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(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, 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 y tres hojas

sustitutas 3, 4 v 14, que reemplazan en su totalidad al Capitulo Reivindicatorio y las

paginas 3, 4 y 14 del Capitulo Descriptivo presentado al momento de radicar la solicitud.
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Asi entonces, el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes

cambios:

— en la Reivindicacién 1 se elimin6é el articulo “la” antes de la palabra
“determinar” del preAmbulo de dicha reivindicacion, se agreg6 la conjuncion
“y” al final de la penultima caracteristica técnica y se reemplazo la expresion
“las camaras” por la expresion “la primera camara (la) y la segunda camara
(1b)”, para mejorar la claridad de la reivindicacion, lo cual encuentra soporte
en la pag. 4 lineas 28 a 34, pag. 5 lineas 1 y 2 y lineas 16 a 18, pag. 6 lineas 4
al10,laFIG.1ylaFIG. 3;

— en las Reivindicaciones 3, 9 y 11 a 15 se agregé la conjuncion “y” al final de
la pendltima caracteristica técnica, para mejorar la claridad de la
reivindicacion y corresponden a una correccion de tipo gramatical que no
modifica la materia reclamada;

— en la Reivindicacion 9 se agreg6 la palabra “donde” antes de la expresion “el
area corresponde a la suma [...]”, para mejorar la claridad de la reivindicacion
y corresponden a correcciones de tipo gramatical que no modifican la materia
reclamada;

— en la Reivindicacion 13 se agregd la conjuncion “y” al final de la penultima
comprobacion “si la cantidad de transiciones de +m a —mt es menor [...]”, para
mejorar la claridad de la reivindicacion y corresponden a correcciones de tipo
gramatical que no modifican la materia reclamada; y

—  secorrigieron errores de puntuacion a lo largo del capitulo reivindicatorio.

b- A su vez, con el animo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me
permito presentar las Hojas sustitutas 3 y 4, que reemplazan la hoja 3 y 4 inicialmente
presentadas al momento de radicar la solicitud. Asi entonces, en las Hojas sustitutas 3 y 4
se corrige el error ortografico eliminando el articulo “la” antes de la palabra “determinar”

en la linea 20 y en la linea 28 de las paginas 3 y 4 respectivamente, en la hoja sustituta 14
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se corrige el error ortografico reemplazando la letra “g” de la palabra “granjas” por la letra
“f”, quedando entonces la palabra “franjas” en la linea 1 de la pagina 14, segun lo indicado

por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su examen de fondo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capitulo Reivindicatorio y en el
Capitulo Descriptivo cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Articulo 34 de la
Decisidn 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliacion de la proteccion
correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud original. Estas por el contrario
corresponden a una limitacion de la materia reclamada y tienen el propdsito de dar mayor

claridad a la materia reclamada.

2. a- El Despacho eleva la siguiente objecidn de claridad al Capitulo Descriptivo:
i)  El capitulo descriptivo contiene errores de redaccion/tipografia segan las
siguientes frases: “(...) un dispositivo para la determinar la orientacion
(...)” (pag. 3, linea 20), “(...) se ingresa a la unidad de cémputo la

cantidad de granjas negras (...)” (pag. 14, linea 6).

b- Con el animo de facilitar el tramite de la solicitud, me permito llamar la
atencion del Despacho sobre las modificaciones realizadas al Capitulo Descriptivo
Modificado adjunto, lo cual responde adecuadamente a cada una de las objeciones elevadas

por el Despacho respecto de los errores de redaccion/tipografia

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.

3. a- El Despacho argumenta que las Reivindicaciones 1, 4 y 6 carecen de nivel
inventivo a la luz de los documentos EP 3,241,518 (D1) y WO 2016/154557 (D2).
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Especificamente, el Despacho argumenta que D1 es el documento mas cercano a la
invencién definida en la Reivindicacion 1 porque divulga un sistema de robot quirtrgico
que puede incluir un elemento efector final configurado para movimiento controlado y
posicionamiento y seguimiento de instrumentos y objetos quirurgicos en relacion con una
imagen de la estructura anatdmica de un paciente (resumen). En algunas realizaciones, el
sistema de robot quirdrgico puede rastrear el efector final y mostrarlo a un usuario. En
algunas realizaciones, el elemento efector final puede configurarse para restringir el
movimiento de un conjunto de instrumento en un tubo de guia. En algunas realizaciones, el
efector final puede contener estructuras para permitir el acoplamiento magnético a un brazo
de robot y/o alimentacion inaldmbrica del elemento efector final. En algunas realizaciones,
el seguimiento de una estructura y objetos anatdmicos objetivo, tanto en un espacio de
navegacion como en un espacio de imagen, puede proporcionarse mediante una base de
referencia dinamica ubicada en una posicion alejada de la estructura anatdmica objetivo. El
Despacho indica que D1 no divulga un mecanismo de marcacion fijado de forma colineal

sobre el elemento de perforacion ni el sistema es de vision estéreo.

