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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 15­261438­  ­1
DEP: 2020  DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 
TRA: 11  PCT­PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
ACT: 430   REQUERSOLICITA                    

FECHA:  2015­11­24 17:35:22
EVE:  378  FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
FOLIOS:   4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 
de  la  Decisión  486  de  la  Comisión  de  la  Comunidad  Andina,  artículo  27  del 
Tratado  de  Cooperación  en  Materia  de  Patentes  (PCT),  regla  51  bis  del 
Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le 
comunica que: 

1. Capítulo I ó II (PCT) 

Debe aclarar si la solicitud es capítulo I o capítulo II, toda vez que lo señalado en 
el petitorio no coincide con la publicación internacional. 

2. Modificaciones presentadas (Art 19, 22 y 34 PCT)  

Se  aceptan  las  modificaciones  presentadas  comoquiera  que  se  ajustan  a  las 
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT.

3. Pago de Tasas Patente de Invención (Art. 10 26 89 D486, Numeral 1.2.2.2. 
del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

Teniendo  en  cuenta  que  el  capítulo  reivindicatorio  presentado  excede  diez 
reivindicaciones, es necesario que el  solicitante cancele la tasa establecida por 
cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena 
de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo. En 
este caso particular se pagaron 6 adicionales faltando la decimosétima.
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4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486) 

El uso de la(s) reivindicación(es) 12 y 13 no es patentable, de acuerdo con el Art 
14.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La(s) reivindicación(es) 1 a 16 no son claras porque: 

 La reivindicación 1 es visiblemente un proceso pero no se caracteriza por 
una secuencia de etapas técnicas que trasforman una serie de materias 
primas en un nuevo producto o resultado de estas. Es pertinente recordar lo 
que indica el Tribunal Andino de Justicia respecto a la definición de proceso 
o método:

“…el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por 
“una  serie  o  sucesión  de  operaciones  que  inciden  sobre  una  materia 
(sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o 
un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)1.

 Las reivindicaciones 1, 3, 10 y 13  incluyen los fragmentos: “de modo que 
altere dicho material (22), de modo que proporcione a dicho elemento (2)  
de seguridad…” (reiv. 1), “de modo que sublime sustancialmente al menos  
parte de dicho material (22), de modo que le proporcione a dicho elemento  
de  seguridad  dicho  marcado  (3)  detectable”  (reiv.  3),  “es  visible  por 
transmisión pero no por reflexión” (reiv. 10) y “para identificar un propietario  
del  documento  de  (1)  de  seguridad”  (reiv.  13)  sugieren  un  resultado  a 
alcanzar y no definen al producto y/o método, puesto que la reivindicación 
incluiría  no  sólo  la  solución  propuesta  por  el  solicitante,  sino  todas  las 
alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere 
reemplazarlo  por  las  características  esenciales  estructurales,  que 
contribuyen a la obtención de ese efecto.

 La  reivindicación  4  y  5  incluyen  los  fragmentos:  “material  conductor”  y 
“material metálico”, “partículas metálicas”, que son términos generales. Se 
sugiere  hacer  la  corrección  necesaria  especificando  los  materiales. 
Igualmente  sucede  con  la  reivindicación  6  donde  se  menciona  que  “el 
material sensible a la luz”, lo cual es general y no define características de 
forma específica.

 Incluyen el término “al menos” es relativo por lo cual no permite distinguir la 
invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término o 
rango concreto.

 Incluyen el  término:  “sustancialmente”,  que es  impreciso,  por  lo  cual  no 
permite  distinguir  la  invención  del  estado  de  la  técnica.   Se  sugiere 
sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

 Incluyen la expresión: “preferentemente”, precediendo una característica no 
es limitativo, porque hace opcional a la  característica y no limita el alcance 

1 Proceso 129-IP-2007
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de  la  reivindicación.  Se  sugiere  incluir  las  características  opcionales  o 
preferentes en una reivindicación dependiente.

 La reivindicación 10 y 12 indican el uso que puede darse a los detectores 
magnéticos y al  marcado detectable  respectivamente,  el  cual  no es una 
característica técnica que defina a la invención. Para el primero se sugiere 
eliminarlo  o  sustituirlo  por  un  término  tal  como  “por  medio”  y  para  el 
segundo retirarlo  del  pliego ya  que no aporta  una característica  técnica 
particular adicional al procedimiento reclamado.

 La  reivindicación  16  realiza  una  combinación  de  categorías  de 
reivindicación, lo cual no es permitido. El documento que se reclama debe 
ser caracterizado por las características estructurales que posee.

 
En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere 
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación 
del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de 
no  dar  cumplimiento  al  presente  requerimiento,  la  solicitud  se  considerará 
abandonada y perderá su prelación. 

Finalmente,  se  le  recuerda  al  solicitante  que  si  como  respuesta  a  este 
requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de 
diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso 
deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas 
en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), 
del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001. 



Notifíquese  el  presente  oficio  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  numeral  6.2,  literal  d),  del 
Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha  2015-12-01

Elaboró: Rachid  Ponce Vergel
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro

   Expediente 15-261438-  -1                                             Examen de forma          


