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EMILIO FERRERO
CARRERA 4 NO. 72-35
BOGOTAD.C.

REF.RESOLUCION :9868

FECHA: 25/04/2006

Expedients : 1-77342

Trémite : 2 PATENTES DE INVENCION

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Actuacién : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamentse le soliclto presentarse a este Despacho ubicado en la Carmera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogoté D.C., dentro del término de cinco (5) dlas héabiles
contados a partlr del envio de la presente citacién, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
jomada continua, con el fin de notificarie personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacién citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término Indicado anterlormente, la providencia en mencién se
notificara por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dlas en el Centro de
Documentacién e Informacion. Para su comodidad el texto completo de la resolucién se
encontrara disponible en la pagina web de la Entidad, desde el dla hébil siguiente al que se
desfije el edicto.

La consulta del listado notificacién y del acto administrativo puede ser realizada desde un
computador con acceso a Intemet, en la pagina web www.sic.gov.co, con el nimero de
resolucién a través de la opcidn servicios en linea - caracter general - consulta actos
administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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Por la cual se nlega una patente de invencidn

Exp. N° 01077342

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
an Bj=reicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirleron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1902, y

CONS.DERANDO

- ... .C: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de
saptic 1.yre de 2001, bajo el nimero 01077342, se present la solicitud de patente de
inven: Ln titulada: “SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRICO
GRAL!iADO PARA MAQUINA DINAMOELECTRICA".

IECE' +00: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
lirnar 'a selicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin
fiue u.: Liubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

T ;.L = e: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que la invencion
-10 cu-1:l8 con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispu' 2.3 en el articulo 45 de la Decisién 485 de la Comisién de la Comunidad
Andins, se requirld al peticionario pare que se pronunciara sobre las objeciones
~got. twas a la solicitud. e

=LA77 Que el solicitante medlante escnto radicado el 17 de enero de 20086,
& en nportunamente los requerimientos formulados y presentd aclaraciones.
Fina. :3nie, allegd nuevos capltulos ‘descriptivo y relvindicatorio, los cuales, fueron
ca:iiz"i0s como quiera que cumplen con las prescripciones establecidas en el
a.ticu.: 34 dela Declsion 486

ST 1 Que segun lo dispuesto en el articulo 14 da la Decision 486 expedida por la
Comis’ i~ de la Comunidad Andina se oforgaran patentes "...para las invenciones,
s2an ¢ producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre
IS s o nuevas, tengan nivel inventive y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

2217 © - Gue las nuevas reivindicaciones 1 a 15, contenidas en los folios 180 a 183,
rS cun.ian con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo con las
i, Jie o5 consideraciones:

4. Sih':"> de la Invencién

Segt'n i1 descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de
aislarrionto para bobinas de maquinas dinamoeléctricas.

1
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Por su parte, el nuevo pliego reivindica un aislamiento para un elemento de devanado
en unz maquina dinamoeléctrica, relacionado en las reivindicaciones 1 a 15.

2. Ciz “=zd de la sollcltud

£l ari’zulo 30 de la Decisidn 486 establece que “las reivindicaciones definiran la
maier ¢ que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
esicr s.:ieramente sustentadas por la descripcion”.

Las . ./ns reivindicaciones contintan siendo indefinidas, porque no permiten
asiwy «r, de forma clara, cual es el aporte del solicitante al estado del arte; no
incluy~n numerales de referencia que faciliten su interpretacién y aunque en la
nims. 1 se introdujo la formula, “caracterizado por”, esta no se colocod donde
deberia haber quedado luego de la calificacién dada en el oficlo 7982, al objeto de la
soliciiu; ademas, en las dependientes no se hizo la formulacion recomendada, y se
dejo, “dunde”, que no es sindnimo de “caracterizado por®, como ya se habia dicho en
el mn.~z’'onado oficio objeto de traslado al solicitante.

De ot : lado, el pliego se redactd en tdrminos de un proceso de fabricacién y no en
los :4:-:inos de definir un producto, tampoco concuerdan ni con el titulo ni con el
conic. » “o de ia descripcion, los cuales se refieren a un “sistema de aislamiento para
el ca:ni 3 generado por una méaquina dinamoeléctrica”.

