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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 12-40878- -6 FECHA: 2013-04-23 14:51:45
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD FOLIOS: 5

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
CIRO EDUARDO GOYENECHE FORERO

Asunto: Radicacion: 12-40878- -6
Tramite: 3
Evento: 1
Actuacion: 519
Oficio: 7404
Folios: 5
Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad X
Via Nacional X
Via PCT (Fase Nacional) Capitulo | Capitulo 11

No. Solicitud Internacional

Fecha de Presentacion Internacional

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el articulo 85 y en
concordancia con el articulo 45 de la Decisiéon 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 3y 4 08/Marzo/2012

Reivindicaciones: Folio 8 08/Marzo/2012

Dibujos: Folios 5a7 08/Marzo/2012

Oposicion: Folios 25 a 38 Marking Services
16/Mayo/2012

Respuesta del solicitante:  Folios 85 a 90 25/Julio/2012

2. Objeto de la invencién

En el presente documento se aplicara lo establecido en la Circular Unica en su Titulo X,
con respecto a que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y no
se haya pagado la tasa complementaria, solo se estudiaran las cubiertas por la tasa
pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el articulo
45 de la Decision 486.

Titulo de la solicitud: “Producto que facilita a la mujer orinar de pie, en posicion vertical”
(FI. 1).
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El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar una solucion a las
mujeres de orinar en sitos no deseables tales como los bafios publicos, o sitios abiertos,
gue sea higiénico, facil de portar, reutilizable y que reduzca la susceptibilidad de
contagio de bacterias o virus.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un dispositivo de
orinar de pie para mujer, que comprende un cuerpo en plastico que a su vez esta
conformado de una lengilieta en la parte inferior y en la parte superior presenta unas
pestafias adaptadas al miembro femenino recubierto con un material de recubrimiento
suave.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): A 47 K 11/12.

3. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

e Las reivindicaciones 1y 3 describen los materiales de fabricacion del cuerpo del
dispositivo y del recubrimiento del mismo. De acuerdo al articulo 81 de la
Decision 486, solo pueden protegerse caracteristicas de configuracion,
disposicion o formas nuevas, en consecuencia, los materiales de estos
componentes pueden protegerse cuando la solicitud es una patente de
invencion. Se deben retirar la mencién de materiales.

e La reivindicacion 2 no es clara en cuanto a que describe una inclinacién de la
lenglieta de la invencién, y ésta no es descrita en cuanto desde que linea de
referencia esta medido este angulo. Se debe hacer la aclaracion al respecto.

e Las reivindicaciones 1y 3 presentan falta de concision, ya que la reivindicacién 3
describe la ubicacién de dos pestafias en el dispositivo reclamado, en tanto la 1
menciona esta caracteristica también. Se debe hacer la aclaracion.

Descripcion (Art 28 D 486)

e Se presentan inconsistencias en las referencias de los dibujos con la descripcion.
En el folio 4, descripcion de la figura 3, mencionan una lengteta como (1) y en el
mismo folio se presenta como alas. Ademas en las figuras 1 a 3 de los folios 5 a
7 se evidencia esta inconsistencia. Si se tratan de dos caracteristicas diferentes,
deben referenciarse con numeros diferentes.

e En el folio 4, numeral 2.2, describen un angulo de inclinacion de la lengiieta de la
invencion. No es claro en los dibujos desde qué eje de referencia se toma esta
medida, ni en la misma descripcién. Una medida de un angulo debe tomarse
siempre desde un eje de referencia. Por favor hacer la aclaracion.

