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CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, identificado tal como aparece

al pie de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito

manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal

previsto en el articulo 45 de la Decision 486, en los siguientes términos:

1.

a- En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada,

me permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad

el Capitulo Reivindicatorio presentado en el momento de la radicar la solicitud. Asi, en el

Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizaron las siguientes modificaciones:

— se eliminaron las Reivindicaciones 9, 14, 15 y 16;

— se modifico la Reivindicacion 1, de forma tal que se incluyd la materia

reclamada en las antiguas Reivindicaciones 2 y 4 y ahora reclama un material

polimérico que comprende: a) un polimero con memoria de forma basado en

poliuretano; b) nanotubos de carbono funcionalizados con grupos carboxilo un

agente crioprotector y ¢) nanoparticulas de oxido de silicio;

Oficina Bogota: Carrera 5 N° 34-03, Bogota 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799
Oficina Medellin: Calle 30 N° 10C-228, Edificio Interplaza, Of. 613, Medellin 050021, Colombia; Tel y Fax: +57 (4) 311-8547
Oficina Barranquilla: Carrera 51B N° 80-58, Of. 1103, Barranquilla 080020, Colombia; Tel: +57 (5) 345-0193

Oficina Bucaramanga: Cra 29 N° 45-45, Of. 1009, Colombia; Tel: +57 (7) 605-9380
e-mail: office@olartemoure.com - www.olartemoure.com




OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

— se elimind la expresion “...donde las nanoparticulas de oxido de silicio son

“

condensadas” 'y se reemplazé por “...donde las nanoparticulas de oxido de
silicio son obtenidas por sol-ge/”, en la Reivindicacion 7 (nueva
Reivindicacién 5), lo cual encuentra soporte en la pagina 4 de la descripcion;

— se eliminaron las expresiones “solucion A"y “solucion B”'y se reemplazaron

>

por “primera solucion” Yy ‘“segunda solucion”, respectivamente, en la
Reivindicaciéon 10 (nueva Reivindicacion 7), lo cual encuentra soporte en la

pagina 6 de la descripcion.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna manera implican
una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud

inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una drastica limitacion de la materia reivindicada.

2. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones respecto a la claridad de las

reivindicaciones:

— los términos: “polimero”, “nanotubos de carbono”, “basado en
poliuretano™,  “grupos carboxilo”, “condensadas”, “radio-opacidad”,
“solucion A", “solvente orgdnico”, “solucion B”, “agitacion constante” en
las Reivindicaciones 1, 2, 4, 6, 7, 9 y 10, son muy generales y sugieren de
forma imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles variaciones o
modificaciones;

— las Reivindicaciones 3, 9 y 10 no son claras porque presentan efectos o
resultados a alcanzar, al incluir las expresiones “...donde el polimero con
memoria de forma es activado por temperatura”, ‘“‘que presenta radio-
opacidad”, “hasta obtener el material polimérico nanoreforzado”, 10 cual no
es permitido;

— la Reivindicacion 10 se refiere a un método, sin embargo, la secuencia de
etapas no define las condiciones en las que se llevan a cabo (temperaturas,

flujos, presiones, etc.).
b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atencion de la Examinadora
sobre las limitaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto como se

explicaron en el punto 1 del presente memorial. En particular, vale la pena resaltar el hecho de
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que en la Reivindicacién independiente se limito el tipo de polimero con memoria de forma a
aquellos basados en poliuretano y se especifico que los nanotubos de carbono son

funcionalizados con grupos carboxilo.

i) Con respecto a las expresiones “solucion A”'y “solucion B”, es preciso
indicar que éstas han sido reemplazadas por las expresiones “primera solucion” y ‘“segunda
solucion”, y que, de acuerdo con el método de la presente invencion, corresponden,
respectivamente, a soluciones de polimero con memoria de forma (SMP) y de nanotubos de

carbono en un solvente orgénico.

iii) En cuanto a la objecion de la Examinadora relacionada con las expresiones
“polimero con memoria de forma” y “b) nanotubos de carbono”, me permito sefialar que estos
corresponden a los elementos esenciales del material polimérico reclamado, los cuales, son los
que permiten diferenciarlo del arte previo y le permiten a la persona medianamente versada en la
materia determinar su alcance. Dichas expresiones son completamente conocidas por cualquier
persona medianamente versada en la materia y, ademas, se encuentran debidamente definidas en

la descripcion.

