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REFERENCIA: SOLICITANTE: AK GLOBALTECH CORP

TITULO: “ALCOHOLIMETRO CALIBRABLE".
EXPEDIENTE: 2014-040472

RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION N° 82243 DE 20 DE OCTUBRE DE 2015

HELENA CAMARGO WILLIAMSON, mayor de edad y vecina de Bogota D.C, identificada como
aparece al pie de mi firma, en mi condicién de apoderada de la sociedad AK GLOBALTECH CORP
domiciliadas en New Jersey, Estados Unidos de América, respetucsamente me dirijo a usted con
el fin de interponer recurso de REPOSICION en contra de la Resolucién No. 82243 de 20 de
octubre de 2015, expedida por la Direccién de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de
Industria y Comercio, mediante la cual concede parcialmente el derecho para la solicitud de Ia
referencia. Lo anterior basdndome en los hechos y argumentos que se exponen a continuacion:
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HECHOS

Mediante escrito radicado el 26 de febrero de 2014, la sociedad AK Globaltech Corp.
presenté la solicitud de patente N° 14-040472-00000-0000, correspondiente a la fase
nacional de la solicitud internacional PCT/US2012/030013 del 21 de marzo de 2012.

La solicitud en cuestion fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N® 689 del
10 de marzo de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

El dia 23 de junio de 2015 se requiri6 al solicitante para que presentara respuesta a las
observaciones de caracter técnico contenidas en el Oficio N° 6756. En escrito radicado
bajo el nimero N° 14-040472-00003-C000 del 21 de septiembre de 2015, el solicitante
respondi6 oportunamente el requerimiento formulado y presenté nuevas
reivindicaciones 1 a 23 que remplazan las originalmente presentadas.

Aceptado el nuevo capitulo reivindicatorio, mediante Resolucion No. 82243 de 20 de
octubre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio niega dicho derecho para la
totalidad del capitulo reivindicatorio, argumentando que el mismo carece de novedad y
por ende, ellas no cumplen con las disposiciones del articulo 16 de la Decision 486.

Especificamente, la Superintendencia sostiene que el problema técnico consiste en la
necesidad de suministrar un alcoholimetro calibrable y un aparato para realizar dicha
calibracién, que permita a un usuario calibrar de forma facil y rapida un alcoholimetro,
sin necesitar de incurrir en gastos econdmicos y largos periodos de tiempo, enviando
dicho alcoholimetro a una empresa especializada. Para resolver este problema técnico, se
presenta un alcoholimetro calibrable, que comprende: un sensor de alcohol; una memoria
no volatil; una unidad de procesamiento; una pantalla de visualizaciéon y un alojamiento
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para alojar la unidad de procesamiento, el sensor de alcohol, la memoria no volatil y la
pantalla de visualizacion. Asimismo, suministra un aparato para calibrar un alcoholimetro
utilizando el cuerpo del usuario como simulador, que comprende: un dispositivo de
introduccién de datos; un procesador, una memoria y una pantalla de visualizacion.

E] examinador compara las caracteristicas de la presente solicitud contra el alcoholimetro
divulgado en D1 y establece la siguiente tabla:

Tabla 1

Caracteristicas esenciales D1
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De acuerdo con la tabla anterior, el examinador sostiene que las caracteristicas esenciales
del alcoholimetro calibrable de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en
el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan alguna caracteristica
que haga nuevo el alcoholimetro calibrable de la reivindicacion 1, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Asimismo, el aparato reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la
reivindicacién 15 esta referida a un: “Aparato para calibrar un alcoholimetro utilizando el

cuerpo de un usuario como simulador, que comprende: un dispositivo de introduccion de
datos para recibir informacién respecto de una tasa de metabolismo del usuario, tipo y
cantidad de alcohol consumido por el usuario, y un tiempo de comienzo de ingesta de
bebida...” (Ver pagina 14 del radicado No 14-040472-00003-0000).

El cuadro comparativo entre el objeto de la reivindicacién 15 y el que se divulga en D2 se

presenta a continuacion:
Tabla 2

Caracternsticas esenclales | D2

Lina paniala de visualiz aodr
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1.6.

2.

