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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 12-185668- -2 FECHA: 2013-07-11 15:35:19

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)
EDUARDO CORTES MARTINEZ

Asunto: Radicacion: 12-185668- -2
Tramite: 3
Evento: 1
Actuacion: 519
Oficio: 11960
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 Comision de la Comunidad
Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Rad. N° 12-185668-00000-0000 19/Octubre/2012
Reivindicaciones: Rad. N° 12-185668-00000-0000 19/0ctubre/2012
Dibujos: Rad. N° 12-185668-00000-0000 19/Octubre/2012

2. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendréa en cuenta la tasa
pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y
no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa
pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1y 2.

Titulo de la solicitud: “Componente para la divulgacion de publicidad, informacién
noticiosa y de entretenimiento, en equipos de suministro de combustible para vehiculos
automotores” (Ver pagina 1 del radicado N° 12-185668-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un dispositivo audiovisual
conjunto con equipo de suministro de combustible, con el cual se emitan mensajes de
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interés a un usuario mientras adquiere combustible para su automotor.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un surtidor de
combustible con audio y video para presentar publicidad al usuario durante el suministro
de combustible al vehiculo caracterizado por la incorporaciéon en su cara externa de un
dispositivo electrénico tipo tableta (c) conectado al interior del surtidor.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): GO9G 5/00.

3. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El pliego reivindicatorio no es claro ni conciso porque el solicitante se limita a describir su
dispositivo mediante los usos que este puede tener, al incluir “para presentar informacion
publicitaria o recreativa que se envia desde un portal web a través de un soporte o
software previamente preparado y en donde el portal selecciona los dispositivos
electronicos tipo tableta exhibidores de la publicidad dia a dia y hora tras hora en uno o
varios surtidores de una estacion”, “esta registrado en un portal web desde el cual se
envia la informacion publicitaria para su exposicion al usuario de la estacion de servicio”,
dejando a un lado las caracteristicas técnicas de caracter tangible y su interrelacién
técnica que le permitirian obtener dichos usos o resultados.

Se sugiere definir la invencion por sus caracteristicas técnicas esenciales (partes
mecanicas, electrénicas o electromecanicas que conforman el dispositivo); estas pueden
contener si es necesario referencias de los dibujos para ser mas claras, se permite la
presencia de signos de referencia entre paréntesis después de la caracteristica
mencionada en la reivindicacion.

Es importante resaltar, que las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas
esenciales de una invencion, para las cuales se reclama la proteccion legal mediante la
solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones
aprobadas determinan el alcance de la proteccion legal otorgada. Por lo tanto, la
definicion de las reivindicaciones debe realizarse teniendo en cuenta las siguientes
indicaciones:

a) Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya proteccién se solicita; ser claras
y concisas y sustentarse enteramente en la descripcion.

b) La esencia o razon de ser de una reivindicacion consiste en definir la invencion,
indicando sus caracteristicas técnicas, dandole el alcance de la proteccion. Las
reivindicaciones deberan delimitar claramente la invencion respecto al estado de la
técnica o tecnologia anterior, de modo que se observe en forma concisa lo nuevo que se
esta aportando a la tecnologia y todo aquello que lo hace diferente de lo ya existente.

C) En la redaccion de las reivindicaciones, se aconseja iniciar con la reivindicacion
menos limitativa, es decir mas amplia, que contenga las caracteristicas técnicas
posibles para cumplir con el requisito de novedad y nivel inventivo, e incluir, una a una,
dichas caracteristicas limitativas en las reivindicaciones posteriores, que en cualquier
caso seran dependientes de la primera. El grado de importancia de las caracteristicas
técnicas de la invencion a los efectos de redaccion de las reivindicaciones deberé
determinarse en funcion del estado técnica mas proxima a la invencién. De esta forma
podra determinarse qué caracteristicas deberan incluirse necesariamente en la

Expediente 12-185668- -2 ler Art. 45.



: Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA

reivindicacion principal y cuédles podran formar parte de las reivindicaciones
dependientes.

d) Cada reivindicacion consta de un preambulo y una parte caracterizadora. El
preambulo normalmente coincide con el titulo de la invencion y sirve de introduccién
informativa sobre el objeto que va a ser protegido. Contiene la informacién técnica
conocida en el estado de la técnica del objeto que se pretende proteger. La parte
caracterizadora, que suele seguir al preambulo precedida por la frase “caracterizado por
“, recoge las caracteristicas técnicas que van a ser protegidas y que constituyen la
novedad frente al objeto conocido del estado de la técnica.

