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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD FOLIOS: 7

ACT: 430 REQUERSOLICITA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefor(a)
PEDRO HERNAN VEGA ORTIZ

Asunto: Radicacion: 16-54931- -1
Tramite: 3
Evento: 1
Actuacion: 430
Oficio: 3430
Folios: 7

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, aplicable a las patentes de modelo de
utilidad por disposicion del articulo 85 de la misma Decision, se le comunica que:

1. Petitorio (Art. 27 D486)

El titulo de la invencion esta haciendo alusion a un proceso, lo cual no se encuentra
dentro del contexto de la presentacion de un modelo de utilidad de acuerdo al articulo
81 de la Decision 486.

El petitorio registra un plazo de 12 meses en la seccidén de patente de invencion siendo
el presente trdmite un modelo de utilidad, por lo que se sugiere allegar un nuevo
petitorio con el llenado de las casillas respectivas y ubicando el plazo de publicacion en
la seccién correspondiente a modelos de utilidad.

2. Descripcion (Art. 28 D486)

Se sugiere reorganizar el capitulo descriptivo, conjugando en un solo texto continuo
cada una de las partes que la componen. La descripcion de la invencion debe ser clara
y completa, de manera tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Asi
mismo, debera indicar: a) el sector tecnoldgico al que se refiere o se aplica la invencion;
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) incluye una descripcion de la invencién en términos que
permitan la comprensién del problema técnico y de la solucién aportada por la
invencion, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la
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tecnologia anterior, d) menciona una resefia sobre los dibujos (si es el caso) utilizando
el sistema Internacional de unidades S| e) menciona una descripcion de la mejor
manera conocida por el solicitante para llevar a la practica la invencion, utilizando
ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes, f) indica la manera en
gue 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 invencién.

Figuras, Dibujos y secuencias

Las graficas, figuras y dibujos de acuerdo con la Decision 486, deberan ser elaborados
siguiendo las reglas del dibujo técnico con tinta negra indeleble, numeradas individual y
consecutivamente, y presentadas exclusivamente en papel tamafio oficio por una sola
cara. Se requiere que las figuras o dibujos contengan numeros de referencia para
designar cada uno(a) de (las), piezas, en cortes o vistas de manera que se muestren
todos los detalles de la invencidn para ser descritos en la descripcion. En los casos en
que asi se requiera, se sugiere aportar nuevos dibujos que muestren el dispositivo en
corte, enumerando las partes con numeros de referencia y mostrando todos los
aspectos importantes. Preferiblemente, los dibujos no deberan contener rotulos,
cuadros, membretes o cotas, o leyendas en idiomas extranjeros, sélo los niumeros de
referencia para designar cada pieza, los cuales deben corresponder con lo definido en
la descripcion.

A continuacién se presenta un ejemplo de los dibujos para una solicitud de patente:

EJEMPLO DE LAS FIGURAS 0 DIBUJOS

3. No son Modelos de Utilidad (Art. 81 y 82 D486)

La reivindicacion 1 hace referencia a un proceso, lo cual no es contemplado en lo
establecido por el articulo 81 de la Decision 486, que cita: “Se considera modelo de
utilidad, a toda nueva forma, configuracion o disposicion de elementos, de algun
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del
objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico
gue antes no tenia.” Por lo que se sugiere que, si desea reclamar tanto el proceso como
el dispositivo, realice la conversion de modelo de utilidad a patente de invencion,
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cancelando el valor faltante a dicho tramite y allegando el formato respectivo de
solicitud de modificacion®.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)
La(s) reivindicacidén(es) 1 a 6 no son claras porque:

Respecto de la reivindicacion 1, si desea seguir el tramite de modelo de utilidad, se
sugiere retirarla del pliego reivindicatorio y establecer una reivindicacion independiente
de producto de la cual dependan las subsiguientes reivindicaciones 2 a 6, ya que tal
como actualmente se encuentra, el pliego esta definiendo falsas dependencias, donde
las reivindicaciones de producto dependen de una reivindicacion de proceso,
generando una combinacién de categorias de reivindicaciones. Al respecto, el Tribunal
Andino de Justicia menciona 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 obtencion de una cosa o un
resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)?

Igualmente sucede con la reivindicacion 6 al combinar caracteristicas de proceso en
una reivindicacion de producto al mencionar: “...Cuando se llena la camara del
dispositivo se cierra la llave y se gastas el agua ahorrada en esta, o se gradua de modo
que le suministre una cantidad igual a la cantidad entregada por los orificios o
perforaciones. Aclarando que la reivindicacion fundamental de este invento es la
camara de reserva para suministrar el agua por el sistema de declive y no directamente
por la presion”. Dicho fragmento se sugiere retirarlo y trasladarlo al pliego descriptivo.

Cabe anotar, que se esta incluyendo ademas los términos “kit” (reiv. 6) y “sistema”
(reivs. 1 y 6), los cuales tampoco se encuentran contemplados dentro del contexto del
art. 81 de la Decisién 486 de 2000, para los modelos de utilidad.

Las reivindicaciones 1, 3 a 5y 6 incluyen los fragmentos: “para entregar el agua por el
sistema de declive al abrir la llave” (reiv. 1), “para instalar ahi el tubito de conexion con
el pico de la llave que es roscado internamente” (reiv. 3) y “para introducir ahi el tubito
de conexion al pico de la llave” (reiv. 4), “la cual entrega a mediana altura el rodillo el
agua al aparte inferior de este o camara de reserva propiamente dicha” (reiv. 5) y “para
instalar en el extremo inferior de la camara o rodillo...para sellar la camara de reserva
del dispositivo” (reiv. 6), que corresponden a caracteristicas funcionales, las cuales
aunque explican la relacidon que hay entre diversas caracteristicas estructurales y
pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invencion; de tal manera
gue no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

La reivindicacion 6 incluye la frase “aclarando que la reivindicacion fundamental de este
invento es la camara de reserva para suministrar el agua por el sistema de declive”, la
cual no es una caracteristica estructural adicional respeto de la camara de reserva. Se
sugiere retirarla.