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del aparato de la
reivindicacion 15 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 16 a 23 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el aparato de la reivindicacion 15, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Con base en lo argumentado por la solicitante: “...contrario a lo afirmado por su despacho
las expresiones como ‘para... o sus similares no corresponden a resultados a alcanzar, si
no a caracteristicas funcionales, que buscan aclarar al lector sobre la forma como
interactian los elementos estructurales..”; es pertinente indicar que, dichas
caracteristicas funcionales pueden estar presentes dentro del pliego reivindicatorio
aclarando al lector la mejor forma de llevar a cabo la invencién. Sin embargo, dichas
funcionalidades no le brindan novedad y/o nivel inventivo al objeto de las
reivindicaciones, por tal motivo son omitidas del analisis comparativo frente al estado de
la técnica.

De la misma manera, con respecto a lo establecido por la solicitante: “...hacemos énfasis
en que el examinador ha pasado por alto el hecho que la unidad de procesamiento para
operar el alcoholfmetro que se define en la reivindicacién debe tener dos modos...”; es
oportuno recordarle a la solicitante que, un producto (sistema, dispositivo, mecanismo,
aparato) debe estar definido por sus caracteristicas técnicas tangibles (elementos
mecanicos, eléctricos, electrénicos y/o la relacion técnica de los mismo) las cuales deben
diferenciarlo frente otros productos conocidos en el estado de la técnica
proporcionandole a la solicitud novedad y nivel inventivo; dichos modos de operacién
son considerados funciones obtenidas por la configuracion del dispositivo (caracteristicas
funcionales).

Adicionalmente, el examinador aclara que las reivindicaciones de producto y de proceso
son diferentes en naturaleza. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo
siguiente:

“El objeto de la invencidn de producto estd constituido por un cuerpo cierto destinado
a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica atin no ha satisfecho. En
cambio, el objeto de la invencién de procedimiento se encuentra conformado por
“una serie o sucesién de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o
gaseosa) que se encamina a la obtencidn de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres,
José Manuel. Ob. Cit)[1].

Por lo anterior, la Resolucion No. 82243 niega el privilegio de patente para la totalidad del
capitulo reivindicatorio.

ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE
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Argumentos contra la posicion del examinador.

El examinador insiste que el documento DI afecta la novedad de la presente solicitud,
argumentando que los dos modos de operacion del alcoholimetro de la presente solicitud no
pueden considerarse caracteristicas técnicas diferenciadoras.

Con el fin de subsanar las objeciones del examinador., el solicitante quisiera observar que el
documento D1 ensefia expresamente un médulo de sensor de un alcoholimetro, el cual es
removido del alcoholimetro como tal, calibrado y vuelto a insertar en el alcoholimetro.
Contrario a lo ensefiado por el documento D1, el alcoholimetro de la presente solicitud no
comprende un médulo de sensor removible, por lo que las ensefianzas de la invencion en

estudio son diferentes a las ensefianzas del documento D1.

Al respecto, es importante sefialar que el articulo 16 de la Decision 486 sefiala que “Una
invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. El
estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcidn escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida (...)". La

jurisprudencia del Tribunal Andino sefiala en su interpretacion prejudicial 43-1P-2014 que “63.

(...) la falta de novedad de una invencion se configurara si su objetivo se deriva clara, precisa y
directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las caracteristicas de
aquella.” Lo anterior quiere decir que para que un documento afecte la novedad de una
solicitud en tramite es necesario que haya identidad de objetos comparados y que compartan las
caracteristicas. En el caso que nos ocupa es claro que el examinador compara un alcoholimetro
con un modulo de sensor removible con el de la invencién que no tiene dicho elemento por lo
cual no se comparten las caracteristicas, lo cual significa que no hay identidad de objetos
comparados y por lo tanto no se afecta la novedad de la presente solicitud.

El solicitante quisiera enfatizar el hecho que el examinador enfoca su comparacion
simplemente en los elementos que son comunes a ambas solicitudes, ignorando
completamente el hecho que los dispositivos son, como se explica arriba, diferentes en su
naturaleza. No es apropiado comparar un elemento de un alcoholimetro, que es lo que ensefia
D1, con un alcoholimetro completo como el que se ensefia en la presente solicitud. Si bien
ambos dispositivos presentan caracteristicas generales similares, al fin y al cabo. todos los
alcoholimetros requieren un sensor de alcohol, un procesador. una pantalla para mostrar los
resultados, el hecho que el documento D1 ensefie que el médulo sensor del alcoholimetro
puede removerse del dispositivo cuando es necesario recalibrarlo hace que las ensefianzas del
documento D1 sean diferentes a las de la presente solicitud.

