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ASUNTO: SOLICITUD ESTUDIO DE FONDO

DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, en mi condicion de apoderada de la Sociedad
solicitante, por el presente escrito atentamente solicito a Usted que habiéndose surtido
la publicacién de la presente solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.554
de fecha Julio 29, 2005 se proceda con el estudio de Fondo.

Para tal fin me permito anexar la tasa correspondiente.

Agradezco continuar con el presente tramite.

Seior Jefe,
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03-112934

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 5§54

DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2005, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2005

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera 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 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Si NO X

Bogota D.C., Noviembre de 2006
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Radicacion 03-112.934
Tramite 002
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Actuacion .- 430
Oficio No Y% ~+13616
Folios 004

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

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcion de los folios 38 a 58, los dibujos
1y 2 de los folios 74 a 75 y las reivindicaciones 1 a 12 de los folios 68 a 73, las ultimas
presentadas en virtud del articulo 28 del PCT, documentos de la radicacién inicial que se
aceptaron.

2. Objeto de la invencién

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para
identificar animales o reses muertas, reivindicada en la forma de aparato y método.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato de identificacion para uso con animales o
carcasas, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11; y un método para identificar animales
o carcasas que llevan identificadores no electrénicos y EID no funcionales de animaies o
carcasas, relacionado en la reivindicacion 12.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es A01K 11/00 // A22 B 5/00.
3. Claridad de la solicitud:

3.1 El articulo 28 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina sefiala que:
“la descripcion debera divulgar la invenciéon de manera suficientemente clara y completa
para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutaria”.

La descripcion calificada presenta errores de trascripcion, redaccién y traduccion, que
inciden negativamente en la claridad de la exposicién debido al reiterado uso de términos
no correspondientes a la técnica; para ilustrar nuestras afirmaciones a continuacion, se
suministraran unos ejemplos de los defectos detectados pero, no se hara una lista
detallada ya que seria una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones.

Errores de trascripcion se encuentran en las paginas 2 a 4, 12 y 14; la redaccién y
traduccion de toda la especificacion es muy deficiente porque en ella se usan los términos
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“carcasa(s)’, “censor(es)’, “reclutado(s)’, “no funcional(es)’, “bateria de presiéon”, etc. que
no existen en el lenguaje técnico.

En el segundo parrafo de la pagina 11 se menciona que, “... existe una alarma visual y/o
audible 19...”, sin embargo, en la siguiente pagina se asegura que: “... unidades de
roseado de aire 18, 19, 20...”, ;qué es 197, ¢ una alarma o una unidad de roseado?

En todo el documento se hace mal uso de las preposiciones a través de, dentro de, sobre,
a lo largo de, hacia, etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se
quieren establecer. También se detectd un continuo abuso con los gerundios, propios de
otros idiomas pero no del castellano.

3.2 El articulo 30 de la citada Decision indica que: “las reivindicaciones definiran la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”.

Como se dijo respecto a la descripcion, el pliego presenta errores de trascripcion,
redaccion y traduccién, la Ultima nos parece muy deficiente pues parece ser que el
traductor conoce el idioma inglés pero desconoce la terminologia propia del campo.

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no es posible establecer cual es el
aporte del solicitante al estado de la técnica; carecen de preambulo y parte caracterizante
apropiada para el caso, frases tales como: “el aparato incluye en combinacion®, “en
donde”, “que incluye la etapas de” no equivale a “caracterizado por”; no tienen sustento
descriptivo porque se enumeran y relacionan los usos de unos medios de electronica, de
marcacion, de los sensores de movimiento y de medios de control; no incluyen numerales
posicionales que faciliten su interpretacion; e incluyen explicaciones ajenas a la definicion
que se deberia haber tratado de lograr.

