9 para limitar el alcance
de la invencidn definiendo el operador del ensamble.

1.4  Adicionalmente, se eliminé la reivindicacién 14.
1.5  Ademas, se modificaron todas las reivindicaciones con el fin de incluir

nameros de referencia a lo largo de las mismas para ayudar en la claridad y
entendimiento de la invencidn reclamada.,

1.6 Finalmente, se modificé todo el capitulo reivindicatorio con el fin de

incluir el término “caracterizado por” para diferenciar el preambulo de la
parte caracterizadora.
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En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud v se realizaron con el
animo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el
examinador en su concepto técnico.

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la respuesta emitida por esa
Supetintendencia el 4 de marzo de 2009 pata el expediente No. 09-012.566, dado
que la presente solicitud fue presentada con antetioridad al 1 de enero de 2009,
no se hace necesario presentar la respectiva tasa de modificacién ni ninguna otra
tasa adicional con relaciéon al exceso de reivindicaciones para el presente caso,
siguiendo lo establecido por el Superintendente Delegado pata la Propiedad
Industrial, el Doctor Giancarlo Marcenaro Jiménez.

2.  Claridad

Respecto a este punto, me permito decit que mediante las modificaciones
realizadas en el capitulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las
objeciones planteadas por el examinador en su concepto téenico, siguiendo las
tecomendaciones realizadas por ese despacho en el oficio en cuestién. Por lo
tanto, las nuevas reivindicaciones 1 a 12 cumplen a cabalidad con lo establecido
en el articulo 30 de la Decisién 486.

3. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico No. 2196 que las antiguas
reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud carecen de novedad a la luz del
documento US 5577456 (D1).

En este sentido, me permito decir que el articulo 16 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina establece que la invencién se considera como
nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con
el espmtu de la norma legal indicada, la invencidn no se considera como nueva si
estd “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se estd refiriendo,
naturaimente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los
componentes. Para que la invencion pierda su calidad de novedosa, es claro que
ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes
que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal
de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de
octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pigina 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual
para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién serd necesatio que lo
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reivindicado por la invencién bajo estudio corresponda de forma total con lo
revelado en un documento o anterioridad sefalada, conclusién a la que se lega
después de un analisis exhaustivo mediante una comparacién entre el capitulo
reivindicatorio de la invencién en estudio y la divulgacion de la referencia D1.

Ahora bien, s1 un determinado elemento, condicion o circunstancia de la nueva
creacidén ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego,
que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
raz6n ha dicho el mencionado Tribunal: “hay gue advertir gue toda creacidn es en cierta
Jorma, producto del estado de la técnica existente, en ¢l sentido de que el inventor
ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuUevos

procedimientos aplicables a la industaa’ (Ibidem, paginas 53 y 54) (el
subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como minimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOQTAL y ABSOLUTA
en el documento que se menciona como antetioridad o de forma independiente
en los documentos que se mencionan, si son varlos.

-Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habra que hacet la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencién con
sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la invencidn en
estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese
despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se
demostrara que la invencion de mi mandante esté comprendida en el estado de la
técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las
nuevas reivindicaciones 1 a 12,

En este sentido, es desco del solicitante manifestar que la nueva reivindicacion
independiente 1 define un ensamble que corresponde a un contenedor de un
motor séllable, el cual se caracteriza porque comprende “wun contenedor a prueba de
agua (12); un motor de combustion interna (14) dentro del contenedor (12); un puerto de
entrada dé aire para el paso de aire desde el excterior del contenedor a un interior abierto del
contenedor, el puerto de entrada de aire tiene unos medios para aislar el puerto del excterior del

contenedor;, un_acoplamiento a prueba de agua para la_transmision de Ia
potencia del eje impulsor del motor al exterior del contenedor (12); y un

puerto de escape para el paso de escape del motor iinicamente al exterior del contenedor, el puerto
de escape fiene unos medios para aistar el puerto del excterior del contenedor”, donde dicho
ensamble.comprende una limitacién que no habia sido divulgada ni sugerida por
ningin documento en el estado del arte, la cual se encuentra subrayada y
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cotresponde a la definicibn de un acoplamiento a prueba de agua, no
mencionado por el documento D1.

Adicionalmente, nos permitimos informar a esa Superintendencia que el
documento D1 divulga una unidad de propulsién sumetgible, la cual pretende ser
usada en deportes acuaticos, tal como buceo, mas no para el montaje dentro de
un rectpiente y ademas, incluye un motor de combustidn interna sustancialmente
expuesto al agua, pero que tiene una caja de aire formada por encima del motor la
cual libera aite a través de un dispositivo de esnorquel {tubo de respiracion) que
tiene una valvula operada de flotador. Asi mismo, la caja de aire se acopla con el
maotor para permitir que el aire de la caja de aire sea expulsado por el motor.

En este sentido, el motor no se encuentra completamente dentro de un recipiente
o contenedor a prueba de agua. De hecho, sélo una pequefia porcién estd
rodeada por la caja de aire, la mayoria del motor se encuentra inmerso en el agua.
Asi, dicha configuracién no puede ser utilizada, y no pretende ser utilizada por un
maotor de multiples caballos de fuerza que activa u opera un vehiculo sumergible
para varios pasajeros como es el uso que se le pretende dar al ensamble de la
ptresente invencion.