Lc wivindicacidn 1 cita un “elemenio” de devanado y a la vez relaciona un
“aislzr . ato", por ello no es claro qus es lo que pretende definir si un supuesto

“eeme: mo de devanado®, que es el use que se lada al alslamlento o el “aislamiento”
en si. /.rismas, dicha remnducac:én agregd, de un lado, que: “... donde la primera y
segunds capas de aislamiento comprenden cintas de papel de mlca donde el tipode
Mica =2s diferente para cada cinta”, esta ditima proposicién no tiene sustento
cescd ~ivo y, va mds alla de lo permitido por el articulo 34.

De otrw lado, que: °... la gguhda permitividad predeterminada gue es menor que la

primara nemmitividad predeterminada de la primera capa de aislamiento”, lo cual, no
afracec en la descripcion. En vez de esto Ultimo, en dicho aparte se cita, por
riam e, 20 la pagina 8 que: “... cada capa de cinta compuesta comprenderd de una
e capa interior 26 de cinta de aislamiento 7 una segunda capa de aislamiento
e lp ~~la 28, estas capas 26 y 28 dv cinta tienen cada una un grosor
o ‘286 . Tisato y diferentes permitividades. =n particular, la pelmm\ndgd de la

-,nmer >apa interior s mavor qug la permitlvidad de la capa més exterior...”, lo cual,
n9 ec “u.coraants.
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Las rewvindicaciones 1, 6, 7 incluyen expiicaciones ajenas a la definicién que se busca
e “Conde la primera y segunda capas... cinta®, "donde cada capa... previamente",
“tion¢ * cada capa... previamente”.

: 28 raivindicaciones 5 y 6, 7 y 15 respectivamente son iguales, lo cual, afecta [a
concisién del pliego.

La reivindicacion 8 relaciona un uso, y no aclara o delimita un componente del
aislan:icnto, por ello, carece de enlace ldgico con la independiente.

Las reivindicaciones 9 a 15, que dependen de la 8, de un lado, no tienen enlace
légico con la independiente, puesto qua la 8 no lo tiene; y, de otro lado, no aclaran
(delimitan) un elemento del aislamiento sino que se refleren al uso del aislamiento en
un deranado, razdn por la que se salen del tema y debieron ser retiradas.

Las rebvindicaciones 7 a 15 no aclaran (delimitan) un componente del aislamiento
relacionado en la independiente sino que hacen referencia a la seleccién de un(os)
maiarzl{as), condiciones de uso, que comesponde més a un método de elaboracion
gu2 & - 1 producto, lo cual, es deflnir una cosa por otra, que no se pamite.

..Cs .’ {.nales de las reivindicaciones 13 y 14 quedaron mal sefialados.

Tenign.d en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones
celific. Z«s a pesar del requerimiento oficial de fondo, atin no cumpien con el requisito
de ciericad de que trata el articulo 30 de la Decisién 486.

3. =2 .~ninaclén del estado de Iz técnlca

3.1 ‘anna determinante para el andlisis comparativo

Lus 12 .S para determinar el estedo de la técnica son el 14 de septiembre de 2000
v ei ¥ -3 mayo de 2001, que corresponde a las fechas de la prioridad reclamada
respec.o de las solicitudes CA 2.319.281 y CA 2.344.564, respectivamente. Las
cbira . "aios 129 y 185 del expediente en estudio.

3.2 raumentos del estado de la téenica

Goneu: “das las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los

sig uier *es cocumentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados
con i oiera de la solicitud en estudio:

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 275
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e ! Documento Titulo Fecha de publicacién I
R Catechol or pyrogaliol containing
US 4 356 417 flexible insulating tape having low 28 10 1882
gel time
2 CH 669277 Céble de transport d’énergle 28 02 1988
i i électrique
5 | W0 99/17 425 Insulation for a conductor 08 04 1999
|| . ] Variation der
i DE 198 11 370 dielektrizititskonstanten in 23 09 1999
isolierungen von hochspannung-
swicklungen elektrischer
maschinen

L. Nevecad

El articulo 16 de la Decisién 486 establece que "una invencion se considerara nueva
cuand * no estd comprendida en el estado de la técnica”.

Znla i ‘sma disposicion se astablecs que “el astado de la téchica comprendera todo
lo guz .1 ava sido accesible al pablico, por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
cum 3 Loiizacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la
scac [ Ja patente o, en su case, de {a prioridad reconocida”.

Acwrz; Jol alcance y caracteristicas del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal
ds Jus'izia de la Comunidad Andina que:

-'nuisito de novedad, exige que el abjeto de la invencidn no se encuentre comprendido
en ..l estado de i técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos
accsibles al pablico antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, de la
[ri<. :d~d reconocida.

