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MARIA DEL SOCORRC PIMIENTO
Jefe Divisién de Signos Distintivos
Santa Fe de Bogota D.C

Cordlal salude

De una manera nuy respetuosa me dirijo a Usted para solicitar
el examen de patentabilidad correspondiente al radicado 02 -
206029 de fecha junio 18 de 2002, de folio 14, el cual tiene

por titulo “Generador de Energia Adicional”.

La solicitud antes sefialada ha agotado el estudio de forma
seflalade por ley, siendo publicado en la gaceta 525 de
febrero 28 de 2003. Es por ello que me encuentro interesado

en continuar con el estudio de fondo.
Agradezco su atencidén prestada.

Sy

OCTAVIO MORENO LIUUNA
c.C 17 587.126 de Arauca

Anexo copia de consignacién por valor de treacientos treinta y cinco mil
pesoa (9335.000.00) por valor de examen de patentabilidad.
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MARTIA DEL BOCORRO PIMIENTO

Jefe Divisiédn de Signos Distintivos
Santa Fe de Bogota D.C

Cordial saludo

De una manera muy respetuosa me dirijo a Usted para solicitar
el examen de patentablilidad correspondiente al radicado 02 -
206029 de fecha junio 18 de 2002, de folio 14, el cual tiene

por titulco “Generador de Energia Adicional”.

La solicitud antes seflalada ha agotado el estudio de forma
sefialado por 1ley, siendo publicado en la gaceta 525 de
febrero 28 de 2003. Es por ello que me encuentro interesado

en continuar con el estudio de fondo.
Agradezco su atencidn prestada.

<

AORGE OCTAVIO MORENO LURA
C.C 17.587.126 de Arauca

Anexo copla de consignacién por valer de trescientos treinta y cinco mil
pesos (9335.000.00) por valor de examen de patentabilidad.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY C MERCI

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Seiior:

Jorge Octavio Moreno Luna

Solicitante

REFERENCIA:
Radicacion 02-206.029
Tramite 002
Evento 001
Actuacién 430
Oficio No - QLS
Folios 006

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 3 a 8, los dibujos 1
a 6 de los folios 8 a 10 y las reivindicaciones 1 de los folios 6 a 7, documentos
correspondientes a la radicacion inicial que se aceptaron.

El articulo 9 de la Decisidn 486 de ia Comision del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencidn... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho
de prioridad seran los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las
patentes de invencion y modelos de utilidad...”.

La solicitud en estudio fue radicada el 18 de junio de 2002, en ese momento ni
posteriormente no se reclamé prioridad alguna, por lo tanto, acorde a lo dispuesto por los
articuios 9 a 11 de la Decisién 486, no hay prioridad vdlida reivindicada.

2. bjeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un generador de
energia adicional.

De otra parte, el pliego reivindica: generador adicional de energia que permita la carga
permanente de la baterla sin requerir altas revoluciones del motor, relaclonado en primero,
cuarto y sexto; rectificador de comiente, relacionado en segundo y tercero;: bobina
generadora, relacionado en quinto; y fusible, relacionado en séptimo.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es HO2J 7/14 ; 7/34.

3. Claridad de la solicitud:

En primer lugar, el articulo 28 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
senala que: “la descripcién deber divulgar la invencion de manera suficientemente clara y

completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutaria”.
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El documento estudiado presenta errores de redaccion y transcripcion como por ejemplo
en la pagina 2 (folio 4) donde se sefiala que: "se observa una vista total... (véase figura
6)...%, lo cual, NO concuerda con lo que ensefia esa figura.

En las reivindicaciones primer y segunda no hay concordancia en: “generador...
caracterizada por...".

La descripcion calificada NO permite identificar una forma de ejecucion clara y completa
de la mejora considerada patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional
de presentacion [ver incisos a) hasta f) articulo 28] sino porque:

a) la exposicién hecha alli no coincide ni con el titulo ni con todas las reivindicaciones,
porque la “descripcidn® se dirige a una “bobina generadora” de energia y, las
reivindicaciones, aparte de referirse al generador, se desvian al rectificador, la bobina y el
fusible;

b) lo presentado como “"descripcion® comprende 3 descripciones comoseveen 1,13y
1.4;

c) el documento NO contiene una resefia de las figuras ilustrativas de la mejora;

d) las figuras incluyen las fotos 1 a 4 con designaciones que deben ir en la resefia y no en
ellas; en 1.4.2 se agrega un “diagrama de conexiones” que no debe ir alli sino con las
figuras y ser realizado con los simbolos propios del arte.

e) la documentacién anexa NO contiene la mejor manera de realizar la invencién y, la
"descripcién de la invencion”, es mas enumerativa de los elementos compositivos que
explicativa; no concuerda con las figuras y es confusa, no solo por la serie de numerales
con puntos citados alli, sino por el lenguaje arbitrario utilizado en la redaccion como, por
ejemplo, en: “para poder superponer la energia...”, "... para hacerla compatible”, etc.
ademas, se hace referencia a un procedimiento de ensamble y no se divuilga en que
consiste el generador de energia adicional en si.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripcién debe
suministrar informacioén suficiente, tal que ella, le permita a un técnico de nivel medio
evaluar y realizar la invencion.