Esta capacidad del sensor de D1 no puede considerarse una caracteristica funcional, ya que la
misma es perfectamente tangible y diferencia el dispositivo de D1 de otros dispositivos
similares en el estado del arte. Por lo tanto, el solicitante concluye que las reivindicaciones 1 a
23 de la presente solicitud son claramente novedosas por sobre lo divulgado en el documento
DI1. Con todo respeto un modulo sensor removible es bien diferente a un alcoholimetro

completo y cualquier persona versada en la materia esta en la capacidad de establecer si un
sensor es 0 no removible.

Por otro lado, el examinador insiste también en que las reivindicaciones 15 a 23 carecen de
novedad, a la luz de las ensefianzas del documento D2. Nuevamente. el examinador se limita
simplemente a comparar los elementos comunes a las dos tecnologias sin considerar las
diferencias estructurales que existen entre las mismas.
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2.2

En primer lugar, el documento D2 se refiere expresamente a una unidad de sensado que
opera fisicamente separada de una unidad electrnica. En otras palabras, estamos
nuevamente ante un dispositivo que, como en el caso del documento DI, se separa del
dispositivo principal (en este caso el alcoholimetro) y funciona de manera independiente (ver
parrafos [0006] y [0007] de D2). Como bien lo sabe un experto con habilidad ordinaria en la
materia, todos los sensores tienen elementos comunes necesarios para su funcionamiento
tal como sensores, pantallas, unidades de procesamiento y memorias. Enfocar un estudio
comparativo en tales elementos bésicos implicaria que ningtn sensor existente hoy en dia seria
patentable, en otras palabras, los elementos funcionales de los sensores son significativos para
determinar sus diferencias. Pero puesto que el examinador insiste en no tener en cuenta las
caracteristicas funcionales del dispositivo de las reivindicaciones 15 a 23, entonces es necesario
centrarnos en la caracteristica fisica tangible mas evidente: el hecho que la unidad de sensado
de D2 funciona de manera independiente y separada de la unidad electrénica.

El dispositivo de la presente solicitud no es modular, las piezas no se separan ni funcionan
independientemente unas de otras, esta es una caracteristica técnica tangible del dispositivo
reclamado en la presente solicitud , que lo diferencia del dispositivo del documento D2. Por lo
tanto, la materia objeto de las reivindicaciones 15 a 23 es novedosa por sobre las ensefianzas
del documento D2.

Argumentos sobre el Nivel inventivo

Sumado a lo anterior, el solicitante llama la atencién sobre el hecho que ese Despacho no
hace alusién al nivel inventivo de la presente solicitud. Siendo asi y habiendo demostrado
que la invencién es novedosa, nos permitimos indicar que dicha invencién también es
inventiva pues retine varios de los indicios que, segin el inciso 2.13.5.3.1 de la “GUIA
PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”,
emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio evidencian la existencia de
actividad inventiva:

“En las siguientes situaciones se considera que hay indicios de nivel inventivo:

- Problema técnico sin resolver antes de la invencion.

- Si la invencién reivindicada resuelve un problema técnico que se ha intentado
resolver desde mucho tiempo atrds pero no se habia logrado con éxito, la
invencion tiene nivel inventivo porque representa un avance tecnologico.

- Superacion de un prejuicio técnico (porque los expertos se encuentran muy lejos de
la solucidn): prejuicio técnico es el hecho de que los especialistas, en el campo técnico
correspondiente, piensen que sélo hay una forma de resolver el problema técnico. Si
la invencion se realiza para eliminar dicho prejuicio, adoptando medios técnicos no
utilizados anteriormente, es indicio a favor de la existencia de nivel inventivo.

- Simplicidad: remplazo de mdquinas o procedimientos complicados por
versiones mds simples.

- Efecto técnico sorprendente.

- Superacion de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias.

- Necesidad de mds de dos documentos para examinar nivel inventivo.

