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. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz/Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad ESCO

CORPORATION solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito
atentamente rnhanifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolucion No. 33014
del 26 de Ma)lo de 2014, interpongo en su contra el recurso de REPOSICION, para que
sea revocada:y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invencién para
“CONJUNTO Ii:)E DESGASTE PARA EQUIPO DE EXCAVACION” a favor de ESCO

CORPORATION.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Res <;Iucién No. 33014 del 26 de Mayo de 2014, con fecha de publicacion
listado 3 de Junio de 2014, fecha de vencimiento 3 de Julio de 2014, y fecha del término
legal 17 de Julio de 2014.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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lll. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacion, el Superintendente de
Industria y Comercio decidié:

3.1.1 RechL ar la solicitud divisional titulada: “CONJUNTO DE DESGASTE PARA
EQUIPO DE EXCAVACION”, presentada bajo el radicado No. 13-280307 de la
solicit ‘Vd de patente tramitada bajo el No. 12-086539.

32 Enla pTrte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 “Que en este caso la division de la solicitud propuesta no procede comoquiera que
la soliLitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial, en

conseodencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad”.

3.2.2 “Que pLJr lo anteriormente sefalado resulta procedente rechazar la division de

solicitu

propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable”.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuergo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito atentamente
!
| . .
a su Despacho l? siguiente:

1. Revocar|la Resolucién No. 33014 del 26 de Mayo de 2014.

2. Conceder el privilegio de patente de invencién para “CONJUNTO DE DESGASTE

L .
PARA EQUIPO DE EXCAVACION” a favor de ESCO CORPORATION.
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V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

-
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uosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
bl
bjeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decisién que carece
uridico valido, y vulnera el Derecho al debido Proceso de mi representada.

€

nterior afirmacién tiene plena justificacion juridica, por cuanto se ha
) dispuesto por el articulo 36 de la decision 486 de la Comunidad Andina, tal

pone a continuacion:

¢

tos para solicitar la divisién de una solicitud de Patente:

5.1.1. El artic|

la materia en

“El so

mas fi
protec
(Subra
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caso,

‘A efecto
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requisito adicig

CINCUENTA

Superintenden

5.1.2. A partir
solicitud divisi

u;Io 36 de la Decisidén 486 de la Comunidad Andina, Unica norma que regula

Colombia, establece lo siguiente:

licitante podra, en cualquier momento del tramite, dividir su solicitud en dos o
! . . . P . . . s

raccionarias, pero ninguna de estas podra implicar una ampliacion de la

cion que corresponda a la divulgacién contenida en la solicitud inicial...”
yT'ado fuera de texto).

;olicitud fraccionaria se beneficiaré de la fecha de presentacion y, en su
de la fecha de prioridad de la solicitud inicial...”.

s de la divisién de la solicitud, el solicitante consignaréa los documentos
en necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.
al a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio exige como

bnal para realizar este tramite el pago de una tasa de CUATROSCIENTOS

I\‘/IIL PESOS ($450.000)M/Cte. (Resolucion N° 173 de 2013 de la

cia de Industria y Comercio)

n

de lo anterior, es posible concluir que existen cuatro requisitos para que una

onal sea aceptada, se le asigne nimero de radicacion, y se le dé tramite:




5.1.2.1 Que se presente durante el tramite de la solicitud.
5.1.2.2 Quela njéteria gue protege no amplie la materia de la solicitud inicial.

5.1.2.3 Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente.
i}

5.1.24 Quese pégue la tasa correspondiente.

bl
En conseLuencia, a continuacion procederemos a demostrar que la solicitud

divisional que se |rechaza en la resolucién impugnada cumplié con todos los requisitos
establecidos para gue la misma sea aceptada por nuestra legislacion.

5.1.2.1. Que se presente durante el tramite de la solicitud

La ley aplii?ble establece un limite temporal para solicitar la divisién de una

solicitud de patente] esto es, que la misma sea presentada “en cualquier momento del
tramite”. Por lo cual se debe entender que una solicitud divisional es presentada

oportunamente siempre que la solicitud parental de la cual se deriva la misma se
encuentre en trémitg

Una solicitUili de patente se encuentra en tramite desde la fecha en que es

presentada ante la {Superintendencia de Industria‘y Comercio y hasta la fecha en la cual

esta entidad profiere una decision final otorgando la patente o confirmando su negativa, al

resolver el recurso dg; reposiciéon correspondiente.

;
En virtud di lo anterior, cabe resaltar que incluso los casos en los cuales la
solicitud de patente (-Lés ne

gada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y el

solicitante ha recurrld[o esta decision mediante recurso oportunamente interpuesto, el
tramite de dicho rec

_rLso forma parte del tramite de la solicitud de patente, el cual culmina
al momento de profeli

e

Ese una decisién en relacién con el recurso de reposicion agotando
con ello la via gubernativa.