La expresion “polimero con memoria de forma (SMP)”, segun el Capitulo Descriptivo (pagina
1), se refiere a materiales poliméricos con la capacidad de memorizar una forma macroscépica
(permanente), que adopta una forma temporal en condiciones especificas de temperatura y
deformacion, retomando luego su forma original, y cuya versatilidad se debe a propiedades
como alta flexibilidad y baja densidad, que le otorgan multiples formas de responder a estimulos
externos. Los SMP basados en poliuretanos, con bajos médulos de rigidez, permiten que se
puedan diferenciar estructuralmente de otros SMPs, de forma tal que cualquier persona versada
en la materia entiende el alcance de la expresion “polimero con memoria de forma (SMP)
basado en poliuretano”, por lo que es innecesario incluir especificamente en las reivindicaciones
aquellos probados y limitar el ambito de proteccion que comprende el concepto inventivo
desarrollado.

Por su parte, la expresion “nanotubos de carbono”, segun el Capitulo Descriptivo (pagina 1), se
refiere a cilindros de grafeno concentricos, caracterizados por tener distancias entre capas de 3,4
Ay que se pueden obtener por electrodeposicion quimica de vapor (CVD) a partir de multiples

fuentes de carbono. EI alcance de dicha expresion, asi como el fundamento teérico de su

Péagina 3 de 12



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

funcionalizacion con grupos carboxilo, se menciona en la pagina 4 del Capitulo Descriptivo y es
ampliamente conocido por cualquier persona medianamente versada en la materia.

En este punto Ilamo respetuosamente la atencion de la Examinadora sobre el MAP y la Guia para
Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad de la Superintendencia de

Industria y Comercio (en adelante, Guia de la SIC) que establecen que “el significado y alcance

de las palabras de las reivindicaciones debe ser el que normalmente se le da en el area técnica

de la solicitud (...). Si la palabra tiene un significado especial dado por una definicion en la
descripcion, esta definicion deberd incluirse en la reivindicacion siempre que esto sea

factible!? (subrayado fuera de texto).

iv) En cuanto a la expresion “hasta obtener el material polimérico
nanoreforzado” incluida en la etapa (e) del proceso de la Reivindicacién 7, es preciso resaltar
que ésta indica que el proceso de obtencion del material, luego de cuatro etapas previas,
concluye al obtener el material polimérico después de someter la mezcla obtenida en la etapa d)
a electrospinning. De hecho, por definicidn, un proceso necesariamente conduce a un resultado

esperable.

V) Con respecto a las condiciones en las que se llevan a cabo el proceso, es
preciso resaltar que el Capitulo Descriptivo incluye todas las caracteristicas necesarias de
operacion (temperaturas, equipos y condiciones), unidades de medida, secuencia de eventos,
tiempos y etapas para la preparacion del material polimérico nanoreforzado de la invencion.
Toda la informacion consignada en el Capitulo Descriptivo relacionada con el método reclamado
en la Reivindicacion 7, seria facilmente entendida y aplicable por cualquier persona

medianamente versada en la materia.

Vi) Ahora bien, con respecto a algunas expresiones objetadas por la
Examinadora que todavia se encuentran en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en
particular en la nueva Reivindicacion 7, tales como tales como “solvente organico” y “agitacion
constante”, me permito resaltar que dichas expresiones no afectan la comprension de la
Reivindicacién 7, pues cualquier persona medianamente versada en la materia entenderia que
corresponden, respectivamente, a cualquier sustancia de naturaleza organica en la que se diluye
un soluto (SMPs basados en poliuretano y los nanotubos de carbono funcionalizados), y a la

generacion de movimiento constante para homogenizar.

! Manual Andino de Patentes. (2004). Seccion 4.6.1, “Términos utilizados”. Pégina 39. (disponible en

http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf).
2 Gufa para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio
(2014) Seccion 2.6.5.1. Paginas 73y 74.
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En este sentido, me permito respetuosamente sefialarle a la Examinadora que el inventor esta en

su derecho de reclamar proteccion para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin

importar la_amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de

invencion y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, como ocurre en la presente
invencion. En este sentido, la Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y
Modelos de Utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio establece que se presentara
un requerimiento al solicitante que sugiera restringir la solicitud a una generalizacion razonable

de la materia reclamada, pero no se trata de requerir para que se restrinja solo a los

ejemplos *”.

