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. 32748 dicho capitulo re1v1nd1catono no cumple con las prescnpclones establecidas en los
articulos 14, 28 y 30 de la Decision: 486 Adlclonalmente en la resolucién impugnada el
Despacho mega la' totalidad de- las reivindicaciones -por supuesta falta de novedad y nivel

’ _ '-expedldo por esa Supenntendenc1a (SIC) el 29 de octubre de 2009. Segin la Resoluclén No.
\
‘ ,mventlvo

|

|

2. OBJETODEL RECURSO | __
~ Que 'se revoque la resolucién recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de . .
invencién para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud, o en su defecto aquellas |

reivindicaciones que cumplan con los requisitos de péxentabilidad. . |
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3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

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

desvirtdan la posicién de ese Despacho.

3.1. La SIC argumenta que los argumentos de la oposicion interpuesta contra la presente
solicitud son fundados y que los documentos 1 a 3 y 10 alli citados’ afectan la novedad y el nivel

inventivo de la presente invencion.

32 a La SIC argumenta que el Capitulo Descriptivo no permite identificar una forma de
gjecucion clara y completa de la mejora considerada patentable, porque se limita a mencionar los
componentes incluidos en la figuras junto con su uso y/o procesamiento de una sefial para

dispensar toallas, sin que sea posible determinar cémo se puede ejecutar o fabricar dicha mejora.

La SIC afirma que una descripci6n detallada no basta para cumplir con el requisito legal, porque
lo que se requiere es la “receta” para ejecutar o fabricar el dispensador (producto) que se desea
amparar. Enumerar unos componentes y describir ¢l comportamiento de sefiales con esos medios

técnicos no es suficiente para reivindicar dichos medios técnicos.
La SIC concluye que la solicitud no cumple con lo previsto en el articulo 28 de la Decision 486.

b- Me permito llamar respetuosamente la atencién de la SIC sobre el hecho que la
presente invencién reclama un surtidor de toallas de manos libres para proporcionar una hoja
medida de un rollo de material de tejido, esto es; la presente invencién es una invencién de
producto. Por lo tanto, siendo que lo que se reivindica es una entidad fisica (un producto), éste se
define en términos de sus c;omponente”s.z’3 La SIC parece confundir las categorfas de invenciones,
pues la presente solicitud no reclama un método para producir el surtidor de toallas de la

invencion, sino solamente el aparato (producto) como tal.

Es decir, el concepto de suficiencia en la presente solicitud de patente estd dado por el hecho que

la descripcion contenga la suficiente informacion técnica para que una persona medianamente

1. Catdlogo de Georgia Pacific: En Motion Automated Touchless Dispenser (el Opositor argumenta que es de fecha
de 2001, pero en el documento anexo no se reconoce ninguna fecha);

2. Catilogo de San Jamar: Universal Touchless Dispensing (el Opositor argumenta que es de fecha de 2006, pero en
el documetito anexo no se reconoce ninguna fecha);

3. Catélogo de Jofel Usa, Inc. Catdlogo (de 2006);

10. Catilogo de Georgia Pacific: G-P family touchless dispensers (de 2001).

2 Guidelines for Examination in the EPO, Part C Guidelines for Substantive Examination. Chapter Il Claims. 3.
Kinds of claim. 3.1 Categories.

3 Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaria de la Comunidad Andina, 2004. Seccién 4.4.1.
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versada en la.matéria pueda poner en préctica la invencién y para que se conozca el aporte
realizado a la tecni[)logia,4 no_cémo se fabrica el producto reivindicado. De cualquier manera,
una persona mediénamente versada en la materia, con base en la divulgaciéon que contiene el
Capitulo Descriptiszo y su conocimiento medio de la técnica, perfectamente podria reproducir
cualquiera de las niodalidades descritas y reclamadas.

Como toda persona con experiencia en patentes lo sabe, la descripcion de la invencién tiene la

funcién de divulgair la invencién, es decir, describirla de manera clara y completa para que sea

posible su compretiéién y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente
pueda ejecutarla. La comprensioén de la invencién debe permitir entender el problema técnico y
la solucién aportacia por la invencién, y su ejecucion implica la posibilidad de realizar paso a
paso la invencién.

