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Oficio N° 8458

Ref. Expediente N° NC2016/0000512

Sefior(a)
ADAMA MAKHTESHIM LTD.
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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
Cooperacién 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, literal f)

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

2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Con respecto al resumen este es demasiado corto, se recuerda que de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen
consiste en una sintesis de la divulgacion técnica contenida en la solicitud de patente,
debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el
extracto permitira precisar el objeto de la invencion, sus elementos caracteristicos y
el campo de aplicacion.

3. Pago de Tasas Patente de Invencion (Art. 26 D486, Numeral 1.2.2.2. del
Capitulo | del Titulo X de la Circular Unica)

Teniendo en cuenta que el capitulo reivindicatorio presentado excede diez
reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada
reivindicacion adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolucién
de tasas vigente para la fecha de presentacion de la solicitud, so pena de que no
sean tenidas en cuenta dentro del presente tramite administrativo.

En el presente requerimiento se estudian las diez primeras reivindicaciones
correspondientes a la tasa pagada.
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4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicacion 1 no se encuentra debidamente soportadas en la descripcion puesto
que en las realizaciones preferidas hace referencia a que el método involucra
carbonato alcalino (Li2CQO3), agente alquilante (CH3I), solvente (DMF); lo cual no
evidencia la produccién de todos los posibles reactantes, sino que se hace una
generalizacion de manera especulativa. Se sugiere restringir la solicitud a una
razonable cantidad de acuerdo al proceso y lo ésteres producidos, que se encuentran
debidamente soportadas en el capitulo descriptivo.

La reivindicacion 1 no es concisa cuando emplea los términos “carbonato alcalino”,
“agente alquilante” en la definicion de componentes, porque definen los compuestos
por su familia quimica, funcién o actividad, pero no por un compuesto o componente
como tal, lo que hace que se obtengan un numero indefinido de composiciones que
no encuentran soporte en la descripcidn. Por lo tanto, se requiere al solicitante que
defina de manera correcta los compuestos que se encuentren soportados en la
descripcion.

La reivindicacion 1 no es clara porque se trata de una reivindicacion tipo método el
cual debe definirse por una secuencia logica de etapas y condiciones en cada una de
ellas, por lo tanto, en esta reivindicacion se deben mencionar las condiciones, tales
como relaciones molares, temperatura, presion, entre otras, necesarias para llevar a
cabo el método.

La reivindicacion 3 no es clara porque menciona que ademas se agrega un solvente,
lo cual de ser parte importante del método debe ser mencionado en la reivindicacion
independiente 1, que es la que contiene todos las etapas y condiciones del método.

Las reivindicaciones 8 y 9 no son claras cuando emplean el término
“aproximadamente”, porque es impreciso, lo cual no permite distinguir la invencion
del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por término preciso o rango concreto.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decisién 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 pagard 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

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via
gubernativa.

El anterior requerimiento fue notificado el 9 de agosto de 2016

Atentamente,

—

-

DIRECTOR NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado:MAYRA ALEJANDRA QUINTERO
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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