El requisito|de la oportunidad en la presentaciéon de la solicitud divisional se
; cumplié entonces en el presente caso, toda vez que dicha solicitud divisional se presenté
ante su Despacho médiante escrito No. 12-086539-00006-0000 del 28 de Noviembre de
2013 en recurso de

posicion contra la Resoluciéon No. 33014 del 26 de Mayo de 2014.

[/ M ) B

i De tal manera que, es claro que la solicitud divisional de |a referencia fue oportunamente
) i

propuesta. ;

Por lo tanto, procederemos a verificar el cumplimiento de los demas requisitos
legales existentes para aceptar, asignar niumero de radicacién y dar tramite a una solicitud
divisional. ’

5.1.2.2. Que la materia que protege no amplie la materia de la solicitud inicial

Para la verificacion de este requisito es necesario trascribir nuevamente la
objecion formulada por, su Despacho para rechazar la divisional, la cual se encuentra en el
considerando CUARTiC;) de la resolucién impugnada:

|

“Que en este céso la division de la solicitud propuesta no procede comoquiera que
la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial, en consecuencia
carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad”.

Asi entonces! es claro que la objecion formulada a la divisional no estuvo
sustentada en la ampliacién de la materia de invencion reivindicada en la misma frente a

la solicitud inicial. Por{lo tanto, es claro que la materia incluida en la solicitud divisional no
es contraria a la norm fa[tiva aplicable.

f Lo anterior significa que limitada como esta la competencia de la Administracién
! ¥

a aquello que le esta ?xpresamente permitido, el rechazo de una solicitud divisional con
base en que la mismd tiene una materia idéntica a la solicitud inicial viola el articulo 6° de

la Constitucién por exi:?der la competencia dada en el articulo 36 de la Decision 486.
f
De otro lado, vale la pena resaltar que es claro que el solicitante puede presentar
una solicitud divisional con el fin de superar una objecién formulada por falta de unidad de
invencién o de forma|voluntaria. Lo anterior, toda vez que el articulo 36 de la Decisidn

|




486 unicamente exige}que la solicitud divisional no amplie la proteccion que corresponda

a la divulgacion con
formulada a este resg

tenida en la solicitud parental inicial y por lo tanto, la objecién
ecto no es de recibo en el presente caso.

5.1.2.3. Que se allegue los documentos necesarios para formar su expediente

Cabe recordar
conversion, division,

que el dia 28 de Noviembre de 2013, junto con el formulario de

yl fusion de solicitudes por medio del cual se solicitd la presente

divisional, se presentd el texto completo de la solicitud, y el documento de poder con el
cual acredité mi calidaéj de representante.

y . .
Con lo anterior se tiene que efectivamente en su momento se allegaron a este
Despacho todos los| documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud

divisional, dando con ello cumplimiento al tercer requisito.

5.1.2.4. Que se pagug la tasa correspondiente

Reiterando lo
expediente que se er
division se presentd |
de una suma total de
favor de la Nacion —

|

Lencionado anteriormente, y tal y como se puede constatar en el
;Luentra en su Despacho, el dia de presentacion de la solicitud de
LLnto con ésta el recibo de pago N° 13-121814, acreditando el pago
CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($450.000)M/Cte., a

Superintendencia de Industria y Comercio, el cual corresponde a la

tasa establecida paralel tramite de solicitud de divisional para el presente afio 2013.

(Resolucion N° 173 de

—{P

|
212013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

Respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el pago de una
I

tasa esta justificado ga‘;n funcion de una actuacién administrativa. De tal manera que, el

pago debe bien derivaf" en la aceptacion de la peticion del solicitante o en su devolucion,

con base en un fundaM;ento legal valido y dentro de la érbita de su competencia. Toda vez

que la peticion se adet ha a la ley, y que su despacho no tiene competencia para rechazar

por identidad de materia una solicitud divisional, en el presente caso resulta forzoso para

la administracién la aceptacion de la peticion, esto es, aceptar la divisional y darle tramite

a la misma.




N

5.1.3. Todo lo anteriormen’qe; afirmado, conlleva a la conclusiéon de que si se observa lo
dispuesto por el articulo 36|de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, se debid aceptar
I’Ia division de la solicitud de patente, y con ello el contenido de la misma debi6é ser
examinado, teniendo en cu ‘nta que: 1) la solicitud inicial ain se encontraba en tramite, 2)
la materia contenida en I(; solicitud divisional no amplié la materia reivindicada en la
_;Iicitante allegé los documentos necesarios para formar la

solicitud inicial, 3) el sa
visional, y 4) se pag6 la tasa correspondiente al tramite.

