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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-
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REFERENCIA: SOLICITANTE: CARDIFF GROUP, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 5
TITULO: “UN RECIPIENTE PARA ALMACENAR UN PRODUCTO
ALIMENTICIO LiQUIDO Y DISPENSARLO BAJO PRESION"".
EXPEDIENTE: 13-284591

SO DE REPO ONT ESOLUCION N° 20262 D ABRIL

ERNESTO CAVELIER FRANCO, mayor de edad y vecina de Bogotd D.C, identificada como
aparece al pie de mi firma, en mi condicién de apoderada de la sociedad CARDIFF GROUP,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, domiciliada en Zonhoven, Bélgica, respetuosamente me dirijo a
usted con el fin de interponer recurso de REPOSICION en contra de la Resolucién No. 20262 de
fecha 24 de abril de 2015, expedida por la Direccién de Nuevas Creaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual niega el derecho para la solicitud de
la referencia. Lo anterior basindome en los hechos y argumentos que se exponen a
continuacién:

1. HECHQS

1.1. Mediante escrito radicado el 04 de diciembre de 2013, la sociedad Cardiff Group,
Naamloze Vennootschap presentd la solicitud de patente N° 13-284591-00000-0000,
correspondiente a la fase nacional de la solicitud internacional PCT/BE2012/000024 del
15 de mayo de 2012.

1.2. La solicitud en cuestion fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N2 685 del
30 de enero de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

1.3. El dia 19 de agosto de 2014 se notificé al solicitante para que presentara respuesta a las
observaciones de caracter técnico contenidas en el Oficio N° 10377. En escrito radicado
bajo el N° 13-284591-00007-0000 del 30 de diciembre de 2014, el solicitante respondi6
oportunamente el requerimiento formulado y presenté nuevas reivindicaciones 1 a 14
que remplazan las originalmente presentadas.

1.4.  Aceptado el nuevo capitulo reivindicatorio, mediante Resolucién No. 20262 de fecha 24
de abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio niega el derecho de patente
para las reivindicaciones 1 a 14, por considerar que ellas no cumplen con el requisito
de nivel inventivo.
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1.5.

1.6.

2.1

2.2

A pesar de la afirmacion contenida en el considerando SEXTO de la Resolucién No. 20262,
que sefiala que la causal de negacién es el no cumplimiento del requisito de nivel
inventivo, los argumentos expuestos a lo largo de dicha Resolucion cuestionan la
novedad y la claridad de la solicitud, sin que exista ninglin argumento que demuestre
la falta de nivel inventivo de las 14 reivindicaciones negadas.

Por lo anterior, la Resolucién No. 20262 resulta incongruente pues seiiala que la causal
de negacion es una, argumenta el no cumplimiento de otros requisitos de
patentabilidad y finalmente, concluye que niega el privilegio de patente para las
reivindicaciones 1 a 14, sin permitir que el solicitante tenga certeza sobre las razones
reales por las cuales se tomd una decisién contraria a sus intereses, lo que le impide
abordar en su totalidad las causales que motivaron tal decisién y hacer uso de su
derecho de réplica, pues se le niega la oportunidad de conocer la totalidad de las
razones que motivaron a que la Superintendencia de Industria y Comercio tomara la
decisién de negar la solicitud de patente.

ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE

Modificacion de las reivindicaciones.

A pesar de no existir claridad sobre las causales de la negacidn, el solicitante ha tratado de
subsanar las objeciones de novedad y claridad planteadas en la Resolucidn recurrida, y
presenta un nuevo capitulo reivindicatorio, donde se han enmendado las reivindicaciones
de la siguiente manera:

¢ La reivindicacién original 1 se ha modificado con el objeto de aclarar las entidades
principales que comprenden el recipiente objeto de la invencidn, de acuerdo con las
observaciones dadas por el Examinador

¢ En este nuevo pliego, las reivindicaciones originales 4, 6, 7 y 9 se han modificado con
el objeto de no indicar resultados a obtener, sino con el objetivo de definir entidades
configuradas para la realizacién de determinadas funciones, de acuerdo con las
observaciones dadas por el Examinador

Las modificaciones antes sefiaiadas no constituyen una ampliacién del alcance de la

divulgacién original, por lo tanto, dichas modificaciones cumplen con las disposiciones del
articulo 34 de la Decisién 486

Claridad

2.2.1. Segln la Resolucion 20262, 1a reivindicacion 1 no es clara donde mencicona “...en el

que un recipiente intermedio (5), por un lado y otro recipiente intermedio (5) o
recipiente interior (3) situado dentro del mismo” ya que el solicitante falla en
describir la ubicacién del espacio (16) que busca proteger.

