| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

2020

Bogots, D. G, 2 de Jrio de 2008 RN AT L
Doctor e R0 D BRRRRES
MARIO YANKEL ALVAREZ SEGURA Act 420 REQUERSOLICITA  Folios: 1
ASUNTO Radicacion No.  03-97823

Tramite 002

Evento 001

Actuacion 430 y

Oficio I 4o 2/

Folios 005

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica

1) Documentos estudiados:

a) Para el presente estudio se tendran en cuenta el capitulo descriptivo,
comprendido en los folios 4 a 8 de la solicitud en estudio.

b) Para el presente estudio se tendran en cuenta los dibujos comprendidos
en los folios 13 a 16 de la solicitud en estudio.

c) Para el presente estudio se tendra en cuenta el capitulo reivindicatorio que
comprende 9 reivindicaciones en los folios de la solicitud en estudio. Se
aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante a este capitulo ya
que no implican ampliacién de la solicitud inicial, conforme lo establece el
articulo 34 de la Decision 486.

d) Conforme lo establece los articulos 9, 10 y 11 de la decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue
presentada el 5 de noviembre de 2003, y en el momento de la radicacion
NO se reclamo prioridad alguna.

2) Objeto de la invencion

a) Las reivindicaciones 1 a 9 de la solicitud en estudio se refieren a una pila
seca 0 bateria recargable de material plastico, negro de humo y plomo,
caracterizada porque contiene electrolito gelatinoso que comprende por lo
menos dos electrodos separados uno del otro por la gelatina de un
separador microporoso (recombinante). Dicho electrolito gelatinoso es
organico (carica papaya) siendo tratado, acidulado y situado entre dichos
electrodos.

b) El anterior producto busca proporcionar una pila mejorada.

c) Segun la Clasificacion Internacional de Patentes, la codificacion para esta
solicitud corresponde aH 01 M 10/40
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3) Claridad de la Solicitud

a) El articulo 28 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
de Naciones establece

"La descripcién debera divulgar la invencién de manera
suficientemente clara y completa para su comprension y para que
una persona capacitada en la materia técnica correspondiente
pueda ejecutarla”

La descripcion no es clara toda vez que:

i)

iif)

La redaccidén es muy deficiente y no corresponde a una descripcion
técnica de un experto en la materia. Por ejemplo, ni el barro cocido ni los
acidos grasos o jabon o el yeso o el asbesto o arena son compuestos
“gelatinizantes”. Por demas, esta palabra “gelatinizantes” no
corresponde a una palabra técnica valida para lo que quiere expresar el
solicitante ya que se refiere a la formacién de un compuesto especifico
denominado gelatina, que no corresponde a lo que muestra la solicitud.
LQuerrda decir gelificantes?. Tampoco es claro a que se refiere el
solicitante con lo de “material recombinante”. Otro ejemplo mas: en el
folio 5 se habla de “...una bateria compuesta por rejillas de plomo puro
(99,9%) y el resto para formar el cien por ciento, con un minimo de 6xido
de plata....” Es totalmente incongruente la redaccién ;el 99,9% es el
grado de pureza del plomo? ;O se esta hablando de la composicion de
la bateria?

El solicitante desconoce de lo que habla. El litargirio no tiene formula
Pb;O, EIl litargirio es monoxido de plomo. Como este ejemplo se
encuentra toda la solicitud.

La descripcion es un total caos. Es totalmente desordenada y no lleva
una loégica clara. Por ejemplo, comienza hablando del uso de un
electrolito organico. Continba hablando de unas reacciones de
compuestos de plomo. Luego enuncia (solo lo enuncia) la conformacion
de unas placas. Luego nombra un electrolito sin profundizar en nada.
Habla luego de los resultados obtenidos pero no hay nada organizado.
Nombra unos componentes. Luego entonces los objetivos de la solicitud
(j)) Luego nombra un descubrimiento, unos resultados... etc. es un total
caos la solicitud. Se le recuerda al solicitante que de acuerdo al Articulo

28 de la Decision 486: “... La descripcion deberd divulgar la invencién

de manera suficientemente clara y completa para su comprensién y para
que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente
pueda ejecutarla. La descripcién de la invencion indicara el nombre de la
invencién e incluira la siguiente informacion: a) el sector tecnoldgico al
que se refiere o al cual se aplica la invencién; b) la tecnologia anterior
conocida por el solicitante que fuese dtil para la comprension y el
examen de la invencién, y las referencias a los documentos y
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia; ¢) una descripcion
de la invencién en términos que permitan la comprension del problema
técnico y de la solucidon aportada por la invencién, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior;
d) una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripcion
de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la
practica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de
ser estos pertinentes; y, f) una indicacién de la manera en que la
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invencién satisface la condicion de ser susceptible de aplicacién
industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la naturaleza
de la invencién.” Nada de lo anterior se encuentra reflejado en la
presente solicitud.

| iv) En general el solicitante es ambiguo y no realiza una descripcion de tal

forma que sea lo suficientemente clara y completa para su comprension
y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. Solamente se encuentran
expresiones muy generales tales como “se mantiene denso...” (la
densidad se puede medir, y el decir que es denso 0 no es denso es
arbitrario), “... magnificos resultados...” (no puede aceptarse este
parametro pues son expresiones muy subjetivas que no permiten una
valoracion real), “con un control de calidad 6ptimo..." (; Cuéles son esos
controles Optimos? El solicitante no lo dice) y un muy largo etcétera.
Toda la solicitud parece escrita en clave para que un técnico no la
pudiera reproducir. Esto es inadmisible en una solicitud de patente.

