Expediente No. 16-119.223
Primer Examen de Fondo

P2016/000065
CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)
1. Un proceso para obtener una arcilla industrial que comprende las siguientes etapas:
a) preparar una matriz organica mediante la mezcla y calentamiento de sus

componentes, que comprende cera, vaselina, aceite, cera microcristalina, parafina, aceites
lubricantes, aceite mineral, hidrocarburos saturados y/o mezclas de los mismos;

b) incorporar, en una relacion en peso de matriz inorgénica a matriz orgéanica
entre 1:1 y 3:2, una matriz inorganica que comprende bentonita y materiales de relleno y/o
mezclas de los mismos en la matriz orgénica obtenida en a), hasta obtener una arcilla
industrial en forma de pasta homogénea;

donde los materiales de relleno se seleccionan del grupo que comprende uno o mas
de talco, carbonatos, estearatos, caolin, carbohidratos complejos, almidon, celulosa, caliza,

goma de xantano, carboximetil celulosa y silice.

2. El proceso segun la Reivindicacion 1, donde la matriz orgénica de la etapa a) tiene

la siguiente composicion:

3.

Componente % (p/p) base seca
Cera 90,0-100,0
Vaselina 0,0-5,0
Aceite 0,0-5,0

la siguiente composicion:

Componente % (p/p) base seca
Bentonita 10,0-40,0
Materiales de relleno 50,0-80,0

Paginalde2

El proceso segun la Reivindicacién 1, donde la matriz inorganica de la etapa b) tiene



Expediente No. 16-119.223
Primer Examen de Fondo
P2016/000065

4. El proceso segun la Reivindicacion 1, donde en la etapa a) la matriz organica se
mezcla bajo las siguientes condiciones: agitacion entre 10 y 100 RPM y temperatura entre
80 y 150°C.

5. Una arcilla industrial obtenida segun el proceso de la Reivindicacion 1, que

comprende la siguiente composicion:

Compuesto (%p/p) base seca
Bentonita 5,0-150
Caolin 5,0-15,0
Talco 5,0-150
Estearato de calcio 5,0-150
Carbonato de calcio 5,0-150
Cera microcristalina 20,0 - 30,0
Aceite mineral 5,0-10,0
Vaselina 0,0-5,0
6. La arcilla industrial segin de la Reivindicacion 5, que tiene las siguientes
caracteristicas:
Caracteristicas Valor
Modulo de Young (kPa) 7500 - 12000
Densidad (kg/m®) 1,10 - 1,40
Resistencia méaxima a compresion (kPa) 80,0 — 260,0
Deformacion en falla (%) 2,25—4,00
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RESPUESTA AL OFICIO No. 11767, NOTIFICADO EL 02 DE OCTUBRE DE 2018
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

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. En primer lugar, con el &nimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada,

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

totalidad al Capitulo Reivindicatorio presentado junto a la respuesta del examen de forma,
en donde ahora se incluye la definicion de los “materiales de relleno” en la Reivindicacion

1.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el 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 original y por el contrario la limitan.

2. a- La Examinadora sefiala que el titulo de la invencidon no corresponde con

totalidad a la materia reclamada porque no hace la arcilla desarrollada en la invencion.

b- Atendiendo la amable sugerencia de la Examinadora, me permito modificar

el titulo de la siguiente manera:
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“PROCESOS Y FORMULACIONES PARA OBTENER ARCILLAS INDUSTRIALES
PARA PROTOTIPADO”

3. a- El Examinador objeta la claridad del Capitulo Reivindicatorio por las

siguientes razones:

- la Reivindicacion 1 comprende términos imprecisos como “preparar una matriz
orgénica”, “mezcla y calentamiento”, “materiales de relleno”, y “matriz
inorganica”, que no definen adecuadamente el alcance de la invencion;

- la Reivindicacion 1 comprende resultados a alcanzar mediante la frase “hasta
obtener una arcilla industrial en forma de pasta homogénea”, lo cual no es
aceptable;

- la Reivindicacion 1 reclama un proceso sin definir las condiciones (por ejemplo,
temperatura, presion, etc.) de cada etapa;

- la Reivindicacion 5 presenta una falsa dependencia en relacion con la
Reivindicacion 1;

- la Reivindicacion 6 define la materia reclamada mediante pardmetros, lo cual no es
permitido, en tanto éstos dependen de la composicién del producto de la invencién,
y s6lo son aceptados cuando los métodos de medicidn se encuentran adecuadamente

descritos.