En respuesta a esta objecion el solicitante ha procedido a definir y aclarar la informacién sobre el
espacio (16) perteneciente al recipiente (1) objeto de la invencidn; de esa forma se entiende que
el espacio (16) puede estar definido entre dos parejas de recipientes: La primera pareja se
compone del primer recipiente intermedio y el segundo recipiente (o adicional) que puede
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denominarse también recipiente intermedio o recipiente interior; y la segunda pareja se
compone del segundo recipiente intermedio (o adicional) y el recipiente interior.

Para ello se ha reestructurado la reivindicacién 1 sin adicién de materia como tal, y basandose en
la reivindicacion original en inglés, siendo ésta: “...whereby an intermediate container on the one
hand, and another intermediate container located within it (so within the first-mentioned
intermediate container) or the inner container on the other hand form the boundaries of a
space”

De ese modo el espacio estd definido por el recipiente intermedio adicional y el recipiente
intermedio, 6 por el recipiente intermedio adicional y el recipiente interior.

2.2.2. De otra parte, el Examinador considera que la reivindicaciéon 4 define resultados a
alcanzar. Siendo el texto original: “...una valvula activable para...".

Es por ello que dicha reivindicacién se ha modificado definiendo “...una vdlvula para controlar
el flujo de salida...”. Donde 'Una vélvula activable es simplemente una vélvula que puede ser
abierta o accionada por una fuerza externa. Donde dicho elemento es bien conocido por un
experto en la materia. 'Y para controlar el flujo de salida del producto alimenticio” indica que
la valvula debe ser construida en el canal de dispensacion del producto alimenticio y no en
cualquier otra ubicacién del recipiente. Siendo esto una caracteristica técnica conocida y
perfectamente aplicable por un experto en la materia.

Sobre estas apreciaciones el solicitante desea anotar que dichas caracteristicas técnicas no
son la esencia de la reivindicacion. Ya que la esencia de la reivindicacién 4 es que el recipiente
interior estd conectado al conector (6), y que la construccién se hace en tales dimensiones que
el contenedor interior, cuando esta vacio, puede pasar a través de la baca (7).

2.2.3. El Examinador considera que la reivindicacién 6 define resultados a alcanzar. Siendo
el texto original: “..por lo que la combinacién del conector (6) y del conector
complementario (8) esta provista de la interconexion de las cavidades para formar
formar...".

Es por ello que dicha reivindicacién se ha modificado suprimiendo dicho texto, y simplificando
su definicién.

La frase en si simplemente indica (en otras palabras) que existe un canal abierto para guiar al
medio de presion desde el conector complementario {8) hacia el espacio {16). Esto es algo que se
puede implementar sin problema por el experto en la materia. Y donde la caracteristica técnica
esencial de esta reivindicacion es la presencia de un conector complementario para el medio de
presién, y todo el resto es un ejemplo de realizacién.

2.24. El Examinador considera que la reivindicacién 7 define resultados a alcanzar. Siendo
el texto original: “...provista de una valvula de cierre que cierra el canal cuando la
valvula activable...”.

Es por ello que dicha reivindicacién se ha modificado definiendo: “...provisto de una vélvula de
cierre configurada para cerrar el canal cuando la valvula activable...”.
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La reivindicacién y la parte correspondiente a la valvula de cierre indica que la valvula activabie
se cierra cuando no estd activada, y se abre cuando se activa. Si esto no se especifica como tal, la
valvula activable puede abrirse cuando no se activa, y cerrarse cuando se activa. Es por ello que
dicha parte de la reivindicacién no se vincula a un resultado a obtener, sino que es una
indicacién de cudl de los dos tipos principales de véalvulas activables se necesita en el recipiente
objeto de la invencién.

2.2.5. El Examinador considera que la reivindicacién 9 define resultados a alcanzar. Siendo
el texto original: “...instrumento de perforacidn (25}, y capaz de ser activable desde
el exterior del conector complementario (8)...".