En consecuencia, una persona vessada en la materia puede determinar que la
invencion drvulgada en el documento D1 es diferente a la de la solicitud en
estudio, con lo cual se puede declarar que la presente invencidn, tal como se
encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 12, cumple a cabalidad con
el requisito de novedad, tal como se establece en el articulo 16 de la Decision 486
y ademas presenta una serie de ventajas y soluciones a un problema existente en
el estado del arte que no habia podido ser resuelto por ningtiin documento en el
arte previo.

De'otra patte y adn cuando el solicitante es consciente del contenido del Articulo
4bis del Convenio de Paris que establece la independencia de las patentes
obtenidas para la misma invencién en diferentes paises, consideramos importante
sefialar que la claridad, la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud han
sido reconocidos en Estados Unidos, toda vez que se ha emitido una
comunicacién por parte de la USPTO (Oficina de Marcas y Patentes de los
Estados Unidos) indicando que la patente de la presente invencién ha sido
concedida bajo el nimero US 7,798,091 B2, reconociendo asi el cumplimiento de
los requisitos de patentabilidad, donde en dicha Oficina se presentaron
argumentos similares a los anteriormente indicados y el nuevo capitulo
retvindicatotio presentado con el presente memorial coincide con el concedido
pata la patente de Estados Unidos, y donde ademis, 1a USPTO mencioné como
estado del atte relevante para la presente invencion el mismo documento D1
como lo realizé el examinador para el presente caso.
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Asi mismo, el cumplimiento de estos requisitos de patentabilidad también fue
reconocido por las oficinas de patente de Israel, Australia, China y Corea del Sut,
donde se emiticron las patentes IL 182282, AU 2005-333205, CN 2005
80033915.1 y KR 10-1037392, respectivamente.

Asi las cosas, es importante mencionar una vez mas que aunque cada Oficina de
Patentes es independiente al momento de realizar el analisis de los requisitos de
patentabilidad, existen algunos requisitos tal como novedad y nivel inventivo, que
son comunes a todas las Oficinas, toda vez que estos requetimientos deben ser
analizados a nivel mundial y los documentos pueden ser los mismos, hecho que
fue analizado por €l examinador de la USPTO y las Oficinas de Patentes de los
paises indicados anteriormente, donde se consideré que la presente invencién si
cumple con los mismos y es objeto de patente.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el
punto 1 de este memorial y los argumentos expuestos antetiormente, la presente
solicitud cumple cabalmente con los tequisitos de claridad y novedad respecto al
ensamble que contiene un motor sellable expuesto en el nuevo capitulo
reivindicatotio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva
reconocer estos requisitos y conceder el prvilegio de patente de invencién a la
solicitud en estudio.

Sefior Superintendente,

)
SN %@—
DILIA MARJA RODRIGUEZD’ALEMAN

CCarsagsa) — _ —
TP 20824 CS]
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REIVINDICACIONES

Un ensamble (10) que contiene un motor sellable,
caracterizado porque comprende un contenedor a prueba de
agua (12); un motor de combustidén interna (14} dentro
del contenedor (12}; un puerto de entrada de aire para
el pasc de aire desde el exterior del contenedor a un
interior abierto del contenedor, el puertc de entrada de
aire tiene wunos medios para aislar el puerto del
exterior del contenedor; un acoplamiento a prueba de
agua para la transmisidén de la potencia del eje impulsor
del motor al exterior del contenedor (12); y un puerto
de escape para el paso de escape del motor Unicamente al
exterior del contenedor, el puertc de escape tiene unos
medics para aislar el puerto del exterior del

contenedor.

El ensamble de la Reivindicacidn 1, caracterizado porqgue
los medios para aislar los puertos de entrada y escape
son valvulas, en donde al menos una de las valvulas se

controla de forma remota.

El ensamble de la Reivindicacién 1, caracterizado porque
el puerto de escape se acopla a un maltiple de escape

del motor.



El ensamble de la Reivindicacién 1, caracterizado porque
los medios para aislar el puerto de escape es una
valvula de puerto de escape ubicada en el exterior del

puerto de escape del contenedor.

El ensamble de la Reivindicacién 1, caracterizado porque
ademds comprende un propulsor de agua a chorro

controlado por la potencia del eje impulsor.

El ensamble de la Reivindicacidén 1, caracterizado porque
ademés comprende una fuente de poder hidrdulica acoplada
al motor dentro del contenedor y un pasaje a prueba de
agua para tuberilas hidrdulicas entre la fuente de poder

hidraulica y el exterior del contenedor.

El ensamble de la Reivindicaciédn 1, caracterizado porque
los medios para aislar el puerto de entrada de aire
comprenden un operador contrclado por fluide y una

cubierta de entrada de aire.

El ensamble de la Reivindicacidén 7, caracterizado porque
la cubierta se mueve a lo largo de un eje de linea recta
paralelo a un eje principal del puerto de entrada de

aire,

El ensamble de la Reivindicacidn 7, caracterizado porque

el operador es un operador hidraulico.



10.

11.

12.

El ensamble de la Reivindicacidén 1, caracterizado porgue
ademas comprende un ventilador de circulacién de aire

ubicado dentrc del contenedor.

El ensamble de la Reivindicacidén 1, caracterizado porque
ademas comprende al menos una camara de combustible
ubicada al exterior del contenedor, y una tuberia de
combustible desde la ‘cémara de combustible hasta el

motor que pasa a través del contenedor.

El ensamble de 1la Reivindicacién 11, caracterizado
porque las cédmaras de combustible son dos en nUimero y se

ubican en lados opuestos de la embarcacién.



