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RESPUESTA AL OFICIO No. 14821,
NOTIFICADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
(SEGUNDO 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- El Despacho considera que las Reivindicaciones 1 a 4, 7, 8 y 10 carecen de
nivel inventivo a la luz de los documentos US2001037687 (D1) y “Topoequipos—Suelos”
(D2).

El Despacho sefiala que D1 es el estado de la técnica mas cercano, porque divulga un
probador cilindrico hueco que utiliza una membrana inflable para aplicar tension de aro (sic)
a una muestra cilindrica hueca. El dispositivo compacto incluye un marco que contiene una
muestra alrededor de la membrana inflable. La membrana se infla preferiblemente a través
de la presion del fluido y la presion del fluido se controla preferiblemente a la presion
determinada en puntos criticos en los procedimientos de prueba. También se controlan las
presiones de los fluidos dentro de la membrana. En una estructura preferida, un inyector de
presion de pistén y cilindro conectado operativamente a la membrana se controla para
determinar la cantidad de recorrido del piston y un medidor de presién controla la presion
del fluido. La estructura preferida incluye placas opuestas conformadas para sellar la
membrana dentro de una muestra de cilindro que se esta probando, un cilindro de retencion
posterior a la falla y un bafio de fluido refrigerante.

Particularmente, el Despacho argumenta que la diferencia entre la Reivindicacién 1 y D1
consiste en un lubricante que se dispone en el recipiente abierto. Ademas, el Despacho indica
que el efecto que se logra al incluir un lubricante en el recipiente abierto es la disminucion
de la fuerza de friccion entre el cilindro y el recipiente abierto.
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Por lo tanto, segun el Despacho, el problema técnico objetivo que resuelve la invencion se
podria formular asi: (Cémo modificar la maquina de ensayos de propiedades mecénicas
conocida en D1 con el fin de disminuir la fuerza de friccion presente entre el cilindro y el
recipiente abierto?

Sin embargo, el Despacho indica que el incluir un lubricante en el recipiente abierto para
disminuir la fuerza de friccion presente entre el cilindro y el recipiente abierto ya esta
divulgado en el documento D2 que se refiere a que un acabado de alta calidad entre el piston
y la cabeza, el uso de una junta de estanqueidad circular y un lubrificante especial reducen
los niveles de friccion y eliminan las filtraciones de agua.

En consecuencia, el Despacho argumenta que una persona normalmente versada en la materia
estaria motivada a incluir el acabado de alta calidad entre el piston y la cabeza, el uso de una
junta de estanqueidad circular y un lubrificante especial que reducen los niveles de friccion
y eliminan las filtraciones de agua lubricante del documento D2 en la maquina de D1, para
asi llegar al objeto de la Reivindicacién 1, por lo cual se considera obvia.

En cuanto a la Reivindicaciones dependientes 2, 3, 4, 8 y 10, el Despacho considera que D1
divulga sus caracteristicas, y que D2 divulga las caracteristicas de las Reivindicaciones 7 y
8, por lo tanto, segun el Despacho, dichas Reivindicaciones tampoco cumplen con el requisito
de nivel inventivo.

b- i) En relacién con las objeciones de nivel inventivo elevadas por el
Despacho, en primer lugar, me permito sefialar que la presente invencion reclamada en la
Reivindicacién 1 esta dirigida a una maquina de pruebas de propiedades mecéanicas a un
cilindro hueco (1), que comprende los siguientes elementos que se indican en la Figura 1,
basada en las Figuras 2, 3 'y 6 del Capitulo Descriptivo:

— un recipiente abierto (2) sobre el que se dispone el cilindro hueco (1);

— una membrana cilindrica dilatable (9) dispuesta al interior del cilindro hueco (1);

— una unidad de presion (4) conectada a la membrana cilindrica dilatable (9), la
unidad de presiéon (4) suministra un fluido a presién a la membrana cilindrica
dilatable (9);

— una valvula (5) dispuesta entre la unidad de presion (4) y la membrana cilindrica
dilatable (9);

— un sensor de presion (6) dispuesto entre la unidad de presion (4) y la membrana
cilindrica dilatable (9) v,

— un sistema de control y captura de datos (8) conectada a la unidad de presion (4),
la valvula (5) y el sensor de presion (6);

en donde, un lubricante se dispone en el recipiente abierto (2) que permite disminuir

la fuerza de friccidn entre el cilindro hueco (1) y el recipiente abierto (2).
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Figura 1 -Presente invencion

i) En cuanto al arte previo, me permito sefialar que D1 divulga un
probador cilindrico hueco que utiliza una membrana inflable para aplicar esfuerzos
circunferenciales a una muestra cilindrica hueca. El dispositivo compacto incluye un marco
gue contiene una muestra alrededor de la membrana inflable. La membrana se infla
preferiblemente a través de la presion del fluido y la presion del fluido se controla
preferiblemente a la presion determinada en puntos criticos en los procedimientos de prueba.
También se controlan las presiones de los fluidos dentro de la membrana. En una estructura
preferida, un inyector de presion de piston y cilindro conectado operativamente a la
membrana se controla para determinar la cantidad de recorrido del piston y un medidor de
presion controla la presion del fluido. La estructura preferida incluye placas opuestas
conformadas para sellar la membrana dentro de una muestra de cilindro que se esta probando,
y un cilindro de retencion como se observa en la Figura 2.
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Figura 2-Modalidad de D1