Es por ello que dicha reivindicacion se ha modificado definiendo: “..dicho instrumento de
perforacién (25), y donde dicho instrumento de perforacién (25) esta configurado para ser
activable desde el exterior del conector complementario {8), asf como ser lievado de vuelta a la
posicién inicial por la presion del gas que se escapa...”

Se considera que la caracteristica técnica principal de la reivindicacién 9 es el hecho de que la
presién de gas puede llevar el instrumento de perforacién de nuevo a la posicion inicial. Siendo
esta caracteristica perfectamente aplicable para un experto en la materia.

Se esta la oportunidad para establecer que las reivindicaciones tal como fueron modificada son
clara y que ellas no contienen en ningin momento informacién que pueda considerarse un
resultado a alcanzar.

En cuanto a las oraciones que inician con la palabra “para...” que segtin el examinador se refiere
a resultados o efectos, el solicitante respetuosamente llama la atencién del examinador sobre el
hecho que las caracteristicas que inician con la preposicion “para..” no son resultados a
alcanzar, como mal interpreta el examinador, estas expresiones se refiere a
caracteristicas funcionales, las cuales estd permitidas segun la Guia Para Examen De
Solicitudes De Patente De Invencién y Modelo De Utilidad de esta Oficina, que establece en su
inciso 2.6.5.4:

“Las caracteristicas técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones,
descritos en términos de su uso o su funcién. No definen la invencién, pero explican la
relacién que hay entre sus diversas caracteristicas estructurales. Por ejemplo: aparato
que tiene, ademds un “elemento para medir la presién.”

Las reivindicaciones deben incluir caracteristicas estructurales y funcionales cuando
para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el
funcionamiento de los elementos caracteristicos y la relacién entre estos. Por ejemplo: (Lo
subrayado son caracteristicas funcionales):

Sacacorchos, caracterizado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en
cuya parte intermedia se sitia una rosca helicoidal o tirabuzén (3) abatible mediante un eje
de sujecion (2), y en el extremo de este cuerpo principal existe otro eje (7) por el que bascula
un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexa (17) para servir de punto de apoyo al
cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre sf unas ranuras (12) por
las que se deslizan las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado eje (7).

Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir caracteristicas estructurales y
Sfuncionales cuando para la persona del oficic normaimente versada en la materia sea
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obvia el funcionamiento de los elementos caracteristicos y la relacion entre estos. Por
ejemplo:

1. Una composicién farmacéutica estable que comprende un derivado de azetidina: N-{1 [bis
{4-clorofenil) metil] azetidin-3-il} N- (3,5-difluorofenil) metilsulfonamida, en un sistema que
comprende un surfactante hidréfilo no iénico capaz de solubilizar el derivado de azetidina y
capaz de causar la formacién de un sistema coloidal y un segundo excipiente lipofilico
estabilizante de la formulacién. (El resaltado es nuestro)

Con base en lo anterior, y contrario a lo afirmado por su Despacho las expresiones como “para...”
o sus similares no corresponden a resultados a alcanzar, sino a caracteristicas funcionales,
que buscan aclara al lector sobre la forma como interactiian los elementos estructurales que
conforman el recipiente {1) para almacenar un producto alimenticio liquido de la presente
solicitud. Siendo asi, no hay razén para cuestionar la claridad de las nuevas reivindicaciones.

2.3. Novedad.

2.3.1. El Examinador considera que la reivindicaci6én original 1 no es nueva a la vista del
documento D1 citado en dicho Informe.

Como se ha argumentado anteriormente {véase la contestacion oficial anterior), en el documento
D1, la carcasa 7 se comporta como una carcasa de apoyo. [D1, parrafo 0044). Sin tener la opcién
ni implicita ni explicitamente de divulgar las propiedades necesarias para llegar a ser un
recipiente como tal. De igual manera, tampoco se puede derivar fdcilmente que pueda llegar a ser
un recipiente, ya que esto se especifica como un elemento opcional (Parrafo 0044). Lo cual
significa que la cubeta 3, con su envolvente 1, es una unidad completamente funcional, que tiene
la carcasa 7 s6lo para el apoyo, lo que implica el tener que asegurar que las otras partes
permanecen estaticas en su ubicacién predefinida.

Es por ello que se afirma que la carcasa 7 no es ni estd descrita como un recipiente como tal.
Entendiendo que la reivindicacién 1 es nueva y posee actividad inventiva.