En el presente c'é}nso,. la descripcién de la invencién contiene explicitamente la siguiente
informacion: }

- ANTEQEDENTES DE LA INVENCION (paginas 1 a 3): donde se describen los
surtidor«ies de toallas en general y alguhos conocidos en el arte, mencionando
surtidor%:-s de manos libres, incluso algunos con funcionamiento electrénico. Esta
secci6n sitiia completamente al lector en el campo de la invencién y permite reconocer
el estadé de la técnica al momento de desarrollo de la invencion;

- OBJETb Y SINTESIS DE LA INVENCION (péginas 3 a 9): se describe la invencién
por me:&io de los elementos que la conforman y su funcionalidad. La persona
medianai\mente versada en la materia reconocerd la configuracién del dispositivo
reivindicado y tanto los elementos esenciales novedosos e inventivos alli incluidos,
como los elementos conocidos en el estado de la técnica que igualmente son
necesarios para conformar el producto. Asi, el surtidor de la invencion tiene las
siguientes caracteristicas en diversas modalidades:

» Es accionado por energia eléctrica;

* Comprende una caja;

] Comprende un mecanismo surtidor (conocido en el estado de la técnica);

* Un sensor con un transmisor y un receptor activos, que detecta un objeto
tzsolocado en la zona de deteccion;

. Un circuito de control configurado con el sensor para iniciar el ciclo de
surtido;

-~ DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS (paginas 9 y 10): se explican las figuras 1 a 10

incluidas en el expediente, ensefiando cada una de sus partes y su localizacion, asi

4 Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretarfa de la Comunidad Andina, 2004, Seccion 3.3.
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como aspectos esquematicos de la zona de deteccién bajo el surtidor, diagramas de los
circuitos de una modalidad preferida, asi como el diagrama de proceso del
funcionamiento del circuito de control;

~ DESCRIPCION DETALLADA (piginas 11 a 31): se explican con detalles
modalidades de la invencién, asi como- ¢jemplos especificos de éstas, como los
ilustradas en las figuras. En esta seccién se detallan por ejemplo las formas de la caja
y los soportes interiores para el soporte de los rollos de toallas y el mecanismo
surtidor (rodillos, motor, medios de transmision, etc), circuitos eléctricos, el circuito
electrénico de control (funcionalidad, componentes, etc), €l sensor y su
funcionamiento en la deteccion de objetos bajo el surtidor y evitar ciclos subsecuentes

si no se ha removido la hoja proporcionada, y detectores adicionales.

En este orden de ideas, claramente ¢l Capitulo Descriptivo de la presente solicitud contiene toda
la informacion necesaria para entender el campo técnico de la invencién y el producto reclamado
con detalle, de manera que se reconocen todos sus componentes, € incluso modalidades
especificas funcionales. Asi las cosas, no se entiende como la SIC puede afirmar que la
descripcién no contiene informacién suficiente qué permita identificar la ejecucién de la
invencién, pues evidentemente, cualquier persona medianamente versada en la materia podria, a
partir de la lectura de la descripcién, reproducir el invento, incluyendo sus elementos

caracteristicos en cualquier configuracién posible, y alin mas especificamente, reproducir con

‘detalle la modalidad especifica concreta ilustrada en los dibujos y pormenorizada en la

descripcién detallada.

Adicionalmente, de la lectura de los antecedentes de la invencién, la persona medianamente
versada en la materia reconoceria facilmente que el arte previo conocido sélo proporcionaba

surtidores de manos libres que inclufan sensores pasivos, por lo tanto, resulta evidente que el

aporte inventivo vy diferenciador de la presente invencién es el considerar la aplicacién de

sensores _con _transmisores vy receptores activos. que no habian sido contemplados con
anterioridad.

En conclusién, la descripcién de la presente solicitud de patente suministra informacion
suficiente de manera que contiene todas las indicaciones necesarias para que una persona
medianamente versada en la materia pueda reproducir y ejecutar la invencion completamente,

cumpliendo a cabalidad con los requisitos del articulo 28 de la Decision 486.

33. a- La SIC argumenta que las reivindicaciones son indefinidas, porque no permiten

establecer cudl es la mejora aportada por la solicitud. Adicionalmente las reivindicaciones no
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contemdo dentro de dlcha caja y ublcado en una zona, etc..

o i;‘a _;slcafguiﬁen-_ta qu;‘ 1531@;‘,@@@1@@ 3a 9 y’ 1 no son ‘mﬁe‘f@m técnicas.

._"tendrian sustento descnptlvo porque en' el Capitulo Descnpnvo no se dlvulga I fozma de ejecutar_‘- ]
jo fabncar el surtldor de toallas . e X

'-“La SIC tamblén argumenta que las relvmdlcacmnes 10 mcluyen 31gnos de referencla que facﬂ:ten |
g jsu mterpretacxén Adlcmnalmente, se redactaron en términos de resultados a obtener por el uso
o de_ medxos técnicos, sm que se establezca una relac16n de ﬁmmén entre dlchos componentes

v Las ‘Irelwndlcacwnes tampoco serian claras porque algunas de las caracteristxcas alli mclmdas no ': e
ffff_son técmcas, como el que la caja tenga un ‘volumen para retener un rollo de toalla, que o
s mecamsmo esté contemdo dentro de la caja y su uso de surtlr una ho;;a, que el sensor esté_l o

