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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefor(a)
JOHN FREDY CASTRO MONDRAGON

Asunto: Radicacion: 16-82059- -4
Tramite: 3
Evento: 1
Actuacion: 430
Oficio: 7631
Folios: 6

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de la
Decisién 486 de la Comisién 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. Titulo

El titulo no corresponde a un objeto protegido por la modalidad de modelo de utilidad,
puesto que reclama “Extraccion de café (...)", ademas la expresion “utilizando bolsa de
té como método de filtracion”, corresponde a la reivindicacion del uso de un producto ya
conocido, lo que implica la reivindicacion de un segundo uso, objetos que no son
patentables en Colombia. Se sugiere modificar por una expresién que represente
claramente el objeto que se pretende proteger.

2. Descripcion (Art. 28 D486)

Con el &nimo de que la descripcion cumpla con ciertos requisitos de forma, que tienden
a mejorar la claridad de la misma, se sugiere trasladar la informacién presentada con
las figuras a la descripcion, en un acapite de “Descripcién detallada de las figuras”, por
ejemplo:

Descripcién de las figuras: “Figura 1 muestra (...); Figura 2 vista parcial de (...)".
Descripcidon detallada de las figuras: Haciendo referencia a los dibujos, el nombre del

elemento debe estar seguido del nimero de referencia por ejemplo “la maquina de
empaquetar (10) comprende dos rodillos accionados por un motor (11) para soportar y
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hacer girar el rollo (13)”.
Y presentar las figuras cumpliendo los siguientes lineamientos:

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 de las piezas, en cortes o vistas de manera que se muestren todos
los detalles de la invencion para ser descritos en la descripcién. 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 rétulos, cuadros,
membretes o cotas, o0 leyendas en idiomas extranjeros, sélo los numeros de referencia
para designar cada compuesto o radical pieza, los cuales deben corresponder con lo
definido en la descripcion.

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

Para fines de aclarar al solicitante las caracteristicas que definen un modelo de utilidad,
se cita su definicion de acuerdo con el articulo 81 de la Decisién 486 “Se considera un
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
que antes no tenia”.

En virtud de lo anterior, un método de extraccibn, como el reclamado en la
reivindicacion 1, no se considera un objeto susceptible de proteccion bajo la modalidad
de modelo de utilidad. Ahora bien, al considerar que el objeto presentado, a lo largo de
la descripcion, es la bolsa filtro de papel, ésta si podria protegerse como un modelo de
utilidad, teniendo en cuenta que no se reclaman materiales de la misma bolsa o de
otras partes de la misma, y que el contener un producto, como en este caso, café, no le
da la novedad a la bolsa reclamada.

Cabe aclarar, que si el objeto de interés es un método o si se considera como una
caracteristica técnica esencial de la bolsa, el(los) material(es) con la que fue elaborada,
el solicitante tiene la posibilidad de pedir el cambio de modalidad a patente de
invencion, amparado en el articulo 83 de la Decisién 486, claro esta, cuando considere
gue esta modificacion esta a favor de sus interés. En esta toma de decision, debe tener
en cuenta los siguientes puntos:

» Las patentes de invencion, deben cumplir ademas, el requisito de nivel inventivo al
gue se refiere el articulo 18 de la Decision 486.

» La peticion de conversion de una solicitud podra presentarse sélo una vez, de
acuerdo con el articulo 35 de la Decision 486.

» Para hacer efectivo el cambio de modalidad, debera hacer el pago de la tasa
diferencial; esto es cuando se pasa de modelo de utilidad a patente de invencion.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)
Reivindicaciones 1 a 4, P4g. 67 y 68, Radicado 16-082059-0003-0000.

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:
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> La reivindicaciébn 1 tiene por objeto un método, sin embargo, no muestra una
secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en
un producto. Es asi como los “pasos” se limitan a suministrar una serie de elementos
(Bolsa filtro de papel, agua caliente y recipiente) pero no se reivindican las etapas
técnicas con sus condiciones técnicas. Se sugiere realizar las aclaraciones
respectivas o definir la invencidon por sus caracteristicas esenciales, teniendo en
cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada. Es oportuno reiterar, que un
meétodo no hace parte de los objetos que puedan ser protegidos mediante un modelo
de utilidad. Asi las cosas, si esta reivindicacion se conserva, pero no se cambia la
modalidad, esta no podria ser objeto de estudio de patentabilidad.