*.» ~encién no se considera nueva &i el publico por cualquier medio ha tenido acceso a
<l- 2ncaso de haberse difundido la informacién, ésta debe ser detallada y suficiante para
0uT L@ persona del ramo pueda utilizaria para sjecutar o explotar la invencion; existe
ne -oLad en lo que no estd comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese
¢ i simionto no ha sido divulgado, por ningn medio,

"G. ="mo Cabanellas indica que las caracteristicas del concepto de novedad son las
gL nnles:

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogota, D.C., Colombia
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a) "Objetividad". “La novedad da la tecnologia a ser patentada no se determina an relacién
con personas determinadas nl con el prelendido Inventor, sina en relacidn con el estedo
objstivo de la técnica en un momentlo defterminado.”

b) “irreversibilided de le pérdida de novedad”. "...una vez que una tecnologla pierde su
cardcler novedoso, por haber pasado a infegrer el estado de le técnice, esa pérdida de
rewedad se hace irraversible.”

¢) "Cardcter Universal de la Novedad”. “... la novedsad de la invencién se determing en
relzcidn con los conocimienios axistentes en el pals o en ol extranjero.”

*.. N0 puede pretenderse una palente respecio de una tecnologla ya conocida en el
exiranjero, aunque fuera novedosa en el pals.

d) “Carécler piiblico de la novedad.” *...la invencion patentada pasard a ser conocida a
£c.-iir de su publicacion implicita en su patentamiento, y posteriormente enirard en el
a7 inia pablico 8l expirar Ia patente

L4 coctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos légicos que debe reallzar el
¢. 'minador para determinar la novedad de la invenci6n y que al decir de Cabanslias,
¢. . do a Gdmez Segade, se resumen de la sigulente manera; ;

*5i: primer lugar, ha de concrelarse cual es la regla técnica para la gque se solicila la
r -.ante, lo que vendré determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo
ltgor, ha de precisarse la fecha en que ha de sfectuarse ia comparacion entre Ja invencién
¥ el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de
doterminar cudl es el contenido del estado de la técnica en la feche de priorided; y
finaiments, se procederd a la comparacién entre la invencidn y Ja regla técnica.” 4

En ol picionlo caso, el objelo roivindicado no es nuevo, porque estd comprendido en
2l astado da la técnica, es decir, la materia propuesta por el interesado fue anticipada
ror ios antecedentes 3 y 4.

Zn piiriar lugar, el antecedente 3 (ver figuras 1 y 2, las citaciones del Ultimo
recuzd.n)divuiga, de acuerdo a ia redaccién de las relvindicaciones, un elemento de
devaneco 1, para maquinas dinamoeléctricas, rodeado por un aislamiento que
compr:.—de: una primera ¢apa de aislamiento interior 9 aplicada al conductor 11, con
Jn es;. .;of y una constante dieléctrica predeterminados, una segunda capa de
eiglarmt. ~i0 10 aplicada al conductor 12, con su espesor y constante
predeL: .ninados.

Del est:'do de la técnica es bien conocido qur, 2n los sistemas de aisiamiento para
las méac ulnas dinamoeléctricas de CA, cominmente se utiliza la mica en una

'PROCESO 75-P-2004, sentencia de interpretacion prejudicial def 28 de jullo del 2004.

5
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voiiut. < de formas que van de grandes escamas dispersas en un material de
soGe - <. producto conocido como papei de mica; y que el aislamiento con papel de
r~c. 'ode hacerse de 7 a 16 capas, enrollada a media vuelta 0 a manera de
enve: ".E .

A la lu:- de lo anterior, al comparar io divulgado por el antecedente con lo reivindicado
en 1, szlta a la vista, que la anticipa totalments, luego aquella no tiene novedad.

Las reivindicaciones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender de
una rovedosa sino que relacionan componentes también divuigados por la
anterioridad como, por ejemplo, que la primera y segunda capas son de material
resistente al efecto corona, que la primera y segunda capas son de varias capas de
cinta de aislamiento enrollada o envuelia, que el aislamiento se aplica a cada
conductor de la pluralidad de conductores que conforman el devanado y la segunda
capa 2 aplica sobre la primera y s un polo a tierra de la pluralidad de conductores,
etc., por esto el pliego carece de novedad.

