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REF: Expediente No. 13 145221- solicitud de patente de Modelo de

Utilidad a favorde INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
S.A. DE CV Titulo: SISTEMA MODULAR DE PANELES Y
ELEMENTOS ESTRUCTURALES TERMOPLASTICOS PARA
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

RECURSO DE REPOSICION

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del

C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que

debidamente notificado de la Resolucién No. 69243 del 21 de noviembre de 2014,

interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICION, para que sea

revocada en su totalidad, y en su lugar se NIEGUE el Privilegio de Patente, para el

objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

La resolucion No. 69423 arriba citada CONCEDE el Privilegio exclusivo de Patente de

Modelo de Utilidad para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el

capitulo reivindicatorio cumple con el requisito de novedad.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMEROQ: Conceder la Patente de Modelo de Utilidad a la creacién
titulada SISTEMA MODULAR DE PANELES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
TERMOPLASTICOS PARA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a la decision de conceder la
Patente de Modelo de Utilidad mediante Resolucién No. 69243 toda vez que la
solicitud en cuestion no cumplia con el requisito de novedad ya que todas las
caracteristicas esenciales habian sido reveladas en su totalidad en el arte previo tal

como expondremos a continuacion:
ANTECEDENTES
El resumen de la presunta invencion es del texto siguiente:

“El sistema estd conformado por paneles y elementos termopldsticos huecos
alargados de seccion transversal rectilinea con troquelados laterales circulares
distribuidos estratégicamente en forma lineal uniforme para permitir una
comunicacion interna e introducir elementos de refuerzo estructural entre
paneles y los elementos, para ensamblar el sistema los paneles y los elementos se
deslizan unos contra otros trabdndose entre si con gran precision y asi formar los

muros verticales y la techumbre de la edificacion.

Sistema modular constituido por un panel de forma sustancialmente reqular
comprende una pluralidad de costillas longitudinales y perpendiculares internas
v que generan una pluralidad de cavidades internas sustancialmente
rectangulares, comprendido dicho panel en un extremo lateral con una extension
de configuracion en forma de gancho cuyas puntas se direccionan hacia la parte
externa; el extremo lateral opuesto con una extension de configuracién en forma
de contra-gancho cuya punta se direcciona hacia la parte interna en que se

engarza al contorno extremo de dicho gancho del lado opuesto, las costillas
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internas presentan troquelados circulares distribuidos en forma estratégica y

lineal”

Teniendo en cuenta que mi representada INMUEBLES FERROMARTI, S. A. DE C. V.,
cuenta con amplia informacion en el sentido de que la correspondiente Solicitud de
Patente de Modelo de Utilidad que nos ocupa no cumple entre otros con lo dispuesto
por el Convenio de Paris para la Proteccidon de la Propiedad Industrial; Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes; Tratado sobre el Derecho de Patentes de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual; Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; Decision 486 del
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial de la Comisién de la Comunidad Andina y
la Decision 344 del Régimen Comin sobre Propiedad Industrial del Acuerdo de
Cartagena, sobre la debida novedad, asf como con nivel inventivo, se solicita que esta
informacién sea recibida y considerada como documento de apoyo técnico para el

examen de fondo que de dicha solicitud se realice por parte de esa autoridad.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que para determinar que una invencion

es nueva y resultado de una actividad inventiva, se deberd considerar el estado de la

técnica en la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la

prioridad reconocida; ademads, que para determinar si la invencion es nueva, estardn
incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas entre
otros paises, en el caso concreto Chile y Colombia, con anterioridad a esa fecha, que se
encuentren ya tramitadas y otorgadas o concedidas, aunque la publicacion de la

solicitud de patente se realice con posterioridad a la misma.

En este orden de ideas, tales paises determinan que para efectos de lo dispuesto en la

ley de la materia, estardn incluidas en el estado de la técnica las solicitudes de patente

en tramite y ya otorgadas o concedidas, presentadas ante la autoridad

correspondiente con anterioridad en fecha y hora (prioridad reconocida) a aquellas
sujetas a examen de fondo, de lo que se concluye que el titular de un derecho de
patente que primero presente la solicitud respectiva, tendrd mejor derecho a obtener

la patente o el registro de prioridad.
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Por otra parte, debe tenerse en cuenta, el informe del examen de fondo realizado por
una oficina examinadora extranjera, lo cual debe ser considerado como un documento

de apoyo técnico, para el efecto de determinar si la invencién de modelo de utilidad,

cuya patente se solicita, es nueva, si implica una actividad inventiva y si es susceptible

de aplicacién anterior, razén por la cual debe considerarse en este caso toda la

informacion que esta pro nte aporta al efecto.

Asf las cosas, y como qued6 indicado la solicitud de patente de modelo de utilidad que
nos ocupa, consigna en su resumen, entendido éste como un enunciado breve y
conciso de su desarrollo técnico, en donde el resumen comprende una sintesis basada
en la descripcién, reivindicaciones y dibujos, indicando el sector técnico al que
pertenecen la invencién, permitiendo una comprension del problema técnico, de la
esencia de la solucién del mismo mediante la invencién y del uso o usos principales de
la misma.

De esta manera, el resumen publicado al efecto es el siguiente:

“El sistema estd conformado por paneles y elementos termopldsticos huecos
alargados de seccién transversal rectilinea con troquelados laterales circulares
distribuidos estratégicamente en forma lineal uniforme para permitir una
comunicacion interna e introducir elementos de refuerzo estructural entre
paneles y los elementos, para ensamblar el sistema los paneles y los elementos se
deslizan unos contra otros trabdndose entre sf con gran precisién y asi formar los

muros verticales y la techumbre de la edificacion.

Sistema modular constituido por un panel de forma sustancialmente regular
comprende una pluralidad de costillas longitudinales y perpendiculares internas
v que generan una pluralidad de cavidades internas sustancialmente
rectangulares, comprendido dicho panel en un extremo lateral con una extension
de configuracién en forma de gancho cuyas puntas se direcciona hacia la parte
externa; el extremo lateral opuesto con una extension de configuracion en forma
de contra-gancho cuya punta se direcciona hacia la parte interna en que se
engarza al contorno extremo de dicho gancho del lado opuesto, las costillas

internas presentan troquelados circulares distribuidos en forma estratégica y

lineal."

Y
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Con base en tales consideraciones previas, mi representada procede a la siguiente:

PRESENTACION DE INFORMACION:

e e,

La informacién que la promovente de este escrito aporta sobre dicha solicitud de

patente y los documentos de apoyo técnico, son los siguientes:

1. Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V., en su calidad de solicitante por ser receptor
de los derechos cedidos y transferidos por el inventor MANUEL ENRIQUE REQUE]JO
PRESA, con fecha legal de 12 de julio del 2010 (01.07.10), presentd en Chile ante el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), Solicitud de Patente de Sistema
Modular para Edificacion Progresiva, a la que recayé el nimero 711-10 6 711-2010, la
cual se encuentra resuelta con el otorgamiento de la Patente de Invencién con nimero

de registro 49.630, de fecha 12 de diciembre de 2013.

2. Dentro del tramite de la solicitud de patente de invencion presentada por la
promovente en Chile a la que se refiere el numeral precedente, se present6 en el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) el 13 de septiembre del 2011,
por parte del perito examinador, un Primer Informe Pericial, consignando que para su
formulacién se realizé una busqueda internacional de patentes previas, con el
resultado de la cita de 06 patentes internacionales, y que las 2 citadas en primer
término afectaban algunas de las reivindicaciones de la patente de invencién

solicitada, por lo cual se consigno lo siguiente:

U™

Y - RESULTADO DE BUSQUEDA DEL ESTADO DE LA TECNICA

CRTHODRIA CITA DEL DOCUMENTO CON INDICACION DE LAS PARTES RELEVANTES | [NDIC IONIS

Buasqueda Nacional

No s¢ encontraron documentos relevantes en la Busqueda Nacional

Busqueda Internacional (Basc curopea. americana. japonesa v latina. Google.
patenstrom US: Clasificacion,” prefabricated. modules™)

N US 2005091932 (Roth) 03 03 2003 k2
N EP 0320745 (Carman, Brannan. Dangler. Dillon. Haag. Nehme) 2106 1989 b 2
A LS 5608999 (Mcnamara) 11 03 1997 Ninguna

C.A US 6189269 Nmguna

C.A C LS 32177

1 N ierareetsan
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En cuanto al andlisis efectuado por parte del perito a las patentes previas, se sefalo lo

siguiente:
I5 - ARGUMENTACION ANALISIS PERICIAL (ARTICULO 83 REGLAMENTO) SOLICITUD NUMERQ: L 5
ITEM | CITAS Y EXPLICACIONES M1-10

Documento US 2005091932

Un conjunto de construccion compuesto de modulos estructurales termoplasticos de fabnca-fabncados que
cuando sc interconeetan en un sitio del edificio entonces crea la cascara entera de un edificio que tene paredes
laterales v un tegade. Cada modulo que se forma de un par de pancles paralelos ponteados por tejidos
transversos s¢ proporciona en cualquier lado a lo largo de su longitud con un par de pestatas de agarre
flexibles que son provectadas de los pancles. Al congregarse estos modulos para crear la cascara del edificio,
s¢ interconectan modulos advacentes en relacion coplanar por un ensamblador doble-enfrentado en cada cara
de la que ¢s un par de ojales. Cuando una cara del ensamblador se aprieta contra un lado de un modulo. las
pestanias de agarre sc encorvan entonces para doblar en chasquido v detras del ojal para conectar al
cnsamblador a cste modulo.. La otra cara del ensamblador se conecta semejantemente al lado de un modulo
adyacente donde los modulos s¢ interconectan entonces en relacion coplanar. Cuando llega a ser necesario
iterconcetar cuatro modulos en una formacion cruzada, ¢l uso se hace entonces de un cuadrado. ensamblador
quad-enfrentado en cada cara de [a que es un par de ojales que son enganchables por las pestanas de agarre
que proyeetan del lado del modulo para ser unido a ¢sta cara. (Memoria)

Conclusion: El documento US 2005091932 mterficre la novedad de la presente solicitud.