_ ;-’:~ - La SIC tamblén objeta que. las relvmdmacmnes mdependlentes no aclara los componentes' |
; -enuncxados como “donde dlcha caja comprende una garganta” “dlcho sensor comprende por 10' | e R
menos y “en donde dlcho transmlsor e estén onentados” Tales caracteﬁsucas deberian 1r en"'- ': FE
-‘fremnd:caclones depend:entes, ne en la deﬁmcién general (completa) de la solucxén al problema :; s
= técmco que presente resolver la sohcltud, pues crean confusxén L e

[ TR

i 'La SIC tamblén cstablece que una SOllCltlld sélo puede mclmr una: remndlcaclén mdependiente_ P

pOI' categoria. Puede mclulrse més de. una relvmdlcacxén mdependzente por categona sxempre y_':‘ it
g cuando no sea posﬂ:le deﬁmr Ia soluclén en una sola remndlcamén, 0 cuando 1) se trate de dos
| o objetos concebxdos uno en funclén de ﬂtro 11) la relaclone un compuesto actxvo y la preparamén R b
P Ca que lo.contenga; y iif) que se reﬁeran a procedmentos que por. cammos anélogos pefmltan llegar ;‘_;: B :
H '_al rmsmo producto ﬁnal R i - B S : ; S

| _ La:SIC concluye que las remnchcaclones no cumplen con el requlsno de clandad del artlculo 30 s
I '_'__de la Decxsl(m a86. . 5 | )

A .
i i

kS " i) | ~ En pnmer lugar,'

B | ;_'_;,-'.r‘x‘f" :__.hecho que la.s relvmdlcacmnes en el presente caso mcluyen Tos componentes que conforman el
J | "’%"‘:.\'-dlsposmvo de la mvencién, como son:. la caJa, ‘el mecanismo SUItIdOI‘, un sensor con un- - L gl
o transm:sor actlvo y un clrcmto de control mcluyendo ademss, para faczhtar la comprens16n de la | oL i LS
xnvencxén 1a relamén funclonal entre dlChOS componentes y hnutaclones tanto esn'ucturales Fal

como de funclonanuento
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Ahora bien, no se entiende el sustento legal para requerir que las reivindicaciones deben
establecer la mejora aportada por la invencién. Claramente, las reivindicaciones solamente deben

permitir comparar y diferenciar el estado de la técnica y delimitar el alcance de proteceion,” No

es aceptable requerir que las reivindicaciones deban explicitamente mencionar la mejora aportada
al estado de la técnica. De manera andloga, en invenciones del drea quimica las reivindicaciones
simplemente describen compuestos quimicos, enunciando los elementos que los componen, sin
establecer cudl es la caracteristica estructural que brinda propiedades novedosas ¢ inventivas a
tales compuestos. Es tarea del Examinador de patentes comparar las reivindicaciones para

establecer su patentabilidad a la luz del estado de la técnica.

Una vez mas, es importante enfatizar que la presente solicitud reivindica un producto (un surtidor
de toallas), no el procedimiento para fabricar dicho producto. Si bien la descripcién de la
invencion proporciona toda la informacién necesaria para reproducir la invencién, atn en su
modalidad particular e¢jemplificada, las reivindicaciones se limitan a un objeto con ciertas
caracteristicas estructurales y funciones, méds no a la forma de obtenerlo. Asi, la descripcion
brinda total soporte a las reivindicaciones, ya que alli de especifican de manera particular los
componentes del surtidor de toallas reivindicado, su configuracién estructural en modalidades

preferidas y su funcionalidad.

ii) En cuanto a signos de referencia a los dibujos, me permito indicar que éste
no es un requisito obligatorio en la redaccién de solicitudes de patente. El uso del recurso de
signos de referencia en las reivindicaciones es una potestad opcional del solicitante, de ser

necesario para hacerlas més claras.®

En el presente caso, cualquier persona medianamente versada en la materia entenderia, sin
necesidad de utilizar signos de referencia a los dibujos, que la invencién corresponde a un surtidor
de toallas de manos libres, que comprende: una caja; un mecanismo surtidor activado
electronicamente; un sensor con por lo menos un transmisor activo y un receptor, orientado para
detectar un objeto colocado dentro de la zona de deteccibn; y un circuito de control; de manera que
la zona de deteccibn esté definida debajo de la caja incluyendo una hoja de material que se deja
colgando fuera del surtidor. |

Segtin la anterior descripcion de la invencién, que corresponde a la materia reclamada en la
Reivindicacién 1, es evidente que para comprender la invencién es innecesario el uso de signos

de referencia a los dibujos. Es més, la anterior definicion general de la invencién puede

