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Bogota, D.C., 10 de agosto de 2005

Sefores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La Ciudad

Respetados Seiiores:

Comedidamente solicito efectuar examen de patentabilidad para el
expediente con numero de solicitud No. 04064.314 y Int.Cl:HO4B
11/00, publicada en la gaceta No. 554, Pag. 559 del 29 de Jullo de
2005, para lo cual anexo copias del pago correspondiente.
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ANEXO
SOLICITUDES DE PATENTES PRESENTADAS POR PERSONAS
NATURALES QUE CAREZCAN DE MEDIOS ECONOMICOS
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Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que carezco de los medios econdmicos
para cancelar las tasas correspondientes a la presente solicitud y, por tanto, pido que
se aplique la reduccién de tasas a que se |refiere el articulo 2 de la resolucién
numero 31 de diciembre de
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 04-64314

EL EXTRACTO DELA PRESENTE SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD FUE PUBLICADO EN
LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 554, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2005, EL

TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY EXPIRA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

NOTA: Dentro del plazo de los tres (3) meses siguientes a pariir de la fecha de publicacion
en la gaceta de Propledad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 y en concordancia con el articulo 85 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Seilor:

Julio César Pardo Collazos

Solicitante

REFERENCIA: Radlcacién 04-84.314
Trémite 002
Evento 001
Actuacién 430
Oficlo No A . 5 7
Follos 006

El articulo 85 de la Decisién 486 establece que, "son aplicables a las patentes de modelo
de utllidad, las disposiciones sobre patentes de invencién contenidas en la presente
Decisién en lo que fuere pertinente... doce meses”, por lo tanto:

Como resultado del examen de patentabllidad de la solicitud de modelo de utilidad de la
referenclia, reallzado segin lo establece el articulo 45 de la decisién 486 de la comisién de
la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:

1. Documentos estudlados:

Para el presente estudio se tuv;.; en cuenta la descripclén de los folios 2 a 3, los dibujos 1
a4 delos folios 6 a 8 y las relvindicaclones 1 a 8 de los folios 3 a 5 inicialmente radicados,
que se aceptaron.

El articulo 8 de la Decisién 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de Invencion... conferird 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 invencién y modelos de utilidad...”.

La solicitud en estudio fue radicada el 07 de julio de 2004, en ese momento ni
posteriormente no se reclamé prioridad alguna, por lo tanto, acorde a lo dispuesto por los
articulos 9 a 11 de la Decisién 486, no hay prioridad vélida relvindicada.

2. Objeto de la Invencién

Al parecer, la solicitud se dirige a suministrar un sistema electrdnico de suministro de
informacion para vehlculos.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema electrdnico, relacionado en las
reivindicaciones 1 a 8.

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GO5G 1/133.
3. Claridad de la solicitud:

En primer lugar, el articulo 28 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
sefiala que: “la descripcion debera divulgar la Invencién de manera suficientemente clara y



completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
comespondlente pueda ejecutaria”.

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 convenclonal
de presentacién sino porque no existe ninguna interrelacién entre la descripcion y las
figuras.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripcién debe
suministrar Informacion suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio
evaluar y reallzar la Invencién. 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

pues dicha informacidn es fragmentaria, se centra en detalles secundarios y no se apoya
en las figuras como ya se menciond.

Con el fin de facliitar el cumplimiento del articulo 28, de acuerdo al procedimiento comin
establecldo por la oficina, el cual, tiene alcance intemacional, una descripcién, por lo
general, debe contener los siguientes apartes colocados en su orden:

1) al inicio se coloca el titulo de la invencién, que debe ser breve, preciso y refielar el
campo de aplicacién de la solicitud.

A continuacidn se colocan los sigulentes apartes, Identificados con subtitulos
preferiblements:

2) indicacién de la esfera tecnolégica
“la invencion se reflere a la fabricaclion de un equipo para...”;
3) el estado de la técnica

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

4) el objetivo (divulgacion) de la invencién

“la invencién se enfoca en suministrar un aparato electrénico...”;
5) la breve descripcidn de las fiquras (resefia)
“la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electrénico... ;

|a figura 2 es el esquema principal de conexién...”; s importante resaltar que en la resefia
de los dibujos NO se debe hacer la descripcidn detallada.

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) llustrativa(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...°.

