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Senor Director
NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0003498

Asunto: Solicitud de patente para: CABEZAL DE MASAJE Y APARATO DE
MASAJE QUE APLICA TAL CABEZAL

Solicitante: LPG SYSTEMS

Fecha de Solicitud: 27 de octubre de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condicién
de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio

6221, notificado por fijacidn en lista el 22 de mayo de 2018.

. EN CUANTO AL TITULO

Me permito respetuosamente mencionar que el titulo actual corresponde de manera
especifica a la materia reclamada por la presente invencion, en cuanto las Reivindicaciones 1-
7 se refieren a un “cabezal de masaje” y las Reivindicaciones 8 y 9 a un “dispositivo de masaje”
que aplica dicho cabezal, en concordancia absoluta con el titulo de la solicitud. Asi las cosas, la

solicitante se reserva el derecho de modificar el titulo y doy por superada la objecion.

. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. En relacién al término “elemento funcional”, me permito respetuosamente sefialar que
el término objetado por el Examinador es perfectamente claro para toda persona del oficio
normalmente versada en la materia y, mas aun, esta claramente descrito en el Capitulo
Descriptivo de la Solicitud. Por ejemplo, el término esta explicitamente definido como “De

acuerdo con la invencidn, este cabezal de masaje estd constituido por dos mddulos provistos
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de medios aptos para permitir su union reversible uno con el otro, que cada uno de los citados
modulos que integran un elemento funcional definen una de las paredes transversales de la
cdmara interna.” (Capitulo Descriptivo, Pagina 3 linea 17 a linea 21) entre otras definiciones.
Estas definiciones, al estar plenamente soportadas en el Capitulo Descriptivo, podrian ser
introducidas en el Capitulo Reivindicatorio, pero considero que se afectaria de manera
negativa la claridad y concisién de este. Adicionalmente, quisiera aclarar que el Solicitante
estd en derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y especificar
caracteristicas no esenciales soélo limitaria el alcance de la patente. Asi pues, considero

superada la objecion.

2. Con respecto al término “al menos”, considero que es un término preciso para una
persona versada en el tema debido a que establece requerimientos minimos de la invencién
para poder ser implementada. En la Reivindicacidén 2 por ejemplo, una persona versada en el
tema entiende claramente que “uno al menos de los elementos funcionales esta activo”
significa que la invencidn requiere que minimo uno de los elementos este activo. El término
“al menos” entonces no solo no es impreciso, sino que limita la invencién al especificar
relaciones entre las caracteristicas estructurales de la invencién. Es importante mencionar
también que limitar el numero de elementos esenciales a un valor fijo, limitaria de
sobremanera la proteccién brindada y un tercero podria fabricar realizaciones de la invencién
con resultados similares sin infringir la proteccién solicitada. Por lo tanto, las Reivindicaciones

no fueron modificadas y considero superada la objecién.

3. En relacion con las caracteristicas funcionales objetadas por el Examinador, quisiera
sefalar que de acuerdo con la Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y
Modelo de Utilidad (Guia de la SIC), las expresiones referentes a caracteristicas funcionales
son aceptadas, pues explican la funcién que cumple la invencién'. En el presente caso, la
invencion estd definida por sus caracteristicas estructurales en la Reivindicacién 1. Las
expresiones mencionadas por el Examinador no solo permiten entender la interaccion entre
las caracteristicas estructurales de la invencién, sino también aclarar que ciertas partes de
ésta tienen un rol definido en la invencidn. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el
Examinador no solo son aceptables, sino que permiten entender con mayor claridad la

invencion.

! Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccién 2.6.5.4
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4. Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado
adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisidén, ajustandose asi a los
lineamientos del Articulo 30 de la Decision 486, ya que cualquier persona medianamente
versada en la materia esta en completa capacidad de reproducir la invencién sin ambigliedad
alguna.

. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador determind dos documentos como relevantes para realizar el analisis de

patentabilidad de la presente patente de invencion:

No. Documento Titulo Fecha de Publicacion
“Appareil de massage exercant una action
D1 FR2752159 d'aspiration et de mobilisation du tissu 13 de febrero de 1998
cutane”

“Massager for human or animal use has
suction chamber and rollers, at least one of
which is driven by motor and reduction
gear assembly”

D2 ES2231511 16 de mayo de 2005

V. EN CUANTO A LA NOVEDAD

En relacion con la novedad, respetuosamente difiero de la opinién del Examinador. Con el fin
de demostrar la novedad de la presente invencién, a continuacion expongo cémo las
ensefianzas de D1 (FR2752159) no afectan la novedad de la invenciéon como se reclama en el

Capitulo Reivindicatorio:

Contrariamente a lo que determina el Examinador, D1 no revela la caracteristica segun la cual
el cabezal de masaje esta formado por dos mddulos provistos de medios que permiten que los
dos mddulos se conecten de forma reversible. Es decir, el objeto de la Reivindicacion 5 de D1
no recita esta caracteristica especifica, sino que solo precisa que la carcasa esta hecha por
moldeo y estd compuesta esencialmente por un cuerpo central que define una cdmara que
estd abierta hacia el exterior, y que las paredes laterales son formadas por dos pestaiias
instaladas a cada lado del cuerpo central y fijadas a él. Mas aun, no se puede encontrar en D1

ningun medio capaz de permitir fijar de forma reversible dos médulos entre si.

Adicionalmente, el Examinador también considera que la Reivindicacion 4 de D1 anticipa la

caracteristica de la Reivindicacién 1, segun la cual "cada uno de los citados mddulos (50, 51)
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integra un elemento funcional (10, 53, 54, 55) que define una de las paredes transversales de
la cdmara interna". Respetuosamente difiero de esta afirmacién debido a que Ia
Reivindicacion 4 de D1 solo dice que una de las paredes transversales estd fijada dentro de la
carcasa, es decir, la Reivindicacion 4 de D1 no hace mencidn alguna a que los mdédulos (50, 51)
constituyan las paredes transversales de la cdmara. Adicionalmente, si observa las Figuras 1,
2,3,4,6,7 de D1, se puede observar claramente que la denominada pared transversal (20) no
define parte de la carcasa, sino que se apoya contra una de las paredes que definen la carcasa
(11). Esto no puede ser considerado como que los médulos citados (50, 51) de la presente
invencion integran un elemento funcional (10, 53, 54, 55, 100) que define una de las paredes

transversales de la camara interna como se puede ver en la Figura 1.

D1. Figura 1. D1. Figura 2.
/4]
11
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Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la
invencidn reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.? En el presente
caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién no habian sido
reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. Asi mismo, el Tribunal
ha declarado, en cuanto a la divulgacidén de una invencion en el arte previo como afectacién
de la novedad de una invencidn, que “...) Esta divulgacion debe ser detallada y, en todo caso,
suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa informacion para ejecutar o
explotar la invencion” .3 En este caso, D1 no revela que el cabezal de masaje esta formado por
dos médulos provistos de medios que permiten que los dos mddulos se conecten de forma
reversible ni que cada uno de dichos mdédulos integra un elemento funcional que define una
de las paredes transversales de la cdmara interna de la invencion reclamada, por lo cual es
novedosa a la luz del arte previo citado. En conclusion, se reconoce claramente la novedad de

la presente invencion.

Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones 2 a 9 también
son novedosas, pues al ser dependientes de la Reivindicacion 1, presentan todas y cada una

de sus caracteristicas técnicas y, por lo tanto, revisten de novedad.
V. EN CUANTO AL NIVEL INVENTIVO

En relacidon con el nivel inventivo, respetuosamente difiero de la opinion del Examinador. Con
el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invencién, y basandome en la Guia para
Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad (Guia de la SIC) sobre el
método problema-soluciéon, a continuacidn expongo cémo el arte previo citado por el
Examinador no llevaria a la persona del oficio normalmente versada en la materia a la

invencion reclamada.

Identificar el estado de la técnica cercano a la invencion reivindicada

D1 puede ser considerado como el arte previo mas cercano en tanto divulga revela un aparato

de masaje (1) que consiste en un cabezal de tratamiento conectado a un circuito de succidn.

2 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccion 2.12.

3 Ver proceso 06-1P-89 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc
y proceso 36-1P-2004 http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm



http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc
http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm
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Determinar la diferencia entre la invencién y estado de la técnica cercano

D1 difiere de la presente invencion principalmente en que no menciona los dos médulos que
pueden estar interconectados reversiblemente, comprendiendo cada uno de los mdédulos un
elemento funcional. Ademas, difiere también en que no menciona que cada uno de dichos
modulos integra un elemento funcional que define una de las paredes transversales de la

camara interna.
Respecto al efecto técnico atribuible a dichas diferencias, llamo la atencién del Examinador
sobre el hecho de que la presente invencién tiene como objetivo principal multiplicar las

acciones que dicho cabezal de masaje puede realizar.