5 Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretarfa de la Comunidad Andina, 2004, Seccién 4.1.
¢ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretarfa de la Comunidad Andina, 2004. Seccién 4.6.9.
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configurarse de manera fisica en dispositivos de diversa forma, por lo que utilizar signos de
referencia a dibujos que ilustran solamente una modalidad fisica preferida, restringiria

injustamente el alcance del concepto inventivo desarrollado.

iii)y  Contrario a la opinién de la SIC, considero que los términos incluidos en
las reivindicaciones son esencialmente técnicos. El volumen de la caja, que el mecanismo
% 5 surtidor esté contenido dentro de ésta y su funcionalidad, que el sensor esté contenido en la caja
o y su ubicaci6n, son caracteristicas técnicas de la invenci6n, pues constituyen la descripcion de su
configuracién estructural y ain tridimensional. Por ejemplo , ¢l volumen de la caja que pemlite
| rétener por lo menos un rollo, permite establecer estructuralmente que la caja no es un volumén
I sélido cometo, sino que comprende un espacio interno que permite introducir y aojar otros
. elementos. Esta es una descripcion netamente estructural.

Por definicidn, las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales de
la invencidn, correspondientes a los elementos que la conforman, su relacion funcional y ain su

funcionamiento. - Dichas caracteristicas técnicas pueden ser estructurales (ej. forma o elementos)

o funcionales (ej. elemento, medios o pieza para hacer una funcién).” Fn el presente caso, las
| L reivindicaciones claramente incluyen elementos estructurales (las partes que la conforman) y
| elementos funcionales (la forma, dlsposmlén y relacion estructural entre las partes); por lo tanto

estan apropladamente definidas por caracteristicas técnicas.

iv)  De otra parte, las reivindicaciones independientes en el presente caso
.} aclaran algunos detalles de los componentes de la invenci6n, como que la caja comprenda una
T garganta, que el sensor comprenda un transmisor activo y la orientacion del receptor.
Precisamente dichas propiedades son esenciales de la de invencién y la diferencian del estado de
la te’cnica, como es por ¢jemplo especificamente el uso del transmisor activo y su orientacién
respecto de la garganta. Tales propiedades necesariamente deben encontrarse en Ia
reivindicacién independiente dado que constituye limitaciones inventivas de la materia
reivindicada.

\)) Por ultimo, nada en nuestra legislacién de Propiedad Industrial prohibe q;le
exista més de una reivindicacion independiente por cada categoria en las solicitudes de patente.
De hecho, como lo especifica el Manual Andino de Patentes es perfectamente posible encontfar
més de una reivindicacién independiente en una categoria o en distintas categorias.® De manera

andloga, la legislacion europea establece que una solicitud puede contener més de una

? Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretarfa de la Comunidad Andina, 2004. Seccién 4.2,
$ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretarfa de la Comunidad Andina, 2004. Seccién 4.5.1.
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reivindicacién independiente en la misma categoria, por ejemplo si existen soluciones
alternativas para un problema particular, siempre que se guarde unidad de invencién en las

® En el presente caso, las Reivindicaciones 1 y 10 se dirigen a modalidadés

reivindicaciones.
alternativas de la invencién, en donde la Reivindicacién 10 comprende ademds un detector de luz
ambiental, que claramente guarda unidad de invencién con la Reivindicacién 1, ya que incluye el
mismo concepto inventivo relacionado con los elementos estructurales reclamados y su

funcionalidad.

33. a- La SIC argumenta que las Reivindicaciones 1 y 10 y sus dependientes no
conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial (no revisten una forma tangible),
puesto que no se definieron por medio de las caracteristicas técnicas estructurales o de funcién
entre los componentes de una estructura, sino que se redactaron en términos del resultado a
obtener por uso de medios técnicos. La SIC afirma que lo reivindicado simplemente relaciona
como producto, el resultado a obtener mediante el uso de aparatos convencionales, como son Lbs
componentes de un dispensador de toallas de manos libres de una hoja medida de un rollo de

material enrollado.

La SIC concluye que la solicitud en estudio se refiere al uso de aparatos convencionales, lo cual
esta fuera del ambito de patentabilidad dispuesto en ¢l articulo 14 de la Decisién 486.

b- Tal como lo he explicado a lo largo del presente memorial, las reivindicaciones
claramente reclaman un producto definido en términos de sus clementos constitutivos
estructurales y la relacién funcional entre éstos. ‘

Es confuso que la SIC argumente que las reivindicaciones en ¢l presente caso “no conforman un
cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial (no revisten una forma tangible)”, si la partes
esenciales que conforman el surtidor de toallas estin enteramente definidas tanto estructural y
funcionalmente. Es mds, en el anélisis de patentes, las reivindicaciones se interpretan de acuerdo
a la descripeion,'’ y en el presente caso, la descripcion detallada de la invencién claramente
describe especificamente el concepto inventivo reclamado que se materializa en surtidores de
toallas, atn pormenorizando una modalidad preferida como es la ejemplificada e ilustrada en los

dibujos.