En el presente caso, especificar los solventes organicos empleados en proceso de la invencion,
limitaria injustamente el concepto inventivo al que el inventor tiene derecho, pues el proceso
tendria obligatoriamente que incluir aquellos solventes especificos. Asimismo, indicar de forma
puntual los solventes organicos, también significaria restringir el alcance al que el inventor tiene

derecho, pues se estarian especificando caracteristicas de elementos no esenciales del proceso

reclamado.

Vale la pena resaltar que incluir caracteristicas de elementos no esenciales, como lo son en este
caso los solventes organicos, permitiria que un posible competidor facilmente modifique alguna
de estas caracteristicas no esenciales en un proceso alterno, evitando asi la infraccion,
aprovechandose del desarrollo y esfuerzo realizado por los inventores al momento de crear el
invento, y posibilitando su comercializacion. Es decir, incluir elementos no esenciales en las
reivindicaciones desdibujaria el sistema de patentes, pues la patente seria facilmente evadida por
los infractores, y en la practica no cumpliria su propdsito de retribucion al esfuerzo tecnologico

del inventor a través de la exclusividad en su comercializacion.

En conclusion, si aplicamos lo establecido por el MAP y la Guia de la SIC al presente caso, las
expresiones objetadas por la Examinadora son ampliamente utilizadas en el campo técnico vy el
significado y alcance que se asigne a dichas expresiones debe ser el que normalmente se le da en

el &rea técnica, en este caso, el que se indicd con sustento en la solicitud de patente.

vii)  Asi las cosas, considero superadas las objeciones elevadas por la

Examinadora en su Examen de fondo con respecto a falta de claridad, concision y sustento, toda

® Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio
(2012) Seccion 2.6.5.7
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vez que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad
establecidos en la Decision 486, y a la luz del MAP vy la Guia de la SIC, permitiéndole a la
persona medianamente versada en la materia determinar inequivocamente el alcance de la

materia reclamada.

3. a- i) La Examinadora sostiene que la presente invencion carece de nivel
inventivo a la luz de los documentos US2006036045 (D1) y “Shape-Memory polymers filled
with SiO, nanoparticules*” (D2).

La Examinadora sefiala que el documento D1 divulga una composicion de polimero que tiene un
comportamiento con memoria de forma (Resumen). Adicionalmente, la Examinadora sefiala que
D2 divulga propiedades mecanicas y térmicas de los materiales compuestos poliméricos con

memoria de forma que incluyen nanoparticulas de SiOs.

La Examinadora realiza una comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales del material
polimérico de la invencidn con respecto a las caracteristicas del material del estado de la técnica

citado, de la siguiente manera:

Caracteristicas Esenciales D1 D2

Un material polimérico que| Un polimero que comprende memoria
comprende: de forma (Reivindicacion 1).

Pruebas técnicas y mecénicas de

En el que dicha composicién de un SMP (P4g.243, Col.2, P4rr.2)

Un polimero con memoria de | polimero tiene un comportamiento con

forma; memoria de forma () (reivindicacién
1).
En una realizacion, la composicién de
Nanotubos de carbono; y polimérica incluye nanotubos de No menciona

carbono de pared multiple (Parr.0056).

Una serie de ejemplos de SMPC
fueron preparados usando SMP
comercial, incluyendo diferentes
fracciones de masa entre 600 y
130 nm de silicio humedecido
(P&g.243. Col.2. Parr.2)

Silice particulada (Parr. 0078)
No menciona especificamente
nanoparticulas de 6xido de silicio

Nanoparticulas de Oxido de
silicio

Asi entonces, la Examinadora considera a D1 como el estado de la técnica mas cercano al
material polimérico de la invencion definida en la Reivindicacion 1, porque divulga un producto
de polimero con memoria de forma, indicando que la diferencia entre la invencion y el producto
descrito en D1 consiste en que este Ultimo no divulga especificamente que la silice particulada

sean nanoparticulas de o6xido de silicio.

* Bocsan lulia Andreea et al. Shape-memory polymers filled with SiO, nanoparticles. Materials and Technology 46
(2012) 3, 243-246.
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La Examinadora sostiene que el efecto técnico que se logra al incluir nanoparticulas de oxido de
silicio es que sirven como reforzamiento y recubrimientos para crear materiales de recubrimiento
nanoestructurados con propiedades mecénicas mejoradas, y por lo tanto, considera que el
problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion es: “;Como modificar el
producto divulgado en D1 de tal manera que permita lograr matrices de SMP con propiedades

mecanicas mejoradas?”