El Despacho afirma que el efecto de incluir que el mecanismo de marcacion sea fijado de
forma colineal sobre el elemento de perforacion es mejorar la deteccion de la herramienta
de perforacion durante procedimientos quirargicos. Por lo tanto, el problema técnico
objetivo propuesto por el Despacho se formula asi: ¢ Cémo modificar el sistema de robot
quirargico conocido en D1 con el fin de mejorar la deteccion de la herramienta de

perforacion durante procedimientos quirurgicos?

El Despacho afirma que incluir que el mecanismo de marcacién sea fijado de forma
colineal sobre el elemento de perforacién para mejorar la deteccion de la herramienta de
perforacion durante procedimientos quirurgicos, ya esta divulgado en el documento D2 que
se refiere a que los instrumentos quirurgicos para la ejecucion adecuada del procedimiento
clinico, donde cada instrumento tiene al menos un marcador visual, en lo sucesivo

denominado Tool Marker o TM, que incluye al menos una faceta plana con un patron

Pagina 4 de 16



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

conocido que se puede asegurar (por ejemplo, pegado), impreso o grabado, y donde el
patrén define un sistema local de coordenadas en el que se conoce la posicion de las partes
relevantes del instrumento, como la punta, el eje de simetria o incluso un modelo CAD
completo del instrumento (pag. 16, parr. 0070). En la figura 2C se ilustra que el
mecanismo de marcacion esta fijado de forma colineal sobre el elemento de perforacion
(fig. 2C).

Finalmente el Despacho sefiala que la persona normalmente versada en la materia, estaria
motivada a incluir que el mecanismo de marcacion sea fijado de forma colineal sobre el
elemento de perforacion del documento D2 en el sistema de robot quirdrgico de D1, para

asi llegar al objeto de la Reivindicacién 1, por lo que la considera obvia.

Adicionalmente, el documento D1 menciona que, por ejemplo, como se muestra en la
figura 7A, los marcadores (702) pueden colocarse alrededor de la superficie del efector
final (602) de modo que un dispositivo de seguimiento colocado lejos del campo quirtrgico
y mirando hacia el robot y el campo quirdrgico pueda ver al menos 3 de los marcadores
(702) a través de un rango de orientaciones del efector final en relacion con el dispositivo

de seguimiento (col. 13, parr. 0050).

Igualmente, aunque el documento D1 no menciona especificamente que el sistema es de
vision estéreo, este documento si menciona dos cdmaras y, por su parte, el documento D2
se refiere a que el cabezal estéreo comprende dos camaras infrarrojas (IR) que rastrean un
conjunto de marcadores de puntos que estan rigidamente unidos al objeto de interés. La
posicion de cada marcador se estima mediante triangulacion simple y, dado que su
disposicion relativa se conoce ‘a priori', la pose 3D del objeto de interés se calcula en el
marco de referencia de la estacion base. Recientemente, se introdujo una variante
tecnoldgica de OT en la que las dos camaras IR se reemplazan por dos camaras de video
convencionales que operan en el espectro visible, y las disposiciones de los marcadores IR

se reemplazan por marcadores planos con patrones conocidos impresos (pag. 2, parr. 0007).
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Adicionalmente, el Despacho sefiala que las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes 4 y 6 son divulgadas por D1, y la Reivindicacion dependiente 6 es divulgada
por D2. Es decir, las Reivindicaciones dependientes 4 y 6 no mencionan alguna
caracteristica que, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte
nivel inventivo al dispositivo para determinar la orientacion y posicion de un elemento de
perforacion de la Reivindicacion 1, por lo cual el Despacho considera que no tienen nivel

inventivo.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atencion del Despacho
sobre las limitaciones realizadas sobre el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal

como se explica en el punto 1 del presente memorial.