Por su parte, D2 divulga una prensa para ensayo triaxial donde muestras de suelo son
deformadas gradualmente hasta fracturarlas. EIl ensayo se realiza disponiendo la muestra
cilindrica de suelo dentro de una membrana de goma, y sometiéndola a una presion hidraulica
isotropica. Posteriormente y a través de un piston, se le aplica una carga axial a la muestra
cilindrica de tal forma que la muestra de suelo es deformada a una velocidad constante. La
prensa triaxial divulgada en D2 incluye una célula triaxial de aluminio con cinco puertos, dos
para drenaje/presion trasera superior, dos para drenaje inferior/presion de poro y uno para
presion de confinamiento. Ademas, la célula incluye tres varillas de fijacion para sujetar el
conjunto de cilindro y cabeza a la base y una pared cilindrica donde se aloja la muestra y el
fluido que genera la presion hidraulica. También, D2 indica que el acabado entre el piston y
la cabeza, el uso de una junta de estanqueidad circular y un lubrificante especial reducen los
niveles de friccion y eliminan las filtraciones de agua. A continuacion, se observa una célula
triaxial mostrada en el documento D2:
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Figura 3-Célula triaxial de D2

iii)  Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia reclamada, y en
vista del arte previo citado, me permito realizar el analisis de nivel inventivo de acuerdo con
el analisis de problema solucion, expuesto por el Manual Andino de Patentes! y la Guia de
examen de solicitudes de patente y modelos de utilidad de la SIC2. 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 gue 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” 0

! Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Seccién 10.2.1.
2 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad de la SIC, seccidn 2.13.5, paginas 131-134.
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“a posteriori”), el examen debe relacionar la invencién con la solucion de un problema
técnico, mediante el Método “problema-solucion” (subrayado fuera de texto).

A. Identificar el estado de la técnica cercano a la invencién 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 mas caracteristicas en comun con la invencién o presenta leves modificaciones de
estructura e indica la misma funcion, o propésito”.?

El Despacho tiene razon en que, entre los documentos citados en su examen, D1 es el méas
cercano, pues divulga un probador cilindrico hueco que utiliza una membrana inflable para
aplicar esfuerzos circunferenciales a una muestra cilindrica hueca. El dispositivo compacto
incluye un marco que contiene una muestra alrededor de la membrana inflable. La membrana
se infla preferiblemente a través de la presion del fluido y la presion del fluido se controla
preferiblemente a la presion determinada en puntos criticos en los procedimientos de prueba.
También se controlan las presiones de los fluidos dentro de la membrana. En una estructura
preferida, un inyector de presion de piston y cilindro conectado operativamente a la
membrana se controla para determinar la cantidad de recorrido del piston y un medidor de
presion controla la presion del fluido. La estructura preferida incluye placas opuestas
conformadas para sellar la membrana dentro de una muestra de cilindro que se est& probando,
un cilindro de retencidn posterior a la falla y un bafio de fluido refrigerante.

B. Determinar la diferencia entre la invencion y el estado de la técnica mas
cercano

En cuanto a las diferencias entre D1 y el alcance actual de la Reivindicacién 1, y como lo
sefiald el Despacho en su andlisis, D1 no divulga un_lubricante que se dispone en el
recipiente abierto gue permite disminuir la fuerza de friccién entre el cilindro hueco y
el recipiente abierto;

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

A simple vista se podria concluir que la diferencia sefialada anteriormente no es relevante y
corresponde al simple intercambio de elementos; sin embargo, dicha diferencia es vital en la
solucidn al problema técnico de la presente invencion, pues permite evitar fuerzas externas
de friccion contrarias a las fuerzas que ejercen la prueba, y que generan resistencia a la
deformacion del cilindro hueco, lo cual afectaria los resultados de la prueba, como se
menciona en la pagina 1 lineas 40 a 42 del Capitulo Descriptivo. Por lo tanto, incluir un
lubricante en el recipiente abierto, permite que el cilindro hueco se deforme a causa de la
fuerza ejercida por la membrana cilindrica dilatable, sin resistencia alguna a causa de la
friccion del contacto del cilindro hueco con el recipiente abierto, tal como se indica en la
pagina 2 lineas 25 a 28 del Capitulo Descriptivo. Ademas, tal como se indica en la pagina 4
lineas 8 a 12 del Capitulo Descriptivo “El lubricante genera una capa de deslizamiento entre
el cilindro hueco (1) y el recipiente abierto (2), y la membrana cilindrica dilatable (9) y el

3 Ibidem, pagina 132
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recipiente abierto (2). Por consiguiente, se disminuye el coeficiente de friccion del cilindro
hueco (1) y el recipiente abierto (2), y la membrana cilindrica dilatable (9) y el recipiente
abierto (2).”