En cuanto a la afirmacién del Examinador cuando se refiere a la informacién de la columna 4,
parrafos 0024 y 0025 en el apoyo a su argumento de que carcasa 7 es un recipiente. El solicitante
expresa su total desacuerdo con dicha justificacién ya que, a lo largo de D1, la cubeta se describe
como el punto 3. Estando el resto de caracteristicas técnicas asociadas a la cubeta 3, tal y como se
puede corroborar en D1, lo que resulta contrario a lo que el Examinador ha mencionado, y por
tanto, dichas caracteristicas s6lo pueden ser consideradas como aplicables a la referencia 3, y no
a la carcasa 7. Asimismo el Examinador cita secciones de D1 en sus argumentos relativos a la
carcasa 7, pero estas secciones citadas no discuten la naturaleza de la cdscara 7.

El resto de reivindicaciones, al ser dependientes de dicha reivindicacion 1, se considerar a tales
efectos nuevas y con actividad inventiva.

2.3.2. El Examinador considera que la reivindicacién original 3 no es nueva a la vista del
documento D1 citado en dicho Informe.

En el caso de que los argumentos vuelvan a ser rechazados en cuanto a la nueva retvindicacion 1,
se pretende analizar la novedad y actividad inventiva de la reivindicacién 3 por si resulta
necesario fusionar sendas reivindicaciones El argumento que justifica la novedad se basa en que
un experto en la materia no tiene por qué reemplazar la cubeta 3 por un recipiente flexibie, ya
que de ese modo ya no se comportard como un barril en si mismo. Ademas hay que tener en
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cuenta que la carcasa 7 es opcional, por lo que la rigidez de barril 3 es esencial en D1, razon por
la cual al menos la reivindicacién 3 debe considerarse nueva e inventiva.

2.4. Novedad.

Como se menciond anteriormente, la Resolucién No. 20262 de fecha 24 de abril de 2015 no
contiene ningin argumento se relaciones y motive la Decisién de negar la presente invencién
porque carece de nivel inventive, como afirma el considerando SEXTO, de la pagina 1 de dicha
Resolucioén.

Si a pesar de la presentacién del nuevo capitulo reivindicatorio continia existiendo alguna
objecidn para conceder el derecho de patente para la presente solicitud. Rogamos nos sea
permitido conocer los argumentos que motivan tal decision, pues a la Resolucién N° 20262 de
fecha 24 de abril de 2015 guarda silencio sobre las razones que llevan a esa Superintendencia a
afirmar que la solicitud de patente carece de nivel inventivo, lo que constituye una clara
violacion al debido proceso, pues se impide que el solicitante pueda ejercer su defensa frente a
los motivos que llevaron a que la Administracién tomara una decision contraria a sus intereses.

3. Conclusion

La Superintendencia de Industria y Comercio no es clara sobre su decisién de negar las
reivindicaciones 1 a 14, concluye que la causal de negacién es la falta de nivel inventivo, pero no
suministra ningun argumento que soporte su decisién. Contrario a ello, limita sus motivos al no
cumplimiento de otros requisitos de patentabilidad como son la claridad y la falta de novedad.

No obstante, en procura de agilizar el proceso de concesién y que se aclara este punto, el
solicitante modifica las reivindicaciones 1 a 14 para superar los cuestionamientos existentes
sobre la claridad de la invencién. Asi mismo, se hizo énfasis en que las reivindicaciones no
comprenden resultados a alcanzar, sino que incluyen caracteristicas funcionales, las cuales son
absolutamente claras y permitidas en la practica de esa Superintendencia.

Sumado a lo anterior y en procura de obtener la concesion, el solicitante ha realizado algunas
precisiones en las reivindicaciones, que hace que la invencidn se diferencie ain méas del producto

divulgado en D1. Dado que existen diferencias entre el recipiente reivindicade y aquellos

reportados en el estado de la técnica, no hay lugar a negar la solicitud por el no cumplimiento del
requisito de novedad.

4. ANEXOS

Formulario de modificacién y su respectiva tasa.