Esos requisitos se ubican en el plano tecnolégico y permiten, de un lado, valorar el aporte
de la invencién y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar
el resultado que se declara, de forma reproducible.

La informacién de la descripcion calificada no permite ni evaluar ni ejecutar la invencién
por las razones a) hasta e) antes citadas.

Una descripcidn, acorde con lo que estipulan los incisos a) hasta ) del citado articulo 28,
por lo general, debe contener los siguientes apartes colocados en su orden:

1) al inicio se coloca el titulo de la invencidon, que debe reflejar el objeto y el campo
industrial al que se relaciona la misma, coincidir con la descripcion y las reivindicaciones,
y. de preferencia, ser breve y preciso.

A continuacidon se colocan los siguientes apartes, identificados con subtltulos
preferiblemente:

2) indicacién de la esfera tecnoldgica
“la invencidn se refiers a la fabricacion de un equipo para...”;
3) el estado de la técnica

*se conoce del documento... un equipo electrdnico de laboratorio para medir... como por
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ejemplo la patente... que tiene las siguientes deficiencias... ”;

4) el objetivo (divulgacién) de la invencién

“la invencion se enfoca en suministrar un aparato electrdnico...”;

5) la breve descripcidn de jas figuras (resena)

“la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electrénico... ;

la figura 2 es el esquema principal de conexién de la tarjeta de administracién...”; es
importante resailtar que en la resefia de los dibujos NO se debe hacer la descripcion
detallada de ellas.

6) la mejor manera de realizar la invencién (conocida por el solicitante), esta parte es muy
Importante y debe apoyarse en la(s) figura(s) ilustrativa(s), ejemplo.

“Como se ensefia en la figura 1 el equipo electrénico de laboratorio comprende un sensor
de temperatura 4 conectado por el pin 6 a la tarjeta... conectada en serie a una tarjeta de
administracion 2...

Como se aprecia en la figura 2, la tarjeta de administracién incluye un procesador 21
conectado en serie a un sensor...".

7) las posibilidades de aplicacién, “el dispositivo de la invencion se aplica en telefonia...”,
esle Ultimo punto no es obligatorio.

En segundo lugar, el articulo 30 de la citada Decisién indica que: "las reivindicaciones
definirdn la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion®.

Lo allegado como reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger no solo
por la numeracién cardinal y ordinal introducida por el solicitante, inusual en propiedad
industrial, sino porque no es posible determinar cual es la mejora aportada por el inventor
al estado de la técnica y, carece de signos de referencia que faciliten su interpretacion.

La reivindicacion primera es indefinida porque no permite establecer cual es el aporte al
estado de la técnica, no es clara porque se refiere al uso o a los efectos del mismo, de los
componentes como en: “que permite la carga... motor®, “la utilizacion... para ia proteccion
del sistema eléctrico™.

Las reivindicaciones segunda a sexta no tienen enlace ldgico con ia independiente
(primera) porque no aclaran o delimitan una caracteristica alli incluida sino que se salen
del tema al relacionar los usos de los componentes, por ejemplo, segunda... un rectificador
que se usa para “modificar la sefal...”, tercera... permite la superposicion..., etc.

Como se conoce bien en propiedad industrial, la reivindicacién independiente no solo
debe limitarse a citar la aplicacidn industrial de un producto y/o relacionar los
componentes de un aparato, sino que debe definir la mejora por las_caracteristicas
técnicas aportadas (creadas) por el solicitante y las reivindicaciones de producto, como
son las de este caso, deben definir el objeto por las caracteristicas de la estructuraode la
funcion entre los componentes de la estructura del producto, ademas, es comun dividirias
en preambulo y parte caracterizante.

Asimismo, las reivindicaciones dependientes son para aclarar o delimitar una
caracteristica incluida en la independiente.
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Como posible orientacién para la redaccién de las reivindicaciones, la oficina ofrece el
siguiente ejemplo, del caso de una solicitud referente a un sistema electro neumaético de
control para puertas de vehiculos:

“1. un sistema electro neumatico de control para puertas de vehlculos caracterizado
porgque comprende un sensor de movimiento (1) conectado en paralelo a un micro-
controlador (3), a su vez, conectado en paralelo a los sensores de humo, temperatura,
nivel y presién (7A), (7B), (7C), (7D) por medio de una interface (9), y que comanda las
valvulas solenoides (5) y (12) de apertura y cierre de las puertas”.

*2. el sistema de la reivindicacién 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) esta
conectado en serie a un circuito de emergencia (14)".

*3. el sistema de la reivindicacién 1 caracterizado por que el sensor de temperatura (7B)
es un termdmetro digital”, y asi sucesivamente.