Los dibujos no pueden trabajarse como un capitulo aparte, sino que
deben ser parte integrante de la descripcion. Los dibujos no apoyan en
nada a la solicitud pues se trabajan aislados.

En general la solicitud se encuentra muy mal presentada y quién lo hace
desconoce los conceptos basicos de una solicitud de patente. Se
recomienda solicitar asesoria para la respuesta a este requerimiento.

b) El articulo 30 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que

“Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcioén. Las reivindicaciones
podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion sera
independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin
referencia a ofra reivindicacién anterior. Una reivindicacion sera
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger
refiriéndose a una reivindicaciéon anterior. Una reivindicacion sera
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger
refiriéndose a una reivindicacién anterior.- Una reivindicacion que
se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara
reivindicacion dependiente multiple.”

El capitulo reivindicatorio no es claro toda vez que:

i)

Al igual que con la descripcidn, las reivindicaciones se encuentran
totalmente desordenadas, no tienen una estructura clara como se vera
en el siguiente punto, no se expresa explicitamente si lo que se
considera nuevo es una pila, un electrolito, una gelatina (que como se
expreso antes no es una gelatina sino un gel), emplea expresiones que
no corresponden a la técnica usual y un muy largo etcétera.

No se encuentra correctamente redactado. Por su estructura todas las
reivindicaciones deben constar de dos partes. Una primera parte, el
preambulo, sirve para situar el objeto de la invencion dentro de un
contexto técnico, es lo que se conoce y sobre lo que no se reclama
ningun privilegio. La segunda parte, o parte caracteristica, define lo que



oy

2/6'/ -

yd

se considera novedoso y se desea proteger. Estas dos partes estan
separadas por expresiones como ‘caracterizado por’ o similares.
Obsérvese como ejemplo la primera reivindicacion. Habla que 10 que se
conocen son pilas secas o baterias recargables y donde lo nuevo es un
electrolito gelatinoso que tiene dos electrodos. En primer lugar, el
electrolito no puede comprender dos electrodos. Lo que deberia
contener los dos electrodos es la pila. En segundo lugar, si los
electrodos son conocidos deberian estar en el predmbulo y no en la
parte caracteristica. En general todas las reivindicaciones se
encuentran mal presentadas.

i) Es absolutamente ambiguo el solicitante, algo inaceptable en un capitulo
reivindicatorio. Por ejemplo, caracteriza un electrolito gelatinoso porque
es tratado, acidulado y situado. No hay ningun elemento diafano y
preciso como lo exige la legislacion. ;Como se trata? ;Coémo es la
acidulacién? ;Coémo se coloca? NO lo dice el solicitante. Habla de
oxidos tratados ¢ que Oxidos? ;,Como se tratan? Tampoco lo dice.

iv) Las reivindicaciones deben estar totalmente sustentadas en la
descripcion, y en la presente solicitud se encuentran elementos en las
reivindicaciones que no estan en la descripcion. Por ejemplo, las
variedades de papaya, proporciones de ciertos materiales, etc.

v) El solicitante continGa colocando elementos que no existen en la técnica
usual. Técnicamente no existe la variedad “lechosa” entre los tipos de
papaya. Papaya existen la hawaiana, maradol o catira. Pero no existe la
variedad “lechosa”.

vi) Es inadmisible que en las reivindicaciones se coloquen presuntas
ventajas técnicas. Si el solicitante considera importante esto, se debe
explicar en la descripcién, pero no en las reivindicaciones. Ademas, el
solicitante caracteriza algunas reivindicaciones por el resultado a
alcanzar, mas no por la forma en que se llegd a ese resultado. Esto es
inadmisible. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la
forma o constitucion del mismo, las partes que lo componen y todo lo
que permita establecer de como se llego a ese resultado. No se
aceptan reivindicaciones que caractericen resultados. Por lo mismo,
parte de la reivindicacion 2, toda la reivindicacion 6, toda la 7, 8 y parte
de la 9 deben eliminarse.

vii) Presenta incoherencias. La redaccion es tan mala en algunos puntos,
que no se entiende que es lo que quiere que el sea protegido.

De acuerdo a lo anterior, el capitulo reivindicatorio no cumple con el
requisito de claridad de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la
Decisién 486.

4) Determinacién del Estado de la Técnica y Evaluacion de los requisitos de
patentabilidad

Cuando el solicitante haya corregido toda la solicitud y la haya orientado de forma
tal que sea claro lo que quiere le sea protegido, en ese momento esta oficina
podra elaborar una determinacion correcta del estado de la técnica y una
evaluacion correcta de los requisitos de patentabilidad
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5) Notificacion

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de la notificacion de la presente comunicacién debe responder
a la notificacién. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se
denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto por el numeral 5.2, literal e)
del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001

Jefe Division de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en la lista, de fecha
33 4%
Concepto Técnico N° EXAMINADOR TECNICO EXAMINADOR JURIDICO
Cédigo No. Cédigo No.
896 202003




