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Señor(a)
SICI Wireless SAS, Carlos Augusto Polania Torres
gerencia@siciwireless.com

Asunto:                  MODELO DE UTILIDAD

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a las patentes de 
modelo de utilidad por disposición del artículo 85 de la misma Decisión, se le 
comunica que: 

1. Cesión (Art. 26 D 486)

La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho 
a la Patente de modelo de utilidad del inventor al solicitante o a su causante, 
conforme a lo establecido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina. Cabe señalar que las sociedades o personas 
jurídicas no se consideran inventores por lo que se DEBE OMITIR la cesión de 
derechos del caso en particular: "SICI WIRELESS S.A.S", únicamente se debería 
tener en cuenta la cesión del señor Diego Durán Silva.    

2. Resumen (Art. 31 D486)

Con respecto al resumen, este es demasiado corto, se debe allegar de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen 
consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, 
debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el 
extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y 
el campo de aplicación.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la(s) reivindicación(es) 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 no es patentable, de acuerdo 
con el Art. 14.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

• La reivindicación 3 hace mención a unos orificios los cuales no están 
correlacionados en la dependiente previa, lo cual es una falsa dependencia y además 
genera falta de concisión al no mantener un preámbulo equivalente en la materia que 
se reclama en las reivindicaciones. Igual sucede en las cláusulas: 4, 5, 8, 11. Se 
sugiere seguir las indicaciones de redacción de reivindicaciones que están anexas.
• La frase: "que genera una rotación de por lo menos 130 rpm (...) que genera 
energía eléctrica por lo menos en un rango de entre 12 v y 240 v" (reiv. 1) se refiere a 
un resultado a alcanzar, y no definen al producto, puesto que la reivindicación 
incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas 
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presentes o futuras que lleguen a ese resultado, efecto o ventaja. Se sugiere 
reemplazarlo por las características esenciales estructurales, que contribuyen a la 
obtención de ese efecto.
• Las frases: "para ensamblar una pluralidad de dispositivos (...) para transmitir esa 
fuerza a a por lo menos diferentes dispositivos" (reiv. 1), "que permite funcionalidad 
para el ensamble de los respectivos componentes" (reiv. 2), “para mejorar la 
eficiencnia de la turbina en la cinética de la inyección del agua” (reiv. 3), “para facilitar 
el ensamble interno de la pluralidad de dispositivos (…)” (reiv. 5) corresponden a una 
característica funcional, la cual aunque explica la relación que hay entre diversas 
características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no 
define la invención; de tal manera que no se tiene en cuenta para el estudio de 
patentabilidad.
• La frase: "mejoran la eficiencia de generación, permitiendo una entrada de agua a 
presión de por lo menos 10 psi" (reiv. 1) sugiere una ventaja técnica, lo cual no 
especifica las características técnicas estructurales del objeto que se reclama. Se 
sugiere incluir las características técnicas esenciales estructurales del mismo.
• Se recomienda al solicitante incluir las unidades en Sistema Internacional (SI) tanto 
en el pliego reivindicatorio como en la descripción. 

Se sugiere seguir las indicaciones que a continuación se presentan:

A continuación se dan algunas recomendaciones, de carácter informativo, para la 
presentación del capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio.

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

 Las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, 
para las cuales se reclama la protección 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 protección legal otorgada.

 Las reivindicaciones deben: 

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

 La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, 
indicando sus características técnicas, dándole el alcance de protección. Las 
reivindicaciones deberán delimitar claramente la invención respecto al estado 
de la técnica o tecnología anterior, de modo que se observe en forma concisa 
lo nuevo que se está aportando a la tecnología y todo aquello que lo hace 
diferente de lo ya existente. 

 En la redacción de las reivindicaciones se aconseja iniciar con la reivindicación 
menos limitativa, es decir más amplia, que contenga el menor número de 
características técnicas posibles pero suficientes para cumplir con el requisito de 
novedad, e incluir, una a una, dichas características limitativas en las 
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reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso serán dependientes de la 
primera. 

El grado de importancia de las características técnicas de la invención a lo efectos de 
redacción de las reivindicaciones  deberá determinarse en función del estado de la 
técnica más próximo a la invención. De esta forma, podrá determinarse que 
características deberán incluirse necesariamente en la reivindicación principal y 
cuales podrán formar parte de las reivindicaciones dependientes. 

 Cada reivindicación consta de un preámbulo y una parte caracterizadora. El 
preámbulo normalmente coincide con el título de la invención, y sirve de 
introducción informativa sobre el objeto que va hacer protegido. Contiene  la 
información técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se 
pretende proteger. La parte caracterizadora, que suele seguir al preámbulo 
precedida por la frase “caracterizado por”, recoge las características técnicas 
que van hacer protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido 
del estado de la técnica. 

 Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes. Las 
reivindicaciones independientes deben contener todas las características 
esenciales que definen la invención, mientras que las reivindicaciones 
dependientes definen realizaciones particulares de la invención. En su redacción, 
las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el preámbulo de la 
reivindicación principal de la cual dependen y definen en su parte caracterizadora, 
las características técnicas particulares que se desean proteger. 

 En la redacción y estructura de las reivindicaciones se debe:
 Evitar inconsistencias entre la descripción y las reivindicaciones.
 Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definición de 

un producto por la funcionalidad del mismo.
 Evitar incluir en las reivindicaciones referencias a los dibujos o figuras de la 

descripción técnica.
 Exponer las “características técnicas de la invención”. 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 características técnicas 
mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, 
relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si 
facilitan la compresión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se 
colocaran entre paréntesis.
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En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, en concordancia 
con el artículo 85 de la misma Decisión, se le requiere para que dentro del término de 
un (1) mes siguiente 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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía 
gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 16 de septiembre de 2016.

Atentamente,

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado:RACHID  PONCE VERGEL
Revisado: RACHID PONCE VERGEL
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
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