D. Deducir el problema técnico a solucionar

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

Tomando lo anterior en consideracion y como bien lo sefialé el Despacho, uno de los
problemas técnicos que resuelve la invencion es ¢ Como modificar la maquina de ensayos de
propiedades mecanicas conocida en D1 con el fin de disminuir la fuerza de friccion presente
entre el cilindro y el recipiente abierto?

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
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 gue indicaria) a la persona medianamente versada en la materia,
enfrentada al problema técnico, como modificar o adaptar el estado de la técnica mas
cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada” (énfasis fuera del texto). Asi,
el andlisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte
previo una mera invitacién a experimentar con uno 0 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 méas 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 invencién; (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 invencion en que D1 no
divulga un lubricante gue se dispone en el recipiente abierto que permite disminuir la
fuerza de friccion entre el cilindro hueco y el recipiente abierto.

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.
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Ahora bien, en cuanto a D2, aunque este divulga una maquina de pruebas de propiedades
mecénicas, estas no se relacionan con las pruebas de tension y compresion de la presente
invencion, donde se miden esfuerzos de traccion y de compresion, y el modulo de elasticidad
ante ambos tipos de esfuerzos. Por el contrario, en el documento D2, el objetivo de la
maquina triaxial de ensayo en suelos, es medir esfuerzos de cortante sobre una muestra
cilindrica de suelo, no hueca, la cual se cubre por una membrana de latex. Como se menciono
anteriormente, dicha muestra se dispone dentro de una célula cilindrica que se llena de agua
para someter la muestra a una presion hidraulica, para luego aplicarle una carga axial por
medio de un piston. Por lo tanto, este documento se diferencia del presente invento de la
siguiente manera:

— D2 nodivulga un cilindro hueco gue se dispone en un recipiente abierto, para
ser deformado por una membrana dilatable alojada en su interior. Por el
contrario, D2, divulga una muestra de suelo cilindrica maciza y no hueca que se
dispone dentro de una membrana de latex para aislarla de un fluido que ejerce
presion hidrostatica, y que posteriormente es presionada por un piston en su
extremo superior.

— D2 nodivulga un lubricante dispuesto entre un cilindro hueco y un recipiente
abierto con el fin de evitar fuerzas externas (friccion) contrarias a las fuerzas que
ejercen la prueba, y que generan resistencia a la deformacion del cilindro hueco.
Por el contrario, D2 menciona un lubrificante que se usa en una célula triaxial,
posiblemente entre la cabeza de dicha célula y el piston, y que, junto al acabado
entre el piston y la cabeza de la célula y el uso de una junta de estanqueidad
circular, reduce los niveles de friccion y eliminan las filtraciones de agua.

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 a modificar la maquina de D1 afiadiendo
un lubricante que se dispone en el recipiente abierto y que permite disminuir la fuerza de
friccién entre el cilindro hueco y el recipiente abierto.

Adicionalmente, es importante sefialar que la simple mencion del lubrificante en D2 no
ensefiaria a una persona medianamente versada en la materia que la utilizacion de este
disminuya el coeficiente de friccion del cilindro hueco vy el recipiente abierto,
permitiendo que el cilindro hueco se deforme radialmente a causa de la fuerza ejercida
por la membrana cilindrica dilatable, sin resistencia alguna a causa de la friccion del
contacto del cilindro hueco con el recipiente abierto.

