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DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 5

ACT: 519 PRESENTACION

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

Abogado(a)/Sefior(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
info@castellanosyco.co

Asunto: Radicacion: 10-63669-A -1

Tramite: 11

Evento: 379

Actuacion: 519

Oficio: 235

Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11 X
No. Solicitud Internacional PCT/US2008/084773
Fecha de Presentacion Internacional 26/11/2008

1. Documentos estudiados

Reivindicaciones: Folios5y 6 23/Noviembre/2011
Prioridad: US 60/991,383 30/11/2007

2. Andlisis de la prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque: Esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

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 tendra 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.

Titulo de la solicitud: “Tuberia PVC/CPVC compuesta con capa intermedia de metal y
proceso para fabricarla”.
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El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): B23B 15/00, B29C 65/48, F16L 9/147.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

La reivindicacion 5 no es patentable, de acuerdo con el Art 14 D486, ya que indican el
uso que puede darse a la brida, como lo es “la brida sirve como una brida comun”, 1o
cual no es una caracteristica técnica que defina a la invencion.

5. De la Solicitud de Patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque no describe completamente
la materia que se desea proteger, ademas no corresponde con el encabezado de las
reivindicaciones presentadas “el acoplamiento que comprende un barril externo (61)
con extremos delantero y posterior” (FI.5), por lo cual se sugiere al solicitante
cambiarlo por “un acople que comprende una brida, un elemento interno estrechado”.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

* En las reivindicaciones 6, 10, 13 se refieren a un resultado a alcanzar, como lo
son “el acoplamiento es compatible con (...)", “cementar adhesivamente
proporciona un sello (...)", “el acoplamiento proporciona un limite (...)” no
definen al compuesto (6 producto) porque la invenciéon no queda definida por el
resultado a alcanzar, puesto que la reivindicacion incluiria no sélo la solucién
propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que
lleguen a ese resultado, lo cual no es permitido. Se sugiere reemplazarlo por las
caracteristicas esenciales y estructurales, que contribuyan a la obtencién de ese
efecto.

* En las reivindicaciones 1 a 4, el término “barril”, es poco claro y deja al lector en
la duda sobre el significado de las caracteristicas técnicas a que se refiere,
haciendo que la definicion del objeto de dicha reclamacion claro. Se sugiere
cambiarlo por un término que se adecue al contexto.

e La reivindicacion 7, que tiene por objeto un producto/articulo, refiere al método
de fabricacidn “inyeccion” lo cual no es permitido dado que un producto se debe
definir por la forma o constitucién del mismo, las partes que lo componen. Al
respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de
procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera
independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino
de Justica ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invencion de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado a
llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho. En cambio, el
objeto de la invencion de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesion de
operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la

obtencién de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)*.

+ Las reivindicaciones 8, a 13 que tienen como objeto un proceso / método
presentan una falsa dependencia, ya que las reivindicaciones de las que
dependen son de producto, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones
dependientes son particularidades de la reivindicacion independiente de la cual
depende, lo cual no sucede en este caso.

* Las reivindicaciones 8 a 13 que tiene por objeto un proceso / método, pero estas
no estan definidas mediante caracteristicas como alguna etapa ¢ alguna
condicién especifica en que debiera realizarse. Se sugiere realizar las

1 Proceso 129-1P-2007
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aclaraciones respectivas o definir la invencion por sus caracteristicas esenciales,
estructurales o funcionales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la
material ya divulgada.

» Las reivindicaciones 14, a 16 que tienen como objeto un sistema presentan una
falsa dependencia, ya que las reivindicaciones de las que dependen son de
producto, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones dependientes son
particularidades de la reivindicacion independiente de la cual depende, lo cual no
sucede en este caso.

* En las reivindicaciones 14 a 16 el solicitante se refiere a un sistema sin ser
claras las partes que conforman. Se sugiere modificar estas reivindicaciones ya
gue un sistema se define como un conjunto de aparatos y/o parte de estos, que
cooperan entre si para lograr un proposito.

» Se le sugiere al solicitante anexar los dibujos para poder relacionar con la s
partes relacionadas en la reivindicacion 1, asi mismo, completar en las demas
reivindicaciones el namero de referencia guardando correspondencia con el
capitulo descriptivo, las graficas o dibujos y dicho capitulo reivindicatorio, con el
objetivo de comprender mejor la invencién al momento de hacer el analisis y
distinguir los elementos de dicha invencion.