b- i) En primer lugar, respecto a los términos preparar una matriz
organica”, “mezcla y calentamiento”, “materiales de relleno”, y “matriz inorganica”,
difiero respetuosamente de la observacion de la Examinadora en tanto estos términos no
solo corresponden a un lenguaje comdn y ampliamente conocido por una persona
medianamente versada en la materia, como bien lo sefiala la Examinadora en su examen de
fondo, sino que también se encuentran definidos en la misma Reivindicacion 1.
Particularmente, la Reivindicacion 1 indica que la matriz organica comprende ingredientes
como cera, vaselina, aceite, cera microcristalina, parafina, aceites lubricantes, aceite
mineral, hidrocarburos saturados y/o mezclas de los mismos; y la matriz inorgénica

comprende bentonita y materiales de relleno y/o mezclas de los mismos.

Adicionalmente, respetuosamente me permito sefialar que un inventor esté en su derecho de
reclamar proteccion para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la
amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invencion. Asi las cosas, los
términos objetados indican claramente los elementos y etapas que permiten definir la
invencion reclamada en las reivindicaciones. Es mas, la Guia para Examen de Solicitudes
de Patente de Invencion y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guia de la SIC)!

! Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de
Invencion y Modelo de Utilidad, 2014, Seccion 2.6.5.4

Pagina2 de 9



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

establece que “una generalizacién es permitida siempre y cuando cubra todas las
variantes, o0 modos especificos divulgados en la descripcion”, como ocurre en el presente
caso. Por lo tanto, los términos utilizados son absolutamente claros, puesto que permiten

establecer el alcance de las reivindicaciones bajo las ensefianzas del Capitulo Descriptivo.

No obstante, y con el propdsito de facilitar el trdmite de la presente solicitud, me permito
sefialar que se definen los materiales de relleno de la matriz inorganica, que se seleccionan
del grupo que comprende uno o mas de talco, carbonatos, estearatos, caolin, carbohidratos
complejos, almidon, celulosa, caliza, goma de xantano, carboximetil celulosa y silice, lo
cual encuentra soporte en la pagina 3 del Capitulo Descriptivo como mencioné en el punto

1 del presente memorial.

i) Respecto al término “mezcla y calentamiento” y a su vez en relacion
con la objecién de la Examinadora sobre las condiciones de cada etapa del proceso
reclamado, me permito sefialar una vez mas que un inventor esta en su derecho de reclamar
proteccién para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud
de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invencién. Asi, una reivindicacion puede ser
tan amplia como se requiera para asi poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo
desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o especificamente ejemplificadas
en la solicitud. Adicionalmente, es claro para una persona medianamente versada en la
materia las condiciones de temperatura y agitacion necesarias para preparar una mezcla
organica (por ejemplo evitando la carbonizacion de dicha materia) y, eventualmente, la
arcilla industrial de la invencién. En este sentido, la posibilidad de obtener la invencion en
diversas modalidades es una practica aceptada a nivel mundial en el ambito de las patentes,
ya que una patente de invencion no se limita a una Unica modalidad, sino que cubre un
concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de
la invencidn) ligadas por un efecto técnico coman que finalmente delimita el alcance de la

invencion.

Por lo tanto, incluir condiciones de reaccion corresponderia a una limitacion injusta del
alcance de la materia reclamada, pues se incluirian caracteristicas no esenciales en la
materia reclamada, lo que permitiria a un tercero aprovechar injustamente el desarrollo
realizado por el Solicitante mediante modificaciones no esenciales, desdibujando

completamente el sistema de proteccion de propiedad intelectual via patente.

i) Por su parte, en cuanto a resultados a alcanzar, me permito sefialar
que los resultados a alcanzar son aceptados por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la
Guia de la SIC, en donde se establece que un resultado a alcanzar no es una caracteristica

técnica de la invencion, pero puede aparecer en la reivindicacion acomparnado de las
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caracteristicas técnicas gue definen la_invencion.?® En el presente caso, la expresion

mencionada por la Examinadora se encuentra acompafiada por las caracteristicas
estructurales esenciales del proceso reclamado, particularmente por los ingredientes de
matriz organica e inorganica a mezclar, la proporcion en la cual deben mezclarse dichas
matrices y en el orden que debe realizarse. Por consiguiente, la Reivindicacion 1 se
encuentra ajustada los requisitos establecidos por el MAP y la Guia de la SIC, por lo que la

expresion objetada deberia ser aceptada.