Sin embargo, para la Examinadora ya eran conocidos en el estado de la técnica materiales
poliméricos con memoria de forma que incluyen nanoparticulas de 6xido de silicio, dado que D2
divulga pruebas técnicas y mecanicas de materiales SMP, que incluyen diferentes fracciones de
masa entre 600 y 130 nm de silicio humedecido, para mejorar las propiedades termo-mecanicas
de los SMP cuando se incluyeron materiales de nanorelleno de SiO,. La Examinadora concluye
que la persona del oficio normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir nano-
rellenos de SiO, conocidos en D2 en el material polimérico de D1 para llegar asi al material

polimérico reclamado en la Reivindicacion 1, por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, la Examinadora sefiala que D1 y D2 divulgan caracteristicas de las
reivindicaciones dependientes tales como los polimeros con memoria de forma basados en
poliuretano, los nanotubos de carbono funcionalizados y el tamafio de particula del 6xido de

silicio, por lo que éstas tampoco revisten nivel inventivo.

i) En relacién al proceso para obtener el material polimérico de la invencion,
la Examinadora también realiza una comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales de
proceso de la invencion, definido en la nueva Reivindicacion 7, con respecto a las del estado de

la técnica citado asi:

Caracteristicas Esenciales D1 D2

Un proceso para obtener un material
polimérico  nanoreforzado  que
comprende: Espumas de SMP se produjeron
a) Preparar una solucion A |mezclando 30,1g de HDI, 6.31g
disolviendo un  polimero  con [HPEDy 1.08g de TEA (Parr.008) ((:'qu) ur;a tﬁ;ggﬁ%ﬂmie g:nsgcilgg
memoria de forma en un solvente (Pag.243, Col.2, Parr.3).

organico.

Cuatro tipos de laminas fueron
preparadas mezclando componente
SMP  comercialmente disponible,

Se afladi6 a 4,59 de una mezcla de
polioles 15.05g de prepolimero,
0.8g de agente tensioactivo, 0.8g de
surfactante 0.3g de agua que
contiene 1% en peso de SWNT
(Parr.080)

b) Preparar una solucion B
disolviendo los nanotubos de
carbono en un solvente organico.

No menciona
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Todos los componentes se pre
mezclan juntos durante 2 minutos, [Una serie de ejemplos de SMPC
sequido de un curado a temperatura ffueron preparados usando SMP
ambiente  durante 24  horas [comercial, incluyendo diferentes
(Parr.080). fracciones de masa entre 600 y 130
silice particulada (Parr.0078) nm de silicio humedecido (Pag.243.
No menciona especificamente (Col.2. Parr.2).

nanoparticulas de 6xido de silicio

c) Mezclar las soluciones obtenidas
en s) y b) y se adicionan a las
nanoparticulas de oOxido de silicio
manteniendo agitacion contante y
temperatura de 40°C.

d) Degasificar la mezcla obtenida Se  desgasificaron durante 10

enc);y minutos bajo vacio (Parr.0071) No menciona

e) Someter la mezcla desgasificada a No menciona No menciona
un proceso de electrospinning.

De acuerdo a la Examinadora, D1 se considera como el estado de la técnica cercano al proceso
de la invencién de la Reivindicacion 7, porque divulga un proceso de obtencion de un polimero
con memoria de forma y que la diferencia entre el proceso de la invencién y el procedimiento de
D1 consiste en que este ultimo no divulga especificamente que la silice particulada sean

nanoparticulas de 6xido de silicio y que exista un paso de electrospinning.

La Examinadora sostiene que el efecto técnico que se logra al incluir nanoparticulas de 6xido de
silicio, es que éstas sirven como reforzamiento de polimeros y recubrimientos, lo que posibilita
una alternativa de incorporacién a las matrices de SMP para crear materiales de recubrimiento
nanoestructurados con propiedades mecanicas mejoradas. Asi, la Examinadora considera que el
problema técnico objetivo que pretende resolver el proceso de esta invencion es: “;COMO
modificar el procedimiento divulgado en D1 de tal manera que permita lograr matrices de SMP

con propiedades mecénicas mejoradas?”

La Examinadora argumenta que ya eran conocidos en el estado de la técnica procedimientos para
elaborar materiales poliméricos con memoria de forma, que incluyen nanoparticulas de éxido de
silicio, ya que D2 divulga pruebas técnicas y mecéanicas de materiales SMP, que incluyen
diferentes fracciones de masa entre 600 y 130 nm de silicio humedecido, en donde queda
demostrada una mejora en las propiedades termo-mecanicas de los SMP cuando se incluyeron

materiales de nanorelleno de SiO,.