Presento nuevo capitulo reivindicatorio que consta de 14 reivindicaciones, que reflejan las
enmiendas indicadas en el numeral 2 de este recurso.
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5, PETICION

De acuerdo a lo manifestado en el presente escrito, solicito a usted:
a. Que de conformidad con lo previsto por los artfculos 3 {inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso
2) del Cédigo Contencioso Administrativo se tengan en cuenta y se resuelvan cada uno de

los argumentos y cuestiones planteadas.

b. Que de acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina se acepte el
capftulo reivindicatorio anexo a este memorial.

c.  Que se revoque la resolucién No. 20262 de fecha 24 de abril de 2015, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio en relacién con la negacién de las

reivindicaciones 1 a 14, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invencién para
la totalidad de las reivindicaciones de la solicitud de mi mandante

Del Sefior Director,
PoOsSSE HERRERA RuUIZ

{yueito Coawsl

ERNESTO CAVELIER FRANCO
C.C 19.081.620 de Bogota
T.P, 11519
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REIVINDICACIONES
1. Un recipiente (1) para almacenar un producto alimenticio liquido (4) y

dispensarlo bajo presién en porciones de consumo a través de un canal de
dispensacién que se puede cerrar que va desde el recipiente hacia el exterior,
caracterizado porque comprende un recipiente exterior rigido (2), un recipiente
interior flexible (3) para el producto alimenticio (4), un recipiente intermedio (5) que
rodea el recipiente interior (3), y otro recipiente intermedio (5) adicional o
recipiente interior (3) adicional que se encuentra situado entre dicho recipiente
intermedio (5) y el recipiente interior (3), por otro lado; definiéndose un espacio
(16) entre el recipiente intermedio (5) adicional y el recipiente interior (3), o entre el
recipiente intermedio (5) y el recipiente intermedio (5) adicional, en el que el
espacio (16) esta provisto de un medio de presion y/o el recipiente (1) esta
equipado con una conexién (23), que esta conectadé al espacio (16), para una

fuente del medio de presién (24).

2. Un recipiente (1) de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque

es un recipiente (1) para cerveza (4).

3. Un recipiente (1) de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, caracterizado

porque dicho recipiente intermedio (5) es flexible.

4, Un recipiente (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque el recipiente exterior (2) tiene una boca (7) con un

conector (6) que se ajusta en el mismo o sobre el mismo, en el que se proporciona



(3

10

15

20

25

21

el canal de dispensacion, por o que el conector (6) estd provisto de una valvula
configurada para controlar el flujo de salida del producto alimenticio (4), y por lo

que el recipiente interior (3) esta conectado al conector (6).

5. Un recipiente (1) de acuerdo con la reivindicacidén 4, caracterizado porque

dicho recipiente intermedio (5) esta conectado al conector (6).

6. Un recipiente (1) de acuerdo con la reivindicacién 4 o 5, caracterizado
porque el recipiente (1) esta provisto de un conector compiementario (8) al que la
fuente del medio de presion (24) puede conectarse, formando un canal

configurado para guiar el medio de presion al espacto (16).

7. Un recipiente (1) de acuerdo con la reivindicacion 6, caracterizado porque el
canal esta provisto de una valvula de cierre configurada para cerrar el canal
cuando la valvula activable no es activada, y abrir el canal cuando la valvula

activable es activada.

8. Un recipiente (1) de acuerdo cen la reivindicacién 6 o 7, caracterizado
porque la fuente del medio de presién es una capsula {24) del medio de presién

bajo presion, por lo que el medio de presion es un gas.

9. Un recipiente (1) de acuerdo con la reivindicacion 6, caracterizado porque el
conector complementario (8) comprende un instrumento de perforacion (25) para
un sello perforable (26) de la capsula (24), un muelle (29) configurado para

impulsar dicho instrumento de perforaciéon (25), y donde dicho instrumento de
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perforacién (25) esta configurado para ser activable desde el exterior del conector
complementario (8), asi como ser llevado de vuelta a la posicién inicial por la
presion del gas que se escapa de la capsula (24) después de la perforacién del

sello (26).

10.  Un recipiente (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones

anteriores, caracterizado porque existe un unico recipiente intermedio (5).

11.  Un recipiente (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque el material de dicho recipiente interior (3) incluye

una capa de aicohol polivinilico.

12.  Un recipiente (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque el material de dicho recipiente intermedio (5)

incluye una capa de alcohol polivinilico.

13.  Un recipiente (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque el recipiente exterior (2) esta fabricado de

polietileno, polipropileno o tereftalato de polietileno.

14.  Un recipiente (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque los componentes del conector (6) que forman una
barrera entre la atmdsfera y el producto alimenticio (4) estan fabricados de un

polimero que comprende una poliamida que contiene unidades de meta-xilileno.
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