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Asunto;: CONTESTACION A OPOSICIONES

MARIA VICTORIA HENAQ, mayor de edad, identificada con C.C 29.808.404, y titular
de la tarjeta profesional No. 22.057 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como
apoderada de GELBERT ALBERTO TRUJILLO, por medio del presente memorial
acudo a la Divisién de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio
en virtud de los preceptos del articulo 43 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, con el fin de dar respuesta al escrito de Oposiciones presentado por el sefior
Sergio Rolando Cabrera Manriquez en calidad de Apoderado del Seiior Frigerio Hermann
Gomez, el cual me fue notificado mediante fijacion en lista del 6 de Enero de 2011.

1. El Sefior Sergio Rolando Cabrera Manriquez (de aqui en adelante €l Opositor),
presentd observaciones contra la solicitud de patente de mi solicitante, con fundamento en
el hecho de que Ia invencion reivindicada en el expediente 09-056.778 no cumple con los

preceptos de los articulos 81 a 85 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
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Las normas en comento establecen lo siguiente:

“Articulo 81

Se cansidera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracién o disposicion
de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizacién o fabricacion del objeto que le incorpore o que le
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenfa.

Los modelos de utilidad se protegeran mediante patentes”

“Articulo 82,

No se consideraran modelos de utilidad: las obras plasticas, las de arquitectura, ni
los objetos que tuvieran tinicamente cardcter estético.

No podrén ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y
las materias excluidas de la proteccién por la patente de invencion”.

“Articuio 83.-

El solicitante de una patente de modelo de utilidad podré pedir que su solicitud se
convierta en una solicitud de patente de invencién o de registro de disefio
industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita. A efectos
de esto uitimo debera cumplirse con los requisitos establecidos en el articulo 35”

“Articulo 84.

El plazo de duracion del modelo de utilidad serd de diez afios contados desde la
fecha de presentacién de la solicitud en el respectivo Pals Miembro”.

“Articulo 85.- |

Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre
paterrtes de invencién contenidas en la presente Decisién en lo que fuere
pertinente, salvo en io dispuesto con relacién a los plazos de tramitacién, los



cuales se reduciran a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el
articulo 40 quedara reducido a doce meses”.

En virtud de lo establecido en las normas citadas anteriormente, se colige que ¢l analisis de
patentabilidad de un modelo de Utilidad de una invencion determinada se debe mirar con
base en dos aspectos principales: (i) 1a novedad con respecto a las creaciones existentes en
el estado de 1a técnica mas cercano, y (ii) si 1a invencién bajo estudio exhibe un mejor o
diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién del objeto que le incorpore o que
le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia. De la
lectura de las Oposiciones presentadas por el Opositor, es claro que las mismas solamente
constituyen el resultado de suposiciones meramente subjetivas que no tienen un sustento
técnico contundente para sustentar sus argumentaciones, como me permito demostrarlo a

continuacion,

2. Ahora bien, teniendo en cuenta las dos premisas indicadas anteriormente y las
Observaciones presentadas por el Opositor, procedo a exponer mis argumentaciones de la

siguiente manera:

(1) El primer aspecto a discutir es la novedad de la presente invencién con respecto a la
creacién protegida por el representado del Opositor. Sobre este particular, el Observante
establece que la presente invencion no es novedosa con respecto a lo conocido en el estado
de la téenica, dado que todas las caracteristicas del casetén reivindicado son las mismas del
caseton de su representado, y comparten similitudes técnicas iguales que ese Despacho

debe considerar para desvirtuar la patentabilidad de la invencion.

Me permito manifestar a ese Despacho que no puedo estar de acuerdo con ésta
argumentacion del Observante, toda vez que la informacién revelada en el documento de su
representado no es suficiente para desvirtuar la novedad de la presente invencién, como asi
lo demanda la norma citada. En efecto, el Examinador bien puede notar que la informacion
contenida en la invencion del Opositor no ensefia ni revela de manera directa a la persona

versada en ia materia ¢l objeto de la presente invencion como para desvirtuar su novedad|



Para demostrar que efectivamente existe novedad, el método idoneo es la comparacién
directa de las reivindicaciones principales de cada documento. Por consiguiente,

examinemos la materia objeto de la reivindicacion 1 de la presente invencion en

comparacion con la reivindicacion 1 del documento del Opositor.