Por otro lado, me permito resaltar que, atn con todo lo sefialado anteriormente, si una persona
medianamente versada en la materia quisiera combinar D1y D2 no sabria donde disponer el
lubrificante de D2 en la maquina de D1, ya que en dicho documento D2 no se menciona
explicitamente su disposicion. Por otra parte, D1 divulga una maquina que no divulga un
piston para infringir fuerza sobre la superficie de la muestra cilindrica, y en cambio usa una
membrana flexible para presionar la muestra internamente. Por lo tanto, no podria aplicarse
un lubricante en dicho piston, con el fin de disminuir la friccion entre la muestra de D1 y la
superficie de ensayo. Ademas, el documento D2 no menciona ningun cilindro hueco
dispuesto en un recipiente abierto, por lo tanto, al realizar esta combinacion obtendria un
producto que no corresponde con el reclamado por la presente invencion.
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Como consecuencia de lo anterior, ni D1 ni D2 ni su combinacion ensefian ni motivan a la
persona medianamente versada en la materia a obtener una maquina de pruebas de
propiedades mecénicas a un cilindro hueco (1) que comprende un recipiente abierto (2) sobre
el que se dispone el cilindro hueco (1), una membrana cilindrica dilatable (9) dispuesta al
interior del cilindro hueco (1), una unidad de presion (4) conectada a la membrana cilindrica
dilatable (9), una valvula (5) dispuesta entre la unidad de presién (4) y lamembrana cilindrica
dilatable (9), un sensor de presion (6) dispuesto entre la unidad de presion (4) y la membrana
cilindrica dilatable (9) y un sistema de control y captura de datos (8) conectada a la unidad
de presion (4), la valvula (5) y el sensor de presion (6). En donde, un lubricante se dispone
en el recipiente abierto (2) que permite disminuir la fuerza de friccion entre el cilindro hueco
(1) y el recipiente abierto (2).

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 0 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 Ilevarian (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la
solucidén propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o0 de corroboracion
0 de superar obstaculos revelados por las propias ensefianzas, entonces el estado de la
técnica no revela la solucién al problema’ (subrayado y énfasis fuera del texto). Lo cual
no sucede en el presente caso, toda vez que la maquina que se reclama en la presente solicitud
no pudo haber sido anticipada con éxito a partir del arte previo que menciona el Despacho.

iv) Resulta relevante notar que, en el momento de la realizacion del
Examen de fondo, y segun lo estipulado en la Guia de la SIC en cuanto la evaluacion de nivel
inventivo, el Despacho debié basarse unicamente en si existen sugerencias explicitas y
suficientes en el arte previo que indicarian de manera clara cbmo desarrollar de manera obvia
la méquina aqui reclamada, que, como se demostr6 anteriormente, no existen. En
consecuencia, no es aceptable a quien examina o0 a quién concede o deniega una patente
desvirtuar el nivel inventivo de la misma desglosando sus elementos separadamente y luego
buscando referencias en el estado del arte que los incluyan, como si de armar un
rompecabezas con piezas aisladas se tratara. En este caso particular, y como es evidente del
andlisis del arte previo realizado anteriormente, la Unica forma en que una persona
medianamente versada en la materia podria llegar a la maquina de la presente invencion
siguiendo los argumentos del Despacho, seria al realizar un analisis en retrospectiva una vez
conoce la invencion aqui reclamada.

Sin embargo, 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
“andlisis_hindsight” o en retrospectiva. Para entender el alcance del anlisis de nivel
inventivo, me permito citar nuevamente el MAP, que indica claramente que “...la busqueda
de anterioridades se efectia a posteriori, tomando como punto de partida la misma

4 comunidad Andina de Naciones, op. cit., Seccién 10.2.1 - Ejemplo 1
5 Superintendencia de industria y Comercio, op. cit., seccion 2.13.2
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invencion, ...(La SIC) debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situacidn que
ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en
que la invencion no era conocida, es decir antes de la invencion”® (mi subrayado). Por ende,
anticiparse a los resultados presentados por la invencion seria equivocado, ya que asi, siempre
resultara "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente esta parecera
derivada de la teoria en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo,
intelecto y creatividad involucrados en la invencion para llegar a la solucion del problema
planteado en la solicitud.

En este sentido, vale la pena indicar que no se debe rechazar el nivel inventivo de la presente
invencién mediante la busqueda sesgada de las caracteristicas esenciales aqui reclamadas en
D1 y D2, sin considerar adecuadamente si el arte previo comprende ensefianzas claras y
evidentes que guien inequivocamente a la persona medianamente versada en la materia a
obtener la presente invencion de manera obvia.

En conclusion, a la luz de la clara evidencia en favor del nivel inventivo suministrada
anteriormente la invencién no habria podido ser dilucidada ni mucho menos prevista a partir
de la informacion aportada por D1 o0 D2. La persona medianamente versada en la materia no
habria encontrado sugerencia o motivacion alguna que la condujera directamente a
desarrollar la maquina aqui reclamada.

V) Ahora bien, en cuanto al nivel inventivo de las Reivindicaciones 2, 3,
4,7, 8y 10, me permito sefialar que éstas son dependientes de la Reivindicacion 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 dependientes 2, 3, 4,
7,8y 10, al incluir las caracteristicas no obvias de la Reivindicacion independiente 1, heredan
la misma condicién de no obviedad a la luz del arte previo citado.

2. Finalmente, respetuosamente 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 concesién de la patente.

Atentamente,

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

® Comunidad Andina de Naciones, op. cit., Seccién 10.2.1.
" Ibidem, Secci6n 2.6.4.2
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