7) las posibilidades dse aplicacion, “el dispositivo de la invencion se aplica en telefonia...”,



este Gltimo punto no es obligatorio.

En segundo lugar, el articulo 30 de la citada Decisién establece 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 presentado como “reivindicaclones” no solo es confuso debido a que se mencionan
unas “reivindicaciones por su objeto” y otras, “por su forma®, categorias inexistentes tanto
en la norma como en nuestra practica comin que, ademés, carecen de sustento
descriptivo porque aquelia no revela un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u
otro objeto 0 de parte del mismo sino de forma muy breve se menciona el uso de un
semaforo y de un receptor en un vehiculo.

Adicionalmente, las reivindicaciones “por su forma” no definen el alcance de la proteccién
solicitada porque relacionan el uso de unos elementos sin que sea posible determinar cual
es el aporte del solicitante al estado de la técnica.

En la reivindicacién 1 se incluye un “estado de la técnica®, ajeno a la definicién que se
deberia tratar de lograr.

Las relvindicaclones dependientes no tienen en lace I6gico con la independiente porque
no aclaran (delimitan) una caracteristica Incluida en aquella sino que, una y otra vez, iteran
el uso de “lee y transmite la sefal”, como sucede en § a 8, lo que afecta la concisién del
pllego.

Asimismo, las reivindicaciones 5 a 8 hacen referencias no admitidas a las precedentes,
segun las reglas establecldas por la oficina; ejemplos:

“5. ¢ Es un? sistema... de la reivindicacién 1 y 4...°.
"6. ¢ Es un? sistema... de la reivindicacién 1 y 5..." y, asl sucesivamente.

Para aclarar lo anterior, es necesario que el solicitante tenga en cuenta la regla
123.quinquies 4).a). de la ley tipo, que se ha venido utllizando en el procedimiento de
calificacion, dicha regla, (ver parrafo 64 de la "Gula para los palses en desarollo sobre el
examen de |as solicitudes de patentes”), establece:

“Una reivindicacién es "dependiente miuiltiple” sl depende de més de una reivindicacion
precedente. Tal dependencia solo puede ser alternativa y no puede servir de base a otra
dependencia muiltiple... por ejemplo, si la tercera reivindicacién ha de referirse a las dos
pracedentes sdlo podrd hacero mediante la formula “conforme a (segin) una de las
reivindicaciones 1 6 2" y no mediante la formula, "de acuerdo con las reivindicaciones 1y
2°; la cuarta reivindicacion, a su vez, no podré referirse a la tercera y a otra...”.

Con el fin de aclarar nuestras objeciones, es importante que el Interesado recuerde que
una reivindicacién independiente debe definir el producto que se desea amparar, en
forma general, tal que contenga todas las caracteristicas esenciales, aportadas por el
solicitante, para alcanzar el resultado declarado y las dependientes, son para delimitar
(aclarar) una caracteristica contenida en la independiente.

Como lo sefiala el Manual Andino, una reivindicacién independiente no debe limitarse solo
a hacer una relacién enumerativa de los elementos compositivos de un sistema, aparato,
instrumento, etc. porque ello no permite establecer si se alcanza el resultado declarado o
no y, por consiguiente, sl se establece el alcance de la proteccion, claramente, o no.
Adicionalmente, una reivindicacién independiente debe definir la invencién por medio de
las caracteristicas técnicas creadas por el inventor, es comun dividirla en predmbulo y
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parte caracterizante. La primera parte, “pradmbulo” contiene el conjunto de caracteristicas
de la invenclén cuya combinacién se conoce en el arte, por decirlo asi, es el "género” al
que pertenece la invenclén. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s)
caracteristica(s) propia(s) de la invencién (creadas / mejoradas por el Inventor) que la
distinguen del estado de la técnica, por decirlo asl, es la "gspecie” de la invencién.

A la luz de lo anterlor, las relvindicaciones presentadas son indefinidas porque no permiten
establecer cual es la mejora reallzada por el solicltante; dichas relvindicaciones son una
relacion del uso de los componentes de un sistema, pero no la deflniclén de una solucién
técnica concreta y, por lo tanto, la solicitud no Incluye un pliego reivindicatorio que defina
la materia patentable que se desea proteger en forma clara.