Documento EP 0320745

La wvencion describe una estructura de edificio modular (10) que pueden construirse con una plurahdad de
componentes estructurales fabricados de antemano (30, 35, 16, 18. 31, 19). La estructura de edificio modular
puede engirse en un tiempo relativamente corto sin la necesidad de artifices experimentados en los oficios del
cdificio v s la necesidad de las herramientas especializadas. (Memoria)

Conclusién: El documento EP 0320745 iterfiere la novedad de la presente solicitud

Documento US 5608999

Un conjunto de componentes estructurales termoplasticos extruido para ¢l uso en la construccion de un
edificio. cada componente estructural incluve un miembro de hoja rigido elongado proporcionado con por lo
menos dos barras integras a lo largo del borde. Los componentes estructurales meluyen componentes
estructurales de una primera pared llana v segundo s¢ abren paso a componenics estructurales de codo
esquina, ¢n donde unos pocos componentes estructurales realizablemente corredizamente enclavan con otros
sobre sus barras para formar un panel largo hueco. La célula interior del panel hucco recibe hormigon a ser
vertido. Los pancles huccos realizablemente enclavados con pancles huccos adyacentes consccutivamente para
{ormar una estructura de muro continua. Los compencntes estructurales en su estado desmontado soltado entre
uno y otro son solidamente apilables en ¢l volumen mas pequeiio de almacenamiento. donde los costos de envio
con que ¢l pais fabrica al sitio de construccion local es muy bajo.(Memoria)

Conclusion: El documento US 3608999 no interficre 1a novedad de la presente solicitud.
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Asi pues, es importante seflalar que dichas observaciones fueron debidamente
contestadas por la promovente y solicitante de la patente de invencion en Chile,

mediante escrito presentado ante el INAPI el 19 de diciembre del 2011.

Posteriormente, se presenté ante el INAPI, el 26 de marzo del 2012, respuesta del
perito correspondiente, determinando con base en las aclaraciones oportunamente
formuladas por la promovente y solicitante de la patente de invencién en Chile, que ya
ninguna de las 06 patentes internacionales citadas en origen como resultado de la
bisqueda internacional, afectaba las reivindicaciones de la patente de invencién
solicitada por la promovente en Chile se requirieron ajustes de forma y se concluyo

gue la solicitud tiene nivel inventivo en sus reivindicaciones, requerimientos de

ajustes que fueron debidamente efectuados y desahogados mediante escrito de la
promovente presentado ante el INAPI el 12 de junio del 2012, razdén por la cual se
otorgd a INMUEBLES FERROMARTI, S. A. DE C. V., la Patente de Invencidn con
nimero de registro 49.630, de fecha 12 de diciembre de 2013.

3. Mediante escrito presentado ante el INAPI el 10 de agosto del 2012, la ahora
solicitante de la patente de modelo de utilidad citada al rubro INTEMPO SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., indebidamente pretendi6 actuar como interesada en
el tramite de la patente de invencién en Chile, de Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V,,
amparandose al efecto en el articulo 21 de la Ley 19,880, que establece las Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, que en su numeral 2 considera interesados en el
procedimiento administrativo, a los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan

derechos que puedan resultar afectados por la decision que en el mismo se adopte.

En dicho escrito, INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., manifiesta
que se dedica al rubro de la construccion y desde hace 4 afios conoce, desarrolla y
utiliza la Patente US 5608999 o su equivalente mexicana (Patente 202025
denominada Panel Prefabricado para Construccién), cuya explotacion la tiene

licenciada a su favor (no lo prueba) y denomina a la misma “Tecnologia Intempo”, no

citando a esa fecha haber presentado en Chile ni en Colombia la referida solicitud de
patente de invencién o en su caso de patente de modelo de utilidad que ahora nos

ocupa.
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Asi pues, y tal como lo demostraremos en la conclusion del presente escrito, debe
considerarse que en lo conducente, INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE
C. V., mediante la solicitud de patente de modelo de utilidad de que se trata citada al
rubro, ahora pretende patentar en todo caso el invento amparado por la citada

Patente US 5608999, consistente en:

Documento US 5608999

Un conjunto de componentes cstructurales termoplasticos extruido para ¢l uso en la construccion de un
cdificio. cada componente estructural incluye un miembro de hoja rigido clongado proporcionado con por lo
menos dos barras integras a lo largo del borde. Los componentes estructurales incluven componentes
cstm.cturalcs de una primera pared llana v segundo sc abren paso a componentes cstructurales de codo
esquina. en donde unos pocos componentes estructurales realizablemente corredizamente enclavan con otros
sobre sus barras para formar un panel largo hueco. La célula interior del panel hueco recibe hormigon a ser
vertido. Los pancles huecos realizablemente enclavados con paneles huecos advacentes consecutivamente para
formar una estructura de muro continua. Los componentes estructurales en su estado desmontado soltado entre
uno v otro son sohdamente apilables en ¢l volumen mas pequeiio de almacenamicnto, donde los costos de envio
con que ¢l pais fabrica al sitio de construceion local es muy bajo.(Memoria)

Dicho escrito tuvo por parte del INAPI en Chile, resolucién de tramite administrativo,
de 16 de abril del 2013, en el sentido que “no ha lugar por no ser parte en los

presentes autos y que por lo tanto, tal escrito no podra ser considerado en la

tramitacion de la resolucion.”

En todo caso INTEMPO no puede presentar a su favor dicha patente, su solicitud no
tiene en todo caso diferencias aparentes con la patente US 5608999 y no incluye las

novedades reconocidas conforme a la patente otorgada a favor de FERROMARTI en

Colombia, bajo el nimero de Resolucion 38369, de fecha 27 de junio de 2013 y en
Chile bajo el nimero de Registro 49.630, de fecha 12 de diciembre de 2013.

4. Con fecha 30 de octubre de 2013, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
Chile (INAPI), emitio la Resolucion de aceptacidn a registro respecto de la solicitud
0711-2010, con titulo final “Sistema y método de construccion modular para
construccién progresiva que comprende una pluralidad de piezas prefabricadas, que
consisten en un perfil rectangular hueco con una pluralidad de perforaciones y canales
deslizables, con al menos un conector, al menos un poste, al menos una tapa, al menos
una pieza en u y un material aglutinante”, por virtud de la cual resuelve conceder a su

titular Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V., la patente de invencién solicitada por
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cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicaciéon industrial

establecidos en la Ley correspondiente.

5. Con fecha de emision de 12 de diciembre de 2013, y en atencidn a la Resolucion de
aceptacién de registro ya precisada en el numeral anterior, el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de Chile (INAPI), concedi6 a Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V.,
el Registro de Patente de Invencién nimero 49.630, respecto de la solicitud 0711-
2010, con titulo final “Sistema y método de construccion modular para construccion
progresiva que comprende una pluralidad de piezas prefabricadas, que consisten en un
perfil rectangular hueco con una pluralidad de perforaciones y canales deslizables, con
al menos un conector, al menos un poste, al menos una tapa, al menos una pieza en u y
un material aglutinante”, con vigencia de dicho derecho en Chile desde 01 de julio de

2010 hasta el 01 de julio de 2030.

6. Al amparo del derecho de prioridad (01.07.10) respecto de la solicitud de origen
presentada en Chile, precisada en el numeral 1 precedente, derecho previsto al efecto
por los ordenamientos indicados, en especial el Convenio de Paris del que México,
Chile y Colombia son parte, Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V., con la calidad
indicada, con fecha 20 de diciembre del 2010, hora 14:03, presenté ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Solicitud de Patente de Sistema Modular
para Edificacion Progresiva, a la que correspondi6 el Expediente MX/a/2010/014277,

la cual se encuentra actualmente en tramite.

7. Bajo el mismo derecho de prioridad (01.07.10) respecto de la solicitud de origen
presentada en Chile ya precisada, Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V., con la calidad
indicada, con fecha 30 de mayo 2011, present6 ante la Superintendencia de Industria
y Comercio de la Republica de Colombia, Delegatura de Propiedad Industrial, Division
de Nuevas Creaciones, Solicitud de Patente de Invencion, de Sistema Modular para
Edificacion Progresiva, a la que correspondié el Expediente 11-066603, la cual ya fue
otorgada mediante la Resolucién 38369, de fecha 27 de junio de 2013, con vigencia
hasta el 30 de mayo del 2031.

8. Respecto de la citada patente otorgada en Colombia a Inmuebles Ferromarti, S. A. de

C. V., mediante la Resolucién 38369, de fecha 27 de junio de 2013, precisada en el
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numeral precedente, tenemos que el resumen de la invencion, la descripcion detallada

de la invencion y sus reivindicaciones, son del contenido siguiente:

10

15

RESUMEN DE LA INVENCION

La presente invenciobn se refiere a un Sistema Modular que permite la
construccion de toda clase de edificaciones de caracter progresivo hacia adentro o
hacia fuera , con avances de la técnica conocidos a la fecha, consistentes en la
utilizacion de diversos elementos de construcciéon con dimensiones logradas a base de

la union de piezas completas de formes poliméricas, que logran el tamafio de los

elementos constructivos requeridos para cada tipo de edificacion ahorrando tiempo vy
ventajas en cuanto a la logistica , unién realizada con las piezas previamente
prefabricadas, mediante soldadura con ukrasonido, lo que permite fusionar el material a
nivel molecular, elementos de construccion que se ensamblan entre si ya sea bajo el
sistema a presién (“snap on") o, por canales deslizables y, dichos elementos de
construccion con postes bajo el sistema z presién (“snap on”).

