Contactenos
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Buenas tardes :

Por problemas en la radicacion en linea en el modulo de oposiciones en nuevas creaciones, adjunto
enviamos escrito de oposicién y pago de la tasa para oponernos al siguiente expediente:

Solicitud Patente de Invencién No. 14-120.395

Solicitante

HINCAPIE RESTREPO, SANTIAGO

Titulo

‘;JARILLA DE ALUMINIO PUESTA A TIERRA PARA DESCARGA
ELETRICA

Publicacion

CACI:—I'A 729 de 10 de Junio de 2015

Tradmite PRESENTACION DE OPOSICION

Favor acusar recibo de este correo.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. 5. D.

RE:  Solicitud Patente de Invencion No. 14-120.395
Solicitante HINCAPIE RESTREPO, SANTIAGO

Titulo VARILLA DE ALUMINIO PUESTA A TIERRA PARA DESCARGA
ELETRICA

Publicacion ~ GACETA 729 de 10 de Junio de 2015

Trémite PRESENTACION DE OPOSICION

Yo, ANDRES MARQUEZ ACOSTA, identificado como aparece al pie de mi firma, con
domicilio en la Calle 11B No. 41-53, Medellin, Antioquia, cbrando como apoderado de la
sociedad SISCOAX S.A.S. domiciliados en Medellin, Antioquia, basado en las
disposiciones del artfculo 42 de la Decision 486, estandc dentro del término de ley, me

permito manifestar:

1. Peticion

En primer lugar, se solicita muy respetuosamente a esa Superintendencia negar el
privilegio de patente de modelo de utilidad a la invencion que se encuentra bajo el
expediente 14-120.395, toda vez que la misma no cumple con los requisitos de claridad y
novedad como se encuentran definidos en los articulos 16 y 30 de la Decisién 486, al
tiempo que la materia definida en las reivindicaciones no se puede considerar como

patentable bajo la modalidad de Modelo de Utilidad, como se demuestra a continuacion.

2. Legitimo Interés

Con base en las disposiciones del articulo 42 de la Decisién 486 que establece que " Dentro
del plazo de sesenta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo
interes, podrd presentar por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar
la patentabilidad de la invencion’’, la sociedad SISCOAX S.A.S., manifiesta legitimo
interés, toda vez que la concesidn de la patente de modelo de utilidad en cuestién
14-120.395
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atentaria directamente con la actividad comercial de mi mandante, toda vez que mi
mandante comercializa los productos relacionados con sistemas para descargas eléctricas,
los cuales son ampliamente conocidos en el estado del arte y han sido comercializados

durante muchos afies, tal como se demostrara mas adelante.

3. Fundamentos de [a Oposicion

Mi mandante manifiesta que la solicitud de la referencia carece de los requisitos
dispuestos por la ley con relacion a la claridad y novedad, tal como se establece en la
Decision 486, toda vez que al momento de la presentacién de la solicitud, dicho articulo
denominado "VARILLA DE ALUMINIO PUESTA A TIERRA PARA DESCARGA ELECTRICA” era
conocido en el estado del arte y habia sido comercializado y utilizado en el mercado
Colombiano e Internacional durante una pluralidad de afios, no sdlo por mi mandante sino
por practicamente todos los fabricantes y distribuidores de este tipo de sistemas de

descarga eléctrica.

En este sentido, a continuacion se hace un andlisis detallado de los requisitos incumplidos

por parte de la solicitud en cuestion,
3.1 Claridad
3.1.1 Descripcion (Articulo 28 de la Decisién 486)

En primer lugar, el articulo 28 de la Decision 486 establece que “La descripcion debers
divulgar fa invencidn de manera suficientemente clara y completa para su comprension y
para que una persona capacitada en la maleria técnica correspondiente pueda ejecutarla.
La descripcion de la invencion fndicard el nombre de fa invencidn e incluird la siguiente
informacion

a) el sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica /a invencion;

b) I3 tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese Uil pars la comprension yel
examen de /a invencion, y las referencias & los documentos vy publicaciones anteriores
relativas a dicha tecnologia,

¢} una descripcion de Ia invencion en trminos que permitan fa comprension del problema
téenico y de Ja solucion aportada por fa invencion, exponiendo fas diferencias y eventuales
ventajas con respecto a ia tecnologia anterior;

14-120.395
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d) una resefia sobre Jos dibujos, cuando los hubiera;

&) una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o Hevar a
la practica la invencion, ulilizando efemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos
pertinentes; y,

£} una indicacion de la manera en que la invencion satisface la condicion de ser susceptible
de aplicacion industrial, si elfo no fuese evidente de Ja descripcion o de la naturaleza de /3

invencion”.