En secundo lugar, el antecedente 4 divuiga un conductor aislado 1 con una secciéon
transvorsal rectangular 2, al igual que el aislamiento 3 que lo recubre. Para disminuir
la fuzrz= del méaximo del campo, el aislamiento 3 se divide en dos porciones 4y 5
que . 1an constantes dleléctricas diferentes e, y €; la zona 4 que limita con la
supenic.e interna 6 tiene fa constante dieléctrica mas grande g, del aislamiento 3, por
vjzmz.i, en la seccién conductora 2 1a zona § con la constante dieléctrica menor g,
rodsa, completamente, la zona 4 (ver figura 1 y las citaciones del Gltimo recuadro).

Adicionaimente, en la columna 1 se sefala que del estado del arte son bien
conacidos los aislamientos laminados con constantes dieléctricas diferantes en cada
caso para el aislamiento de cables coaxiales de alto voltaje como, por ejemplo, los de
seccion iransversal circular. Para ello, el conductor que tiene un potencial en toda su
longitud se rodea con un primer aislante de un cierio espesor d, el cual tiene una
constsnte dieléctrica e, Concentricamente, alrededor del primer aislante se aplicaun
segunco aislante con una constante dieléctrica menor £, y un grosor d, dicha
dispoeicion de revestimiento se pone a tierra.

Por iz razones precedentes, en el oficio se dijo que la anterloridad divulga un
gistai: de aislamiento para un conductor que se usa en bobinas de maquinas
gléciti.”u e alto voltaje, que Junto con los conocimientos del arte ya citados
Jestri:, »n la novedad de lo reivindicado.

=n w2 liiva, la invencién carece de novedad, pues se ha encontrado al acceso del
niblier :sde antes de la presentacion de la solicitud prioritaria, lo que indica que
110 exi: o aclividad innovadora del inventor.

8
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3. I L itiventivo

Segtn io dispuesto en el articulo 18 de la misma Decisién 486, “se considerara que
una Invv2ncién tiene nivel inventivo, sl para una persona del oficio normaimente
versaw: anla materia técnica commespondiente, esa invenclén no hubiese resultado
obvie .ii se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

E! es -..0 de la técnica, al tenor de o dispuesto en el articulo 16 de la misma
Dacigitnl, comprende “todo lo que haya sido accesible al pdblico, por una descripcién
soonitt o oral, utilizacion, comercializaclon o cualquier otro medio antes de la fecha
o3 prL <:ataclon de la solicitud de patente 0, en su caso, de la prioridad reconocida”.

i o oel de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este
requir’ia, lo siguiente:

*El..teulo 4 de la Decision 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que ia
inve:'c:on goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, nl que
hubi-se resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimlentos técnicos que
existfan al momento de la invencién, se hubiese podido liegar de manera evidents a la misma,
o sl ai resuitado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es
decir, para una persona del oficio y nomnaimente versada en la materia técnica
corraspondients.

'%on raspecto a lo anterior, el Tribunal de Justicla de ia Comunidad Andina ha manifestado lo
sigulente:

‘Con el requisitoc del nivel inventivo, fo que se prefende es dotar al examinador
ldcnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invencién objeto de
esludio no se habria podido llegsr & partir de los conocimientos técnicos que
oxlstian en ese momenio dentro del estado de la thcnica... En este purdo conviens
advertir que uno es el axamen que realiza el td-r.i>o0 medio respecto de la novedad
v otro el que e efecttia con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se
r¥liza como pardmetro de referencia el ‘estado de la lécnice’, en el primero, se
colsja la invencion con las ‘antericridades’ existentes dentro de aquelia, cada uno
(sic) por separado, mientras que en el seguntlo (nivel inventivo) se exige que &l
i 5cnica medio que realiza al exarmen debe partir del conocimiento general que 6(
tione sobre ef estado de la tcnica y reelizar el colejo comparativo con su
apreclacién de conjunto, determinando si con tales conocimienios técnicos
existentes ha podido o no producirse tal invencién’

“"Ahora bien, a los efectos del articulo 4 de la Decigidn 344 reaulta pertinente definir que se
enilende por “obvio" y por "evidents” a fin de, consacuenclkalmente, determinar qué se dabe
entender por nivel Inventivo.

“Lo ahvio es “aquelio que salta a la vista de manera rlara y directa; lo que se encusnira o0 pons
deln’e de los 0jos o que no tieno dificultad”. Mien.ras que lo evidente “es aigo ten cierio y
claro qua nadie puede dudar racionaimente de effo; se presenta de manera tan perceptible y

7
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mar: /asts gus musasira cerfeza y clarided'™. Como se podra ver, 1a diferencia radica en lo
“tar ds forma que algo que rasulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es
evic niz, es también obvio.