Deducir el problema técnico objetivo

Segln la Guia de la SIC, el problema técnico deberia plantearse como: “écédmo modificar o
adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invencion
proporciona?”* En el presente caso, el problema técnico que se deberia plantear es “écomo
modificar o adaptar el aparato de masajes divulgado en D1 para aumentar el numero de

funcionalidades que puede ejecutar?”.

Evaluar si la invencién reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del

problema técnico objetivo, habria sido obvia para la persona medianamente versada en la

materia

En esta etapa de la evaluacion de nivel inventivo, la Guia de la SIC indica que se debe evaluar
si la invencion resulta obvia y que para ello el Examinador debe buscar si en el estado de la
técnica en su conjunto existe alguna indicacién que lleve a la persona medianamente versada
en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica mdas cercano para resolver el

problema técnico.®

4 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014).

5 Oficina Internacional de la OMPI, Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invencion en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina (Quito, Ecuador, 2004).
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Al analizar si una persona medianamente versada en la materia es capaz de resolver el
problema técnico, de una manera obvia, basandose en lo revelado en el arte previo, considero
que tal declaracién es desacertada. Lo anterior a la luz de las ensefianzas especificas de D1y
D2 en las que no se hace ninguna referencia a los dos mddulos que pueden estar
interconectados reversiblemente, comprendiendo cada uno de los mddulos un elemento
funcional. Ya que no existe ensefianza acerca de los mdédulos reversibles, una persona versada
en la materia que parte del aparato de masaje de D1 y desea aumentar el niumero de
funcionalidades del aparato de masaje, no llegaria a los médulos que pueden estar
interconectados reversiblemente, y que permiten tener un aumento en funcionalidades,

utilizando las ensefianzas de D2 sin llevar a cabo actividad inventiva.

D1 indica que el aparato de masaje comprende una cabeza de tratamiento conectada a un
circuito de aspiracion. En ningin momento sugiere que existen dos mddulos que pueden estar
interconectados reversiblemente, comprendiendo cada uno de los mddulos un elemento

funcional a diferencia de la presente invencion.

D2 se refiere a un aparato de masaje que comprende una cabeza de tratamiento conectada a
un circuito de aspiracién y que comprende una caja accionable manualmente que tiene una
camara interna abierta por su base. De igual manera, en ningdn momento sugiere que existen
dos mddulos que pueden estar interconectados reversiblemente, comprendiendo cada uno

de los médulos un elemento funcional a diferencia de la presente invencién.

Ninguno de los documentos citados divulga la invencidn segun la Reivindicacién 1 (y por ende
segun las reivindicaciones dependientes). La invencidn entonces no es obvia a la vista de D1y
D2 y no se puede considerar que constituye una etapa técnica de rutina para una persona
experta en la técnica ya que no hay nada en D1 ni D2 que sugiera la implementacién de

maodulos reversibles entre si.

Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando
“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una
ensefianza que indicaria (no sdlo que podria indicar, sino que indicaria) a la persona
medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, como modificar o

adaptar el estado de la técnica mds cercano para resolver el problema, de la forma
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reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.® En el presente caso, es evidente que las
caracteristicas técnicas esenciales de la invencion no se podian prever a partir de las

ensefianzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

En conclusion, segun la aproximacién problema-solucidn para el analisis del nivel inventivo de
la presente invencidn, considero que éste se reconoce claramente, ya que, puesto que el arte
previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de
desarrollar la invencién de manera evidente, la persona del oficio normalmente versada en la

materia reconoceria que la presente invencidn es inventiva.

Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones 2 a 9 también
son inventivas, pues al ser dependientes de la Reivindicacién 1, presentan todas y cada una de

sus caracteristicas técnicas y, por lo tanto, presentan nivel inventivo.

Finalmente, deseo afiadir que la presente invencién ha sido concedida en Europa (Patente No.
3151805), en donde se reconocié el nivel de la solicitud. Ahora bien, a pesar de que las
concesiones en otras jurisdicciones no tienen un caracter vinculante que obligue a la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a conceder una patente en Colombia, es
importante resaltar que los estandares de patentabilidad son semejantes a nivel mundial y las
concesiones en otros paises si dan luces e indicios de la patentabilidad de una invencién,

como sucede en el presente caso.
VI. PETICION

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccién de

Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

Sefior Director,
ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotd
T.P. 114.908

COLO-10638-0841-0001-6
DKC\DKC\ID-301912\WPC10638
No. M-2018-301912\DKC

6 |bid. Seccién 2.13.5.1