Iv) Respecto a la falsa dependencia de la Reivindicacién 5, me permito
sefialar que esté tipo de dependencias es permitido ampliamente a nivel mundial en el
ambito de las patentes. Adicionalmente, Ilamo la atencién de la Examinadora sobre la Guia
de la SIC en donde se establece claramente en la seccion 2.6.4.3 que existen falsas
dependencias en las reivindicaciones. En este sentido, las reivindicaciones que presentan
falsas dependencias son aceptadas por la SIC, tanto asi, que aparecen como un tipo de

reivindicacion aceptable en su Guia.

Adicionalmente, la arcilla reclamada en la Reivindicacion 5 se encuentra debidamente
definida mediante sus ingredientes y las cantidades de los mismos, por lo que dicha falsa

dependencia no afecta de ninguna manera la claridad de la materia reclamada.

V) Respecto a los parametros de la Reivindicacion 6, y de manera
similar a los resultados a alcanzar, respetuosamente me permito sefialar que tanto el MAP
como la Guia e la SIC establecen que la definicion por parametros pueden incluirse en las
reivindicaciones siempre y cuando estén acompafiados de sus caracteristicas
estructurales.*,®> Por lo tanto, y debido a la relacion de dependencia de la Reivindicacion 6
con la Reivindicacion 5, ésta comprende todas las caracteristicas estructurales de la
Reivindicacién 5. Asi, respetuosamente considero que la Reivindicacion 6 cumple con los

requisitos establecidos por el MAP y la Guia de la SIC.

De otra parte, la definicion de los parametros en la Reivindicacion 6 no deberia entenderse
como un alcance impreciso de la presente invencién, como si reclamara cualquier arcilla
que cumpla ciertos parametros. Por el contrario, y debido a la relacion de dependencia con
la Reivindicacion 5, la Reivindicacion 6 debe comprenderse como una modalidad preferida
de la presente invencion, en donde se reclama una arcilla como se define en la

Reivindicacién 5 que, ademas, cumple con los parametros de la Reivindicacién 6.

Finalmente, respetuosamente me permito sefialar que una persona medianamente versada

en la materia se encuentra en plena capacidad de identificar los métodos estdndar de

2 Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Seccidn 4.6.6
3 Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, op. cit., seccién 2.6.5.8

4 Comunidad Andina de Naciones, op. cit., seccion 4.6.7

5 Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, op. cit., seccién 2.6.5.9
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medicién de tales parametros, por lo que se encuentra en completa capacidad de reproducir
la invencion a partir de la lectura de las reivindicaciones y la informacion proporcionada

por el Capitulo Descriptivo.

vi) Asi, a la luz de las modificaciones y argumentos planteados
anteriormente, considero que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con
los requisitos de claridad y concision establecidos en la Decision 486, y a la luz del MAP y
la Guia de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia

comprender inequivocamente el alcance de la materia reclamada.

4. a- La Examinadora considera que el documento US2005/0059757 (D1) afecta

el nivel inventivo de la Reivindicacién 1 de la presente invencion.

Particularmente, la Examinadora argumenta que D1 divulga un sistema y métodos de
materiales para permitir la formacién de articulos mediante impresion tridimensional.
Particularmente, D1 divulga que el sistema de materiales incluye un relleno de particulas
absorbentes que facilita la absorcion de los infiltrantes, permitiendo de ese modo la
definicidn precisa de articulos con caracteristicas mecanicas y estructurales mejoradas. A su
vez, los métodos de D1 incluyen el uso de materiales de cambio de fase para unir un polvo,
asi como la formacion de estructuras de soporte para mejorar el control de la forma de los
articulos (Resumen, parrafos 2, 21, 24, 82 y 388 de D1).

La Examinadora sefiala que la presente invencion se diferencia de D1 en la proporcion de
mezcla de matriz orgénica e inorganica, dado que D1 no menciona una relacién en peso
particular. Sin embargo, la Examinadora sostiene que tal diferencia no provee un efecto
técnico y la presente invencién pretende obtener un proceso alternativo al divulgado en D1.
Asi, la Examinadora sefiala que una persona medianamente versada en la materia se
encontraria motivada a aplicar sus conocimientos generales de disefio y optimizacion de

procesos en experimentacion de rutina para llegar a la materia aqui reclamada.