Difiero completamente de la opinién de la SIC sobre que las reivindicaciones est4n redactadas en

términos del resultado a alcanzar, pues, como ya lo he sefialado, la invencitn se define en las

® EUROPEAN PATENT CONVENTION. Rule 43, Form and content of claims.
' Decisién 486, articulo 51.
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reivindicaciones por medio de su configuracion estructural, especificando la interaccion funcional
entre dichos elementos constitutivos. Por el contrario, una _deﬁnicién clasica por ¢l resultado a
alcanzar necesariamente equivale a definir el problema técnico no sélo a la solucién propuesta,

sino todas las alternativas posibles que proporcionen tal resultado.'

En el presente caso, la
soluci6n al problema en surtidores autométicos de toallas se limita Gnicamente a dispositivos que

especificamente estén conformados por una caja, un mecanismo surtidor, un sensor con un

transmisor activo y un receptor. v un circuito de control que detecta incluso una hoja de material

‘que queda colgando fuera del surtidor, no a todas las soluciones posibles que permitan resolver el

problema de detectar un objeto que desencadene el suministro de una toalla y que reconozca

cuédndo ya hay una toalla colgandb 'disponible para él usuario.

Finalmente, las reivindicaciones no reclaman un uso, éstas de manera especifica se limitan al
producto de la invencién. - Como lo he dicho reiteradamente, caracteristicas funcionales de la
invencién, en particular la relacién funcional entre los elementos que constituyen el objeto

reclamado, es perfectamente aceptable como caracterizacion técnica en las reivindicaciones.

34, La SIC establece que los siguientes documentos afectan la patentabilidad de la presente
solicitud:

No. | Documento

DI | US 4 786 005

D2 | US4 796 825
D3 | US 4960 248

D4 | US 6060 354

D5 | US 2003222779
D6 | US 20040134924

35 e La SIC argumenta que la presente invencién carece de novedad porque los

documentos D5 y D6 divulgan cada uno y por separado, un dispensador electrénico de toallas de
papel de manos libres y el método de operacién del dispensador, incluidas todas las

caracteristicas reivindicadas.

- Cada uno de estos documentos re_veié: un dispensador de toallas de manos libres 10, para

suministras una hoja medida_dc un rollo de papel continuo 41, que comprende: un carcasa (caja)
11, que tiene un volumen interno como para sostener (retener), al menos, uno rollo 39, 41, de

material de toalla en el mismo; un mecanismo surtidor alimentado electronicamente que se

¥ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaria de la Comunidad Andina, 2004, Seccion 4.6.6.
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sostiene (contiene) dentro de dicha carcasa (caja) (D1, figura 9, la serie de numerales 200) que
produce el efecto de surtir una porcién medida del rollo del material de toalla por su operacion (lo
cual es evidente para un técnico medio); un sensor 337, ubicado (contenido) en la carcasa para
detectar un objeto que se coloque dentro de la zona de deteccion del sensor; una circuiteria de
control 333, programada (configurada) con el sensor y el mecanismo de dispensado para
controlar los ciclos de sufninistro al detectar un objéto con dicho sensor; dicho sensor se dispone
con relacién a la carcasa de modo que se define una zona de deteccién 400, esencialmente,
debajo de la superficie de fondo 65, de dicha carcasa de manera que al-poner un objeto debajo de
dicha carcasa sea detectado por ¢l sensor; la carcasa también incluye una apertura (garganta) de
surtido 67, en la parte del fondo de la misma y por entre la cual se surte el material del. rollo (D1,
figuras 9, 10 pérrafos 106, 112 y 127 a 143).

La SIC concluye que al comparar lo divulgado por D1 con lo relacionado en las reivindicaciones
1 y 10, salta a la vista, que las mismas se encuentran totalmente anticipadas, por lo tanto no
tienen novedad. Las reivindicaciones dependientes no s6lo quedan sin sustento al no depender de
una novedosa, sino que relacionan elementos ampliamente conocidos en la técnica y/o que son

divulgados por alguno de los antecedentes citados.

La SIC argumenta que el examen de novedad se hace en ¢l sentido mas amplio, de manera que
entiende la invencién como: un dispensador de toallas de manos libres con una carcasa (caja) que
tiene un volumen interno como para sostener (retener) los rollos; un mecanismo surtidor
alimentado electrénicamente; un sensor ubicado (contenido) en la carcasa para detectar un objeto
que se coloque dentro de la zona de deteccién del sensor; y, una circuiteria de control, més no un
dispensador que tiene un sensor de tipo concreto y que al ser comparados, elemento por
elemento, con las anterioridades es evidente que no tienen novedad. Asi, la SIC desvirtia el
argumento que explica que la invencion comprende transmisores y receptores activos, mientras
que las anterioridades utilizan sensores capacitivos y no detectan la presencia de una hoja
dispensada que no fue retirada.