En cuanto a la supuesta falta de nivel inventivo, si bien es cierto que el arte citado divulga
caracteristicas relacionadas con robots quirdrgicos, el Despacho pasa por alto aspectos

importantes de la presente invencion a la luz del arte citado.

Ahora bien, me permito sefialar que la presente invencién se refiere a un dispositivo para
determinar la orientacién y posicién de un elemento de perforacion, que comprende una
primera camara (1a), una segunda camara (1b), una unidad de computo (1c) conectada a la
primera camara (1a) y la segunda camara (1b), un elemento de perforacion (2) en el campo
de vision de la primera camara (1a) y de la segunda cdmara (1b)_y un mecanismo de
marcacion invariante a la rotacién (3) dispuesto y fijado de forma colineal sobre el

elemento de perforacion (2), donde la_primera cdmara (1a) v la sequnda camara (1b)

conforman un sistema de visién estéreo y la unidad de cémputo (1c) establece la

orientacion y posicion del extremo perforante (6) del elemento de perforacion (2).

Adicionalmente, para el entendimiento de la invencion cuando se hace referencia a un
mecanismo de marcacion invariante a la rotacion corresponde a: “un conjunto de
elementos de marcacion dispuestos de forma tal que al rotar axialmente no hay variaciones

visuales reconocibles, es decir, visualmente no presenta cambios cuando dicho elemento
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rota sobre si mismo.” lo cual tiene soporte en la pag. 5 lineas 13 a 15 de la solicitud de

patente presentada.

Uno de los objetivos de la presente invencion es el de proporcionar un dispositivo y método
para establecer la orientacion y posicion de un elemento de perforacion en un espacio

tridimensional con una precision mejorada.

i) Ahora bien, en relacién con el arte previo citado por el Despacho, me
permito sefialar que D1 se refiere a un robot para procedimientos quirdrgicos que
comprende una base que tiene una pantalla, un brazo de robot acoplado a la base, en donde
el movimiento del brazo de robot esta controlado electrénicamente por la base y un efector
final (602) acoplado al brazo del robot, que contiene uno o mas marcadores de seguimiento
del efector final (602). En un ejemplo, los marcadores pueden colocarse alrededor de la
superficie del efector final (602) que puede rotar +/-135 grados sobre un eje z del brazo
robético. En otro ejemplo, el robot cuenta con un instrumento (608) que se puede insertar

en un ensamble (802) permitiéndole girar libremente.

El objetivo de dicho documento es proporcionar un robot que permita asistir un
procedimiento quirtrgico para posicionar de forma precisa el instrumento quirdrgico en

relacion con una estructura anatémica.

Por su parte, D2 se refiere a un concepto para procedimientos de cirugia y diagnostico
asistidos por computadora que emplea la fijacion de pequefios marcadores visuales a los
instrumentos y la anatomia de interés, con cada marcador visual con un patrén plano
conocido impreso para la deteccién e identificacidon Gnica en imagenes adquiridas por una
camara de movimiento libre, y una geometria que permite estimar la rotacion de dicho

patrén plano.

El objetivo de dicho documento es proveer conceptos para procedimientos de cirugia y

diagnostico asistidos por computadora.
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iii)  Ahora bien, después de haber definido el alcance de la presente invencion y
haber descrito el arte previo citado, me permito realizar el andlisis de nivel inventivo de
acuerdo con la Guia para Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la
SIC (en adelante, Gufa de la SIC)*. La Guia de la SIC sefiala que “Durante el examen de
nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un analisis objetivo de las divulgaciones

previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la

Invencion que se esta evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar

que se realice un andlisis en retrospectiva (“hindsight” & “a posteriori”), el examen debe

relacionar la invencion con la solucion de un problema técnico, mediante el Método

“problema-solucion” (subrayado fuera de texto).

A. Identificar el estado de la técnica mas cercano a la invencion

reivindicada

En primer lugar, me permito sefialar que, de acuerdo con la Guia de la SIC, el estado de la
técnica cercano es claramente “un documento que se encuentra en el mismo campo técnico
que la invencion o trata de solucionar el mismo problema o uno relevante. Suele ser el que
tiene més caracteristicas en comun con la invencion o presenta leves modificaciones de

estructura e indica la misma funcion, o propdsito”.2

El Despacho tiene razén en que, entre los documentos citados en su examen, D1 es el mas
cercano, pues divulga varias de las caracteristicas reclamadas en la Reivindicacion 1, y

pertenece al mismo campo técnico.