“izn-.sw orden de ideas, se puede concluir que una Invencién goza de nivel inventivo cuando a
los ;o5 de un experto medio en el asurio de que se trate, se naceslta algo mas que la simple
apiic.cion de los conocimientos técnicos en la materia para lleger a ella, o3 decir, que de
cor'” rmidad con ¢l estado de la técnica el invenio no see consecuencia clara y directa de
¢l estado”.

Visto .5 anterior, se advierte que la invencién en estudio no cumple el requisito de
nivel iriventivo, toda vez que a los 0jos de un experto medio, y de conformidad con el
estadr de la técnica que existia en ese momento, el invento es una consecuencia
clara ; cirecta de dicho estado.

Fare » presente caso, e/ experto medio en el oficio encargado de solucionar el
arochk -+ planteado por [a solicitud, es un ingeniero eléctrico con experiencia en
riaqi-. .~ 3 dinamoeléctricas, en particular, en aislamiento para las bobinas de dichas
mdcit..xs, que conozca la composicién y los principios bésicos de fabricacion y
opars¢.2n Ge los sistemas de aislamiento o, por lo menos, que cuente con las
cendiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la
lituratL.a técnica respectiva.

Asi, pLes, dicho experfo medio en la materia, al copiar lo divulgado por el
antecedente 3 o el 4 junto con sus conocimientos del arte pudo, de forma obvia,
obtencr fo reivindicado en 1 y sus dependientes, luego, lo solicitado no presenta nivel
inventivo.

En segundo lugar, a partir de las enseiianzas del documento 3 en comblnacién con
los apartes del documento 2, permiten desvirtuar el nivel inventivo de las
relvindicaciones 5 y 8, porque el documento 2 revela un cable que, al menos, incluye
una cepa de aislamiento subsiguiente que se aplica encima de una previa, cuya
constante dieléctrica es menor que la del aislamiento previo. .

De forna andloga, tomamos el documento 3 como base y el antecedente 1 como
complcmento, lo que nos pemite determinar que las cintas de mica como aisiante
para bobinas de maquinas eléctricas y que los componentes con que se puede
elcborz- la cinta se pueden elegir de la muscovita o la flogopita, como lo revela dicho
artececente 1, por esta razdn, las reivinaicaciones 7 y 15 no tienen nivel inventivo.

IPROCESO 88-1P-2005, sentencla de Interpretacion prejudicial del 27 de julio dei 2005.
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Asl Iz ; cosas, se advierte que ia invencién de la solicitud se encuentra dentro de la
linea ::ormal de desarrollo de la tecnologla que un experto medio en el oficio podria
segu. v, por ello, no representaria un salto tecnolégico sobre lo conocido. De esa
manera, no merece el privilegio solicitado.

3. Resuesta del solicitante

Con rz.acion a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificacion
de fondo, se determino que:

Rcapecto a las afirmaciones de los subpuntos 1 a 3.1 de la respuesta, la nueva
de..cripcién se acepta Junto con la aclaracion del término “gelacidn”. Sin embargo,
en Iz pagina 7 se introdujo un guién innecesario, en la pagina 8 Iineas 1, 2,8, 17y
& 2parecen expresiones no claras, por altimo, el segundo parrafo de la pagina 9
corliene errores de traduccion y redaccién en, fla figura 3A muestra... una estador
ai3.2da de acuerdo con...”; no obstante lo anterior, la terminologla y la expaosicién
quesaron claras.

Soiore los comentarios referantes a las reivindicaciones consignados en el
su™2unto 3.1, de un lado, se dirigen a suvsanar las objeciones de claridad y, de
oir. lado, a controverlir las objeciones basadas en el articulo 21, esos
con2ntarios carecen de sustento, porque:

2. "_omo se conoce blen en materia de patentes, el objeto de las relvindicaciones
e:: n2finir of alcance de la proteccin de lo que se desea amparar. Asimismo, que
la.. -eivindicaciones pueden ser Independientes o dependlientes; que una
g rindicacion independiente, cominmente, debe definir el producto que se trata
de amperar, de forma general, por medio de caracterigticas técnicas, tal que
contenga todas las caracteristicas técnicas esenciales para alcanzar el resultado
¢ceaado y se subdivide en preambulo, el cual, contiene un conjunto de
caracteristicas cuya combinacion va se conoce, por decirio asi, es el “género” al
que pertenece la invencién y, en una parte caracterizante, que menciona la(s)
ceracteristica(s) propla(s) de la invencién o creada(s) / aportada(s) por e!
inventor, por decirlo asl, as la “especie” de la invencién.