Es evidente, que los numerales deben comresponder a los elementos ensenados en los
dibujos y que sean descritos en el aparte corespondiente de la solicitud en estudio, los
cuales, ayudan a interpretar una disposicién que se pretenda proteger. Es bien conocido
por quienes laboran en propiedad industrial que dichos numerales se deben incluir dentro
de paréntesis en las reivindicaciones.

Como se informa en el folio 15, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en
conjuncion con las de los puntos siguientes 4 y 5.

4. Evaluacion de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, "La solicitud de patente sblo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera
que conformen un unico concepto inventivo”.

El pliego incluye cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto comtin e
inventivo, asi:

El primer grupo lo conforman las reivindicaciones primera, cuarta y sexta dirigidas a un
generador adicional de energia.

El segundo grupo son las reivindicaciones segunda y tercera referentes a un rectificador
de cormriente.

El tercer grupo es la reivindicacién quinta relacionada a una “bobina generadora”.

El ultimo grupo es la reivindicacién séptima relativa a un fusible.

Consecuentemente, el interesado debera o replantear el pliego de forma que lo reclamado
se refiera a un Unico concepto o sefialar, explicitamente, qué grupo de reivindicaciones
deja en el expediente para continuar su calificaciéon. Se advierte que de no cumplirse el
requerimiento, la oficina podra hacerlo tinicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

Por una parte, el articulo 14 de la Decision 486 establece que: “lLos paises miembros

otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial®, (resaltado fuera de texto).

ZO
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Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada concepto, la oficina,
ha acudido a la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la
OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios;
en el parrafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado parrafo indica que las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales é de
funcién. De alli se concluye, que NO se admite en la redaccién de reivindicaciones de
producto ni los usos ni la combinacion de caracteristicas estructurales y de funcion,
menos aun, la combinacién con usos.

Al estudiar las reivindicaciones anexas, salta a la vista que estas incluyen mezclas de
caracteristicas no permitidas, como se evidencia de su redaccion:

“primero. generador... que pemita... motor caracterizada por |a utilizacién de... para la
proteccion del sistema eléctrico”.

“segundo rectificador... caracterizada por modificar la sefial... para hacerla compatible...".
“tercero rectificador... permite... ".
“cuarto generador... pemite... “, y asi sucesivamente.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y
la subrayada, caracteristicas de uso.

Por otra parte, se afectan las disposiciones del articulo 21 de la Decisidn 486 porque las
reivindicacionesrelacionan el uso de dispositivos convencionales que, concretamente, en
este caso consiste en el uso de una bobina en serie con la bobina de arranque, un
rectificador y un fusible.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 14, 21, 25, 28 y 30 por lo que no es posible hacer la
blusqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado, debido a que
no hay una descripcién ni una 0 mas reivindicaciones, acorde a lo que establece la ley.

Si el interesado desea continuar la tramitacién, debera replantear su solicitud de tal forma
que la descripcion sea clara y completa y el pliego reivindicatorio defina la materia, que se
desea proteger, en forma clara y concisa, acorde a lo explicado arriba.

Finaimente, se recomienda al solicitante, de un lado, que tenga muy en cuenta que el
replanteamiento de esos apartes NO podra implicar una ampliacién de la proteccién que

corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que
establece el articulo 34 de la Decisién 486.

De otro lado, solicitar asesoria externa o, al menos, las indicaciones de los orientadores
del banco de patentes porque si la respuesta falla, probablemente, no se otorgue otra
oportunidad para subsanar.

2|
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En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacion. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio.conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primierp de la Circular Unica No 10 de 2001.

Jefe de la Diyisién de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 19 00T 205

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico

Numero: 1546 Caddigo: 202004 Cadigo:
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Z
RADICACION: 2-206028 EDICTO No. 3586

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencla profirid Resolucién No. 3159 de 15-FEB-2008. Que ol contenido de la parte resolutiva ea como sigue: El
Superintandenie de Indusiria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar ol piivilegio de patants de Invencidn i solicitud
MWI'GENERMKR[EENERGIAADHONAL P

ARTICULO SEGUNDO: Natificar personaimente el contsnido de la presente resoluciin
al sefior Jorge Octavio Moreno Luna, quien ectiia an nombre proplo, entregdndole copla de
la misma, advirtiéndols qua conira ella procade ol recurso de reposicion interpussto ants &l

mmaumymdmahmmumuu 5
dies hdblles siguientes & alla.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotd, D.C., a-los 15-FEL. 2908

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Para notificar a ios Interesados, se fila ol presenta EDICTO en lugar visible al pﬁbllno on la SUPERINTENDENCIA DE_INDUSTRIA Y
COMERCIQ, por el término de (10) diez dies hiljies contados a pariir de las 8:30 a.m. de hoy.

edicto se desfija hoy 15-MAR-2008 & las cinco (5:00 p.m.) 74_
Secretaris Ganeral Ad-Hoe
EDICTO No. 3586

Secretaria General Ad-Hoc 02-MAR-2008