Presente Invencion

Invencion del opositor

Un sistema de casetén recuperable para el
aligeramiento de flozas en construccién,
caractenizado porque comprende dos
paneles cortos (1) que constituyen la tapa
frontal y posterior, dos paneles mas largos
(2) que constituyen los lados del casetén,
eslos panefes corfos (1) y los paneles
rgos (2) se encuentran de manera
perpendicular a manera de esquinas
mediante la union de cuatro cuartones (4)
dispuestos de manera adyacente sobre 108
paneles (1) con cuatro cuartones (3}
dispuestos adyacenfemente sobre los
paneles mas largos (2); los cuartones (3) y
(4) se fijan de manera intemma en cada
esquina a flos paneles (1) y (2),
respectivamente, mediante las piezas
rectangulares {5); en donde la parte media
de jos paneles cortos (1) y los paneles
largos (2) presentan piezas angulares (9)
para asegurar los encofrados, los paneles
largos (2) permilen asegurar los marcos
intemos (6) eiaborados en tubo o en
madera, los cuales atraviesan el casetén
intemamente de lado a lado en la direccién
fongitudinal de los paneles (1) y se
aseguran a los paneles largos (2) a través
de dos piezas internas dispuestas en las
caras intemas de dichos paneles largos; en
donde los marcos internos (6) incluyen
dos tubos (7} que permiten graduar la

aftura, y un tornillo o tubo tensor (8) que
permite modificar el ancho en e} medio,

on
dos paneles superiores (10) que van
colocados en la_parte superior de los
dos paneles cortos (1) vy los paneles
largos (2).

Casefén reutilizable caracterizado porque
comprende un cuerpc en forma de
paralelogramo rectangular o trapezoidal
(1), dicho cuerpo esta conformado por una
tapa superior (2), de paneles laterales (3),
un panel frontal (4} y un panel posterior (5).
Cuando el cuerpo del casetén es un
paralefogramo frapezoidal, su base es
ligeramente mayor que su parte superior de
tal manera que sus lados quedan
generalmente inclinados.

Los paneles (4) y (5) frontal y postenor
respectivamente estan conformados de
manera combinada por sus costados (6) de
madera con el drea intermedia (7), que
consiste en una cubierta en ldmina (8) y
eslructurado internamente con un marco en
perfiles de dngulo metélico (9), que se fija a
cada costado de madera mediante dos
travesafios (10), y con pemos (11}). Los
paneles faterales (3), estan conformados
de la misma manera que el drea intermedia
(7), v se ensamblan por la parte de madera
por su correspondiente marco estructural y
se hace la juntura mediante pernos. La
tapa superior (2) removible, esfa
igualmente conformada por una cubierta en
lamina y estructurada con un marco en
peffiles de angulo metélico, dicha tapa se
soporta sobre el borde superior de los
marcos metélicos (9), de los costados y del
panel frontal posterior.




La anterior comparacién nos permite concluir que efectivamente el Opositor carece de
argumentos contundentes para demostrar la falta de novedad de la presente invencion. La
simple lectura de la reivindicacion 1 de la presente invencidn corrobora que existen cuatro
aspectos técnicos significativos resaltados en colores que no estan contenidos ni revelados de
ninguna manera en el documento de patente del Opositor. La existencia de estos aspectos
técnicos en el documento de la presente solicitud constituye ¢l factor diferenciador frente a la
creacién contenida en la patente del Opositor; y el Examinador bien puede notar que ninguno
de los aspectos resaltados en la reivindicacion 1 de la presente invencion esta conienido en la

reivindicacion 1 de la presente solicitud.