b. =n el mencionado oficio 7982, se le Informé al solicitante que las
reivindicaciones no cumptilan, nl cumplen, lo establecido por el articulo 14, segn
el piocedimiento y segun la préctica comun seguida por esta oficina, que se basa
en las definiciones del parrafo 57 de la Guia sobre e/ examen de las solicifudes
de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
prsZucto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto
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q- : se desea proteger mediante )as caracterislicas estructurales 4 de funcién
€. -2 sus componentes, (ver el mismo parrafo 57).

. ->omo se Indicd en el oficio y aqul se reitera, &l pilego se redactd en términos
' 'n proceso de fabricacion y no en los términos admitidos para definir un
p...ucto, es decir, mediante las caracteristicas de estructura 6 de funcién entre
157 “omponentes de una estructura, puesto que no se permite definir un producto
pt i ias caracteristicas de un procedimiento ni viceversa.

d. Somo se sabe, la calificacion preliminar busca que el interesado replantee su
pli.go, de forma tal, que pueda relacionar el "género” y la “especie” de lo que
trz'2 de proteger de forma clara respecto del estado de la técnica. De manera
quz no basta introducir la formula, “caracterizado por” y afirmar, sin el menor
sr.orte, que “el pliego define la materia”.

2. =1 @l oficio trasladado, se indico que en las reivindicaciones 1 y 7, del pliego
ci.uaces calificado, reclaman e/ uso de un elemento, lo que provoca el no
cu “nlimiento del articulo 24, lo cual se puede comprobar en los folios 22 y 24
«G 1us respectivamente se afirma: "1. un elemento de devanado para ser usado
o v ta maquina...” y “7. un alslamiento de pared de tierra para uso sobre un
conductor...”.

=n &l Gitimo pliego calificado, se elimind de la introduccién de la reivindicacion 1
el uiso cuestionado, sin embargo el producto que se desea amparar es indefinido,
no ciaro ¥ no se definid con las caracterislicas parmitidas, como ya se sefiald.

Po: ctra parte, y en virtud de los comentarios del subpunto relativo a las
rciviadiicaciones, también cabe aclarar que las reivindicaciones no son para dar
*csnzcificaciones necesarias para 1a comprension”, ni para que el mandatario las
cov: i iere “informacidn puntual”, sino que deben definir el "género” y la "especie®,
d~. .naclarayconcisa.

=r ¥ :nundo lugar, con referencia a que: “...las reivindicaciones 11 y 12 (nuevas

12 y 13)... en estas reivindicaciones se defing el producto por las
: ~Ziciones... es diferente del uso como tal del aislamiento... debe

ar.:>nderse como una caracteristica de funclonamiento...”, es importante
puntualizar que:

a. Como ya se explicé antes, las r<ivindicaciones pueden ser independientes o
Japendientes, estas ultimas insluyen todas las caracteristicas de otra(s)
«ivindicacién(es) de la misma categoria, que tiene por objeto una manera de

10
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ejscutar la invencion definida en la independiente a la que se subordina, es
decir, las dependientes son para delimitar o aclarar una o mas caracteristicas
incluidas en la independiente. Adicionalmente, en las reivindicaciones para

productos las Unicas caracteristicas técnicas que se admiten para definirios,
delimitarios o aclararios son las estructurales o las de funcién.

b. La reivindicacién independiente, trata de definir un aislamiento que se puede
usar para un devanado (bobina) y no define el devanado en sl para una
maquina dinamoeléctrica.