Las dimensiones de los elementos de construccién, permiten pre-instalar en su
interior y de manera oculta y segura, ductos para instalaciones tales coma las
eléctricas, las hidraulicas y las sanitarias ,entre otras, logrando con ello una mejora en

la productividad y la calidad, por lo que ya no resulta necesario la realizacion de obras,
instalaciones y costos postericres.

Los elementos de construccién pueden ser también utilizados para (i) modificar o
agregar elementos de construccion al interior de las edificaciones para crear nuevos
espacios o bien, para (ii) adicionar al exterior de las edificaciones nuevos espacios

1

modulares desde los postes.
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Los elementos de construccion se pueden pre-fabricar, de acuerdo al disefio y
necesidades, los vanos para puertas y ventanas ,que de ser necesario, incluyan los
refuerzos estruciurales para la fijacion de tales elementos arquitectonicos .

Ademas, los elementos de construccion pueden contar con ganchos exteriores u
1o1AY COMERC:

1A

! |
otros elementos de fijacion que permten qiﬁltgaﬁ.é‘éb?e\@l‘) iIsmo, laminados de

acabados diversos

i, SR C.RFTDRIO

JHM

Con base en lo anterior, se utilizan materiales y procesos novedosos en
beneficio de la productividad, calidad y costos en la industria de la edificacién.
Dicha productividad, permite obtener mayores resultados con los mismos recursos, y su
resultado final permite incorporarlos como el acabado definitivo.
El proceso descrito para las edificaciones, con los elementos de construccién puede
utilizarse como sistema de autoconstiuccion o construccién asistida disminuyendo
costos, tiempos y requerimiento de mano de obra especializada.
En cuanto al aseguramiento de czlidad, los elementos de construccion son
prefabricados con niveles de precisidn industrial, sin requerir posteriores ajustes por
mano de obra calificada en el sitio de la edificacién.

Por cuanto al costo, derivado de la productividad, se mejora el proceso

constructivo debido a los tiempos reducidos de fabricacion e instalacion.
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DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La invencion propuesta considera que la unién de las piezas prefabricadas (1)
se efectlia en la fabrica mediante unién por canales deslizables (2) y sistema de
soldadura con ultrasonido para formar los elementos con dimensiones logradas(13) .
Los extremos de los elementos con dimensiones logradas (13) tienen conectores (3)
que se instalan mediante union deslizable. Los postes (4) cuentan con al menos una
ranura (8) donde se insertan las lengleta (6) de los conectores (3) produciendose
una union permanente (snap on) . Los postes (EWP'Q L%ﬁ%%ﬁ%%%iéﬁé%?)

-

que va scbre cada ranura (8) vy gue se retira CUAKEREeSUUNZER S ERASRFAMIIE(B)
HAGCE CONSTILE QUE LA PRESENTE COTA
YOTCHTATCA COUICIDE CON EL ORICINAL

T SLOSRLARIO
para unir un elemento con dimensiones logradas (13) . La unidn de dichos elementos
con dimensiones logradas (13) a los postes (4) se efectiia mediante dicho sistema de
enganche (snap-on). Los elementos de dimensiones logradas (13) permiten instalar
en su interior ductos (9) para instalaciones eléctricas, de agua , sanitarias gas y
transmisién de datos que vienen preinstaladas de fabrica. Las piezas prefabricadas
(1) y los elementos con dimensiones logradas (13) se pueden prefabricar de acuerdo
al disefio y necesidades de tal manera de incluir los vanos (10) para puertas y
ventanas y/o que incluyan refuerzos estructurales para la fijacién posterior de dichas
ventanas o puertas. Las piezas prefabricadas (1) y los elementos con dimensiones
logradas (13) pueden contar con ganchos exteriores u otros elementos de fijacion
que permiten fijar scbre ellos laminados © acabados diversos. Las piezas
prefabricadas (1) y los elementos con dimensiones logradas (13) son prefabricados
con instrumentos de precision lo cual facilita el armado en terreno y evita el uso de
mano de obra especializada . Las piezas prefabricadas (1) y los elementos con
dimensiones logradas (13) se pueden llenar con materiales aglutinantes tales como

cemento, concreto y espumados, tambsién se pueden llenar con aridos. Las piezas
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prefabricadas (1) y los elementos con cimensiones logradas (13) se pueden llenar con
subdivisiones que contengan combinaciones de aglutinante y aridos. Los elementos
con dimensiones logradas tienen perforaciones (11) en su interior que permiten que
los materiales aglutinantes y/o los aridos se distribuyan uniformemente por gravedad
en su interior cuando son vaciados. En el caso de que los elementos con
dimensiones logradas (13) vayan rellenos con poliuretano dichos elementos con
dimensiones logradas no llevan perforaciones (11) interiores y el relleno se efectua

en fabrica. Las planchas (12) que se utilizan para conformar e! techo incluyen en su

borde un botagua (13). Por otra parte en la fabrica se realiza la extrusion de las
piezas prefabricadas (1); se unen dichas piezas. me]dlajﬂevgfg}damu&l Rk iradonido ,

se hacen los vanos (10) de puertas y ventanas s q;ggmse)mstaian
ELSY S%%H% mﬁ PRESFINYE COTIA
nACT CONSTER QUE LA PrS

°O"‘O‘5’I‘.’\.l‘lCA COINCIDE CON El O'LG‘.I\PJ.

5 s QUE HE 'I'ENIDO }U;FL \HSTFL -

.1

L SECRETARIO GB mm HOC

los ductos (9) para instalaciones eléctricas, hidraulicas, sanitarias de agua o
transmision de datos y se instalan los conectores correspondientes en los extremos
(3) de los elementos con dimensiones logradas (13) todo esto previo al transporte al
lugar de edificacion. Luego de esto se traslada al lugar en que se efectuara la
edificacion. En el lugar de edificacion previo al montaje de los elementos descritos
debe construirse un radier con enfierradura (barras o postes metalicos) , se insertan
en la enfierradura las piezas U (14) en el lugar donde se instalaran los, sobre las
piezas U (14) y a través de la enferradura se introducen los elementc;s con
dimensiones logradas (13) y los postes (4) . Se sacan las tapas (7) de los postes en
los lugares donde se unira un elemerto con dimensiones logradas (13) con dicho
poste (4) , a continuacién se unen los elementos con dimensiones logradas (13) con
los postes (4) mediante el sistema de enganche (snap on) . Se instalan las ventana§
y puertas en los vanos (10) previamente fabricados para tal efecto, realizado esto se
vacia malerial aglutinante u otro material por ia parte superlor de todos los postes (4)

y elementos con dimensiones logredas (13) que conforman la instalacién. A
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continuacion se coloca y fija el teche. Se conectan los ductos (9) de instalaciones
eléctricas, hidraulicas, sanitarias y otras que vienen preinstaladas de fabrica, cuando
corresponde se aplican o instalar los materiales de revestimiento. Cabe hacer notar
que en el caso de ampliacion progresiva se debe sacar la tapa (7) del poste e insertar

un nuevo elemento con dimensiones lojradas (13)

REIVINDICACIONES

1 .- Sistema de construccién modular que permite la construccidn progresiva tanto
externa come interna conforme al tamafio requerido para cada edificacion,
CARACTERIZADO porque comprende

una pluralidad de elementos de construccién (13) constituidos de una pluralidad
de piezas prefabricadas (1) que consiste en un perfil rectangular hueco, con una
pluralidad de perforaciones (11) dispuestas simétricamente en sus caras frontales y
canales deslizables (2) en sus caras laterales, en donde dicha pluralidad de piezas
prefabricada (1) estan fijladas unas a otras mediante una fusidn por ultrasonido de
dichos canales deslizables (2) de las caras laterales respectivas a cada pieza

prefabricada (1); y dichos elementos de construccién (13) comprenden adicionalmente
ductos para instalaciones tales como las eléctricas, las hidréaulicas, las sanitarias y de

transmision de datos;

al menos un conector (3) para fijarse en el extremo de un elemento de
construccion (13) mediante una unién deslizable de una cara y que comprende una
lenglUeta (6) en la cara opuesta para una union pemmanente a presién o unién
deslizable, y una pluralidad de perforaciones coincidente con dicha pluralidad de
perforaciones (11) de dicha pieza prefabricada (1),

al menos un poste (4) para fijarse con dicho conector (3), constituido por un perfil
rectangular y hueco con al menos una ranura (8) en cada costado coincidente con dicha
lenglieta (6) para dicha unién permanente a presion o unién deslizable, con una
pluralidad de perforaciones coincidente con dicha pluralidad de perforaciones (11) de
dicha pieza prefabricada (1)

al menos una tapa (7) para fijarse en dicha ranura (8) de un costac;{g rm.l utilizado

A'ﬂ:\:GL:\ f‘ / &DUST\V‘-T

n_ T

QUPES mﬂ

\v

FLSU s.cm*ro sncrm

de dicho poste (4);
AR.O GENFRE\L ED-EOu
SENTE COPIR
¢ CONSTAR QUE LA PREX
mri‘ﬂ‘cﬁ"ﬂCn COWCIDE CON FL: OPIGDIRAL
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puertas.