! Superintendencia de Industria y Comercio, op. cit., seccién 2.13.5, paginas 131-134
2 Ibidem, pagina 132
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B. Determinar la diferencia entre la invencion y el estado de la técnica mas

cercano

En cuanto a las diferencias entre D1 y el nuevo alcance de la Reivindicacion 1, D1 no

divulga las siguientes caracteristicas esenciales de la presente invencion:

D1 no divulga camaras que conformen un_sistema de vision

estéreo. Por el contrario, lo que D1 divulga es una camara o
varias camaras. En el caso de D1 y como lo indic6 el Despacho
en su andlisis, este no divulga ningin sistema de camaras que
conformen un sistema de vision estéreo;

D1 no divulga un_mecanismo_de marcacién _invariante a la

rotacion dispuesto vy fijado de forma colineal sobre el

elemento de perforacion. Por el contrario, lo que D1 divulga es

un elemento que rota y se inserta en un ensamble en el que se
ubican unos elementos de marcacion; y

D1 no divulga un elemento de perforacion. Por el contrario, lo

que divulga es, en un ejemplo, un efector final (602) que puede
rotar +/-135 grados sobre un eje z del brazo robotico, y en otro
ejemplo, un instrumento (608) que se puede insertar en un
ensamble (802) permitiéndole girar libremente. Me permito
aclarar que el Despacho se equivoca al confundir un efector final
(602) que puede rotar +/- 135 grados sobre un eje z del brazo

robético con un elemento de perforacion.

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

Las anteriores diferencias estructurales son vitales en la solucién al problema técnico de la

presente invencion, pues el tener un_elemento de perforacion, un_mecanismo de

marcacion invariante a la rotacion dispuesto vy fijado de forma colineal sobre el
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elemento_de perforacion y un sistema de vision _estéreo que permite establecer la

orientacion y posicion del extremo perforante (6) del elemento de perforacion (2) si

proveen resultados inesperados a la luz del arte previo.

De acuerdo con lo anterior, me permito sefialar al Despacho que uno de los efectos técnicos
asociados a las diferencias entre el arte previo citado por el Despacho y la invencion de la

Reivindicacion 1, es una mayor precision cuando se determina la posicién y orientacién de

un elemento de perforacion y no Unicamente determinar la posicion y orientacion de un

efector final (602) que puede rotar +/-135 grados sobre un eje z del brazo robotico, como es
el caso del documento D1. EI hecho de que en la invencion los elementos de marcacion

invariantes a la rotacién estén fijados directamente en el elemento de perforacién que

estaria en contacto directo con una superficie que se perfora mejora la precision cuando se
realiza la determinacion de la posicion y orientacion del mismo cuando se realiza una labor
de perforacion. Adicionalmente, me permito aclarar, que el efector final (602) mencionado
en el documento D1, si bien puede rotar +/-135 grados sobre un eje z del brazo robético no
perfora, ademas que la rotacién que realiza el efector final (602) del documento D1 se
refiere a posiciones angulares previamente definidas y no a una o mas rotaciones completas

como en la invencioén.

Adicionalmente, me permito aclarar que D1 usa el brazo robotizado con tres grados de
libertad de rotacién (donde en el eje z se permite Gnicamente una rotacién en un rango de
rotacion definido entre +135° y -135°) para posicionar con precisién un instrumento
quirargico siguiendo una trayectoria previamente definida, mientras que en la invencion el
elemento de perforacion se mueve libremente en el espacio y el sistema mide posiciones y
orientaciones para sugerir trayectorias directamente en el acto quirargico. Ademas, a lo
largo del texto de D1 la palabra rotar empleada corresponde a girar encoders a valores

angulares definidos en dicho rango de rotacion definido.
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Ademas me permito indicar al Despacho que los elementos de marcacién empleados en D1
permiten determinar la posicion del ensamble en el cual se inserta el elemento que rota y no

del elemento que rota manualmente al interior del ensamble.

D. Deducir el problema técnico a solucionar

En cuanto a la formulacién del problema técnico, me permito sefialar que la Guia de la SIC

I3

establece que el problema técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “;cémo
modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la
invencion proporciona?”. Adicionalmente, me permito aclarar que de acuerdo con el

Manual Andino de Patentes (MAP) “se debe definir el problema sin_incluir_elementos de

la solucion, porque entonces la solucion seria evidente” (énfasis fuera del texto).