> Las reivindicaciones 2 a 4, presentan como predmbulo “Bolsa Filtro de papel, segtn
reivindicacion (...)”, lo cual indica que son reivindicaciones dependientes, sin
embargo, se debe tener en cuenta que las reivindicaciones dependientes han de
presentar el mismo preambulo de la clausula de la cual depende, lo que no cumple
en este caso, dado que la reivindicacion 1, presenta como predmbulo “Método de
extraccion de (...)". Se sugiere hacer las correcciones pertinentes.

> En la reivindicacion 2 la expresion “caracterizada por contener café”, no se considera
una caracteristica técnica esencial de la bolsa, dado que el contener uno u otro
producto, no le da la novedad a la invencién. Se sugiere, hacer las modificaciones
pertinentes teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.

> Las reivindicaciones 1 a 4 presentan como caracteristicas técnicas esenciales
términos generales, tales como: “bolsa filtro de papel”, “agua caliente”, “aleta
superior”, “una base expandible”, “un hilo sujetador”, “identificacion de logo y marca”
y “envoltura exterior individual”’, los cuales aunque corresponden a términos
ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de
forma imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles variaciones, se
propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de
forma menos general o identificar cada parte reclamada con el nimero de referencia
de las figuras.

> En las reivindicaciones 1 y 2 las expresiones: “para preparacion de la taza de café”,
“que se dobla para asegurar el contenido de la bolsa”, “que permite espacio
suficiente para el café molido y que tiene la posibilidad de expandirse totalmente
para sostenerse sin necesidad de un soporte adicional”, corresponden a
caracteristicas funcionales, las cuales aunque explican la relacion que hay entre
diversas caracteristicas estructurales y pueden estar incluidas en las
reivindicaciones, no definen la invencion; de tal manera no se tendrian en cuenta
para el estudio de patentabilidad.

> Se le sugiere a la solicitante que coloque frente al elemento reclamado en las
reivindicaciones, el nimero de referencia de las figuras, guardando correspondencia
con el capitulo descriptivo, con el objetivo de comprender mejor la invencion al
momento de hacer el andlisis y distinguir los elementos de dicha invencién.

Con el fin de indicar algunas sugerencias que el solicitante puede tener en cuenta al
momento de modificar el capitulo reivindicatorio se aclara que dado que las
reivindicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales de una invencion, para las
cuales se reclama la proteccion legal mediante la solicitud de patente. En el caso de
una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la
proteccion legal otorgada. Por lo tanto, la definicion de las reivindicaciones debe
realizarse teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
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a) Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya proteccion se solicita; ser claras y
concisas y sustentarse enteramente en la descripcion.

b) La esencia o razén de ser de una reivindicacién consiste en definir la invencién,
indicando sus caracteristicas técnicas, dandole el alcance de la proteccion. Las
reivindicaciones deberan delimitar claramente la invencién respecto al estado de la
técnica o tecnologia anterior, de modo que se observe en forma concisa lo nuevo
gue se esta aportando a la tecnologia y todo aquello que lo hace diferente de lo ya
existente.

c) En la redacciéon de las reivindicaciones, se aconseja iniciar con la reivindicacion
menos limitativa, es decir mas amplia, que contenga el menor nuamero 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 funcién del
estado técnica mas préxima a la invencién. De esta forma podra determinarse que
caracteristicas deberan incluirse necesariamente en la reivindicacion principal y
cuales podran formar parte de las reivindicaciones dependientes.

d) Cada reivindicacion consta de un preambulo y una parte caracterizadora. El
preadmbulo normalmente coincide con el titulo de la invencion y sirve de introduccion
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.

e) 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.

f) En la redaccién 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 definicion de
un producto por la funcionalidad del mismo.

- Evitar incluir en las reivindicaciones referencia a los dibujos o figuras de la
descripcion técnica.

- Exponer las “caracteristicas técnicas de la invencién “. 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.
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g) 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 preAmbulo indicara primero cual es la materia de la invencién (aparato, proceso,
composicién, etc.) y seguidamente las caracteristicas técnicas necesarias 0
elementos necesarios para definir la invencion 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
predmbulo se desean proteger, es decir las caracteristicas que la invencién afiade al
estado de la técnica.

Ver ejemplos de redaccion de las reivindicaciones para una solicitud de patente (%).

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 notificaciébn 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 reivindicacién 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 un (1) mes y presentarla por escrito.

1 http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf
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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 2016-06-28

Elabord: Alba Rocio Lemus Quiroga
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