A la luz de lo precedente, las “condiciones de funcionamiento® argiiidas por el
memorialista no son una caracteristica ni de estructura ni de funcién entre los
:omponentes de! aislamiento (producto) que se trata de amparar, sino que
J:chas "condiciones de funcionamiento” se relaclonan al uso de un devanado
-2 una maquina dinamoeléctrica, bajo determinadas circunstancias o
sondiclones de trabajo del devanado en un circulto, lo cual, no_dellmita o
=.Ciara una caracteristica de estructura o funcién del aislamiento de la 1 como,
claramente, se aprecia en la redaccidn de las reivindicaciones discutidas; asi
an la 12 se sefiala: “el aislamiento... 8l devanado se adapta para conducir
voltajes mayores a 4 kV”; y, en la 13 se seifala: “el aislamiento... el devanado
as gdaptado para conducir voltajes de por lo menos 13.8 kV".

c. £l interesado afifma que, “...debe entender como una caracteristica de
:uncionamiento del alslamlento...”, con el pretexto de que se "...definen los

vpitales bajo los cuales este puede operar y proporcionar las ventajas...", lo
zue no es sustento cierto para aceptar el comentario, puesto que no se aclara
»y delimita una caracteristica del objeto de la solicitud, mediante caracteristicas

ermitidas sino que se desvia a las “condiciones de funcionamiento” del
‘ievanado, que en nuestra opinién es el uso del devanado, porque en las
Suestionadas reivindicaciones solo sefalan ciertos limites de voltaje en los
que se pueds utilizar dicho devanado, lo cual, ademas, no es el objeto de la
soiicitud como ya se explico.

d. ~inalmente, si se aceptasen los comentarios de la respuesta, lo dispuesto por
¢' articulo 25 se verfa afectado, porque un grupo de reivindicaciones se
dirigirfan a un aislamiento que tiene una composicién y unos pardmetros y el
oiro grupo seria de reivindicaciones enfocadas en sefalar los rangos o
“condiciones de funcionamiento® en que puede operar un devanado.

~c - ias razones expuestas, los comentarios del interesado no tienen sustento
i+ v no controvierten las objeriones planteadas en el oficio que le fue
& lihamente nolificado.

11
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C» igual modo, fas modificaciones a las relvindicaciones 14 a 17 no se aceptan
per los motivos explicados en el punto 2 de esta resolucién, consecuentemnente,
:2s conclusiones del memorialista son infundadas.

o Sobre ila punto 3.2 relativo a ia ‘Evaluacién de /a novedad', se considera
importante aclarar y precisar que:

E! interesado pretende descalificar el andlisis de la novedad trasladado en el
oficio mencionado, con una transcripcién parcial y una Interpretacion subjetiva de
un aparte del Manual Andino de Patentes referente a 1a novedad, concretamente,
el narafo 3 de la pagina 66 que dice: “si todas las caracteristicas técnicas de la
reivindicacldn independlente se encuentran descritas en un mismo antecedente y
acemds...", que es en el que el interesado trata de fundamentar su comentario.

A..ins de llegar a tal conclusion, el solicitante deberia haber tenldo en cuenta lo
u .- sefiala el mismo Manual Andino, tanto en los pamafos 8 y 10 del subpunto
€.+ [ pédgina 64), que citan: “Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia
re vindicada si esta se deriva de una que forme parte del estado de la técnica de
mznara directa, sea de manera explicita o implicita por un técnico en la materia®;
como el primer parrafo del subpunto 9.4 que indica: “para determinar la novedad
¢e una invencion, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la
técnica que contengan explicitamente todas las caracteristicas técnicas
gsonciales de la (para realizar) invencién”, (el contenido entre el paréntesis y lo
svhrayado son del Despacho).

Ta..biédn, como se conoce en materia de patentes, al examinar la novedad es
irn~ortante tener en cuenta que, ademas, de realizar una comparacion, elemento
o0 elemento, entre las caracteristicas de una anterioridad y las de las
re:»indicaciones del caso en discusidn, se debe tomar la definicién més amplia de
ia «2ivindicacién independients, por ejemplo, si la reivindicacion dice: “mesa de
\r.".Cjo caracterizada porque tlene adaptada una luz que consiste en una lémpara
re:.lable”, su sentido mas ampilo se refiere a una mesa con una luz y no a una
m: 8 con una lampara reguiable. Analogamente, el aislamiento de esta solicitud
S iuzgo por los componentes que incluye y no por las caracteristicas de las
cavas que lo conforman que, en opinién del interesado, son las que dan la
di’: “>ncia con relacién al antecedente 3 0 “D3", como se designa en el escrito.

C. nzordantemente con lo anterior, an el oficio trasladado se transcribié el articulo
i6. se realizd una comparacidon, elemento por elemento, entre las
re,»ndicaciones 1 y 7 con el antecedente 3 y, antes se realizd entre la 1 y el
.o antecedente.
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E! resultado de la comparacién entre las caracteristicas esenciales de las
reivindicaclones con las del estado del arte es la falta de novedad, porque la
diferencia de pemmitividades arglida como caracteristica distintiva no es una
caracteristica esenciai para obtener el producto que se desea amparar, sino la
Indicacién de un parametro de comportamiento eléctrico de las capas del
cislamiento, por demas cominmente conocidas y empleadas en el arte.