La SIC ratifica que las Reivindicaciones 1 a 11 han sido reveladas de manera independiente por
los documentos D1, DS y D6, por lo que carecen de novedad. El andlisis de novedad no se trata
simplemente del tipo de sensor, pues la comparacion se hace en el sentido més amplio, no ¢n el
particular.

La SIC también argumenta que la invencién no cumple con el requisito de nivel inventivo, toda
vez que el técnico medianamente versada en la materia, hubiera llegado facilmente al objeto

reivindicado en las Reivindicaciones 1 y 10, a partir de las ensefianzas de D5 o D6. Las
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reivindicaciones dependientes no sélo quedan sin sustento al no depender de una novedosa, sino
que relacionan elementos ampliamente conocidos en la técnica y/o que son divulgados por alguno

de los antecedentes citados.
La SIC ratifica que las Reivindicaciones 1 a 11 carecen de nivel inventivo.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atenci6n sobre el hecho que la
SIC tnicamente proporciona motivaciones de falta de novedad y nivel inventivo con respecto a
los documentos D1, D5 y Dé6.

ii) Ahora bien, en cuanto al andlisis de novedad realizado por la SIC, éste

resulta completamente inapropiado, pues como se indica en la Resolucion 32748, un examen de

novedad de ninguna manera puede corresponder a un estudio en un sentido amplio.

El Manual Andino de Patentes establece claramente que para determinar si una invencién es o no
novedosa, se debe comparar elemento por elemento entre lo que se encuentra en el estado de la
técnica y la solucién propuesta, comparando si la invencién reivindicada es idéntica a lo revelado
en el estado de la técnica, de manera que pueda determinarse si la materia del arte previo por si
sola contiene ¢l conjunto de caracteristicas de la reivindicacion analizada.’> Es més, el Tribunal
Andino de Justicia ha determinado que para establecer una objecion de novedad valida, la
divulgacién del arte previa debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en

la materia pueda usar dicha informacién para reproducir y explotar la invencién."

Asi las cosas, es completamente incorrecto que la SIC afirme que “la comparacién con el estado
de la técnica se hace en el sentido més amplio no en el particular, de manera que lo reivindicado
evidentemente es un dispensador de toallas de manos libres con unas caracteristicas, incluido el
sensor, pero no un sensor que no sea de tipo capacitivo”. Un alegato como ¢l anterior
evidentemente tiene por objeto dejar por fuera del andlisis la caracteristica esencial de la
invencién correspondiente a la limitacién inventiva incluida en la Reivindicacion 1 de utilizar un

sensor que comprende un transmisor activo y un receptor orientado de cierta forma dentro de la

caja, a diferencia de los receptores capacitivos del arte previo.

En particular, el surtidor revelado en D35 comprende un sensor capacitivo pasivo, que no utiliza

“un transmisor y un receptor activos. Por su parte, D1 describe que es deseable una funcién que

proporcién un sensor de proximidad mejorado que mo tenga las desventajas de un sistema

12 Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretarfa de la Comunidad Andina, 2004. Seccién 13.2 (f).
1 Proceso 06-IP-89 (http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc);

y Proceso 36-IP-2004 (http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm)
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activo. Asi, D1 evidentemente alejaria a cualquier persona medianamente versada en la materia

del uso de un sistema activo como en la presente invencién. No hay motivacién alguna en el arte

previo que conlleve a la sustitucién de un sensor capacitivo pasivo por un sistema activo.

Adicionalmente, el sensor de proximidad de D5 tampoco define-una zona de deteccién que esté
sustancialmente debajo de la superficie inferior de la caja, de manera que el eje de deteccion de la
sefial activa tiene un dngulo de inclinacién hacia la parte de atrds de la caja. La zona de
proteccién pasiva en D5 se extiende hacia delante de la carcasa del dispensador. En relacion con
la Figura 15 de D5, las curvas 421 y 423 representan la zona de deteccién 400, determinada al
medir la actividad del sensor a lo ancho del dispensador hasta la pared del fondo 65, a distancias
de 12cm y 15cm desde la pared. Asi, los puntos mds externos de actuacién del dispensador estén
representados por las curvas de la Figura 15. La Descripci6n indica que el sensor tridimensional
genera una zona.de deteccion de forma 400 que cubre la regién por debajo del dispensador donde
un usuario de manera natural va a localizar sus manos para recibir el material a partir de la
abertura 67. En cuanto a la Figura 9, la abertura 67 y la hoja 111 dispensada, estan al frente del
dispensador. El sensor 337 est4 directamente atrés de la garganta. La zona tridimensional 400
generada por el sensor y medida a distancias de 12cm y 15cm pueden extenderse por debajo de la

garganta 67, pero siempre se extienden bien hacia delante de la garganta 67 y la caja. No hay

sugerencia o ensefianza alguna en D3 de un sensor activo dispuesto en relacién con la caja de
manera que la zona de deteccién se defina sustancialmente por debajo de la superficie del fondo
de la carcasa, de manera que el eje de deteccion de la sefial activa desde el transmisor tenga un
dngulo hacia la parte posterior de la carcasa.