En cuanto a esta etapa del método problema-solucion, el Despacho se equivoca al afirmar
que el problema que resuelve la invencion es ¢Como modificar el sistema de robot
quirurgico conocido en D1 con el fin de mejorar la deteccion del elemento de perforacion
durante procedimientos quirargicos? Pues como se dijo anteriormente hay mas diferencias
entre la invencion aqui reclamada y D1 a la simple inclusion de los elementos de marcacion

sobre el erroneamente identificado por parte del Despacho elemento de perforacion en D1.

Es asi que el problema técnico no seria ¢Como modificar el sistema de robot quirdrgico
conocido en D1 con el fin de mejorar la deteccion del elemento de perforacion durante
procedimientos quirurgicos?, sino que el problema técnico de acuerdo con el efecto técnico
de las diferencias deberia formularse de la siguiente manera: ¢Coémo modificar el sistema
de robot quirurgico conocido en D1 con el fin de permitir la perforacion de una superficie
y mejorar la precision cuando se determina la posicion y orientacion de dicho elemento

que perfora durante procedimientos quirdrgicos?
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E. Evaluar si la invencion reivindicada, partiendo del estado de la técnica
cercano y del problema técnico objetivo, habria sido obvia para la persona

medianamente versada en la materia

i) En este punto me permito nuevamente resaltar que la Guia de la SIC
que establece: “esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la

técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una ensefianza que

indicaria (no sélo _gue podria_indicar, sino_que indicaria) a la persona medianamente
versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cémo modificar o adaptar el estado
de la técnica mds cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada” (énfasis

fuera del texto).

Asi, el analisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el
arte previo una mera invitacion a experimentar con uno o mas cambios aleatorios, sino de
identificar en los documentos citados una ensefianza y guia especifica para hacer las

modificaciones necesarias y no otras que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

En este sentido, el objetivo de este punto del analisis de nivel inventivo es: (i) determinar la
existencia o inexistencia de indicaciones en el arte previo mas cercano que conduzcan a la
persona medianamente versada en la materia a modificar dicho arte previo para alcanzar los
resultados que se alcanzan en la invencion; (ii) determinar si hay un segundo documento
que aporte tales indicaciones o motivaciones faltantes en el arte previo mas cercano y que,
nuevamente, conduzcan a la persona a modificar dicho arte previo para solucionar el

problema técnico objetivo.

Tal y como lo sefialé anteriormente, D1 se diferencia de la presente invencién en que D1 no

divulga una primera camara (1la) vy una sequnda camara (1b) gue conforman un

sistema de visidon estéreo, ni divulga un mecanismo de marcacion invariante a la

rotacion dispuesto y fijado de forma colineal sobre el elemento de perforacion y un

sistema de vision estéreo.
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i) De esta manera, la persona medianamente versada en la materia se

veria motivada a consultar un segundo documento, en este caso el Despacho cita a D2.

Ahora bien, en cuanto a D2, este documento se diferencia del presente invento de la

siguiente manera:

— D2 no divulga un mecanismo de marcacion invariante a la
rotacion dispuesto y fijado de forma colineal sobre el
elemento de perforacion, por el contrario, lo que D2 divulga
son marcadores con patrones planos ubicados en la parte
anatomica y sobre el instrumento quirdrgico. Me permito indicar
que dichos patrones planos NO son invariantes a la rotacién; y

— D2 no divulga un elemento de perforacion, por el contrario, lo

que divulga es una sonda tactil (Touch probe).

Adicionalmente, me permito aclarar que el patron de franjas negras y blancas sobre la
herramienta “Touch probe” que se evidencia en la FIG. 2 del documento D2, si bien podria
corresponder a un mecanismo de marcacion, la herramienta no es una herramienta que rote
0 que perfore sino una sonda tactil. Por otro lado, en la FIG. 2 de D2 el patron plano
adherido cerca a la punta de la sonda tactil el elemento esencial en esa invencion y al ser

plano NO es invariante a la rotacion.