‘correspondiente solicitud d

'Lermito reiterar que en ningin momento el articulo 36 hace

Adicionalmente, me
mencion a las diferencias o‘f similitudes existentes entre la solicitud inicial y la solicitud de

division de la misma, por[lb que este criterio a la luz de la norma carece de relevancia

para efectos de la admision o rechazo de una divisional.

5.3  Violacién del Derifcho al Debido Proceso de mi representada

Por otro lado, me permito citar un aparte del articulo N° 29 de la Constitucion

Politica de Colombia, al tenor del cual se lee que:

“El debido proceso se aplicaré a toda clase de actuaciones judiciales y

|
|

En este sentido, % al haber esta corporacion rechazado de plano mi solicitud
radicada el pasado 28 cllé Noviembre de 2013, sin existir bases legales para ello tal y
como se evidencié en p 'rLtos anteriores, se ha producido una vulneracién del derecho al

administrativas”.

debido proceso de mi r" presentada, por cuanto se le ha negado la posibilidad de que

sobre la presente solicitLLd se lleve a cabo el procedimiento usual dentro del cual se
conserva la expectativa |[de obtener un derecho de patente sobre dicha solicitud. En este
'gﬂentro de dicho procedimiento al solicitante le es posible realizar

punto cabe resaltar que
ntes a obtener el beneficio de patente, todo lo cual hace parte del

modificaciones conduce

debido proceso, y en el :)Fesente caso no se le ha reconocido a mi representada.
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5.3  Division de laimateria inicialmente reclamada

Es pertinente \'k\esaltar que el pliego reivindicatorio de la presente solicitud divisional

esta dirigido al conjunto de desgaste para equipo de excavacion, que corresponde a una

fraccion de la materia joriginalmente reclamada en la solicitud parental, tramitada bajo el
No. 12-086539.

Adicionalmente} {la materia de la presente solicitud no existe superposicion de
materia con las reivinc;icaciones que continuaron en tramite en la solicitud parental, las

cuales fueron limitadas al elemento de desgaste para equipo de excavacion, que

corresponde claramente a materia diferente a la reclamada en la presente solicitud
divisional.

Lo anterior se Lpresé en el escrito No. 12-086539-00006-0000 del 28 de

Noviembre de 2013 en Lécurso de reposicion contra la Resolucién No. 33014 del 26 de
Mayo de 2014: \

“Como resultado |de la sustancial reduccién de la materia reivindicada en la

presente solicitud, se pre.?ntan dos solicitudes divisionales, las cuales definen de forma

clara y concisa otras dos alternativas de la invencion, basadas en el pliego reivindicatorio
original”.

“Ninguna de las solicitudes divisionales se sobrelapa con la presente solicitud. Asi,

cada una de las solicitudes |esta dirigida a un concepto inventivo diferente e independiente
de los dos restantes”.

Asi, habiendo evidenrado que la presente solicitud divisional reclama Unicamente

una fraccion de la materia reclamada en las reivindicaciones originales de la solicitud

parental, y que no existe superposicion de materia, la presente si se ajusta a la normativa

aplicable a las solicitudes fraccionarias y por lo tanto debe ser admitida a tramite.




En adicién a lo ante
excavacion, las piezas de ¢
de trabajo severos. En cons
para los dientes deben ser
miembros de desgaste y su
miembros de desgaste de |
ejemplo, debido al extravio-
elementos de desgaste, ent

desgaste sobre la base ta

arior, vale la pena mencionar que durante una operacién de
jésgaste pueden ser sometidas a cargas pesadas y entornos
;écuencia, el miembro de desgaste y la base de interconexion
estables y seguros. Una unién inestable e insegura entre los
s bases puede dar lugar a la desconexiéon no deseada de los

a{ base, lo que aumenta el tiempo de trabajo y los costos por

de piezas, el tiempo de inactividad para la sustituciéon de los

‘¢ otros. Una falta de estabilidad en el montaje del miembro de

mbién tiende a resultar en un aumento de movimiento del

|

miembro de desgaste con relacién a la base durante el uso lo que resulta en un mayor

desgaste de ambas piezas.

' Por consiguiente, la mejora de las interconexiones entre el
1 .

miembro de desgaste y la base en equipos de excavacion o dragado supone un efecto

ventajoso en el campo técnic

La invencion reclam

interconexiéon mejorada par

incluye una base con una

|
0
|
2

da en la presente solicitud divisional se refiere a una

2]

un elemento de desgaste y una base. La interconexion

'p’rolongacién que sobresale hacia delante. EI miembro de

desgaste tiene una superficie de desgaste exterior y un receptaculo para recibir la

prolongacion que sobresale

IJ\mcia delante. El miembro de desgaste tiene una abertura

que se extiende desde la sll'Jperficie de desgaste exterior a la toma de corriente. La

abertura recibe una cerradu

desgaste para mantener el

ij de contactos que tanto la prolongacién y el miembro de

‘ iembro de desgaste a la base. La prolongacién tiene una

pluralidad de superficies estabilizadoras delanteras y traseras que se extienden hacia

atrds en un anguloentre O y

grados con respecto a un eje longitudinal. El conector tiene

superficies estabilizadoras delanteras y traseras que se extienden en una direccién hacia

atras en un angulo entre O y

Juntas, las superficies estabil

¥, grados con respecto al eje longitudinal de la prolongacion.