En cuando a la referencia D6, esta referencia describe un dispensador que también usa una

configuracién de sensor capacitivo pasivo. Esta referencia no incluye un transmisor activo y un

- receptor orientado dentro de la caja adyacente a la garganta de dispensacion para trasmitir una

sefial activa en una zona de transmisién debajo de la caja. D6 no describe un transmisor activo y
un receptor orientado con respecto a la garganta de mancra que una hoja colgando en el
dispensador perturbe la deteccién de un objeto en la zona de deteccion. Adicionalmente, de
ninguna manera el sensor capacitivo pasivo de D6 puede se equiparable al transmisor y receptor
activos, con el transmisor dispuesto en un dngulo dentro de la caja de manera que el eje de
deteccion de la sefial activa desde el transmisor tenga un 4ngulo hacia la parte posterior de la

caja.

Asi, de ninguna manera ni D5 ni D6 contienen todos los elementos de la presente invencién,
como se reclaman en las reivindicaciones, particularmente un sensor que tiene un transmisor

activo, que transmite una sefial activa definiendo la zona de deteccién debajo de la caja, con el
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‘ transmisor activo dispuesto a un dngulo dentro de la caja de manera que el eje de deteccion de la

sefial activa tiene una inclinacion hacia la parte posterior de la caja.

Vale la pena resaltar que la anterior limitacién del ngulo del transmisor hacia la parte posterior

de la caja se encuentra reclamado en la Reivindicacién 3, por lo tanto, esta caracteristica

adicional, novedosa, corresponde a una modalidad especifica reclamada en una reivindicacién

dependiente.

_En este punto Ilémo la atenc;i(in de la SIC sobre las ensefianzas del Manual Andino de Paténtes,

que establece que el andlisis de comparacién elemento por elemento debe realizarse i_gm Imente

para las reivindicaciones dependientes, para examinar si hay elementos nuevos,™ lo que, de ser el

caso, posibilita la concesion parcial de patentes, en tanto los clementos de la reivindicacién

dependiente sean novedosos e inventivos.

En conclusién, ninguna de las anterioridades D5 o D6 divulga que el surtidor comprenda
transmisores y receptor actives, pues dichas anterioridades requieren la utilizacién de sensores

capacitives. Adicionalmente, ni D5 ni D6 proporciona un mecanismo para detectar la presencia
de una hoja dispensada que no fue retirada para prevenir el surtido de una hoja adicional, algo
requerido por la presente invencién a partir de la Reivindicacién 1. Para los documentos D5 y

D6, una hoja colgada pero no retirada permite que se detecte una sefial de proximidad cuando una

_ persona entra en la zona de deteccién y por lo tanto dispensa una hoja adicional a la ya

dispensada pero no retirada.

iii)  En cuanto al nivel inventivo, como lo expliqué anteriormente, todos los
documentos descritos en el arte previo citado en la Resolucién 32748 estan dirigidos al uso de
sensores pasivos, en particular capacitivos, para detectar la presencia'de un usuario para iniciar
un ciclo de surtido. No existe ensefianza o sugerencia para modificar dichos componentes v
reemplazarlos por sensores con un transmisor activo, como en la presente invencién. En este
sentidd,_'la utilizacion de componentes activos para controlar ciclos subsiguientes de surtido, més
parti'cularmente utilizar los -miémos sensores y la hoja previamente dispehsada que cuelga para

dichos propésitos, tampoco es obvio ni se deriva de manera evidente del estado del arte citado.

En el andlisis de nivel inventivo, el Examinador debe proporcionar argumentos claros e

inequivocos que expliquen las motivaciones expresamente contenidas en el arte previo que

* necesariamente conduzcan a la persona medianamente versada en la materia a la invencién

reivindicada, sin necesidad de experimentacién adicional a’lgggg, y con una expectativa de éxito

14 Manual Andino de Patentes. OMPL, EPO, Secretarfa de la Comunidad Andina, 2004. Secci6n 13.2 (£3).
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indudable sobre los resultados a alcanzar. En el presente caso, la SIC no proporciona argumentos
que motiven a la persona medianamente versada en la materia al uso de transmisores y receptores

activos; por el contrario, D1, alejaria del uso de tales componentes, puesto que los relaciona con

‘problemas persistentes. En este sentido, la presente invencion seria contraria a los divulgado y

sugerido por el arte previo.