5. Sistema de construccién modular de acuerdo a la reivindicacion 1,
20 CARACTERIZADO porque dicha pluralidad de elementos de construccion (13)

comprenden elementos de fijacion que permitan fijar sobre ellos laminados o acabados

diversos.

6.- Sistema de construccidbn modular de acuerdo a la reivindicacion 1,

25 CARACTERIZADO porque dicha plL.rahdad de elementos de construeccion (13)

M ol .',‘,.:-‘" n‘_-.r..
comprenden laminados sobre ellos. i s "““U‘J"Tm” CORER

:-‘.. SUECRILO SEC-'I'\E.';‘}"LFEO CEIERAL, /D =0
HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPLA
I"‘?TC' JT}’;}‘I(‘{L CCINCIDE CON ZL O'U(.»t‘i!h.;
" QUE HETLNIDOALRV 3T

LL SECRETARIO G_MMAD-HQC
7.- Sistema de construccion modular de acuerdo a la reivindicacion 1,
CARACTERIZADO porque dicha pluralidad de elementos de construccion (13)

comprenden subdivisiones que incluyer una combinacién de material aglutinante y

arido.

5
8.- Sistema de construccion modular de acuerdo a la reivindicacion 1,
CARACTERIZADO porque dicha pluralidad de elementos de construccion (13}
comprende una enfierradura dispuesta harizontalmente a través de dicha pluralidad de
perforaciones (11).

10

9.-  Meétodo de construccién modular que permite la construccidn progresiva tanto
externa como interna conforme al tamafio requerido para cada edificacion,
CARACTERIZADO porgue comprende las siguientes etapas:

a) en una fabrica, extruir una pluralidad de piczas prefabricadas (1) con un

15  perfil rectangular hueco con canales deslzables (2) en sus caras laterales;
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b) en dicha fabrica, efectuar una pluralidad de perforaciones (11) dispuestas
simétricamente en las caras frontales de dicha pluralidad de piezas prefabricadas;
c) en dicha fabrica, unir las piezas prefabricadas mediante soldadura por
uitrasonido de dichos canales deslizables (2) para formar pluralidad de elementos de
20 construccién (13);
d) en dicha fabrica, instalar ductos para instalaciones eléctricas, de agua ,
sanitarias, gas o transmisién de datos er dicha pluralidad de elementos de construccion
(13);
e) en dicha fabrica, fijar conectores (3) en el extremo de un elemento de
25  construccion (13) mediante una union dzslizable de una de sus caras, en donde dicho

conector (3) comprende una lenglieta (6) en Ila G ua.quu@mnp@ﬁﬁﬂfrﬁ unién

FLAER

-.hl- _’\--'_1. e ,4.‘ ':..

$*
sCRO ""C"\'C‘FPF 10 Cﬂlﬁhimw i: P.ir I{g\-«
GCEC "'\PQU"L&\PI‘E‘) T C
“‘]?‘E‘E;f:;\; 5‘ COLCIDE con UJULHQINAL‘
U 4

Qd[‘.h..T'r.NLDO ALd \"SW\. T

LSS

15 )] unir los elementos de consiruccion (13) con dimensiones logradas con los
postes (4) mediante dicha unién permanente a presidon ¢ union deslizable; y

k) vaciar material aglutinante por la parte superior de todos los postes (4) y

los elementos de construcciéon (13) con dimensiones logradas que cenforman la

instalacién.

10.- Métedo de construccidon mocular de acuerdo a la reivindicacion 9,
CARACTERIZADO porque comprende ante de la etapa f), en fabrica, hacer vanos de
puertas y ventanas en los elementos de construccion (13) y luego de la etapa k) instalar
las ventanas y puertas en dichos vanos.
25
S t.ht-‘ ""wl#.D;. thUS"RL\ ¥ QOLERCY
Ll SUSCRITO S)EE"J.‘TP_I’.O c""ma..\ AD-HCT
EACE CONSTAR QUE LA PRESENT, CO?IA

FUTOSTATICA COINCIDE COH EL OR."‘.N
\ QUEHE TENIDO A LA VIS
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11.- Metodo de construccion modular de acuerdo a la reivindicacion §,
CARACTERIZADO porque comprende colocar y fijar un techo y instalar materiales de

revestimiento en elementos de construccon (13).

5 12.- Meétodo de construccion modular de acuerdo a la reivindicacion 9,
CARACTERIZADO porque después de la etapa a) y antes de la etapa b) dicho método

comprende incorporar un laminado sobre dichas piezas prefabricadas.

9. De lo anterior se advierte que la promovente de las presentes observaciones
Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V., cuenta con derechos adquiridos previos,

prioritarios y de prelaciéon de novedad de la invencion citada al rubro, conforme a
los antecedentes sefialados de Chile, México y Colombia, entre otros paises, que no

pueden ni deben ser transgredidos y desconocidos con la solicitud de patente de
modelo de utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V,, por la
exclusividad que ademés le otorga a mi representada tanto la patente concedida en
Colombia como la patente otorgada en Chile, derivada del reclamo de prioridad de la
patente origen de Chile, que también cuenta con reclamo de prioridad en México y

Colombia, conforme a las novedosas y exclusivas siguientes Reivindicaciones:

v' El sistema patentado permite el crecimiento progresivo de la construccién
una vez realizada, utilizando los medios de ensamble propios de sus partes

mediante unién deslizable, de manera horizontal por sistema “snap on”.

v' El sistema patentado permite que sus elementos sean llenados al armarse en

las partes huecas, con cemento o cualquier otro aglutinante.

v' El sistema patentado es modular y permite la construccion progresiva tanto

externa como interna, conforme al tamano requerido para cada edificacién.

v' Elsistema patentado comprende una pluralidad de elementos de construccion
constituidos de una pluralidad de piezas prefabricadas que consiste en un

perfil rectangular hueco, con una pluralidad de perforaciones dispuestas
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simétricamente en sus caras frontales y canales deslizables en su caras
laterales, en donde dicha pluralidad de piezas completas de formas
poliméricas, prefabricadas estdn fijadas unas a otras mediante una fusion por
ultrasonido de dichos canales deslizables de las caras laterales respectivas a
cada pieza prefabricada y tales elementos de construccién comprenden

adicionalmente ductos para instalaciones tales como las eléctricas, sanitarias

y de transmision de datos.

v El sistema patentado comprende al menos un conector para fijarse en el
extremo de un elemento de construccién mediante una unién deslizable de
una cara y que comprende una lengiieta en la cara opuesta para una union
permanente a presién o union deslizable y una pluralidad de perforaciones
coincidente con dicha pluralidad de perforaciones de dicha pieza

prefabricada.

v El sistema patentado comprende al menos un poste para fijarse con dicho
conector, constituido por un perfil rectangular y hueco con al menos una
ranura en cada costado coincidente con dicha lengiieta para dicha union
permanente a presion o union deslizable, con una pluralidad de perforaciones
coincidente con dicha pluralidad de perforaciones de dicha pieza

prefabricada.

v' El sistema patentado comprende al menos una tapa para fijarse en dicha

ranura de un costado no utilizado de dicho poste.

v' El sistema patentado comprende al menos una pieza “U” con perforaciones

circulares para permitir el paso de material aglutinante y enfierradura.

v' El sistema patentado comprende un material aglutinante que se vierte dentro

de dicha pluralidad de elementos de construccién y de dichos postes.

v’ El sistema patentado permite que el material aglutinante sea uno o una

combinacién de cemento, hormigén, dridos, arcilla y poliuretano expandido.
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v

El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construccion

comprendan vanos para puertas y ventanas.

El sistema patentado determina que la pluralidad de elementos de
construccion comprendan refuerzos estructurales para la fijacion posterior de

dichas ventanas o puertas.

El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construccion
comprendan elementos de fijacion que permiten fijar sobre ellos laminados o

acabados diversos.

El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construccion

comprendan laminados sobre ellos.

El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construccidn
comprendan subdivisiones que incluyen una combinacion de material

aglutinante y drido.
El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construccion
comprendan una enfierradura dispuesta horizontalmente a través de dicha

pluralidad de perforaciones.

El sistema patentado comprende las siguientes etapas:

a) en una fabrica, extruir una pluralidad de piezas prefabricadas con un perfil

rectangular hueco con canales deslizables en sus caras laterales;

b) en dicha fabrica, efectuar una pluralidad de perforaciones dispuestas simétricamente

en las caras frontales de dicha pluralidad de piezas prefabricadas;

c) en dicha fabrica, unir las piezas prefabricadas mediante soldadura por

ultrasonido de dichos canales deslizables para formar pluralidad de elementos de

construccion;
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d) en dicha fabrica, instalar ductos para instalaciones eléctricas, de agua ,

sanitarias, gas o transmision de datos en dicha pluralidad de elementos de construccion;

e) en dicha fdbrica, fijar conectores en el extremo de un elemento de construccion
mediante una unién deslizable de una de sus caras, en donde dicho conector comprende
una lengtieta en la cara opuesta para una unién permanente a presion o union
deslizable, y una pluralidad de perforaciones simétrica con dicha pluralidad de
perforaciones de dicha pieza prefabricada;

f) trasladar de dicha fabrica al lugar en que se efectuara la edificacion dicha
pluralidad de elementos de construccion;

g) en el lugar de la edificacion construir un radier con enfierradura de barras o

postes metdlicos;
h) insertar en la enfierradura piezas U en el lugar en que se instalaran los muros;

i) introducir sobre las piezas U y a través de la enfierradura los elementos de
construccion con dimensiones logradas y postes constituido por un perfil rectangular y
hueco con al menos una ranura en cada costado coincidente con dicha lengtieta para
una union permanente a presion o union deslizable y con una pluralidad de
perforaciones simétrica con dicha pluralidad de perforaciones de dicha pieza

prefabricada;

J) unir los elementos de construccion con dimensiones logradas con los postes

mediante dicha union permanente a presion o union deslizable; y,

k) vaciar material aglutinante por la parte superior de todos los postes y los elementos

de construccion con dimensiones logradas que conforman la instalacion.

v' El sistema patentado comprende la colocacién y fijacién de un techo e instalar

materiales de revestimiento en elementos de construccion.