4. Analisis de la Oposiciéon
Argumentaciones de Marking Services

Dice la sociedad oponente que el legitimo interés para presentar la oposicién a esta
solicitud es: “...la eventual concesion de la solicitud restringiria injustificadamente el
empleo de un producto que a nuestro juicio carece de nivel inventivo, en detrimento de
sus legitimos intereses comerciales” (Fls. 25 y 26, dltimo y primer parrafo
respectivamente). Por otra parte mencionan que : “...podemos demostrar que con
anterioridad ya se habian buscado alternativas para resolver el mismo problema técnico
planteado (...) a través de diversos tipos de artefactos que utilizan el mismo principio
técnico planteado por la solicitud,..” (Fl. 26 altimo parrafo).
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En consecuencia, la opositora adjunta documentos de paginas en internet relacionados
con la comercializacién de estos productos, dos articulos periodisticos de El Tiempo y
la pagina Lostiempos.com de internet acerca de un invento similar, ademas de los
documentos de patente RS20050185 del 15 de diciembre de 2006, CA2702142 del 06
de noviembre de 2011, WO2010/027284 del 11 de marzo de 2010, CN 201244114 del
27 de mayo de 2099 y US2011/030130 del 10 de febrero de 2011.

Respuestas del Solicitante

El solicitante, en su respuesta, argumenta que la novedad radica en el material del
dispositivo, asi como explica la disposicion de las alas y lo que contienen. En cuanto a
los documentos citados por la opositora, menciona que la cita de los materiales en los
documentos W02010/027284 y CA2702142 no constituye una anterioridad valida para
afectar la novedad de la invencion.

Respuesta del Examinador Técnico

De acuerdo con las pruebas suministradas por la sociedad opositora y la respuesta del
solicitante, el empleo de materiales solo puede protegerse mediante patente de
invencion, de acuerdo con el Art. 81 de la Decision 486, que es la legislacion actual en
los paises andinos y esto es confirmado por la guia del examinador actual; y que a
pesar que haya informacion de modelos de utilidad del afio 1982, el estudio se centra
en la legislacibn actual. En cuanto al estudio de patentabilidad, se toman en
consideracion los documentos US2011/030130 del 10 de febrero de 2011 como el
documento D5, y el documento CA2702142 del 06 de noviembre de 2011 como el
documento D2 para un estudio de nivel inventivo

Los documentos presentados en la Oposicion desvirtian la Novedad (6 el Nivel
Inventivo) del objeto de esta solicitud; por lo cual se consideraran dentro del Examen
de Patentabilidad.

5. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentaciéon de la

solicitud de patente nacional: 08 de marzo de 2012, y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion*
D5 US 2011/030130 | "V flushable urinating device 10/Febrero/2011

for women
D2 CA 2702142 “The fenis” 06/Noviembre/2011

El documento D5! revela un dispositivo urinario femenino que comprende un tubo de
descarga plegable y alas. Las alas estan configuradas para pivotar respecto a la
porcién superior al menos de 0 a 90° 0 mas (resumen).

El documento D22 revela un dispositivo para orinar de pie para mujeres que conduce la
orina mediante una porcion inferior o falo artificial mediante un control direccional
manual (resumen).

lhttp://www.google.com/patents/US201100301307?
p9=PA1&dg=US2011030130.&hl=en&sa=X&ei=IB5sUfiMKYa49gTI64GODA&ved=0CDcQ6AEWAA
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&IT=0&ND=3&adjacent=true&locale=en EP&FT=D&date=20111106&CC=CA&NR=270
2142A1&KC=A1l
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6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Producto que facilita a las mujeres orinar de pie, en
posicion vertical, caracterizado porque esta fabricado en policloruro de vinilo (PVC)...”
(FI. 8)

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D5

Prodycto que f'aq,llta a I'as mujeres ornar Dispositivo urinario femenino (100) (Fig. 1, Pag. 2,
de pie, en posicién vertical, caracterizado Parr. 0030)

porque
Cuya parte superior es una lengiieta o | Incluye un tubo de desecho (110) con una porcién
capucha inferior (114) (Fig. 1, Pag. 2, Parr. 0030)

¥ en la parte que al usarse hace contacto Pestafias o alas (120) en forma de pera , lagrima

con la parte baja del pubis y el periné X ; A .
femenino posee dos pestafias o alas o corazon ) (Fig. 1, Pag. 2, Parr. 0038)

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las caracteristicas técnicas
generales de la reivindicacion 1 con la anterioridad D1, se concluye que el piso radiante
de la reivindicacion 1, ya era conocida en el estado de la técnica como se evidencia con
la anterioridades encontrada. Por lo tanto la reivindicacion 1 carece de novedad.