Como lo ha determinado el Tribunal Andino de Justicia, “lo obvio es aquello que salta a la vista
de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no
tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede
dudar, cierto, claro, patente y sin la menor duda”. Continta el Tribunal diciendo que “una
invencién goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se
trate, se necesita algo mds que la simple aplicacién de los conocimientos técnicos en la materia
para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es
consecuencia clara y directa de dicho estado.””® La presente invencién de ninguna manera es

obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica.

No es suficiente alegar que la persona versada podria llegar a la invencién, puesto que este
criterio desdibujarfa por completo ¢l sistema de patentes, elevando el requisito de nivel inventivo
a tal punto que nada seria patentable e indicaria que en todos los casos no hubo creatividad
inventiva en el desarrollo de nuevas ixivenciones, porque éstas siempre serfan vistas como logros

apuntados por el estado de la técnica. En el presente caso, el arte previo citado,

independientemente o en combinacién, no ensefian la utilizacién de transmisores y receptores

activos en dispensadores autométicos de toallas. La SIC no puede basarse en apreciaciones
subjetivas para privar al inventor de la proteccién merecida para su desarrollo novedoso y no

sugerido por el estado de la técnica.

4, Finalmente, me permito informar que patentes equivalentes a la presente solicitud de
patente han sido concedidas hasta el momento en Estados Unidos (US 7 398 944), China
(20058004076) y Sur Africa (2007/03 567).

Vale la pena anotar que los conceptos de requisitos de patentabilidad. como la novedad vy el
nivel inventivo que debe ostentar una invencién para ser patentada. son esencialmente

equivalentes y evaluados bajo los mismos pardmetros a nivel mundial. Por ¢jemplo, en cuanto a

nivel inventivo se refiere, llamo la atencién de ese Despacho a la definicién de dicho
requerimiento realizado por oficinas extranjeras que resultan relevantes en el presente caso. La

legislaci6n china define que el nivel inventivo se presenta cuando una invencioén comparada con

1% Proceso 10-IP-2009, pagina 12, parrafos 5y 6.
Péagina 14 de 16

X




OLARTERAISBECK

OLARTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA.

la tecnologia existente presenta caracteristicas notables y un progreso evidente.' La legislacién

estadounidense dispone que una patente no debe ser otorgada para una invencién que aunque

resulte novedosa, se base en diferencias que sean obvias para una persona versada en la materia,"”

Ahora bien, el articulo 18 de la Decisién 486 considera que una invencion tiene nivel inventivo,
si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica.!® Asi entonces, el requisito de nivel inventivo es claramente equivalente entre las
legislaciones ejemplificadas anteriormente y la legislacion colombiana, por lo que resulta a todas
luces inconsecuente e incoherente que en esas jurisdicciones se acepte el carécter inventivo de la
invencién reivindicada, pero en la colombiana, teniendo la misma definiciéon. Es decir, la
pregunta que surge es por qué el Examinador colombiano, revisando los mismos antecedentes del

estado de la técnica y las mismas reivindicaciones, llegue a un resultado distinto.

Asi las cosas, solicito respetugsamente a ese despacho pronunciarse claramente sobre los
hechos y elementos concluyentes que conducen a la SIC a evaluar el nivel inventivo de una
manera diferente a la realizada por ejemplo por las oficinas estadounidense, sudafricana y china.
No se entiende como pueden todas estas oficinas de manera independiente llegar a la misma
conclusion, y la SIC a una exactamente contraria, aunque la legislacion que define el requisito de

nivel inventivo sea equivalente entre todas estas jurisdicciones.

5. 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

16 patent Law of the People's Republic of China

(http://www.sipo.gov.cn/sipoEnglish/fife/z1f1f2/200203/120020327 33872 .htm)

Article 22. Any invention or utility model for which patent right may be granted must possess novelty, inventiveness
and practical applicability.

Novelty means that, before the date of filing, no identical invention or utility model has been publicly disclosed in
publications in the country or abroad or has been publicly used or made known to the public by any other means in

‘the country, nor has any other person filed previously with the Patent Administration Departinent Under the State

Council an application which described the identical invention or utility model and was published after the said date
of filing.

Inventiveness means that, as compared with the technology existing before the date of filing, the invention has
prominent substantive features and represents a notable progress and that the utility model has substantive features
and represents progress.

Practical applicability means that the invention or utility model can be made or used and can produce effective

results,

7 US Patent Laws. TITLE 35 - PART 1i - CHAPTER 10 > § 103.
(htpy//www.uspto.goy/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35 U_S_C_103.htm#usc35s103)

Conditions for patentability; non-obvious subject matter. A patent may not be obtained though the invention is not
identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter
sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the
time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.
Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.

18 Articulo 18.- Decisién 486: Se considerard que una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica.
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