ZC)
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CONCLUSIONES.

PRIMERA.- De conformidad con el Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial; Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes; Tratado sobre
el Derecho de Patentes de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual;
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio; Decision 486 del Régimen Comun sobre Propiedad Industrial de la
Comision de la Comunidad Andina y la Decisién 344 del Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial del Acuerdo de Cartagena, sélo seran patentables las
invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y

susceptibles de aplicacion industrial, de conformidad con los siguientes numerales:

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio

“Articulo 27: Materia patentable”
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los pdrrafos 2 y 3, las patentes podran obtenerse

por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los

campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entrarien una actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicacién industrial.! Sin perjuicio de lo
dispuesto en el pdrrafo 4 del articulo 65, en el parrafo 8 del articulo 70 y en el
pdrrafo 3 del presente articulo, las patentes se podrdn obtener y los derechos de
patente se podrdn gozar sin discriminacion por el lugar de la invencion, el campo
de la tecnologia o el hecho de que los productos sean importados o producidos en

el pais.”

' A los efectos del presente articulo, todo Miembro podra considerar que las expresiones "actividad
inventiva" y "susceptibles de aplicacion industrial' son sindnimos respectivamente de las
expresiones "no evidentes" y "utiles".
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Decision 486 del Régimen Comin sobre Propiedad Industrial de la
Comision de la Comunidad Andina
Articulo 14
“Los Paises Miembros otorgardn patentes para las invenciones, sean de producto

o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean

nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

Articulo 16
Una invencion se considerard nueva cuando no estd comprendida en el

estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido publicado al publico
por una descripcién escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de

la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerard
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en
trdmite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de
prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud
de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté
incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese

transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”

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

de la técnica.”

Articulo 19
“Se considerara que una invencion es susceptible de aplicacion industrial,

cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria,
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entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva,

incluidos los servicios”,

Decision 344 del Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial del Acuerdo

de Cartagena

Articulo 1
“Los Paises Miembros otorgardn patentes para las invenciones sean de productos
o de procedimientos en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean

nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.”

Articulo 2
Una invencion es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la

técnica.

“El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al ptblico,
por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la

prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerard,
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en
tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de en especifico
presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud
de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se

publique.”

Articulo 4
“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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De esta manera, respecto de la novedad y/o nivel inventivo de los modelos de
utilidad como es el caso de la Solicitud presentada por INTEMPO SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V. a la cual mi representada ahora se opone, la Decision
486 antes citada en sus articulos 81 a 85, regula dicha institucion, que por cuanto a su
definicion y alcance en concordancia con el articulo 54 de la Decisién 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena ha sido precisada por el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina con base a lo siguiente:

“Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las
invenciones menores estamos frente a una delimitacion horizontal, pero si se

refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitacién vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualizacion del modelo de utilidad sigue
ambas delimitaciones, una delimitacion horizontal, como una invencién menor,
cuando el articulo 54 de la Decision 344 dice que el modelo de utilidad permite
una mejora o un diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién del objeto
que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico
que antes no tenia. [gualmente, la menor condicién inventiva se observa cuando
el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones
relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son

merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invencion”.

En vista de lo anterior, se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura
cercana a las patentes de invencién, porque sirve para proteger pequefos inventos,
que constituyen aportes técnicos (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener

ventajas utiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitacién vertical, el articulo 54 citado, establece que ‘Se concedera
patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracién o disposicion de
elementos de algin artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o
de alguna parte del mismo (..),, con lo cual se verifica en relacion con formas

espacialmente definidas.
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En conclusion, el modelo de utilidad constituye una categoria de la propiedad
industrial, semejante a la patente de invencién, cuya exigencia inventiva, valor
cientifico y avance tecnoldgico es menor, debido a que mas bien se trata de un
perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo practico o en una
ventaja en su empleo o fabricacién y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del
objeto para satisfacer una necesidad humana. (Proceso 43-IP-2001. Interpretacion
Prejudicial de 24 de agosto de 2001). (Proceso 07-1P-2004 la Interpretacion
Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).”

En este sentido, se tiene incluso que el modelo de utilidad tiene como requisito
indispensable para su otorgamiento tratarse de una invencion, que si bhien es
respecto de innovaciones técnicas que afectan objetos ya conocidos,? el elemento
inventivo continua sigue siendo el concepto significativo para su otorgamiento y de
ahi que le sean aplicables las disposiciones en materia de patente; es decir, que
cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicacion

industrial.

Asi pues, los anteriores elementos han sido debidamente puntualizados en los
articulos anteriormente citados y definidos por jurisprudencia que al efecto ha

emitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que se destaca enseguida:

1. Novedad de la Invencion:

Al respecto el articulo 2 de la Decisién 344 y 16 de la Decisiéon 486 antes citadas son

o

coincidentes en destacar que “Una_invencién es nueva cuando no esta

comprendida en el estado de la técnica”

% Al efecto se debe considerar lo manifestado sobre el particular Zucherino Daniel R. En su Libro
intitulado “PATENTES DE INVENCION" Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pag. 68:
“(...) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo
de utilidad protege innovaciones técnicas (conformacion, dispositivo, mecanismo, estructura
nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con
la condicion de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempefiar su fin”
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Teniendo en cuenta que en la comprension doctrinal de tal elemento el propio

Tribunal ha recurrido a lo manifestado por Guillermo Cabanellas, que indica que las

caracteristicas del concepto de novedad son las siguientes:

a)

b)

d)

“Objetividad. La novedad de la tecnologia a ser patentada no se determina en
relacién con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en

relacion con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.

“Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “(...) una vez que una tecnologia

pierde su cardcter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la

técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”.

“Caracter Universal de la Novedad” “(..) la novedad de la invencion se

determina en relaciéon con los conocimientos existentes en el pais o en el

n

extranjero

“(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnologfa ya conocida

en el extranjero, aunque fuera novedosa en el pafs”.

“Caracter publico de la novedad” “(..) la invencion patentada pasard a ser
conocida a partir de su publicacion implicita en su patentamiento, y

posteriormente entrara en el dominio publico al expirar la patente”3

2. Nivel Inventivo

Con relacién ha este requisito, se ha establecido como la caracteristica que debe

prevalecer en toda patente y modelo de utilidad, que implique un avance cualitativo

en relacion con la técnica ya existente, ya sea a nivel nacional o en el extranjero. El

mismo se establece en el articulo 18 de la Decisién 486 citada que presupone el

requisito de nivel inventivo al establecer que la invencién goza de dicho nivel al no

derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una

persona entendida o versada en la materia.

c CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial
Heliasta. Buenos Aires 2004. Pags. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de

2004.)
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Asi las cosas, este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con
los conocimientos técnicos que existfan al momento de la invencion, se hubiese
podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para
un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y

normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
3. Aplicacion Industrial

Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible
de aplicacién industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier
actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el articulo 19 de la Decision

486.

Con respecto a lo anterior, se tiene que el modelo de utilidad que ahora se pretende
patentar, carece de toda novedad e inventiva, toda vez que de una deconstruccion
del resumen de la solicitud presentada por INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
S.A. DE C.V., se advierte que en el caso concreto no existe una innovacion técnica,
puesto que lo que pretende patentar se ubica ya en el estado de la técnica, ya que los
elementos del mismo no son diferentes respecto de la anterioridad derivada del
documento de invencién US 568999 citado, toda vez que cualquier técnico con
conocimientos medios en la materia podria plantearse el mismo problema, resolverlo
en la forma en que ahora se pretende reivindicar y prever el resultado, tomando en
consideracion la propia invencion US 568999, que técnicamente resuelve la cuestion

que ahora indebidamente se pretende reivindicar, dadas las casi exactas similitudes y

mismo resultado que se obtiene como se muestra en el siguiente cuadro:

REIVINDICACIONES MEMORIA PATENTE US
MODELO DE UTILIDAD | 5608999 0 SuU
SISTEMA MODULAR DE | EQUIVALENTE MEXICANA
PANELES Y ELEMENTOS | (PATENTE 202025
ESTRUCTURALES DENOMINADA PANEL
TERMOPLASTICOS PARA | PREFABRICADO PARA
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CONSTRUCCIONES CONSTRUCCION

PREFABRICADAS

1.-Reivindicacion 1: “Un|1.- a)  “Conjunto  de | En ambos se trata de
sistema modular de paneles y | componentes  estructurales | paneles

elementos estructurales | termopldticos..” termoplasticos
termopldsticos para | b) los paneles huecos

construcciones  prefabricadas | realizablemente enclavados

"

2.- Reivindicacion 2: “Que de
acuerdo con la reivindicacion 1,
que siendo del tipo constitutito
en la figuras 2, 3, y 4, por un
panel de forma
substancialmente rectangular,
comprende una pluralidad de
cavidades internas
substancialmente

rectangulares comprendiendo
dicho panel en el extremo
lateral con una extension de

configuracion en forma de

gancho cuyas puntas se
direcciona hacia la parte
externa; el extremo latral

opuesto con una extension de
configuracion en forma de
contra-gancho cuya punta se
direcciona  hacia la parte
interna que se engarza al
contorno externo de dicho
gancho del lado opuesto, las
internas

costillas presentan

troquelados circulares

2.- “..en donde unos pocos
componentes  estructurales
realizablemente

corredizamente enclavan con
otros sobre sus barras para

formar _un panel largo

hueco...”