Contrario a las afirmaciones que hace el interesado respecto de “D4", la
O anterioridad menciona, explicitamente, (ver figura 1 y de linea 59 col2 alinea 7
col 3) que el aislamiento 3 se divide en dos porciones 4 y 5 que tienen constantes
O ui. idctricas diferentes e, y £,, [a zona 4 que limita con la superficie intema 6 tiene

o constante dleléctrica mas grande g, del aislamiento 3, por ejemplo, en la
scoeidn conductora 2. la zona 5 que tiene la constante dieléctrica menor e, rodea,
completamente, la zona 4.

Acemas, el primer aislante tiene un espesor d, con una constante dieléctrica g,,
concentricamente, alrededor del primer aislante se aplica un segundo alslante
con una constante dieléctrica menor g, y un grosor d, dicha disposicién de
revestimiento se pone a tlerra.

A Iz luz de todo lo antes expuesto, queda claro que los comentarios no
controvierten las objeciones a la novedad que fueron trasladadas.

o Soire los comentarios consignados en el punto 3.3 relativo a la ‘evaluacion del
O riv? inventivo', resultan irrelevantes, a la ILz de:

O a. El examen del nivel inventivo constituy2 una especie de prolongacion del
.;'amen de novedad, donde se determina si la(s) diferencia(s) es{son)
reriante(s) o modificacion{es} gara una persona del oficio o si presenta(n)
originalidad, para establecer la caiidad de la(s) diferencia(s), y puesto que el
~ivel inventivo no es una magnitud ponderable es preciso tener en cuenta el
estado de la técnica en su conjunto.

b. .%or las razones que se explicaron en dettille, el pliego no es claro ni novedoso,
ae ahi que es obvio que tampoco tenga nivel inventivo.

c. _os comentarios dirigidos a controvertir las objeciones al nivel inventivo, se
tiasvian a hachos no incluidos en el oficio tales como, “... la mayor permitividad
determinada de la capa de alslamier:o interior...resulta_entonces en un
incremento graduado o agudo en e campo eléctrico...”, “...incremento
:.vaduado en el campo eléctrico se relaciona con un cambio significativo en el
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parfil...", etc. por io que de ninguna manera desvirtian las objeciones
formuladas.

d. Por Uitimo, la franscripcion e interpretacion subjetiva de un aparte del Manual
Andino de Patentes, no significa que se controvieria y desvirtien las
objeciones presentadas.

Porlo anteriomrmente expuesto, se ratifica que la solicitud, ademdés de no cumplir con
el requishto de claridad, carece de novedad y de nivel inventivo, de tal manera que
definitivamente se puede concluir que los requisitos de patentabllidad de ia presente
solicilud se encuentran afectados asi:

N° Documento Relvindicacién{es) | Requisito que afecta |
'I afectada(s)
) 1 | US 4358 417; verlineas 24 a 30 7y 15 Nivel inventivo
columna 10.
2 CH 688 277, var lineas 27 a 54 56 Nivel inventivo i
columna derecha pagina 2; las
figuras 1 a 3.
3 WO 8817 428; ver lineas 5 a 9 péag 1a4 Novedad

1; de linea 31 pag 3 a finea 20 pég 4;
lineas 23 a 24 pag 5; lineas 13 a 26
pag 0; delinea 17 pAg 11 alinea 7 56,8a15 Nivel Inventivo
pag 12; de linea 33 pégina 12 alinea
7 pagina 13; lineas 8 a 19 pag 14;

_ ] hguras1y2 .
4 DE 198 11 370; ver lineas 51 a 66 1,6,8a 14 Novedad
col 1; de iinea 59 co! 2 a finea 7 col
- . ."}.3lineas3a5col4:figurat.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de Invencién a la creacién
denominada: "SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRICO GRADUADO
PARA MAQUINA DINAMOELECTRICA".
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ARV TILD SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Famero en su
calid:ict de apoderado de la sociedad General Electric Canada, Inc., el contenido de la
pres..~ .o resolucién, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella
proce.iic el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y
Co.wv . 0 al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los ? 5

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ' m

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35

Bogota 0.C..oe
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