Las unicas similitudes técnicas que existen entre las dos solicitudes recaen en la existencia de
los paneles laterales, frontal y posterior, ¢l panel de cubierta; v su disposicion geométrica.
Sin embargo, el Opositor deja de considerar aspectos técnicos esenciales como la forma de
unién de los paneles que en la solicitud de su representado se limita a pernos; y ademas, el
Oposttor deja de lado que el caseton de la presente invencién requiere de cuartones (3) y (4),
dos piezas internas, los dos tubos (7) dispuestos en las marcos internos para ajustar la altura y
¢l tornillo o tubo sensor (8) que permite graduar ¢l ancho del armazon, los cuales no estin '
presentes de ninguna manera en el caseton de su representado. Sin estos elementos
técnicos en el caseton de la patente del Opositor, no es posible argumentar falta de novedad.
La anterior comparacion técnica que justifica mi argumentacion la puede encontrar el
Examinador en una comparacion visual de las figuras correspondientes, que también

demuestra que estamos frente a dos casetones completamente diferentes.

Sobre este particular, me permito manifestar que en el 4mbito de propiedad intelectual es
bien sabido que en aras de determinar la novedad de una creacion sobre el estado de la
técnica, la comparacion de la materia objeto entre diversas solicitudes se debe analizar con
base en las reivindicaciones principales, sin demeritar ¢l contenido del resto de la solicitud.
Y esto es porque las reivindicaciones principales contienen el alcance general de la materia

que se desea proteger.



En consecuencia, este argumento del Opositor no es suficiente para desvirtuar la novedad
de la presente invencion. El caseton de mi representado si resulta novedoso sobre el

casetdn de la patente del Opositor,

(1))  Conrespecto a este aspecto de la novedad, el Opositor sefiala en su escrito una serie
de comparaciones y equivalencias entres caracteristicas técnicas del casetdn de la presente
invencion y el caseton de su representado, los cuales corresponden a los mismos

argumentos técnicos seflalados en la carta del Sefior Frigerio Hermann Gomez.

En primer lugar, €l examinador puede notar que la comparacion y equivalencias realizadas
por ¢l Opositor se restringen a elementos estructurales que son similares entre los dos
casetones, como son los paneles laterales y la cubierta. Es decir, en esta primera
comparacién y juego de equivalencias, el Opositor no estd demostrando nada. Su
- equivalencia si corresponde a elementos comunes. No obstante, Hlama la atencién el hecho
de que el Opositor realiza algunas equivalencias estructurales que son completamente
equivocadas en cuanto a la estructura de los casetones. En efecto, ¢l Examinador puede
notar que el Opositor pretende equiparar los cuartones (3) y (4), las dos piezas dispuestas
internamente, los dos tubos (7) dispuestos en las marcos internos para ajustar la altura y el
tornillo o tubo sensor (8) que permite graduar ¢l ancho del armazén, con elementos que no
son comparables con elementos del casetén de su representado. De esta manera, esta
comparacion del Opositor, no solamente carece de validez técnica, sino que ademas
constituye un argumento acomodaticio para desvirtuar la atencién del Examinador. La
tnica similitud y equivalencia posible entre los casetones bajo estudio es lo correspondiente
a los paneles laterales, frontal, posterior y la cubierta, asi como su disposicién geométrica.
La uni6n y armazon de dichos paneles es técnicamente diferente y no existe posibilidad de
equivalencias, como si lo hace de manera errénea el opositor. En este orden de ideas, los
contenidos de la carta del sefior Frigerio Hermann Gémez tampoco resultan validos ni
contundentes para desvirtuar a novedad del presente Modelo de Utilidad. Si el opositor y
el solicitante de dicho documento de patente solamente cuentan con estos argumentos

técnicos para demostrar la falta de novedad del casetdn de la presente invencidn, el sefior



examinador entendera que estos argumentos no son en lo absoluto convincentes, dado que

las equivalencias y comparaciones realizadas son erréneas y acomodadas.

Ahora bien con respecto a este aspecto de la novedad, me permito manifestar al sefior
Examinador que no existe tal engafio a los consumidores, como lo manifiesta erroneamente
el Opositor, puesto que ya se ha demostrado con arguinentos técnicos contundentes que los
casetones bajo estudioc son completamente diferentes. El Consumidor encontrara
facilmente que el casetéon de la presente invencion exhibe varias caracteristicas,
particularmente cuatro (4), que no estan incluidas en el caseton de la patente del Opositor.
Con estas diferencias latentes jcomo es posible que un Consumidor pueda entrar en

confusion?