En ambos se trata de
paneles huecos que
entre si se
componen en una

unidad lineal.

¥
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distribuidos en forma

estratégica lineal ..."

3.- Reivindicacion 3: “Que de
acuerdo con la reivindicacion 1,
que siendo del tipo constitutito
en la figuras 19, 20, y 21, un
panel de forma
substancialmente rectangular,
comprende una pluralidad de
costillas  longitudinales y
perpendiculares internas que
generan una pluralidad de
cavidades internas
substancialmente

rectangulares, comprendiendo
dicho panel en un extremo
lateral con una extension de
configuracion en forma de
gancho

cuya  punta  se

direcciona hacia la parte

interna de las  costillas

perpendiculares; el extremo

lateral ~opuesto con una
extension de configuracion en
forma de contra-gancho cuya
punta se direcciona hacia la
parte interna de las costillas
perpendiculares que engarza al
contorno externo de dicho

gancho del lado opuesto, las

costillas internas presentan
troquelados circulares
distribuidos en forma

3. “..Los  componentes

estructurales incluyen
componentes estructurales de
una primera pared llana y
segundo se abren paso a
componentes estructurales de
codo esquina, en donde unos
pocos componentes

estructurales

realizablemente

corredizamente __enclavan

con otros sobre sus barras
para formar un panel largo

hueco...”

En ambos los
paneles huecos se
ensamblan entre si
formar

para un

muro.

!
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estratégica al lineal...” |

Consecuentemente y como resultado de la informacién y apoyo técnico a que la
presente promocion se refiere, tenemos que la solicitud de patente de modelo de
utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., TITULO: Sistema

modular de paneles y elementos estructurales termopldsticos para construcciones

prefabricadas, incumple con los ordenamientos ya citados en esta Primera Conclusion,
por carecer de novedad a la fecha de su presentacion y no ser resultado de una

actividad inventiva considerando el estado de la técnica en dicha fecha, debiendo
incluirse en lo conducente, tanto la Patente US 5608999, Panel Prefabricado para
Construccion, que es la que dice admite y confiere INTEMPO SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., corresponde a su técnica constructiva.

Por tanto, el modelo de utilidad que nos ocupa carece de inventiva, toda vez que
como se ha demostrado el estado objetivo de la técnica en este momento, tanto en el
pais como en el extranjero, en que se pretende reivindicar el descrito modelo de
utilidad ya cuenta con elementos técnicos que llegan al mismo resultado, ya que tal
resultado como se dijo es consecuencia directa e inmediata del estado de la técnica

existente, consecuentemente la pérdida de tal novedad es irreversible.

SEGUNDA.- Por otra parte, se tiene que también carece de nivel inventivo el modelo

de utilidad que pretende patentar INTEMPO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,, ya que

a la fecha de presentacién de su solicitud la materia de sus reivindicaciones ya forman

parte del estado de la técnica previo, en razén de los derechos adquiridos previos de

novedad de la invencion por parte de mi representada Inmuebles Ferromarti, S. A. de
C. V., conforme a los antecedentes sefalados de Chile, México y Colombia, entre otros
paises, que no pueden ni deben ser transgredidos y desconocidos con la solicitud de
patente de modelo de utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A.DEC. V,,
por la exclusividad que ademds le otorga a mi representada tanto la patente concedida

en Colombia como la patente otorgada en Chile, derivada del reclamo de prioridad de

la patente origen de Chile, que también cuenta con reclamo de prioridad en México y

Colombia con fecha de prioridad de 12 de julio del 2010.

Ng
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De esta manera, la prioridad que debe ser reconocida ahora en esta instancia bajo los
principios de Trato nacional a los nacionales de los paises de la Unién y de Trato de la

nacion mas favorecida reconocidos en el Convenio de Paris para la Proteccion de la

Propiedad Industrial, conforme a lo siguiente:

Articulo 2

Trato nacional a los nacionales de los paises de la Union

1) Los nacionales de cada uno de los paises de la Unién gozaran en todos los
demads paises de la Union, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad
industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en
el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente
previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendran la
misma proteccidn que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a
sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades

impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condicién de domicilio o de establecimiento en el
pais donde la proteccién se reclame podrd ser exigida a los nacionales de los
paises de la Unién para gozar de alguno de los derechos de propiedad

industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislacion de cada
uno de los paises de la Unién relativas al procedimiento judicial y
administrativo, y a la competencia, asf como a la eleccion de domicilio o a la
constitucion de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad

industrial.”

En donde dichos principios también estdn incluidos en la Decisién 486 del Régimen

Comun sobre Propiedad Industrial de la Comision de la Comunidad Andina, conforme

a los siguientes numerales:
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Del Trato Nacional

Articulo 1

“Con respecto a la protecciéon de la propiedad industrial, cada Pafs Miembro
concederd a los nacionales de los demds miembros de la Comunidad Andina, de
la Organizacion Mundial del Comercio y del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el
gue otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los
articulos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el articulo 2 del

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

Asimismo, podran conceder dicho trato a los nacionales de un tercer pafs, bajo

las condiciones que prevea la legislacion interna del respectivo Pafs Miembro.”

Del Trato de la Nacion mas Favorecida

Articulo 2

“Con respecto a la proteccion de la propiedad industrial, toda ventaja, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un Pais Miembro a los nacionales de otro
Pais Miembro de la Comunidad Andina, se hara extensiva a los nacionales de
cualquier miembro de la Organizacién Mundial del Comercio o del Convenio de

Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el parrafo anterior procedera sin perjuicio de las reservas
previstas en los articulos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).”

Ahora bien, por cuanto al derecho de prioridad y consecuentes derechos de novedad
adquiridos de mi representada, conforme a los antecedentes sefialados de Chile,

México y Colombia debe considerarse como fecha de prioridad la de 1° de julio del

2010, teniendo en cuenta tal fecha de prioridad por presentacién de solicitud de
patente, para efectos de considerar en el estado de la técnica la invencion reivindicada

por mi representada, que es de fecha anterior a la solicitud de patente de modelo de
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utilidad presentada por INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. que ahora
nos ocupa, conforme a lo que previenen al efecto el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, y la Ley de la Propiedad Industrial mexicana,

que en lo conducente precisan:

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

“Articulo 4 A.al. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos
industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad G.

Patentes: division de la solicitud

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de
invencién, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de
fabrica o de comercio, en alguno de los paises de la Unién o su causahabiente,

gozard, para efectuar el depdsito en los otros paises, de un derecho de

prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depésito que tenga
valor de depdsito nacional regular, en virtud de la legislacién nacional de cada

pafs de la Unién o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre

paises de la Union.

3) Por depésito nacional regular se entiende todo depésito que sea suficiente

para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de que
se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

En consecuencia, el depdsito efectuado posteriormente en alguno de los demas

paises de la Unién, antes de la expiracién de estos plazos, no podrd ser

invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro

deposito, por la publicacién de la invencion o su explotacién, por la puesta a la

venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y

estos hechos no podran dar lugar a ningin derecho de terceros ni a ninguna
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posesion personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del dfa de la
primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados

alo que disponga la legislacién interior de cada pais de la Union.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados seran de doce meses para las
patentes de invencién y los modelos de utilidad y de seis meses para los

dibujos o modelos industriales y para las marcas de fabrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depdsito de la

primera solicitud; el dia del depésito no esta comprendido en el plazo.

3) Si el dltimo dia del plazo es un dia legalmente feriado o un dia en el que la
oficina no se abre para recibir el depésito de las solicitudes en el pais donde la
proteccidn se reclama, el plazo serd prorrogado hasta el primer dia laborable

que siga.

4) Debera ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depdésito sera
el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el
mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del pdrrafo 2)
arriba mencionado, depositada en el mismo pais de la Union, con la condicion
de que esta solicitud anterior, en la fecha del depésito de la solicitud posterior,
haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a
inspeccion publica y sin dejar derechos subsistentes, y que todavia no haya
servido de base para la reivindicacién del derecho de prioridad. La solicitud
anterior no podra nunca mas servir de base para la reivindicacién del derecho

de prioridad.

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un deposito anterior estard
obligado ha indicar en una declaracién la fecha y el pafs de este depdsito. Cada
pais determinard el plazo maximo en que deberd ser efectuada esta

declaracion.
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2) Estas indicaciones seran mencionadas en las publicaciones que procedan de
la Administracién competente, en particular, en las patentes y sus

descripciones.

3) Los paises de la Unién podran exigir de quien haga una declaracion de
prioridad la presentacién de una copia de la solicitud (descripcion, dibujos,
etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la
Administracién que hubiera recibido dicha solicitud, quedara dispensada de
toda legalizacion y en todo caso podra ser depositada, exenta de gastos, en
cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha
del depdsito de la solicitud posterior. Se podra exigir que vaya acompanada de
un certificado de la fecha del depdsito expedido por dicha Administracion y de

una traduccion.