De acuerdo con lo anterior, un experto en la materia puede ver que la solicitud en estudio
no cumple con las disposiciones de dicho articulo, toda vez que no incluye la informacién
alli sefialada, tal como el campo técnico, los antecedentes, entre otros, al tiempo que no
se encuentra debidamente ajustada a la practica local en Colombia. Por el contrario, en
este caso el solicitante simplemente se limité a indicar el uso del dispositivo que se desea
proteger, al mencionar que la varilla “se instala penetrandola en la tierrd”, pera no se
indica en ninguna parte las caracteristicas de dicha varilla, diferente a que es de metal
aluminio y que mide entre 0.60 y 3 metros, hecho que no es suficiente para definir un

dispositivo o un aparato considerado como una invencién.

Sumado a lo anterior, es claro para el experto que las figuras no se ajustan a los
lineamientos definidos tanto en la Decision 486 como en la prictica de esa
Superintendencia, toda vez que dichas figuras no se rigen par el dibujo técnico, sino que
simplemente corresponden a una serie de lineas con indicaciones a mano alzada, que no
permiten que una persona con conocimiento en la materia pueda entender la invencidn de

una forma clara.

Por lo tanto, la solicitud en estudio no cumple con el requisito de claridad en cuanto a su
descripcion.

3.1.2 Reivindicaciones {Articulo 30 Decision 486)

De ofra parte, el articulo 30 de la Decision 486 establece que “las reivindicaciones
definirdn la materia que se desea proteger mediante fa patente, Deben ser claras y
concisas y estar enteramente sustentadas por fa descripcion”. Asi misme, el Manual para
el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion emitido por la OMPI para los paises de
la Comunidad Andina establece que “ilas relvindicaciones deben contener todas las
14-120,395
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caracterfsticas técnicas esenciales de /a3 invencion las cuales definen a la invencion vy Ia
hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de Iz técnica... no se toma en cuenta como
caracteristica técnica de la invencion fa inclusion de términos relativos a aspectos no
técnicos..."

En este sentido, es claro que las reivindicaciones 1 a 2 de la solicitud de patente MNo. 14-
120.395 que se encuentran bajo el titulo “REIVINDICACIONES”, no cumplen con las
disposiciones del articulo 30 de la Decision 486 ni lo indicado en el manual mencionado
previamente, toda vez que, como primera medida, la reivindicacion independiente 1 define
“LA VARILLA DE ALUMINIO PUESTA A TIERRA PARA DESCARGA FLECTRICA se caracteriza
porque (1) Toda es de metal aluminid” vy la relvindicacion 2 define “L4 VARILLA DE
ALUMINIO PUESTA A TIERRA PARA DESCARGA ELECTRICA se caracteriza porque (1) fleva
un conector de aluminid’, perc en ningun momento se definen las caracteristicas técnicas
de dicha varilla, sino que simplemente se caracteriza porque es fabricada en aluminio y

porque tiene un conector en el mismo material.

Ahora bien, es importante indicar a ese Despacho que la practica en lo que respecta a
Modelos de Utilidad, segun su definicion en el articulo 81 que indica que “Se considera
modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracion o disposicidn de elementos, de
algin artefacto, herramienta, instrumento, mecanismeo u otro objeto o de alguna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion def
objeto que le incorpare o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que
antes no tenid’, es aceptar los modelos de utilidad que NO estén definidos Gnicamente por
un cambio en material, sino que por el contrario, deben tener una nueva “forma,
configuracion o dispasicion de efementos’, hecho que no se cumple en el presente caso,
ya que se basa en la varilla fabricada en Aluminio.

Asi las cosas, es claro que dichas reivindicaciones independientes 1 y 2 no son claras ni
permiten establecer el objeto que se desea proteger por medio de la solicitud en estudio,
al tiempo que no se ajusta a la definicidn de un Modelo de Utilidad, por lo que se debe

realizar |a respectiva conversién a una patente de invencidn.

