CAVELIER

ABOGADDS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

|
T

48008- -00007-0000

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES Focha 2?315T12 21 1612446 Dep 2020 DIR NUEVASCR
; : . . ra. ATENTE v
Superintendencia de Industria y Comercio Al 598 Breol ity Lm?m?’ﬁ FASENACIONAL|
E S. D.
’O’\/
Tramite : 011
Evento : 378
Actuacion : 523
Referencia . Expediente No. 14.148.009 ) )
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Fecha de solicitud 9 de julio de 2014
1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 11102 notificado por
fijacion en lista el 22 de septiembre de 2015.

2. Mediante oficio No. 11102 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego

reivindicatorio y a la novedad v el nivel inventivo de las reivindicaciones en vista del
documento D1: EPQ263767.

3 Respuesta a las objeciones

3.1 Arqumentos a favor de la falta de claridad de las reivindicaciones

Con respecto a las objeciones realizadas por el sefior Examinador hacia las

reivindicaciones, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las siguientes
razones:
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En primer lugar, mi representada desea aclarar lo siguiente en relacion con el
concepto de claridad esta consagrado en los articulos 28 y 30 de la Decisidn 486:

“Art.28.- La descripcion deberd dividgar la invencion de manera suficientemente
clara y completa para su comprension y para que una persona capacitada en la

materia técnica correspondiente pueda ejecutaria”.

"Art.30.- Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger mediante
la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la

descripeion”.

De la cuidadosa lectura de estos articulos de la Decisién 486 se puede concluir
que el cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripcion como de las
reivindicaciones, esta dirigido a que el Examinador esté en capacidad de comprender la
invencién y poder llevarla a cabo. Lo anterior, con el fin de que el Examinador pueda
determinar el alcance del derecho solicitado, pueda determinar si la materia solicitada
esta incursa en una excepcion de patentabilidad y finalmente, pueda efectuar sobre la
solicitud de patente la correspondiente blisqueda de anterioridades.

En este sentido, el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES
DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD ha sefalado lo siguiente, refiriéndose a las
reivindicaciones:

‘El examinador debe saber que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y
deben eslar enteramente sustentadas por la descripcion.”

‘La buisqueda debe hacerse sobre la base de la invencion definida por las
reivindicaciones y soportada por la descripcion y dibujos, si es el caso, ya que las
reivindicaciones son las que determinan el alcance de proteccion”,

Por lo tanto, es claro que la revisién con respecto al cumplimiento del requisito de
claridad, tanto de la descripcién como de las reivindicaciones, es un paso previo a la
busqueda de anterioridades y al estudio de fondo de la solicitud. De tal manera que,
teniendo en cuenta que el Examinador ha efectuado la blusqueda de anterioridades
cercanas a la presente invencion, esta reconociendo que el alcance de la materia aca
reivindicada se encuentra definida de forma clara y concisa, toda vez que solamente si
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resulta posible comprender la invencion y el alcance de la misma frente a lo ya descrito en
el estado de la técnica, se puede realizar un estudio de fondo de la solicitud.

De tal manera que, teniendo en cuenta que solamente si resulta posible
para el Examinador comprender la invencion y la forma como la misma puede ser llevada
a cabo, el Examinador podra determinar si la invencién cae dentro de alguna de las
excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la materia patentable no es posible
otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo v aplicacion industrial es
claro que la objecion formulada a este respecto se debe tener por superada.

3.2 Argumentos a favor de la falta de Unidad de Invencion

El articulo 25 de la Decision 486, hace referencia a:

“Articulo 25.-La solicitud de patente sélo podrda comprender una invencion o un
grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un tmico

concepto inventive.”

Con relacion a la falta de unidad de invencion, se recuerda a su Despacho que las
reivindicaciones divulgan una maquina de pantégrafo equipada con cuchillas, punzones y
cortadores de pre-forma de corte en caliente. Lo anterior es considerado como el
concepto comun inventivo del pliego reivindicatorio.

De manera que la presente solicitud no carece de unidad de invencién, ya que el
conector es el concepto comln inventivo que vincula a las reivindicaciones

independientes de Ia solicitud. Asi pues la objecion debe verse superada.

3.3 Argumentos a favor de la falta de Novedad

El articulo 16 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 16: Una invencion se considerard nieva cuando no esté comprendida en
el estado de la téenica. El estado de la téenica comprenderd todo lo que haya sido

accesible al - pithlico  por wuna  descripcion  escrita u  oral,  wilizacion,
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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 novedad de una invencion se evalla a través de la comparaciéon uno a uno de
sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencion puede ser objetada por
novedad cuando sus caracteristicas esenciales son exactamente iguales a las de un
antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la
solicitud. Por lo tanto en caso que lleque a existir al menos una diferencia en dicha
comparacion, se afirma que la invencién Sl cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el andlisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y
solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta la
novedad, con base en la siguiente informacion:

El solicitante expresa su desacuerdo con los argumentos del Sefior Examinador,
ya que el documento D1 no logra divulgar, independientemente todas y cada una de las
caracteristicas técnicas esenciales de la presente solicitud.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invencion de la
presente solicitud de patente es novedosa sobre el documento D1 citado por el
Examinador,

Ilgualmente vale la pena resaltar que la persona versada en la materia nunca se
hubiera visto motivada a combinar de manera obvia las ensefianzas del documento D1
con su conocimiento en el campo técnico para llegar a la presente solicitud. Por lo que se
debe reconocer que la invencion también cumple con el requisito de nivel inventivo.

3.4 Conclusion

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad valida capaz de
afectar la novedad de la invencién de la presente solicitud. De la misma manera, estos
documentos o su combinacion, no resultan anterioridades validas capaces de afectar el
nivel inventivo de la invencién de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador esta pasando por alto que una
sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto
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reivindicado es nuevo. Ademas, estd excluyendo el hecho de que el inventor en el
momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad
inventiva, pues la presente invencion no resulta de la mera extrapolacion de las
ensefianzas del arte previo, como se afiima. Se estd desconociendo el mérito
investigativo empleado y que esta aportando una ventaja al arte previo.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accién oficial No.11102,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decisién 486 como el derecho constitucional al debido
procesc. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita a mi representada
contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del
pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la
proteccion que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar
una solicitud divisional que la contenga durante el tramite de la presente solicitud,
beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

Sefor Director,
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