Una forma de presentar una reivindicacion es hacerlo en dos partes: preambulo (puede
ser el titulo de la solicitud) y parte caracterizante. En este caso la estructura es la
siguiente:

El preambulo indicara primero cual es la materia de la invencién (aparato, proceso,
composicién, etc.) y seguidamente las caracteristicas técnicas necesarias 0 elementos
necesarios para definir la invencién pero que combinadas forman parte del estado de la
técnica. Esto ultimo solo se aplica a las reivindicaciones independientes.

e) Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes. Las
reivindicaciones independientes deben contener todas las caracteristicas esenciales que
definen la invencion, mientras que las reivindicaciones dependientes son definiciones
particulares de la invencién. En su redaccion, las reivindicaciones dependientes hacen
referencia en el preambulo de la reivindicacion principal de la cual dependen y definen
en su parte caracterizadora, las caracteristicas técnicas particulares que se desean
proteger.

f) En la redaccién y estructura de las reivindicaciones se debe:

- Evitar inconsistencias entre la descripcién y las reivindicaciones.

- Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definicién de
un producto por la funcionalidad del mismo.

- Evitar incluir en las reivindicaciones referencia a los dibujos o figuras de la
descripcion técnica.

- Exponer las “caracteristicas técnicas de la invencion”. Esto significa que no deben
contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas comerciales, usos u
otras consideraciones no técnicas.

En caso que una solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas mencionadas en
las reivindicaciones podran ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes
correspondientes de esas caracteristicas en los dibujos, si facilitan la comprensiéon de las
reivindicaciones. Los signos de referencia se colocaran entre paréntesis.

Por lo anterior, el capitulo reivindicatorio de la solicitud en estudio no cumple con el
requisito de claridad de acuerdo con el articulo 30 de la Decision 486. En consecuencia,
el solicitante deberd presentar un nuevo capitulo reivindicatorio, donde se hayan
modificado las objeciones anteriormente citadas.

Descripcioén (Art 28 D 486)

La descripcion no es clara porgue la informacidén que contiene no permite que la persona
del oficio normalmente versada en la materia técnica pueda reproducir (construir) el
dispositivo reivindicado, puesto que el solicitante solo describe los usos y/o resultados
esperados de dicho aparato. La descripcién debe garantizar que la solicitud contenga
todas las informaciones técnicas exigidas para que pueda realizar la invencion un
experto en la materia y permitir a cualquier lector comprender la contribucion aportada
por el inventor al estado de la técnica

Expediente 12-185668- -2 ler Art. 45.



: Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA

La descripcion debe contener subtitulos (informacién) que corresponda a lo previsto en
el articulo 28 de la Decisién 486 (“sector tecnoldgico” o “sector técnico”, “estado de la
técnica o estado anterior”, “descripcion o divulgacién de la invencion”, “breve descripcién
de los dibujos”, “mejor(es) maneras(s) de realizar la invencion”, “aplicacién industrial”).
Se recomienda utilizar esos subtitulos a los efectos de asegurar la uniformidad de las
publicaciones y facilitar el acceso a la informacion contenida en la solicitud.

A continuacion se dan algunas recomendaciones de caracter informativo, basados en el
articulo 28 de la Decisidn 486, sobre la informacion que debe incluir la descripcion:

a) Sector Tecnoldgico:

Se trata de una sencilla indicacién del sector de la técnica al que se refiere o al cual se
aplica la invencion. Es aconsejable hablar de un primer sector segun el area de la
técnica (por ejemplo, hablar del sector quimico, farmacéutico, metalmecanico, etc.) y de
un segundo sector segun la aplicacion de la invencién.

b) Estado de la Técnica:

Se refiere a la tecnologia anterior conocida por el solicitante que sea util para la
comprension y el examen de la invencion. Este apartado debe ayudar al examinador a
la comprension de nuestra invencion. Por esa razon debemos describir todo aquello que
conocemos, los procedimientos o técnicas utilizadas hasta la fecha, los productos que
hay en el mercado para..., los dispositivos que se utilizan en..., etc.

Cuando se hace alguna referencia a publicacion o patente se debera dar todos los datos
para ser localizada. Autor, revista, fecha e incluso, pagina o lineas, para el caso de
publicaciones y preferiblemente los datos de publicacion de la patente, numero, fecha
de publicacion y titular de la patente, para el caso de patentes.

C) Descripcién de la invencion:

Debe estar redactada de forma sencilla y completa, con el fin de que una persona
experto en la materia pueda comprenderla y reproducirla.

Para asegurar la novedad de la invencion se debe empezar con hacer una sencilla y
comprensible redaccion del problema técnico planteado. Después describir la solucion
del problema, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con la técnica anterior.
Seguido de este preambulo debemos caracterizar y concretar las novedades en que se
base nuestra invencion.