De la misma manera, no es de recibo las argumentaciones del Opositor de acuerdo con las
cuales el solicitante de la presente invencion esta incurriendo en los actos de competencia
desleal estipulados en la ley 256 de n 1996, en cuanto a lo que se refiere a la desviacion de
la clientela, actos de confusion actos de imitacion y explotacion de la reputacion ajena. Mi
Representado ha solicitado la concesion de un Modelo de Utilidad para un caseton
reutilizable que exhibe caracteristicas técnicas completamente diferentes a la de cualquier
casetén convencional, incluyendo el casetén de la patentl'e de la Oposicion. Ademas, se ha
demostrado de manera contundente y concreta que en virtud de estas diferencias técnicas, el
presente Modelo de Utilidad exhibe efectos técnicos y ventajas significativas con respecto a
dichos casetones convencionales. Con estos precedentes técnicos, es claro que no existen
tales actos de competencia desleal porque se ha demostrado que técnicamente no existe

posibilidad de confusion, imitaciones o explotacién de reputacion ajena.

(u)  El siguiente aspecto que debemos analizar es el efecto técnico, ventajas o el uso
mejorado que confiere la novedosa invencién con respecto a las creaciones conocidas.

Sobre este particular el Opositor establece que la presente invencion.



Sin embargo, el Examinador puede notar muy bien que el opositor no es contundente en
demostrar con argumentos contundentes por qué la presente invencion carece de efectos
técnicos? Apenas se limita a indicarlo pero sin aportar pruebas o argumentos que

Justifiquen dicha afirmacion.

De manera contraria, mi representado si puede demostrar al Examinador que la presente
invencion si exhibe un efecto técnico o ventajas con respecto a los casetones convencionales.
En efecto, el efecto técnico conferido por las diferencias técnicas discutidas anteriormente se

discute en varios apartes de la presente solicitud en cuanto

Particularmente, atentamente dirijo la atencién del Examinador al capitulo ventajas de la
mvencién en cuanto a materiales, dimensiones, ajustes del casetéon a las necesidades del
mercado, en ¢l cual se relacionan muchos de los resultados ventajosos que son producto de la
novedosa conformacion estructural de los componentes del caseton de mi Representado.

Algunas de estas ventajas son las siguientes:

+ Elsistema caseton de la presente invencion es totalmente desarmable, lo cual

contribuye a que sea recuperado en un 100%.

¢ EL casetén de la presente invencion presenta refuerzos internos (6) que se pueden

modificar a cualquier medida.

e El caseton de la presente invencion reduce significativamente el desperdicio de

concreto en un 100%, debido a que exhibe un refuerzo cada 45¢m en promedio.

* El casetén de Ja presente invencidn esta disefiado especificamente para ser usado en

cualquier tipo de estructura, ya sea rectangular o trapezoidal.

* El casetén de 1a presente invencion exhibe un acabado final perfecto porque no

permite deformaciones en las vigas ni riostras.



¢ Adicionalmente, el tiempo de instalacion del caseton de la presente invencion es

rapido debido a la sencillez de su armado.

Es claro que estas ventajas tampoco son reveladas en el documento de patente del Opositor.
De hecho, estas ventajas del casetéon de mi representado son la prueba contundente de que
dicho caseton constituye una novedosa alternativa mejorada con respecto a los casetones
convencionales. El Opositor no puede pretender que la creatividad y el desarrollo de nuevos
productos se vea limitada por Ja existencia del casetéon de su Representado. Esto si
constituiria un hecho que vulnera los derechos de nuevos inventores a mejorar Ja creaciones
va existentes en el estado de la técnica. En el caso presente, el examinador puede notar que,
contrario a lo que sefiala el opositor, a presente invencion incluye varios elementos técnicos
estructurales que confieren mejoras y efectos técnicos que no eran posibles con los casetones
convencionales. No existe la imitacion, ni la explotacién indebida y mucho menos la
apropiacion indebida de conocimiento, sino por el contrario, el resultado de un arduo trabajo
de investigacion y desarrollo en aras de lograr superar falencias técnicas de los casetones

convencionales.

