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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefor(a)

FERNANDO TRIANA SOTO

Asunto: Radicacion: 16-6949- -1
Tramite: 11
Evento: 378
Actuacion: 430
Oficio: 689
Folios: 5

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, articulo 27 del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del
Reglamento y Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le
comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como
apoderado.

2. Descripcion (Art. 28 D486)

La descripcién de la invencién debe ser clara y completa, de manera tal que una
persona versada en la materia pueda ejecutarla. Asi mismo, deberé indicar: a) el
sector tecnolégico al que se refiere 0 se aplica la invencién; b) la tecnologia
anterior conocida por el solicitante que fuese util para la comprensién y el examen
de la invencién y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores
relativas a dicha tecnologia c) incluye una descripcion de la invencion en términos
gue permitan la comprension del problema técnico y de la solucién aportada por la
invencion, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la
tecnologia anterior, d) menciona una resefia sobre los dibujos (si es el caso)
utilizando el sistema Internacional de unidades Sl €) menciona una descripcion de
la mejor manera conocida por el solicitante para llevar a la practica la invencion,
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utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes, f) indica 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
invencion.

En el presente caso no se evidencia las diferencias y las ventajas de la invencion
con respecto a la tecnologia anterior, adicionalmente no se describe la mejor
manera de la invencién utilizando ejemplos de estos ser pertinentes.

3. Descripcidén (Art. 28 D486)

Las gréficas, figuras y dibujos de acuerdo con la Decisiobn 486, deberdn ser
elaborados siguiendo las reglas del dibujo técnico con tinta negra indeleble,
numeradas individual y consecutivamente, y presentadas exclusivamente en papel
tamano oficio por una sola cara. Se requiere que las figuras o dibujos contengan
nameros de referencia para designar cada uno de las piezas de manera que se
muestren todos los detalles de la invencion para ser descritos en la descripcion.

En la presente solicitud, no se pueden observar los detalles de los dibujos, ya que
estos estan borrosos y no se pueden observar los niumeros de referencia, se
sugiere al solicitante presentar nuevamente los dibujos, siguiendo las
instrucciones mencionadas anteriormente.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 6 estan combinando categorias al mencionar dispositivo y
procedimiento de digestién biologica, lo cual no esta permitido. 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 invencidén 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 invencién de procedimiento se
encuentra conformado por “una serie 0 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)1.

Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones de producto deben estar
caracterizadas por caracteristicas técnicas estructurales de caracter tangible, por
su parte, las reivindicaciones de procedimiento deben estar caracterizadas por la
secuencia de etapas técnicas y las condiciones técnicas (temperaturas, flujos,
presiones, etc.).

Las reivindicaciones 2 y 4 a 6, hacen referencia a resultados a obtener o ventajas
técnicas como lo son: “por promover la digestion bacteriana por medio de
activacion de lodos en el tanque de homogenizacion (A) y estratificacion en lechos
fluidificados en los tanques saneador (B) y decantador (C), y realizando filtracion
(D) bajo las caracteristicas intrinsecas de los sistemas limicolas” (Reiv. 2), “por
suscitar la oxidacion organica de forma ordenada y calificada, inyecciones de aire
a bajas presiones en el tanque decantador (C)” (Reiv. 4), “derivados de una
composicion de fuerzas gravitacionales, flujo controlado de fluidos y accion
bacteriana estratificada” (Reiv. 5) y “por tener una filtracion limicola en zonas
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anoxicas cuya funcion prepara las condiciones adecuadas a acciones biologicas
anaerobicas, finalizando el proceso en el tanque (D)” (Reiv. 6), lo cual no es
permitido para caracterizar la invencion. Se sugiere reemplazar dichas
expresiones por las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion.

El capitulo reivindicatorio se debe modificar teniendo en cuenta las siguientes
indicaciones:

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

b) La esencia o razébn 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
aguello que lo hace diferente de lo ya existente.

a) En la redaccion de las reivindicaciones, se aconseja iniciar con la
reivindicacibn menos limitativa, es decir mas amplia, que contenga el menor
namero de caracteristicas técnicas posibles pero si 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. 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 técnica mas préxima a la invencion.
De esta forma podra determinarse que caracteristicas deberan incluirse
necesariamente en la reivindicacién principal y cuales podran formar parte de
las reivindicaciones dependientes.

b) 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
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 a ser protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto
conocido del estado de la técnica.

c) Las reivindicaciones pueden ser independiente o dependientes. Las
reivindicaciones independientes deben contener todas las caracteristicas
esenciales que definen la invencién, 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.

d) En laredaccion y estructura de las reivindicaciones se debe:
- Evitar inconsistencias entre la descripcion 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.
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- Exponer las “caracteristicas técnicas de la invencion “. Esto significa que
no deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas
comerciales, resultados a obtener, 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 comprension de las reivindicaciones. Los signos de
referencia se colocaran entre paréntesis.

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

La parte caracterizante define las caracteristicas que en combinacién con el
preambulo se desean proteger, es decir las caracteristicas que la invencion
afade al estado de la técnica.

Ver anexo 1: ejemplos de redaccién de las reivindicaciones para una solicitud
de patente.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, se le requiere
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes 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 pagaréa 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

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante para los dos (2) meses 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 2016-02-02

Elabord: Nelcy Lorena Montes Vanegas
Revisé: Sonia Andrea Diaz Pirazan
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