- En un proceso: eliminacion de una etapa considerada necesaria, sin que ello
produzca un efecto perjudicial.

- Transferencia de la manera de hacer las cosas desde un campo de la tecnologia no
relacionado con el Invento.”

A la luz de los indicios precisados en la citada Guia es evidente que el alcoholimetro
reivindicado es inventivo pues en el estado de la técnica existian alcoholimetros que
requerian del envio del aparato a un sitio de calibracion y la manipulacién de un personal
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2.3

especializado para calibrarlo, mientras que el alcoholimetro de la presente invencion
obvia tal necesidad y permite que el usuario pueda recalibrar el equipo sin necesidad
utilizar herramientas externas al alcoholimetros ni de remitir el dispositivo a personas
especializadas.

Sumado a lo anterior, el optar por un dispositivo no modular, de sencilla manipulacion y
que brinda la posibilidad de ser calibrado in situ, es un claro indicio de la existencia de
inventiva para llegar a la produccion del dispositivo que aqui se solicita.

Violacion del articulo 30 de la Decisién 486

Sumado a lo anterior, el solicitante llama la atencion sobre el hecho que ese Despacho no
hace alusion al nivel inventivo de la presente solicitud. Siendo asi y habiendo demostrado
que la invencién es novedosa, nos permitimos indicar que dicha invencién también es
inventiva pues reune varios de los indicios que, segin el inciso 2.13.5.3.1 de la “"GUIA
PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”,
emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio evidencian la existencia de
actividad inventiva:

“En las siguientes situaciones se considera que hay indicios de nivel inventivo:

- Problema técnico sin resolver antes de la invencion.

- Si la invencién reivindicada resuelve un problema técnico que se ha intentado
resolver desde mucho tiempo atrds pero no se habia logrado con éxito, la
invencion tiene nivel inventivo porque representa un avance tecnoldgico.

- Superacion de un prejuicio técnico (porque los expertos se encuentran muy lejos de
la solucidn): prejuicio técnico es el hecho de que los especialistas, en el campo técnico
correspondiente, piensen que solo hay una forma de resolver el problema técnico. Si
la invencidn se realiza para eliminar dicho prejuicio, adoptando medios técnicos no
utilizados anteriormente, es indicio a favor de la existencia de nivel inventivo.

- Simplicidad: remplazo de mdquinas o procedimientos complicados por
versiones mds simples.

- Efecto técnico sorprendente.

- Superacion de dificultades no resueltas por las técnicas rutinarias.

- Necesidad de mas de dos documentos para examinar nivel inventivo.

- En un proceso: eliminacion de una etapa considerada necesaria, sin que ello
produzca un efecto perjudicial.

- Transferencia de la manera de hacer las cosas desde un campo de la tecnologia no
relacionado con el Invento.”

A la luz de los indicios precisados en la citada Guia es evidente que el alcoholimetro
reivindicado es inventivo pues en el estado de la técnica existian alcoholimetros que
requerfan del envio del aparato a un sitio de calibracién y la manipulacion de un personal
especializado para calibrarlo, mientras que el alcoholimetro de la presente invencién
obvia tal necesidad y permite que el usuario pueda recalibrar el equipo sin necesidad
utilizar herramientas externas al alcoholimetros ni de remitir el dispositivo a personas
especializadas.

Sumado a lo anterior, el optar por un dispositivo no modular, de sencilla manipulacion y
que brinda la posibilidad de ser calibrado in situ, es un claro indicio de la existencia de
inventiva para llegar a la produccion del dispositivo que aqui se solicita.
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3. PETICION

De acuerdo a lo manifestado en el presente escrito, solicito a usted:

a.  Que de conformidad con lo previsto por el Codigo Contencioso Administrativo se tengan en
cuenta y se resuelvan cada uno de los argumentos y cuestiones planteadas.

b.  Que se revoque la resoluciéon No. 82243 de 20 de octubre de 2015, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio en relaciéon con la negacién del capitulo

reivindicatorio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invencion para la
totalidad de las reivindicaciones de la solicitud de mi mandante

Del Sefior Director,

P0OSSE HERRERA RUIZ

[

[~ .
|
bk ok
WL A
€.C 35.455.268 de Bogota
T.P, 76985
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