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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2018/0011902
Solicitud de patente a nombre de FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES INC.

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad
FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES INC., domiciliada en Houston, Texas, Estados
Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No.
2906 notificado electrénicamente el 2 de marzo de 2020, relacionado con el concepto
técnico de fondo, atentamente me permito manifestar:

1. Modificacion a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisiéon 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
catorce (14) reivindicaciones, que reemplaza completamente el capitulo presentado
anteriormente y en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se modificaron las antiguas reivindicaciones 1, 9 y 14 (nuevas reivindicaciones
1, 8 y 13), para ahora incluir las caracteristicas técnicas de la antigua
reivindicacién 6, en particular: "(..) una mesa giratoria (1602), en donde el
cabezal alzador comprende un brazo o brazos (1606 o 1608 0 1628 0 1630) que
sobresalen hacia afuera desde la mesa giratoria (...)”, con el fin de dar mayor
claridad a la materia reclamada.

1.2 Se ha eliminado la antigua reivindicacién 6.

1.3 Se reenumeran las reivindicaciones restantes y sus dependencias, de acuerdo a
las modificaciones anteriores.
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En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en
su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relacidon con el numero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo
reivindicatorio contiene un menor numero de cldusulas que el anteriormente
presentado.

Por otra parte, aunque el presente memorial de respuesta se presenta junto con
modificaciones al capitulo reivindicatorio, no se adjunta recibo por concepto de examen
de patentabilidad, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde en esencia
a una limitacién del pliego reivindicatorio estudiado anteriormente.

3. Claridad y concision de las reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las
modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio quedan subsanadas la
totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan
claridad y concision a la invencion descrita.

En relacién con las frases en las reivindicaciones que reclaman funcionalidades, me
permito sefialar que la relacién funcional de los elementos y las frases que acompafian
las reivindicaciones que indican una funcionalidad, son admitidas por el Manual Andino
de Patentes (MAP) y la Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y
Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambas guias establecen que una funcionalidad
Nno es una caracteristica técnica de la invencién, pero puede aparecer en la

reivindicacion acompafiada de las caracteristicas técnicas que definen la
invencion.!?

1 Manual Andino de Patentes. (2004). Seccidn 4.6.6 (disponible en
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro _patentes.pdf

).

2 Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012. Seccion 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen Patentes.pdf).
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En el presente caso, si bien la forma en la que estan redactadas las reivindicaciones
puede configurar una funcionalidad, igualmente dichas reivindicaciones se encuentran
definidas por las caracteristicas técnicas estructurales esenciales. Por lo tanto, contrario
a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance
de la proteccién, tales funcionales complementan las caracteristicas esenciales de la
invencion. Asi, considero superada la anterior objecion, en tanto que el alcance de las
reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

Considerando todos los anteriores argumentos y explicaciones, se considera que se ha
respondido a las observaciones hechas por el examinador en este respecto, por tanto,
se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1
a 14 se ajustan a las disposiciones de la Decision 486/00.

4. Nivel inventivo

El Examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las
antiguas reivindicaciones 1 a 3, 9 a 11, 14 y 15 a la luz de la combinaciéon de las
ensefianzas técnicas descritas en el documento US2677476 (D1) y ES1032226 (D3).

A este respecto, me permito decir que el articulo 18 de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina establece que “Se considerarad que una invencion tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica”.

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacion de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El analisis de nivel inventivo debe
demostrar la obviedad de la invencién y establecer cémo ésta no contiene un salto
cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace
necesario demostrar que la invencion analizada carece de nivel inventivo y hubiese
sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definicion, es deseo del solicitante senalar que las ensefianzas
de D6 no hacen obvia la presente invencion, de acuerdo con las razones expuestas a
continuacion. El solicitante discrepa respetuosamente y presenta los siguientes
argumentos que respaldan la patentabilidad de la invencidn reivindicada:
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En primer lugar, me permito llamar la atencidn del examinador sobre la materia
reclamada en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual, y como se
explicé en el numeral 1 del presente memorial, las nuevas reivindicaciones 1, 8 y 13
fueron modificadas de forma similar para recitar en parte: “(...) una mesa giratoria
(1602), en donde el cabezal alzador comprende un brazo o brazos (1606 o
16080 1628 0 1630) que sobresalen hacia afuera desde la mesa giratoria (...)"”.
Tal como puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia,
ninguna de estas caracteristicas técnicas estad presente en los documentos D1 y/o D3,
citados por el examinador.

El solicitante considera que el objeto de las reivindicaciones independientes 1, 8 y 13
es novedoso e inventivo respecto al estado de la técnica por las siguientes razones:

El examinador cita los documentos D1 y D3 para ensefiar la comparacion de
caracteristicas técnicas del remolque y el método para enrollar tuberia. Sin embargo,
los documentos D1 y/0 D3 no ensefian ni divulgan “"una mesa giratoria (1602), en
donde el cabezal alzador comprende un brazo o brazos (1606 o 1608 0 1628 o
1630) que sobresalen hacia afuera desde la mesa giratoria”.

Con respecto a la técnica anterior, ni D1 ni D3, revelan o ensefan las caracteristicas
técnicas de la antigua reivindicacion 6, las cuales fueron introducidas en las
reivindicaciones independientes 1, 8 y 13 respectivamente.

Como se observa en el oficio emitido por el examinador, la antigua reivindicacidon 6 no
fue objeto de rechazo frente a los documentos D1 y/o D3 segun la opinion del
examinador. Por lo tanto, son consideradas patentables. De esta forma, se afirma que
las reivindicaciones pendientes son novedosas e inventivas a la luz de la técnica anterior
citada.

Con base en el andlisis anterior, D1 y/o D3 no enseifian o sugieren la presente
invencion. En vista de lo anterior, las reivindicaciones presentadas son novedosas
e inventivas sobre el estado del arte. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al
sefior examinador retire la objecion de nivel inventivo.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y/o D3 no mencionan,
describen o sugieren todas las caracteristicas técnicas reclamadas en el nuevo
capitulo reivindicatorio presentado por el solicitante, no es posible afirmar que la
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invencion hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de dichos
documentos.

Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 14 cumplen con los requisitos
de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los articulos 16 y 18 de la Decision
486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guia para Examinadores
de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:

i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la
descripcion, cumpliendo asi con los requerimientos del Articulo 30 de la
Decisién 486; y

i) Las reivindicaciones actuales 1 a 14 son patentables sobre D1 y D3,
cumpliendo asi con los requerimientos de los Articulos 16 y 18 de la Decisién
486.

Habiendo atendido cabalmente Ilas objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencion a la solicitud
en estudio o si el sefior Examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencidn, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y
razones que sustenten su objecion con el fin de que nuestro mandante tenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacion de los articulos 45
de la Decisién 486 -el cual otorga la facultad al Examinador para emitir los exdmenes
de fondo- y 42 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la
decision, que sera motivada. La decision resolvera todas las peticiones que hayan sido
oportunamente planteadas dentro de la actuacion por el peticionario y por los terceros
reconocidos”, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacion con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicaciéon al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional.
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6. Anexos

Nuevo capitulo reivindicatorio que incluye catorce (14) reivindicaciones.

Sefiora Directora,

OLI%\I%\/ MlN\fALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co
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