Para que el interasado tenga una idea de como se pueden redactar las reivindicaciones, la
oficina ofrece el siguiente ejemplo:

“1. un sistema electro neumético de control para puertas de vehiculos caracterizado
porque comprende un sensor de movimiento (1) conectado en serie a un microcontrolador
(3). el cual su vez esta conectado a unos sensores de humo(7A), temperatura(7B), nivel
(7C), y presion (7D) por medio de una interface (8) y, que comanda las valvulas
solenoides de apertura (5) y cierre (12) de las puertas®.

“2. el sistema de la reivindicacién 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) esta
conectado a un circulto de emergencia (14)".

“3. el sistema de la reivindicacion 1 caracterizado porque el sensor de temperatura es un
termdmetro digital®, y de forma andloga, asl sucesivamente con otra(s) dependiente(s).

Es evidente, que los numerales deben comesponder a los elementos ensefiados en el (los)
dibujo(s) descrito(s) en la solicitud en estudio, los cuales, ayudan a Interpretar una
disposicién o circulto que se trate de proteger; dichos numerales se deben incluir entre
paréntesis en las reivindicaclones obligatoriamente.

En cada aparte hemos utilizado comillas, sin embargo, es evidente que en la solicitud no
se deben usar.

4. Evaluacién de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decision 486 establece que, “La solicitud de patente sélo podra
comprender una Invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera
que conformen un nico concepto inventivo”.

El pliego estudiado se refiere a un Gnico objeto, por ello, cumple el requisito de unidad de
invencioén.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabliidad:

En primer lugar, se aclara al interesado que la solicitud de la referencia NO es un modeio
de utilidad de acuerdo a lo que establece el articulo 81 de la Decisién 486, el cual sefiala
que: “se considera modelo de utllidad a toda nueva forma, configuracién o disposicién de
elementos de algiin artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de
parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién
del objeto que le incorpore o que le incorpore alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que
antes no tenia", (subrayados fuera de texto), porque la solicitud no se dirige a un artefacto,
herramienta, mecanismo u otro objeto electromecanico sino al uso de unos médulos
convencionales para suministrar informacién de fransito a los vehlculos, lo que ocasiona
ademas, que no se cumplan las disposiciones del articulo 21.
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En segundo lugar, el articulo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los palses miembros
otorgaran patentes para las Invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial®, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimlento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, cémo se debe definir cada concepto, la oficina,
acude a la Gula 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
parmrafo 57 (de dicha guia) se especifica que existen dos tipos de relvindicaciones: de
producto y de procedimiento (método) para la patentes de invencién, en los modelos de
utilidad solo pueden ser para producto. 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.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de caracteristicas no
permitidas, como se evidencia de su redaccion:

1. Zes un? sistema... seméforo superior, jee y transmite... segundo components... indi
Inmediatamente... pantalla gue informa... transito. El 0 actual i

2. ;68 un? sistema... emplea e integra...”.

“6. ¢es un? sistema... lee y transmite...; y de forma similar en todas las demas
reivindicaciones.

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

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 81, 14, 21, 28 y 30 de la Decisién 486, por esa razén no es
posible realizar un examen de patentabilldad, hasta tanto no se subsanen las objeciones
de acuerdo a los citados articulos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes
respecto a dichas objeciones.

A la luz de lo antes expuesto, no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de
base para un pliego reivindicatorio aceptable. Sin embargo, sl el solicitante considera que
la solicitud contiene alguna materia patentable deberd replantear la solicitud en ese
sentido.

Si se desea continuar la tramlitacién, se debera presentar una descripcién clara y completa
junto con un pliego reivindicatorio que defina la materia que se desea proteger, en forma
clara y concisa, acorde a lo explicado arriba.

Es Importante que el Interesado recuerde tener muy en cuenta que el replanteamiento de
los apartes objetados NO podrd Implicar una ampliacién de la proteccién que

corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud Inicial, de acuerdo a lo que
establece el articulo 34 de la Decislén 488.

Nota: se sugiere al peticlonario solicitar asesorla porque si la respuesta falla,
probablemente, no se otorgue otra oportunidad para subsanar.



En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le Indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta dlas contados a
partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos

para la concesién, se denegard la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del

capltulo quinto del titulo ero de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX DENERGEL

Joefe dea Divisidn de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 0 2’ m m
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