En consecuencia, es claro que las reivindicaciones 1 a 2 de la solicitud 14-120-395 no
cumplen con el requisito de claridad definido en el articulo 30, como se indicé
previamente.

14-120,395
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3.2 Novedad

Sumado a lo anterior, se puede establecer también que la invencion definida en las
reivindicaciones 1 a 2 de la solicitud 14-120.395 no cumple con el requisito de novedad
definido en el articulo 16 de la Decisidn 486, donde en primer lugar, dicho articulo 16
establece que “Una fnvencion se considerard nueva cuando no estd comprendida en el

estado de la técnica.

£l estado de la técnica comprenderd todo fo que haya sido accesible al pdblico por una
descripcion escrita u oral, utitizacion, comercializacion o cualguier otro medio antes de Ja
fecha de presentacicn de Iz soficitud de patente o, en su caso, de la prioridad

reconocida...”,

En este sentido, nos permitimos informar a ese Despacho que la invencion radicada bajo
el expediente de solicitud de patente de modelo de utilidad 14-120.395 carece del
requisito de novedad y por lo tanto, incumple las disposiciones del mencionado articulo
16, toda vez gue antes de la fecha de presentacién, es decir, 04 de Junio de 2014, las
varillas fabricadas en Aluminio con el fin de realizar descargas eléctricas eran conocidas vy
habian sido comercializadas por una pluralidad de fabricantes vy distribuidores, dentro de

los que se encuentra mi mandante,
Sumado a lo anterior, al realizar una simple blsqueda (no patente) se pueden ver
multiples divulgaciones relacionadas con este tipo de dispositivo (cabe aclarar que el uso

no es patentable en Colombia, como es bien sabido por un experto en la materia):

« Documento D1: http://industrial.ferreteriapuig.com/herramientas/es/cincel-

puntiagudo-con-extremo-sds-max-metabo-mod--23352/10852500027/0/ que

divulga una varilla puntiaguda fabricada en metal aluminio.

De otra parte, también se tienen las siguientes divulgaciones relacionadas con
documentos de patente publicados antes de la fecha de prioridad de la solicitud en

estudio:

» D2: Us 3876819 publicada el 8 de abril de 1975, que divulga una varilla para ser
14-120.393
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enterrada en la tierra, la cual se puede fabricar en cualquier material dentro de los

que se encuentra el aluminio, con la siguiente figura representativa:

= D3: US 2874325 publicada el 17 de febrero de 1959, que divulga un electrode o
varilla utilizado en un aparato de descarga eléctrica, donde dicho electrodo se
puede fabricar en una pluralidad de material metélicos, dentro de los que se

encuentra el aluminio, cuya figura representativa es:

FE o

De acuerdo con lo anterior, mi apoderado se permite manifestar muy respetuosamente a
esa Superintendencia, gue la solicitud de patente de la referencia carece del requisito de
novedad, tal como se indic previamente, teniendo en cuenta que existen por lo menos
tres (3) divulgaciones previas a la fecha de presentacion de la misma, donde a partir de
las figuras se puede ver gue se relacionan directamente y se mencionan las caracteristicas
definidas en las reivindicaciones independientes, tal como es el hecho del material en
aluminio.

En este sentido, solicitamos muy respetuosamente a ese Despacho negar el privilegio de
patente de modelo de utilidad a la invencién que se encuentra en el expediente No. 14-
120.395 por carecer del requisito de novedad y no cumplir con lo dispuesto en la
legislacion vigente.

14-1200.395
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4.  Anexos

a. Poder debidamente otorgado por el representante legal de SISCOAX S.A.S.
5. Pruebas

a. Pagina Web denominada documento D1.

b. Copia del documento US 3876819 (D2)

c. Copia del documento US 2874325 (D3)

6. Notificaciones

El suscrito y la sociedad SISCOAX S.A.S., recibiremos notificaciones en la Calle 118 No.

41-53 de la ciudad de Medellin, Antioquia.

Cordialmentz,

Y I ) f
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‘L—““ :rﬂ':-‘ ! L [ \\JI A~
ANDRES MARQUEZ ACOSTA
C.C Mo 71.686.347 de Medellin J
T.P. No 156.659 del C.S. dela . /
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