1 http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/P102-F05%20Vr_8.pdf
2 Proceso 129-1P-2007
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Se sugiere incluir los numeros de referencia de los componentes que hacen parte del
objeto reclamado.

Se sugiere entonces, establecer un nuevo capitulo reivindicatorio acogiendo las
sugerencias hechas previamente y la guia de recomendaciones que a continuacion se
anexa:

Se le sugiere al solicitante presentar una clausula principal que defina de manera clara y precisa lo que
desea proteger con clausulas seguidas que particularicen o amplien el objeto a proteger, se recomienda
tener en cuenta las siguientes observaciones y recomendaciones asi:

Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales de una invencién, para las cuales se
reclama la proteccién legal mediante la solicitud de patente o modelo de utilidad. En el caso de una
patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la proteccién legal otorgada.

Las reivindicaciones deben:

a) Definir el objeto cuya proteccion solicita.
b) Ser claras y concisas, y
c) Sustentarse enteramente en la descripcion.

La esencia o razén de ser de una reivindicacion consiste en definir la invencién, indicando sus
caracteristicas técnicas, dandole el alcance de proteccién. 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.

® En la redaccion de las reivindicaciones se aconseja iniciar con la reivindicacion menos limitativa,
es decir mas amplia, que contenga el menor numero de caracteristicas técnicas posibles pero
suficientes para cumplir con el requisito de novedad, e incluir, una a una, dichas caracteristicas
limitativas en las reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso seran dependientes de la
primera.

e El grado de importancia de las caracteristicas técnicas de la invencion a los efectos de redaccion
de las reivindicaciones debera determinarse en funcion del estado de la técnica mas préoximo a
la invencién. De esta forma, podra determinarse que caracteristicas deberan incluirse
necesariamente en la reivindicacién principal y cuales podran formar parte de las reivindicaciones
dependientes.

® Cada reivindicacién consta de un preambulo y una parte caracterizadora. El preambulo
normalmente coincide con el titulo de la invencion, y sirve de introduccion informativa sobre el
objeto que va hacer protegido. Contiene la informacion 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 hacer protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido del estado de la
técnica.

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 definen realizaciones particulares de la invencion.
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.

En la redaccion y estructura de las reivindicaciones se debe:
e Evitar inconsistencias entre la descripcion y las reivindicaciones.

e Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definicion de un producto por
la funcionalidad del mismo.
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e Evitar incluir en las reivindicaciones referencias 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 u otras consideraciones no
técnicas.

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

Ejemplos de redaccion de las reivindicaciones para una solicitud de patente:

Ejemplo 1 RENVINDIACDNES

1. Maquina frigodfica de absorcbn con ur
condensador,evaporador,un absorbedortrsavésde:
cualse puede conducir una m ezcla de refrigeranyg
de agente deabsorcdHn en elcircuito,en la que a
m enos un colector solar (l1@std conectado para k Preém’bqlo:
calefaccHn hasta por encim a depunto deebu lichn F— caracteristicas
delrefrigerante para l®xpulsdn delrefrigerante ai genergles de I
com o un acum uladode refrigerante (4) conectad maquina.

en elcondensadoy3)delcircuito,y en elcolector ¢
refrigerante (4) es recibido refrigerantelguido
im pulsado con una presbn elvada y en ¢
absorbedor (7gstdn conectadosun acum ulador (6)c¢
agente deabsorcdn y un colkctor para disovente ¢
absorcdn puro (8) caracterizada porque en e
colector de refrigerante (4) est presente un & Pparte

regulacHn hidrostatica que dosifica elrefrigerante caracterizadora:
que actia en funcHdHn del nivel de Ienado, € elementos técnico
colaboracédn con un capilar dispuesto entre especificos

acum ulador derefrigerante (4)y elcondensador,y
puede realizar una dosificacén de agentes d
absorcHn porm edio de una pantalla o &ravés de:
nivelde llenadoen el acum ulador (6) de agente «
absorcHn.

2.M aquinafrigodfica de absorcdn de acuerdocon Ik
reivindicacén 1, caracterizada porque delante de
condensador (3) est conectado un separadonie\ reiVindiFaCioneS
vapor (). dependientes:
concreta elemento
técnicos de la
reivindicaciones d
las que dependen.

3.M aquinafrigorfica de absorcdn de acuerdocon a
m enosuna de lasreivindicaciones 12 caracterizad:
porque el condensador (3), el evaporadoX) yo e
absorbedor (7) estdin configurados com o tubc¢
nervado refrigerado por aire.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decisién 486, en concordancia
con el articulo 85 de la misma Decision, se le requiere para que dentro del término de
un (1) mes siguiente a la fecha de notificacion del presente oficio, complete los
requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente
requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento
llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contiene mas de diez (10)
reivindicaciones, no pagara la tasa de modificacion voluntaria pero si la correspondiente
al pago por reivindicacion adicional. Es claro, que en todo caso debera pagar la tasa por
reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de
fondo
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Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante
para un (1) mes y presentarla por escrito.
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del
Capitulo Sexto del Titulo | de la Circular Unica No. 10 de 2001.

—_— a=
=

—=

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craacionas (c)

El anterior oficio fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2016-04-05

Elabor6: Rachid Ponce Vergel
Revisé: Sonia Andrea Diaz Pirazan
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