Ademas, en relacion con los marcadores planos de D2, me permito sefialar que estos NO
corresponden a marcadores que sean invariantes a la rotacion, y de hecho la propiedad de
que los marcadores varien con la rotacién es la que le permite a D2 detectar posiciones
relativas de rotacion y traslacion entre dos marcadores con patrones planos y conocer la

orientacion del instrumento.
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Por lo tanto, a la luz de los documentos citados por el Despacho, no habria una motivacion
que sugiriera a una persona versada en la materia modificar el aparato de D1 afiadiendo un
mecanismo de marcacion invariante a la rotacion dispuesto y fijado de forma colineal sobre
el elemento de perforacion. Especificamente, me permito sefialar que teniendo en cuenta
las ensefianzas de D2, una persona medianamente versada en la materia no hubiera podido
modificar D1 para obtener las relaciones estructurales que reclama la presente invencion,
en especial, porque ni D1 ni D2 divulgan un elemento de perforacion ni un mecanismo de
marcacion invariante a la rotacion dispuesto y fijado de forma colineal sobre el elemento de

perforacion.

Ahora bien, me permito resaltar que, aun con todo lo sefialado anteriormente, si una
persona medianamente versada en la materia quisiera combinar las ensefianzas de D1 con
D2, teniendo en cuenta las ensefianzas de D2. La persona medianamente versada en la
materia hubiera optado usar marcadores con patrones planos ubicados en la parte anatémica
y sobre el efector final (602) que puede rotar +/-135 grados sobre un eje z del brazo
robético que no perfora, ademas requeriria de un segundo marcador con un patrén plano
ubicado en la parte anatomica que NO es invariante a la rotacion para determinar la
posicién y orientacion del efector final (602). Por si fuera poco, debido a que los
marcadores con patrones planos de D2 NO son invariantes a la rotacion, no se podria
realizar el seguimiento con un sistema de vision estéreo y dichos marcadores con patrones
planos fijados en el instrumento que rota, pues existirian momentos en los cuales el patron

plano no seria observable por el sistema de vision estéreo.

Asi las cosas, el arte previo citado por el Despacho no brinda las ensefianzas suficientes
para que la persona medianamente versada en la materia desarrolle inequivocamente la
presente invencion y mucho menos espere la obtencion de los resultados sefialados.
Adicionalmente, el arte previo citado no divulga ninguna ensefianza, motivacion o
sugerencia que le indique a una persona medianamente versada en la materia a emplear un

mecanismo de marcacion invariante a la rotacion dispuesto v fijado de forma colineal

sobre el elemento de perforacion.
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De esta manera, me permito sefialar que se debe reconocer que las diferencias del presente
invento muestran un efecto técnico inesperado y ventajoso a la luz de la técnica anterior,
como se indico anteriormente y como lo requiere la Guia de Examen de solicitudes de

patentes y modelos de utilidad de la SIC.?

iii)  Asilas 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 combinacion 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®. En conclusién, segin la aproximacion problema-solucion

utilizada anteriormente, la presente invencion es inventiva a la luz del arte previo citado,

pues siguiendo las ensefianzas de D1 y D2, la persona medianamente versada en la materia
no obtendria la materia reclamada, ni podria esperar que ésta presentase las caracteristicas

reclamadas.

iv) Ahora bien, en cuanto al nivel inventivo de las Reivindicaciones 4 y
6, me permito sefialar que éstas son dependientes de la Reivindicacién 1 y por lo tanto
heredan todas las caracteristicas novedosas e inventivas de la presente invencion.
Especificamente, la Guia de la SIC establece que “una reivindicacion dependiente es la que

contiene todas las caracteristicas de la reivindicacién de la cual depende y ademas: i) hace

referencia a ésta; y ii) adiciona una o mas caracteristicas que limitan el objeto a

proteger’®

(énfasis fuera del texto). De acuerdo a lo anterior, las Reivindicaciones 4 y 6, al
incluir las caracteristicas no obvias de la Reivindicacion independiente 1, heredan la misma

condicion de no obviedad a la luz del arte previo citado.

3 Superintendencia de industria y comercio de Colombia, Guia para Examen de solicitudes de Patente de
Invencién y Modelo de Utilidad, 2014, seccion 3.5.5

* Manual Andino de Patentes, Seccién 10.2.1 - Ejemplo 1.

* Ibidem, Seccion 2.6.4.2
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En conclusion, segun el analisis expuesto anteriormente, la presente invencion es inventiva
a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las ensefianzas de D1 y D2, la persona
medianamente versada en la materia no obtendria la materia reclamada, ni podria esperar

que ésta presentase los resultados que en efecto reviste.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Despacho en su
examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el
Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesion

de la patente.

Atentamente,

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

ANexos:

— Capitulo Reivindicatorio Modificado

— Hojas sustitutas 3, 4y 14
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