4) No se podran exigir otras formalidades para la declaracién de prioridad en
el momento del depésito de la solicitud. Cada pafs de la Unién determinara las
consecuencias de la omision de las formalidades previstas por el presente
articulo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho

de prioridad.

5) Posteriormente, podran ser exigidos otros justificativos. Quien se
prevaliere de la prioridad de un depdsito anterior estard obligado a indicar el
namero de este depdsito; esta indicaciéon serd publicada en las condiciones

previstas por el parrafo 2) arriba indicado.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un pais en
virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depdsito de un modelo de
utilidad, el plazo de prioridad sera el fijado para los dibujos o modelos

industriales.
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2) Ademés, esta permitido depositar en un pafs un modelo de utilidad en virtud

de un derecho de prioridad basado sobre el depdsito de una solicitud de

patente y viceversa.

Ningun pais de la Unién podra rehusar una prioridad o una solicitud de patente
por el motivo de que el depositante reivindica prioridades multiples, aun
cuando éstas procedan de paises diferentes, o por el motivo de que una
solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios
elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya
prioridad es reivindicada, con la condicién, en los dos casos, de que haya

unidad de invencion, segtn la ley del pais.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o
solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el dep6sito de la solicitud posterior

da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante
podrd dividir la solicitud en cierto nimero de solicitudes divisionales,
conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello

hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podra el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de
patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de
solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.
Cada pafs de la Unién tendrd la facultad de determinar las condiciones en las

cuales esta division sera autorizada.

La prioridad no podré ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de
la invencion para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las

reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el pais de origen,

j(a
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siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera

precisa la existencia de los citados elementos.

1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un pais en el que
los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su eleccién, una patente o un
certificado de inventor, dardn origen al derecho de prioridad instituido por el
presente articulo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las

solicitudes de patentes de invencion.

2) En un pafs donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su eleccion,
una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de
inventor gozara, conforme a las disposiciones del presente articulo aplicables a
las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depdsito
de una solicitud de patente invencion, de modelo de utilidad o de certificado de

inventor.”

Decision 486 del Régimen Comtin sobre Propiedad Industrial de la

Comision de la Comunidad Andina

De la Reivindicacion de Prioridad

Articulo 9.-

“La primera solicitud de patente de invencion o de modelo de utilidad, o de

registro de diserio industrial o de marca, vdlidamente presentada en otro Pais

Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el
Pais Miembro estuviese vinculado por algin tratado que establezca un derecho
de prioridad andlogo al que establece la presente Decision, conferird al
solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Pais

Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los

efectos del derecho de prioridad serdn los previstos en el Convenio de Paris para

la proteccion de la Propiedad Industrial.
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El derecho de prioridad podrd basarse en una solicitud anterior
presentada ante la oficina nacional competente del mismo Pais Miembro,
siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad
previo. En tal caso, la presentacion de la solicitud posterior invocando el derecho
de prioridad implicard el abandono de la solicitud anterior con respecto a la

materia que fuese comun a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud

vdlidamente admitida a trdmite conforme a lo previsto en los Articulos 33,

119 v 140 de la presente Decision, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debera
presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la

fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invencion y de modelos de utilidad; y,

b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas.”

Ley de la Propiedad Industrial (México)

“Articulo 10 BIS.- El derecho a obtener una patente o un registro pertenecerd al
inventor o disefiador, segiin el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 14
de esta Ley. Si la invencién, modelo de utilidad o disefio industrial hubiese sido
realizado por dos o mds personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente

o el registro les pertenecerd a todos en comun.

Si_varias personas _hicieran la _misma _invencién o modelo de utilidad
independientemente unas de otras, tendrd mejor derecho a obtener la patente

o _el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que
reivindique la prioridad de fecha mds antigua, siempre que la solicitud no sea

abandonada ni denegada. El derecho a obtener una patente o un registro podrd

ser transferido por actos entre vivos o por via sucesoria.”

x
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“Articulo 17.- Para determinar que una invencion es nueva y resultado de una

actividad inventiva se considerard el estado de la técnica en la fecha de

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

Ademas, para determinar si la invencion es nueva, estardn incluidas en el estado
de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con
anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trdmite, aunque la publicacion a

que se refiere el articulo 52 de esta Ley se realice con posterioridad.*

En vista de lo anterior, no debe desconocerse ni pasar desapercibido por esta
instancia, en razon de los articulos anteriormente transcritos la prerrogativa que
conceden a esta parte los articulo 10 Bis y 17 de la Ley de la Propiedad Industrial
mexicana, debiendo considerarse en el estudio de nivel de invencion respecto de la
solicitud de patente de modelo de utilidad que nos ocupa, que en el estado de la
técnica prevalecen todas las solicitudes de patente presentadas por mi representada
entre otros paises, en el caso concreto Chile, Colombia y México, con anterioridad a la
fecha de solicitud del modelo de utilidad que nos ocupa, que se encuentren ya

tramitadas y otorgadas o concedidas, aungue la publicacién de la solicitud de patente

se realice con posterioridad a la misma, puesto que la prioridad al ser un derecho de

prelacion conforme a lo indicado anteriormente se retrotrae a la fecha de la

presentacion de la solicitud de patente y de ninguna manera de su publicacion.

De esta manera, nos permitimos citar la definicién de la palabra prioridad conforme

al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espariola:

Prioridad.
(Del lat. prior, -oris, anterior).
1. f. Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden.

2. [. Anterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa que depende o
procede de ello.

“ Articulo 52.- La publicacion de la solicitud de patente en tramite tendra lugar lo méas pronto
posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la
presentacion, en su caso, de prioridad reconocida. A peticion del solicitante, la solicitud sera
publicada antes del vencimiento del plazo sefialado. Ley de la Propiedad Industrial (México)
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De esta manera, en la doctrina de la materia, se ha reconocido al derecho de
prioridad como un derecho de prelacién, asi como la propia jurisprudencia del

Tribunal Andino que en cuanto al tema ha establecido:

“Frente a un eventual conflicto en la presentacion de varias solicitudes

simultdneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la

institucion de la ‘prioridad’, que no se traduce sino en conceder prevalencia a

la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio ‘primero en el
tiempo, primero en el derecho”>

Asi pues, la solicitud de patente como tal, otorga al peticionario el privilegio temporal
que acompana a la misma y de ahi la importancia de la consignacién en tal documento

de la hora y fecha de su presentacion.

Lo anterior, ya que de tal fecha y hora de presentacion se deriva el derecho adquirido
de prioridad que integra al estado de la técnica la materia de su reivindicacion, que
impide a su vez que se pretenda su patentabilidad posterior por terceros, puesto que
conforme al principio “Primero en el tiempo, primero en el derecho”, se integra al
estudio de cualquier solicitud de patente una prelacion natural, que impone a la
oficina de patentes la obligacion de verificar el estado de la técnica conforme a las

solicitudes de patente otorgadas y aln en tramite, ventaja, favor, privilegio o

inmunidad que le otorga el articulo 17 de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, a
mi representada en virtud de su solicitud de patente y correspondientes reclamos de
prioridad senalados de Chile, México y Colombia, respecto de lo cual se debe
considerar el contenido de sus reivindicaciones patentadas, como integrantes del
estado de la técnica desde su fecha de prioridad de 12 de julio del 2010, que es de
fecha anterior a la solicitud de patente de modelo de utilidad presentada por
INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse al estado de la técnica por todas

las solicitudes de patentes presentadas en México por Inmuebles Ferromarti, S.

5 Sentencia de fecha 31 de octubre de 1997 Proceso 28-1P-96 (Gaceta Oficial No. 318 de enero
26 de 1998).

B X
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A.de C. V., con anterioridad a esa fecha, que se encuentra concedida y en tramite
(Chile 01.07.10-México 20.12.10) o bien que se trate de una patente de invencion
29438 ya otorgada (punto 5 Colombia 30.05.11) todas estas fechas anteriores a la
solicitud de patente de modelo de utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS,

S. A. DE C. V., en el entendido de que por lo que toca a las fechas de presentacion de las
solicitudes de patente de invencion por parte de Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V,,
en México y Colombia, las mismas estdn sustentadas en Reclamos de Prioridad de la

solicitud de patente de origen en Chile, del 12 de julio del 2010 y por lo tanto esa fecha

es la que debe ser considerada como fecha legal primigenia de la presentacion.

Igualmente, deben ser consideradas por esa autoridad de la propiedad industrial, para
efectos del examen de fondo de la solicitud de patente de modelo de utilidad que nos
ocupa, en materia de novedad y de conocimiento previo de la técnica, al menos todas y
cada una de la patentes internacionales y nacionales que se detallan en el siguiente
capitulo de pruebas, mas las que esta autoridad considere recabar informacion al
efecto mediante las busquedas del estado de la técnica nacionales, extranjeras e

internacionales correspondientes.