b- 1) En primer lugar, me permito sefialar que la presente invencién
reclama por medio de la Reivindicacion 1 un proceso para la obtencion de una arcilla
industrial, que comprende los pasos de preparacion y mezcla de una matriz organica y una
matriz inorgéanica con ingredientes especificos y en proporciones definidas, tal y como
sefial6 acertadamente la Examinadora en su examen de fondo. Es decir, la presente
invencion corresponde a un procedimiento para obtener una arcilla industrial atil en la
fabricacion de prototipos de distintos productos, con caracteristicas adecuadas para el
moldeo de piezas (es decir, es un producto maleable, de facil aplicacion, de facil correccion

de fallas, reutilizable).
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i) No obstante, me permito sefialar que el producto y métodos
divulgados en D1 difieren significativamente de la materia reclamada en la presente
invencion. Particularmente, D1 sefiala en los parrafos 9 a 11 que existe la necesidad de
proveer un sistema de materiales para la impresion 3D que sean seguros para el ambiente
de oficina. Péarrafos anteriores de D1 (7 y 8) indican que el empleo de impresoras que
inyectan o rocian adhesivo a una mezcla de polvos es preferible sobre las impresoras laser,
debido a costos y agilidad. Por consiguiente, y como bien lo nota la Examinadora en su
examen de fondo, D1 hace referencia a un producto (mencionado en D1 como sistema) y
un método para la impresion 3D. De hecho, a partir de este informacion, resulta claro para
la persona medianamente versada en la materia que D1 consiste en un material apto para
impresion 3D en espacios tipo oficina, y un método de impresion 3D mediante inyeccion de

liquido adhesivo, mas no a la preparacion de una arcilla industrial.

Especificamente, D1 ensefia que el material empleado para la impresion 3D alli
mencionada comprende al menos dos ingredientes (1) relleno absorbente y (2) relleno
reactivo (par. 13, 30). En detalle, D1 define un material par impresion 3D que comprende
un relleno absorbente, un relleno reactivo, un adhesivo, una sal, y un fluido para pegar el
material (par. 41). También hace referencia a un método de formar un articulo mediante
impresion 3D, que comprende esencialmente los pasos de proveer un polvo con una
pluralidad de particulas adyacentes y aplicar un material de cambio de fase que comprende
un material termopléstico (par. 20). EIl materia termopléstico sufre un cambio de fase a una
temperatura mayor a la ambiental y se solidifica a temperatura ambiente (par. 20). En una
modalidad el polvo comprende un relleno absorbente (par. 229). También menciona un
método para formar un articulo mediante impresion 3D a través de la aplicacion de un
fluido al polvo para formar un articulo intermedio poroso, y luego aplicar un infiltrante para
formar el articulo (par. 23). De hecho, los parrafos 45 a 47, que explican las Figuras 1 a 4,
confirman que lo que se expone en D1 es un proceso de impresion 3D con pegante liquido,
en el que se deposita una delgada capa de polvo, se aplica un agente adhesivo en ciertas
areas del polvo (correspondientes a una capa del producto), y se repite el proceso hasta
obtener un molde, que puede ser el producto final o un producto intermedio para que, por

procesos posteriores como infiltracién, se obtenga un producto final.

iii) De esta manera, para una persona medianamente versada en la
materia resulta evidente que la materia reclamada en la presente invencion no se diferencia
de D1 solamente en la proporcién de matriz organica e inorganica, sino que se diferencia en
la naturaleza misma del campo técnico. Especificamente, la presente invencién reclama un
método para obtener una arcilla industrial, que es conocido como un material con cual se
realizan moldes y prototipos que posteriormente son empleados para fabricar productos
finales, mientras que D1 divulga un método de impresion 3D para obtener productos ya
terminados, o estructuras sélidas que sufren procesos posteriores para obtener el producto

terminado con base en dichas estructuras. Adicionalmente, mientras la materia reclamada
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en la reivindicacion 1 de la presente invencion comprende los pasos de calentar una matriz
orgénica y mezclarla con una matriz organica en unas proporciones definidas, el método de
D1 comprende los pasos de (i) aplicar una primera capa de polvo en un soporte, (ii) aplicar
por inyeccion un agente adhesivo en ciertas areas de dicha capa de polvo, (iii) aplicar una
nueva capa de polvo sobre dicha primera capa de polvo y (iv) repetir el proceso de
inyeccion de adhesivo capa a capa hasta obtener un producto terminado. Por tales motivos,
una persona medianamente versada en la materia no se veria motivada de manera obvia y
evidente a desarrollar el proceso de obtencidn de una arcilla industrial a partir de D1. Por
el contrario, dicha persona se veria motivada evidentemente a desarrollar procesos de
impresion 3D y exploraria mezclas de polvos para impresoras 3D de tal manera que sean

adecuados para su uso en ambientes tipo oficina.

iv)  Asi las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre
la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena sefialar que de
acuerdo con el MAP, para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario,
no solamente que la combinacién de las ensefianzas pueda hacerse, sino también que exista
una sugerencia o razon tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las
ensefianzas de los documentos®. De manera similar, la Guia de la SIC establece que, para
que una invencion no resulte inventiva “el conjunto de ensefianzas del estado de la técnica
lo llevarian (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la

solucion propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o de corroboracion

0 de superar obstaculos revelados por las propias enseflanzas entonces el estado de la

técnica no revela la solucion al problema™’ (énfasis fuera del texto).