La Examinadora sostiene que, si bien D1 y D2 no divulgan el paso de someter la mezcla al
proceso de electrospinning, es del conocimiento del técnico medianamente versado en la materia
que dicha técnica es aplicada en soluciones generalmente poliméricas para obtener fibras de
diversos tamafos para crear una variedad de matrices poliméricas, entre los cuales se encuentran

los polimeros SMP para aplicaciones en campos de la medicina y bioingenieria. De esta forma,
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la persona medianamente versada en la materia estaria motivada a incluir nano-rellenos de SiO,,
y, en consecuencia, la persona medianamente versada en la materia estaria motivada a incluir
nano-rellenos de SiO, conocido en D2 en el material polimérico de D1, y realizar un proceso de
electrospinning para asi llegar a la materia revindicada, por lo cual, el proceso de la invencion se

considera obvio.

Adicionalmente, la Examinadora sefiala que las Reivindicaciones 3, 9 y 10 no le brindan altura
inventiva a la invencion por cuanto se encuentran redactadas en términos de efectos y/o

resultados a alcanzar.

b- i) En primer lugar, me permito llamar nuevamente la atencion de la
Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado
adjunto, en particular a las caracteristicas esenciales del material polimérico reclamado, como se

explicaron en el punto 1y 2.b.i del presente memorial.

Particularmente, la presente solicitud reclama especificamente un material polimérico que
comprende un polimero con memoria de forma basado en poliuretano, nanotubos de carbono
funcionalizados con grupos carboxilo y nanoparticulas de éxido de silicio, asi como su proceso

de obtencion mediante los siguientes pasos:

a) preparar una primera solucién disolviendo, en un solvente organico, un
polimero con memoria de forma basado en poliuretano;

b) preparar una segunda solucion disolviendo, en un solvente organico,
nanotubos de carbono funcionalizados con grupos carboxilo;

¢) mezclar las soluciones obtenidas en a) y b), y adicionar nanoparticulas
de 6xido de silicio manteniendo agitacion constante y temperatura de
40°C hasta obtener una mezcla homogénea;

d) degasificar la mezcla obtenida en c); y

e) someter la mezcla degasificada a un proceso de electrospinning hasta

obtener el material polimérico nanoreforzado.

i) Con respecto a D1, es preciso resaltar que dicho documento describe un
polimero con memoria de forma (SMP) y sus métodos de obtencion, donde el SMP comprende
una composicion polimérica que forma fisicamente una estructura de red y que tiene un

comportamiento de memoria de forma. La composicion polimérica incluye mondémeros de alta
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simetria estructural que permiten obtener un SMP con una estructura de red altamente regular.

Asi, el material descrito en D1 corresponde sélo a un SMP, el cual no incluye nanotubos de

carbono funcionalizados ni nanoparticulas de 6xido de silicio, por lo que es estructuralmente

diferente al material polimérico de la invencion.

En cuanto a los procesos descritos en D1, éstos estan dirigidos a la obtencion de polimeros con
memoria de forma (SMPs), méas no a la obtencion de materiales poliméricos nanoreforzados que,
ademas de incluir un SMP, estan reforzados con nanotubos de carbono y nanoparticulas de 6xido

de silicio, como en el caso de la presente invencion.

Por su parte, en D2 se evalUan las propiedades mecénicas y térmicas de compuestos poliméricos
con memoria de forma (SMPCs) dopados con nanoparticulas de 6xido de silicio (SiO;) con
tamanos entre 130 y 600 nm. Los comportamientos termomecanicos y térmicos (v.g. Tg) de los
polimeros se determinan por calorimetria de barrido diferencial (DSC) y analisis mecanico

dindmico. Los materiales divulgados en D2 no incluyen nanotubos de carbono funcionalizados

con grupos carboxilo, lo que los hace estructural y funcionalmente distintos al material
polimérico de la presente invencion. Los materiales evaluados en D2 se obtienen por
polimerizacion empleado ultrasonido para obtener una dispersion homogénea. No se menciona

en D2 la técnica de electrospinning.

De acuerdo con lo anterior, los materiales poliméricos descritos en D1 y D2 son muy diferentes

y estan completamente alejados del material de la invencién, por lo tanto, a partir de la

informacion divulgada en dichos documentos, una persona medianamente versada en la materia

no tendria motivacion alguna para obtener el material polimérico de la presente invencion.