En consecuencia, tampoco es de recibo esta argumentacion del Opositor, toda vez que no
demuestra de manera contundente la carencia del efecto técnico del caseton de la presente
invencion. De hecho, si he demostrado los efectos y ventajas técnicas del caseton de mi

Representado.

(iv). Llama la atenciéon del escrito del Opositor el hecho de que hace enfisis en la
carencta de nivel inventivo por parte de la presente invencién, argumentando que se deriva

de manera evidente de lo contenido en el documento de patente de su representado.

Sobre este particular, resulta sorprendente que el Opositlor haga referencia a un aspecto de
patentabilidad que de ninguna manera puede hacer parte de la discusién en materia de
Modelos de Utilidad. Esto claramente demuestra el desconocimiento del Opositor en
materia de los requerimientos de Propiedad Industrial y su afan por buscar cualquier tipo de

argumentos para desviar la atencién del Examinador hacia hechos y aspectos técnico
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juridicos que no son en lo absoluto relevantes para desvirtuar la patentabilidad de la

presente invencion.

Por estas razones, se considera que no es de recibo y carece de validez cualquier
arpumentacion relacionada con la carencia de mivel inventivo. Es completamente irrelevante
discutit un aspecto de patentabilidad que solamente es aplicable a las patentes de mvencion,
y €l caseton reutilizable de mi representado fue solicitado como Modelo de Utilidad, como

asi consta en el formulario de solicitud.

V) Fina]n}ente, llama la atencion el hecho que el escrito de Oposiciones se fundamenta
en una serie de argumentos juridicos, citacion de interpretaciones pre-judiciales y doctrina.
No obstante, es claro que estas argumentaciones juridicas son mas el producto de una
interpretacion errénea y acomodaticia por parte del Opositor. De hecho, el Examinador
puede notar nuevamente que emplea jurisprudencia de nivel inventivo que de ninguna
manera esta bajo discusion por tratarse las dos solicitudes de Modelos de Utilidad, en los
cuales el nivel inventivo no es un requerimiento de patentabilidad. Si el Opositor ha fallado
en demostrar técnicamente Ja falta de novedad y efecto técnico del caseton de la presente
invencion, es claro que una argumentacion juridica con base en jurisprudencia y doctrina de
propiedad industrial se fundamente en interpretaciones completamente equivocadas y

acomodadas.

4, En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho que declare fundadas las
Observaciones impugnadas por carecer de contundencia y pruebas para demostrar que,
efectivamente, la presente invencién carece de los requisitos de patentabilidad de los
articulos 81 a 85 y afines de la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Se ha
demostrado que el casetéon de la presente invencién si es NOVEDOSO y exhibe el
EFECTO TECNICO mejorado con respecto a los casetories convencionales, Y dado que el
Observante no ha hecho tales demostraciones, atentamente solicito a esa Oficina se sirva
conceder el privilegio solicitado, dado que la presente invencion si posee los requisitos de
novedad y efecto técnico exigidos por la legislacién Andina en materia de Modelos de
Utilidad. Llama la atencion el hecho que el Opositor halga equivalencias técnicas erroneas

l
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y acomodadas de los elementos estructurales; y que ademas intente desviar la atencion de
ese Despacho a la falta de nivel inventivo, el cual es un aspecto que no tiene discusién en
materia de Modelos de Utilidad. Atentamente espero que estos aspectos sean tenidos en
cuenta por ese Despacho como pruebas de los intentos desesperados del opositor por

desviar la atencién del Examinador para evitar la concesion del presente modelo de
utilidad.

|

Mi poderdante y yo, recibiremos notificaciones en la Secretaria de su despacho o en mi
oficina de abogada situada en la Calle 23 Norte #3-33, Edificio Pefas Blancas, Oficina
603, en Santiago de Cali.

Sefior Jefe, '

T.P. No. 22.057 del C.8.J.
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