En el presente caso, la persona medianamente versada en la materia no se habria visto
motivada de manera obvia y evidente a desarrollar el proceso de la presente invencién con
base en D1 ni sus conocimientos generales, en tanto este documento no ensefia un proceso
de fabricacion de una arcilla industrial que comprende todas las caracteristicas de la

Reivindicacion 1.

V) De otra parte, respetuosamente me permito sefialar que en el
momento de la realizacion del examen de fondo, las conclusiones de la Examinadora
parecieran no fundamentarse segun lo estipulado en la Guia de la SIC en cuanto a la
evaluacion del nivel inventivo, ya que ésta debe basarse Unicamente en si existen

sugerencias explicitas y suficientes en el arte previo que indicarian de manera clara como

desarrollar de manera obvia las composiciones aqui reclamadas, las cuales, como se
demostro anteriormente, no existen. En consecuencia, no es aceptable a quien examina o a
quién concede o deniega una patente desvirtuar el nivel inventivo de la misma por

desglosar sus elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que

® Comunidad Andina de Naciones, op. cit., Seccién 10.2.1 - Ejemplo 1
7 Superintendencia de Industria y Comercio, op. cit., seccion 2.13.2
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los incluyan, como si de armar un rompecabezas con piezas aisladas, o una colcha de
retazos, se tratara. En este caso particular, y contrario al analisis plasmado en el examen de
fondo, la Gnica forma en que una persona medianamente versada en la materia podria llegar
a las composiciones de la presente invencion, seria al realizar un andlisis en retrospectiva

una vez conoce la invencion aqui reclamada.

El estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas
corresponde abiertamente a un analisis conocido en el ambito de patentes como “analisis
hindsight” o en retrospectiva. Particularmente, el MAP indica claramente que “...1a
basqueda de anterioridades se efectla a posteriori, tomando como punto de partida la

misma invencion,...(La SIC) debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la

situacién gue ha tenido gue afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en

un_momento en que la invencidn no era conocida, es decir antes de la invencion”® (mi

subrayado). Por ende, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la
invencion, ya que asi, siempre resultara "obvio™ todo objeto de una solicitud de patente,
pues inevitablemente estd parecera derivada de la teoria en que se basa su desarrollo, sin
dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invencién para

Ilegar a la solucién del problema planteado en la solicitud.

En este sentido, pareciera que la Examinadora no reconoce el nivel inventivo de la presente
invencién debido a una basqueda de las caracteristicas esenciales reclamadas en secciones
sesgadas de D1, sin considerar adecuadamente si el arte previo, entendido como un todo,
comprende sugerencias claras y evidentes que guien inequivocamente a la persona
medianamente versada en la materia a obtener la presente invencion de manera obvia. De
hecho, el andlisis en retrospectiva se hace evidente, principalmente, al considerar que la
impresion 3D de articulos terminados es comparable con el proceso de obtencion de una
arcilla industrial para el desarrollo de prototipos o modelos. Dicho analisis en retrospectiva
también se hace evidente al considerar equivalente la mezcla de matrices organica e
inorganica de la presente invencion con la aplicacion de un adhesivo a una mezcla de
polvos durante un proceso de impresion 3D. Finalmente, el andlisis en retrospectiva
también se hace evidente al pasar por alto que el objetivo principal de D1 es preparar una
mezcla adecuada de polvos para usar en la impresién 3D en ambientes tipo oficina mientras

aplica métodos tradicionales de impresion 3D mediante inyeccion de adhesivo.

En conclusion, a la luz de la clara evidencia en favor del nivel inventivo suministrada
anteriormente, la invencion no habria podido ser dilucidada ni mucho menos prevista a
partir de la informacion aportada por los documentos citados. La persona medianamente
versada en la materia no habria encontrado sugerencia o motivacion alguna que la
condujera directamente a desarrollar el método aqui reclamado, por lo tanto, su nivel

inventivo deberia ser reconocido.

8 Ibidem.
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5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora
han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por

cumplidos los requisitos de patentabilidad.

Atentamente,

e
CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota

T.P. 74.295

ANEXos:

— Capitulo Reivindicatorio Modificado
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