De igual forma, los procesos divulgados en D1 y D2 son completamente diferentes al proceso de
la invencidn, el cual involucra la técnica de electrospinnig (etapa e), esencial para obtener el
material polimérico. Los procesos descritos en los documentos citados no involucran nanotubos
de carbono funcionalizados ni tampoco contemplan la técnica de electrospinning, por lo que, de
ninguna manera, conllevarian a la persona medianamente versada en la materia, a obtener el

material polimérico de la invencién.
En este punto vale la pena resaltar que, en el analisis de nivel inventivo de una invencion, no es

aceptable que la persona que analiza un invento simplemente busque los elementos faltantes de

un documento del arte previo en otro documento, sin analizarlos como un todo. En el presente

Pagina 10 de 12



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

caso, la Examinadora simplemente utilizd los SMPs dopados con nanoparticulas de 6xido de
silicio descritos en D2, para incorporarlos en el SMP divulgado en D1, haciendo, supuestamente,
obvia la presente invencion, sin tener en cuenta la materia divulgada en cada documento, sus
diferencias con el presente invento, y las razones que motivarian a la persona medianamente

versada en la materia a siquiera combinar los documentos.

El analisis realizado por la Examinadora se conoce como “hindsigtht” o analisis en retrospectiva
y esta proscrito por la Guia de la SIC cuando establece que el analisis de nivel inventivo “debe
hacerse un juicio de valor y un anélisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la

técnica, no influenciados por el conocimiento gue va se tiene de la Invencion gue se esta

evaluando™®

(énfasis fuera del texto). Es decir, el examen de nivel inventivo debe realizarse
evitando un andlisis en retrospectiva, poniéndose en el lugar del inventor que aun no ha

desarrollado el invento evaluado.

Asi, la Examinadora no puede limitarse a realizar suposiciones de como se podria llegar al
material polimérico de la presente invencion, como si se tratara de armar un rompecabezas, sino
que debe aportar los argumentos claros que de manera inequivoca conduzcan a la persona
medianamente versada en la materia al material polimérico reclamado, partiendo del arte previo

citado.

Ninguno de los documentos citados por la Examinadora, de manera particular o en su conjunto,
ensefia 0 sugiere la integracion, en un solo material polimérico, de un SMP basado en
poliuretano, nanotubos de carbono funcionalizados con grupos carboxilo y nanoparticulas de
oxido de silicio, ni mucho menos el procedimiento para obtenerlo, por lo que, a partir de éstos

documentos, una persona medianamente versada en la materia no tendria motivacion alguna para

desarrollar el material polimérico de la presente invencion.

En este punto es preciso resaltar, que el hecho de que la integracion de los componentes
esenciales del material polimérico de la invencidn y su proceso de obtencidn no pueda predecirse
a partir de las ensefianzas del arte previo, concuerda completamente con los principios
fundamentales del nivel inventivo como lo establece el MAP, el cual establece que las
invenciones en el campo de la quimica tienen nivel inventivo cuando la materia reclamada tiene

caracteristicas estructurales inesperadas (no derivable por la persona medianamente versada en

la materia) o cuando presentan un efecto técnico inesperado 0 mejorado _impredecible del

% Superintendencia de Industria y Comercio, Op. cit., 2.13.5.1.
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arte previo®. De acuerdo a estos lineamientos, el material polimérico de la presente invencion,
asi como su proceso de obtencion, resultan impredecibles a partir de las ensefianzas de D1y D2,

lo cual constituye un signo indiscutible del nivel inventivo de la materia reclamada, el cual debe

ser reconocido.

iii)  Adicionalmente me permito llamar la atencion de la Examinadora sobre
sobre los efectos sorprendentes e inesperados del material polimérico de la presente invencion,
tal y como se muestran en los Ejemplos 5.3 y 5.4 (Tablas 3 y 4) relacionados con esfuerzo
maximo, modulo de rigidez, elongacion méaxima y ensayos ciclicos de traccion con temperatura

de algunas modalidades (A, B, C y D) del material polimérico de la invencion.

4. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a
realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de

examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los
requisitos de patentabilidad establecidos por la Decision 486 y por consiguiente solicito

respetuosamente que el Despacho proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

AnNexos:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado.

¢ Manual Andino de Patentes. (2004). Seccion 10.8.1 (http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf)
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