PRUEBAS

Para efectos del debido apoyo técnico de la presente promocién de presentacion de
informacion, que sustenta la falta de novedad respecto de la solicitud de patente de
modelo de utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., TITULO:
Sistema modular de paneles y elementos estructurales termopldsticos para
construcciones prefabricadas, y relacionadas con todos y cada uno de los puntos

esgrimidos en la presente promocioén, se ofrecen las siguientes pruebas:

1. Copias certificadas y apostilladas de todo el Expediente Administrativo 711-10 ¢
711-2010 del INAPI en Chile, respecto de la Solicitud de Patente del Sistema

Modular para Edificacion Progresiva, de fecha 1° de julio del 2010, presentada
por Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V., en especial por lo que toca a la fecha de
presentacién de la Solicitud de Patente de Invencién correspondiente, la cual da
origen y sustento a los posteriores reclamos de prioridad de dicha patente en México y

en Colombia, cuéles fueron los Informes Periciales y las respuestas que se dieron a los
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mismos; cual fue el resultado de dichas respuestas y si un presunto tercero interesado
concurrié como tal al procedimiento y cudl fue el resultado de ello y cudl es el estado
actual de dicha solicitud de patente de invencion. Dichas copias deberan ser
solicitadas por este Instituto al INAPI en Chile mediante el correspondiente exhorto
internacional, Carta Rogatoria o cualquier medio de comunicacién y de cooperacion
internacional en términos de la Convencién Interamericana sobre Exhortos o Cartas

Rogatorias.

Dicha informacién documental puede ser confirmada y ampliada por esa Autoridad a
través de la consulta directa de la informacién publica disponible en el sistema de
Internet, en la base de datos de patentes correspondiente del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de Chile (INAPI), que para mayor referencia se proporcionan

para su consulta los siguiente links:

http://ion.inapi.cl:8080 /Patente/View /cons avanz rpt.asp?NumSol=201000711

http://ion.inapi.cl:8080/Patente/View/inst_adm.asp?NumSol=201000711&Tipo=0

2. Copias certificadas y apostilladas de todo el Expediente Administrativo 11-
066603 de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de

Colombia, Delegatura de Propiedad Industrial, Division de Nuevas Creaciones,
Solicitud de Patente de Invencion, de Sistema Modular para Edificacion Progresiva,
presentada por Inmuebles Ferromarti, S. A. de C. V., el 30 de mayo 2011 en Colombia,
en especial por lo que toca a la fecha de presentacién de la Solicitud de Patente de
Invencién correspondiente, con base en reclamo de prioridad a partir de Chile
(01.07.10), cudles fueron los Informes Periciales y las respuestas que se dieron a los
mismos; cudl fue el resultado de dichas respuestas y si un presunto tercero interesado
concurrié como tal al procedimiento y cudl fue el resultado de ello y cudl es el estado
actual de dicha solicitud de patente de invencidn, en cuanto a la Resolucién 38369, de
fecha 27 de junio de 2013, que otorga la patente a la promovente, con vigencia hasta el
30 de mayo del 2031, de las cuales se acompana, para su cotejo, 1 juego en copia

simple.

’%
(A
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Dicha informacion documental puede ser confirmada y ampliada por esa Autoridad a
través de la consulta directa de la informacién publica disponible en el sistema de
Internet, en la base de datos de patentes correspondiente de la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia, en el Sistema de Nuevas Creaciones, que para

mayor referencia se proporcionan para su consulta el siguiente links:

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv 57 /externas/DetallePatente.php?consul

tando=patentescolombianas&parametros=opparametros&vano=11&vtra=2&vnum=6

6603&veon=2%20%20&vcons=0&vcre=45205&vtem=IM

3. La consulta especifica y analisis por parte de esa autoridad, en los bancos de
datos y acervos documentales de las diversas Instituciones publicas y privadas,

nacionales, extranjeras e internacionales, que tiene por objeto la proteccion de los
derechos de la propiedad industrial, asi como proporcionar la informacién y
cooperacién técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme
lo dispuesto por la Ley de la Materia, respecto de las siguientes patentes, que ya
fueron examinadas conforme al estado previo de la técnica por los peritos
correspondientes, tanto en el procedimiento de patente primigenia en Chile que inicio
mi representada ya citada, con patente otorgada; asi como respecto de la patente
otorgada por reclamo de prioridad de la primigenia en Chile referida en Colombia ante
las autoridades competentes como se relata, también correspondiente a mi

representada.

Adicionalmente, es preciso sefialar que la actividad novedosa e inventiva producto
de un proceso creativo que desembocé en la materia de las patentes otorgadas
en Colombia y en Chile a mi representada y su relacion de prioridad, no se
contraponen, ni interfieren en la novedad reconocida a las patentes que se mencionan

a continuacidn.

Ahora bien, lo que pretende presentar ahora la solicitante INTEMPO SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V,, si se contrapone e interfiere en la novedad no
solo de dichas patentes que ahora se relacionan sino también en las_dos patentes ya

otorgadas a mi representada en Colombia y en Chile, y su relacién de prioridad de

la patente primigenia presentada en Chile, dado que como se advierte notoriamente y
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que deberé ser corroborado por los peritos correspondientes, la ahora solicitante
INTEMPO de la presunta patente de modelo de utilidad se basa en supuestos
resultados que evidentemente se deducen de un conjunto de conocimientos previos

hechos publicos por terceras personas distintas a la solicitante y legalmente

protegidos, mediante la descripcion oral o escrita producto de las mismas.

Dichas Patentes son las siguientes:

7

» US 2005091932 (Roth) 05.05.2005-Sistema Modular Prefabricado para

Edificacion Progresiva.

» EP 0320745 (Carman, Brannan, Dangler, Dilon, Haag, Nehme) 21.06.1989-
Estructura Modular para Construir y Componentes Prefabricados para ello y

Métodos Relacionados.
» US 5608999 (Mcnamara) 11.03.1997-Panel Prefabricado para Construccion.

» MEX 202025 Titular Bernard Mcnamara-Panel Prefabricado para Construccion,
que tiene como patente paralela la citada US 5608999 (Mcnamara) 11.03.1997,
las cuales manifiesta la solicitante de patente de invencion INTEMPO
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., en su escrito de presunto
interesado presentado ante el INAPI en Chile y debidamente referido en la
presente promocién, tener otorgadas bajo Contrato de Licencia, debiendo
aclararse por esta promovente, que tenemos conocimiento extraoficial que la
patente que tiene licenciada dicha solicitante, es la mexicana 202025, pero con
base en un contrato de 6 de junio del 2005, celebrado con DIGIGRAPH
CONSULTANTS INTERNATIONAL INC. d.b.a. D.C. INTERNATIONAL, con

domicilio en Quebec, Canada.
» US 6189269 Vittorio De Zen-Royal Building Systems.

» S 5311778

X
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En este orden de ideas, nos permitimos citar a continuacién la reivindicacion 1
modificada de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V, con el propésito de

enfatizar en los elementos de la misma que ya han sido divulgados en el arte previo:

“Un perfil de arrastre inferior en forma de “C" dispuesto horizontalmente, unas
varillas de refuerzo dispuestas verticalmente sobre el perfil de arrastre; una
pluralidad de paneles de muro de forma sustancialmente rectangular integrado
por una pared frontal y una pared posterior con una pluralidad de costillas
internas longitudinales perpendiculares a las paredes frontal y posterior
quedando entre ellas definiendo una pluralidad de cavidades internas
sustancialmente rectangulares, dichas costillas presentan una pluralidad de
troquelados circulares a distintas alturas y dicho panel tiene integrado a todo lo
largo de uno de sus extremos laterales un par de extensiones cerca de sus bordes
en forma de gancho cuyas puntas se proyectan hacia fuera y el extremo lateral
opuesto tiene integrado a lo largo un par de extensiones cerca de sus bordes a
todo lo largo en forma de contra gancho cuyas puntas se proyectan hacia
adentro; caracterizado porque incluye un canal superior para muro el cual esta
formado por un perfil en forma de triangulo rectdngulo de cuyos vértices
inferiores se extienden dos cejas formando un canal en donde se aloja el extremo
superior de los paneles de pared; unos paneles de teco dispuestos sobre el canal
superior para muro y sujetado a el por un medio de sujecion quedando inclinado
definiendo un techo de dos aguas; un perfil estructural central formado por un
perfil rectangular con medios de unién en su parte inferior y un perfil en forma de
“V* con cejas superiores que se proyecta hacia afuera para sujetarse a los paneles
de techo; un perfil de cumbrera en forma de “V” invertida que queda cubriendo el

perfil central y fijado por un medio de unién a los paneles de techo”

Asi las cosas, los documentos citados previamente revelan las siguientes
caracteristicas consideradas esenciales por la invencion solicitada por Intempo

Sistemas Constructivos S.A de C.V:

1) Sistema modular de paneles y elementos estructurales termoplasticos para

construcciones prefabricadas
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IT) un perfil de arrastre inferior,

1) unas varillas de refuerzo,

IV)  una pluralidad de paneles de muro,

V) una pluralidad de troquelados circulares,

VI) un canal superior para muro,

VII)  unos paneles de techo,

VIII) un perfil estructural central,

1X) un perfil de cumbrera.

Por lo tanto, es evidente que dichas patentes citadas revelan la totalidad de

caracteristicas esenciales de la invencion, toda vez que comprenden los elementos
considerados en la misma, por lo cual la invencién solicitada, en definitiva no cumple

con el requisito de novedad.

Finalmente, cabe resaltar que todas las pruebas y documentos mencionados
anteriormente fueron presentados en los memoriales de oposicion y objecion
respectivos y por lo tanto reposan en el expediente de su despacho. De esta
forma, ruego que sean tenidos en cuenta a la hora de evaluar la falta de novedad
del Modelo de Utilidad de la referencia.

PETICION

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la
decision tomada mediante la Resolucién No. 69243 del 21 de noviembre de 2014 y
tendiente a negar el Privilegio de Patente de Modelo de Utilidad de la solicitud de la

referencia.

AG
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NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretarfa General de la Superintendencia de Industria y

Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70% No. 4-41

de esta ciudad de Bogota.

Del Senor Director

r”////
—JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.].
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 ANo. 4 - 41