En la reivindicacion 1 se menciona que “... llevado por animales... pasando la antena”, “...
visualmente distinta... conteo, reclutamiento o reuniéon”, “en donde el uso... con sus
marcas”, todo ello son explicaciones ajenas que deben ir en la descripcién pero no en las

reivindicaciones porque no son caracteristicas técnicas que hagan distintivo al aparato.

La reivindicacién 2 no aclara o delimita una caracteristica incluida en la independiente sino
que hace relacion al uso de una etiqueta o similar, lo cual, se sale del tema.

Las reivindicaciones 4 y 5 son equivalentes por lo cual no hay concision.

La reivindicacién 7 no tiene enlace légico con las precedentes porque no delimita ni aclara
una caracteristica técnica incluida en la(s) precedente(s) sino que se desvia al uso de un
tipo de marca.

Por los motivos anteriores el pliego no cumple las disposiciones del articulo 30.

Como se informa en el folio 93 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en
conjuncion con las del punto 5 de adelante.

4. Evaluacion de la unidad de invencion:
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 Unico concepto inventivo”.
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Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un Gnico
objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

5.1 El articulo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los paises miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial®,
(resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decision ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada una de las
categorias, la oficina establecié como practica comun del procedimiento de calificacion,
basandose en las definiciones del parrafo 57 de la Guia sobre el examen de las solicitudes
de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y
de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea
proteger mediante las caracteristicas estructurales 6 de funcién y las de procedimiento,
deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricacién de un producto.

Lo anterior esta en concordancia con la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en la interpretacion prejudicial dentro del proceso 36-1P-98,
donde en 4.1 establece: “(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten
una forma tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la
invencion puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo
constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro
producto. Una invencién de procedimiento, en general, es una solucion consistente en una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacién de un producto (...)", (subrayados fuera
de texto).

Alaluz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada,
por una parte, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de la estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento
(método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la
fabricacion de un producto.

Las reivindicaciones del pliego calificado incluyen mezclas de caracteristicas no
permitidas, como se evidencia de su redaccion, ejemplos:

“1. un aparato de identificacion para uso... medios de electrénica... para leer... medios de
marcacion... para marcar. .. medios sensibles. .. para detectar... medios de control... para
controlar y coordinar... los medios... en donde el uso...”.

“3. un aparato... utilizados para barrer...".

“4. un aparato... medios de marcacion... provenientes de varios...”, y asi sucesivamente
con cada una de las restantes reivindicaciones de “aparato”.

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

Por su parte la reivindicaciéon de procedimiento (método), no se refiere a etapas (pasos)
gque conduzcan a la fabricacién de un producto sino que relaciona una secuencia de uso
de medios técnicos para procesar la informacién que lleven animales o reses muertas, por
esta razén, la reivindicacion 12 no se tendra en cuenta en {o sucesivo.

5.2 Las reivindicaciones de aparato afectan lo establecido por el articulo 21 de la Decision
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486 porque, simplemente, relacionan el uso de medios técnicos convencionales como un
lector de sefiales, unos medios de marcacién, unos medios sensores de movimiento y
medios de control, mediante el procesamiento de la informacién recuperada de
dispositivos de identificacion electronica puestos en animales o reses muertas, de donde
es evidente que, lo solicitado solo hace uso de medios técnicos para procesar informacion
y mejorar, el conteo, el delineamiento y la selecciéon de dichas reses muertas o de los
animales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 21, 28 y 30, razén por la que
no es posible continuar la calificacion del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones
de acuerdo a los citados articulos y/o se presenten argumentos razonados, convincentes,
sustentados en hechos respecto a dichas objeciones.

b) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego
reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable
debera replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga
muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podra, en ningin caso,
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 Decision 486.

Adicionalmente, debera indicar en que parte de la descripcidn hay sustento para lo que se
reclame, a fin de facilitar el examen subsiguiente.

En cumplimiento del articulo 45 de la decision 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 notificacion 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 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 primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

U

ALIX CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Pivision de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha ﬁmv Zﬁﬂﬁ
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