En cuanto a la reivindicacion 2, se afecta por novedad de acuerdo al andlisis practicado
en la Fig.1, donde se toma como eje horizontal de referencia la tangente de las alas y
un eje tangente al eje de curvatura de la porcion inferior, dando como resultado un
angulo de 110°, como se puede observar a continuacion:
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Por altimo, la reivindicacién 3, es afectada por novedad porque D5 menciona que en
una modalidad alterna del dispositivo, las alas (120’) tienen una capa de material
absorbente (140’) (Pag. 3, Parr. 0056).

De acuerdo a la objecion planteada en el numeral 3 de este oficio, y el analisis de la
descripcion, este Despacho concluye que es relevante para el solicitante el reclamo de
los materiales que componen la invencion. Asi las cosas, se ejecutara un analisis de
nivel inventivo para la reivindicacion 1 a continuacion:

La reivindicacion 1 consiste en: “Producto que facilita a las mujeres orinar de pie, en
posicion vertical, caracterizado porque esta fabricado en policloruro de vinilo (PVC)

... "(FI. 8)

vertical, caracterizado porgue

Péag. 2, Parr. 0030)

Caracteristicas esenciales D5 D2
Producto que facilita a las | Dispositivo urinario | Falo femenino
mujeres orinar de pie, en posicion | femenino (100) (Fig. 1, | (Dispositivo urinario

femenino) (Titulo)

Es fabricado en policloruro de
vinilo (PVC)

No menciona

El producto terminado del
falo, puede ser de
silicona, latex o fundicion
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de PVC (comunmente
creado por moldeo de
inyeccién) como una sola
pieza sin parte
individuales movibles
(Pag. 1, tercer pérrafo)

Incluye un tubo de desecho
Cuya parte superior es una | (110) con una porcidén
lenglieta o capucha inferior (114) (Fig. 1, P&g. No menciona
2, Parr. 0030)

Y en la parte que al usarse hace | Pestafias o alas (120) en

contacto con la parte baja del | forma de pera , lagrima o No menciona
pubis y el periné femenino posee | corazén ) (Fig. 1, Pag. 2,
dos pestafias o alas Parr. 0038)

Los documentos D5 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1 porque divulgan dispositivos para orinar de pie femeninos

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 1 y el dispositivo de orina
de pie femenino de D5 consiste en que el material de fabricacién de la solicitud es de
PVC.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el falo D3 consiste en
gue el documento no menciona una disposicion de pestafias en la parte superior del
dispositivo.

El efecto que logra el incluir construir el cuerpo del dispositivo en PVC es que el
dispositivo es mas higiénico, reduciendo el riesgo de infeccion en la zona genital
femenina, permitiendo asi su reutilizacion.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢cémo modificar el dispositivo urinario de pie femenino en D5 para reducir
el riesgo de infecciones en la zona genital femenina y permitir una reutilizacion del
aparato?

Sin embargo, el empleo de PVC para reducir el riesgo de infecciones y de aumente la
reutilizacion del dispositivo ya esta divulgado en el documento D2 que se refiere a un
dispositivo de orinar de pie que mencionan que el producto terminado es de materiales
a saber tales como silicona, latex o fundicion de PVC (comunmente creado por moldeo
de inyecciéon) como una pieza Unica sin parte individuales movibles (Pag. 1, tercer
parrafo).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, el material
PVC de D2 en el dispositivo de orinar de pie femenino de D5 para llegar asi al objeto de
la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D5 US 2011/030130 la3 Novedad
D2 CA 2702142 la3 Nivel Inventivo
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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 treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
treinta (30) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

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.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-04-30

Elabord: Leonardo Rojas Vega
Reviso: Rosa Patricia Tellez Chavarro
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