zadoras delantera y trasera resisten la rotacion del miembro

de desgaste sobre la base durante el funcionamiento y aumentan la resistencia a la carga

vertical y lateral del miembro, de desgaste durante la excavacion. Las superficies de

estabilizacién también se resisten a que el elemento de desgaste rote hacia adelante con

reépecto a la parte frontal de

rotacion, que a su vez reduce

a{ prolongacion bajo carga vertical y reduce el traqueteo de
eLI desgaste experimentado.




A diferencia
divisional indican es

superficies estabiliz

prolongacién, que €

que el elemento de’

desgaste exterior
miembro de desgas

solicitud divisional

grupo de reivindicac

|
de la solicitud parental, las reivindicaciones de la presente solicitud

pecificamente que la prolongacion se proyecta hacia adelante, que las

adoras se extienden hacia atras con respecto al eje longitudinal de la

Il elemento de desgaste tiene una superficie de desgaste exterior, y

desgaste tiene una abertura que se extiende desde la superficie de

al receptaculo para recibir una cerradura de contactos que tanto el
i

te y la prolongacion. Por lo tanto, las reivindicaciones de la presente

presente no son iguales, ni tienen el mismo alcance que cualquier

iones estudiado a lo largo de la tramitacion de la solicitud original.

i
5.4  Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

Por ultimo,

solicitud son noved

siguientes argumentos:

resulta pertinente aclarar que las reivindicaciones de la presente

osas y poseen una actividad inventiva sobre D1 de acuerdo con los

D1 da a conocer un miembro de desgaste con un receptaculo en el que el

receptaculo se incl

laterales, pero sélo

na hacia el interior a lo largo de la parte superior, inferior y paredes

en la parte trasera del receptaculo.

En una modalidad de D1, "el receptaculo y la prolongacmn estan formados con

caras de apoyo dellmteros complementarias que son sustancialmente semiesférica para

disminuir el estrés en los componentes para controlar mejor el ruido que se produce entre

el miembro de des‘;i

ste y la base" (] 11). Esto no es una caracteristica secundaria de D1,

sino uno de los aspectos novedosos e importantes de dicho documento. D1 define

ademas que el extremo frontal de la prolongacioén y el receptaculo estan definidas por

superficies de a oyo complementarias "hemisféricas para proporcionar capacidad

adicional para la pi&longamon al desgaste y todavia mantener el soporte deseado" (] 58).

i

Grandes cargas se aplican sobre los elementos de desgaste en las operaciones de

excavacion. Las s

soporte deseado"

uperficies semiesféricas se proporcionaron en D1 para "mantener el
bajo estas grandes cargas, mientras que se reduce el traqueteo entre

i
A
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las partes en el extremo delantero. Las "caras frontales lisas, permiten que el punto gire
sobre la prolongacion para reducir el desgaste” (f] 58).

D1 no proporciona ninguna ensefianza que permita derivar un extremo delantero

del receptaculo enjun elemento de desgaste con superficies de estabilizacion arqueadas

hacia el interior que,se extienden hacia atrds como se reivindica en la reivindicacién 1 En

e —

contraste, como se [sefiald anteriormente, D1 da a conocer extremo frontal semiesférico

redondeada convexo.

De acuerdc
independiente 1 es

|
k

con los argumentos anteriormente explicados, la reivindicacion

novedosa sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de lo

anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 son también novedosas en virtud de su

dependencia.

VI. PETICION

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisién contenida en
la Resolucion N° 33014 del 26 de Mayo de 2014, en cuando resuelve rechazar la
divisién de Ia solicitud de patente de invencion N° 13.280.307, y en consecuencia
que se acepte la mismay se le dé tramite.

Vil. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

7.1. Todos y cadajuno de los documentos que obran en el expediente de la referencia
y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

11
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Viil. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la direccién de la sociedad recurrente son los siguientes:

ESCO CORPORATION
2141 NW 2'5th Avenue
Portland 97&210-2578,
Oregon
Estados Uf: idos de América

IX. NOTIFICACIONES

Atentamenlle manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 42. No. 72-35, piso 4°, de esta

ciudad de Bogota, D.C.

Sefior Superintendente,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. N° 23.555:

COLO-01195-0841:019-0
,444 SML\SML\ID-268804\WPCL1195
" No. M-2014-268804\SML
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