Generalmente para ello, se emplean dos secciones. En la primera, “Breve descripcion de
la invencién” se debe redactar de forma general y resumida el contenido de la invencién,
haciendo hincapié en la caracteristica técnica mas importante y novedosa de la misma.
En la segunda, “Descripcion detallada de la invencion” de nuevo insistir en el objeto de la
invencion, ahora aportando mas datos, generales y especificos, que permiten reproducir
la invencion a un experto en la materia. En el caso de definicion de parametros o
caracteristicas debe utilizarse siempre margenes de valores o expresiones como “al
menos de...”, “mas de...”, “preferiblemente de...”, “tales como...”, etc.

d) Explicacion detallada de los Dibujos:
Las figuras o dibujos deben permitir una mejor comprension del problema planteado y su

solucion, por lo tanto, las figuras y dibujos deben ser descritos en forma completa para
gue cumplan su funcioén.
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Si se incluyen dibujos se deben describir inicialmente en forma breve dentro de la
descripcion tal como: “Figura 1 muestra una vista lateral de la maquina empacadora;
Figura 2 vista parcial de la maquina de la Figura 1”; y a continuacion realizar una
descripcion detallada haciendo referencia a los dibujos, el nombre del elemento debe
estar seguido del nimero de referencia por ejemplo “la maquina de empaquetar 10
comprende dos rodillos accionados por un motor 11 para soportar y hacer girar el rollo
13"

La descripcién y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a
los signos, simbolos o nimeros de referencia.

En este apartado figuran las leyendas o explicaciones adicionales que requieren los
dibujos que van a formar parte de la patente. Se trata de una explicacion detallada, ya
gue no se permite la inclusion de ningun texto en las figuras, solo se admiten palabras
dentro de las figuras que sean esenciales para la comprensiéon de los dibujos, como por

ejemplo, “vapor”, “agua”,

abierto”, “corte segun AB” o similares.
e) Dibujos:

Los dibujos, planos, figuras y representaciones graficas tienen como finalidad contribuir a
una mejor compresion y divulgacion de la invencién. Los dibujos deben estar explicados
en la descripcion. Tienen que ser esquematicos, libres de detalles indtiles, de leyendas y
palabras, poniendo en evidencia lo esencial, 0 sea, las caracteristicas de la invencion,
por lo tanto deberan tener ciertas caracteristicas:

- deben tener relacion directa con la descripcion;

- deben permitir visualizar las formas de ejecucién descritas;

- la relacién entre la descripcion y los dibujos se debe hacer por medio de signos de
referencia que se encuentren en ambos elementos y guarden una correspondencia;

- si dentro de la descripcion han sido mencionadas algunas figuras, necesariamente
deben estar incluidas;

- no deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;

- deben ser enumerados individualmente y consecutivamente.

Por lo anterior, el capitulo descriptivo de la solicitud en estudio no cumple con el requisito
de claridad de acuerdo con el articulo 28 de la Decision 486. En consecuencia, el
solicitante debera presentar un nuevo capitulo descriptivo, donde se hayan modificado
las objeciones anteriormente citadas.

4. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud

de patente nacional: octubre 19 de 2012, y se encontr6 el siguiente documento que
anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*
D1 US 2012/0078741 “Fuel dispenser” 29/Marzo/2012

El documento D1' divulga un dispensador de combustible que comprende una carcasa,
un aparato de dispensacion de combustible montado dentro de la carcasa, el aparato de
dispensacion de combustible tiene una electronica de control, al menos una pantalla
tactii montada en la carcasa y acoplada operativamente a la electronica de control
(Pag. 2, Fl. 15, Pérr. 0012).

1 https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20120078741.pdf
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5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D436)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un “Surtidor de combustible con audio video para
presentar publicidad al usuario durante el suministro de combustible al vehiculo
caracterizado por la incorporacion en su cara externa de un dispositivo electronico tipo
tableta (c)...” (Ver pagina 4 del radicado N°12-185668-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

El lado frontal del dispensador (10) contiene una primera y segunda
Incorporacién en su cara | pantallas (16) y (18), que estan configuradas para presentar la informacion
exterior de un dispositivo | del sistema al usuario. Las primera y segunda pantallas (16) y (18) pueden
electrénico tipo tableta (c) | ser pantallas de cristal liquido convencionales ("LCD") y pueden incluir un
conectado al interior del | teclado asociado o botones de funcion situados junto a las pantallas. Sin
surtidor embargo, en una realizacion preferida, las pantallas incluiran
generalmente una interfaz tactil integrada (Pag. 3, Fl. 16, Parr. 0036).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del surtidor de
combustible de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento
D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicacion dependiente 2 no menciona alguna caracteristica que haga nuevo el
surtidor de combustible de la reivindicacion 1, puesto que revela las mismas
caracteristicas técnicas divulgadas en la reclamacion independiente, por lo cual se
considera que no es nueva.

6. Conclusién

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 2012/0078741 ly2 Novedad

Expediente 12-185668- -2 ler Art. 45.



. Pros d
Industria y Comercio p
SUPERINTENDENCIA

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.

L SOCORRO PIMIENTA‘CORBACHO
Directora de Nuevas Creaciores (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-07-16

Elabord: Diego Gonzalez Castillo
Revisé: Angelica Maria Ramirez
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