» El capitulo reivindicatorio no cumple con lo estipulado en el articulo 30 de D486

puesto que no esta soportado con el capitulo descriptivo.
“Articulo 30.- Las reivindicaciones definirAn la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion”.?

Descripcidén (Art 28 D 486)

El capitulo descriptivo no fue soportado, por lo cual no permite que la persona del oficio
normalmente versada en la materia pueda comprender y determinar el problema
técnico y la solucién aportada por la invencion. Asi mismo, debe cumplir con lo

estipulado en el articulo 28 de D486.

“Articulo 28.- La descripcion debera divulgar la invencion de manera suficientemente
clara y completa para su comprensién y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. La descripciéon de la invencién indicara el nombre de la invencion e
incluir 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 Util para la comprensién y el examen de la
invencion, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

c) una descripcion de la invencion en términos que permitan la comprension del problema técnico y de la
solucion 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 descripcién de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la préactica la
invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; vy,

f) una indicacion de la manera en que la invencion satisface la condicion de ser susceptible de aplicacion
industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la naturaleza de la invenciéon™.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determin6 con base en la fecha de presentacion

internacional: noviembre 30 de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
“Multilayer composite pipe fluid conduit system

D1 EP1078189 using multilayer composite pipe and method of 19/11/2003
making the composite”

2 Articulo 30, Decisién 486 Régimen comun sobre propiedad industrial.
3 Articulo 28, Decisién 486 Régimen comun sobre propiedad industrial
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El documento D1* divulga una estructura multicapa de tubo compuesto. La tuberia de
material compuesto de multiples capas comprende un conducto hueco interior, una
primera capa de adhesivo, una capa intermedia metdlica, una segunda capa de
adhesivo, asi como, la capa termoplastica exterior, respectivamente. El conducto hueco
interior esta hecho de cualquier material termoplastico rigido. La capa de termoplastico
exterior esta hecha de un polimero rigido, termoplastico amorfo. Este tubo compuesto
de multiples capas es cojinete de presion (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Es importante mencionar que el estudio de patentabilidad se realizo teniendo en cuenta
lo estipulado en el item 4.

Nivel Inventivo (Art16 D486)

Con respecto a las reivindicaciones 8 a 16, que hacen referencia a un método para
acoplar tubos cementando el acole sobre los extremos de los tubos y a un sistema que
comprende un acople y un tubo, son afectadas con el conocimiento del técnico, “el
experto medio debera poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y
con una serie de conocimientos en el campo especifico de la invencion™, puesto el
cual cuenta con los métodos o accesorios de instalacion de una tuberia de
PVC/CPVCS?, dentro de los cuales estan los acoples como tees, bujes, codos, bridas,
los cuales pueden ser fabricados ya sea en PVC o CPVC, por lo cual dichas
reivindicaciones se consideran obvias.

Asi mismo, el documento D1 menciona que para conexiones no mecanicas, se puede
utilizar cemento solvente para unir los accesorios (Col.8, lineas 44 y 45).

De igual manera menciona que los accesorios se instalan en un extremo abierto del
tubo compuesto de capas multiples de tal manera, que se forme un sellado a prueba de
fugas conjunta en un extremo de la tuberia multicapa compuesto directamente entre el
tubo de multiples capas y el accesorio (Col.12, reivindicacion 2, lineas 27 a 30).

El tubo multicapa esta compuesto por una lamina interior de cloruro de polivinilo
clorado, una lamina intermedia metalica y una lamina exterior de coluro de polivinilo
clorado (Col.12, reivindicacién 2, lineas 16 a 19).

8. Conclusion

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 EP1078189 8al6 Nivel Inventivo

4http://www.google.com/patents/EP1078189B1?
cl=en&dg=multilayer+composite+pipes&hl=es&sa=X&ei=NW6qUOKdJAZDo8QS3xIBw&sqi=2&pjf=1&ved
=0CDwWQ6AEWAW

5Proceso 43-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: formulaciones
de péptidos hidrosolubles de liberacién retardada.

6 http://www.charlottepipe.com/Documents/Espan_TM-PL-SP/TM-PL-SP.pdf
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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 sesenta (60) 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
sesenta (60) 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
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-01-22

Elabord: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisé: Rosa Patricia Tellez Chavarro
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