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

Con respecto al resumen, este es demasiado corto. El resumen consiste en una
sintesis de la divulgacion técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuar el
resumen, teniendo en cuenta que el extracto permitira precisar el objeto de la
invencion, sus elementos caracteristicos y el campo de aplicacion.

2. Descripcion (Art. 28 D486)

La descripcion no divulga la invencién de manera suficientemente completa para que
persona normalmente vesada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla
(o reproducirla). La descripcion propiamente dicha de la estructura de la invencion,
debe ser redactada con suficiente detalle como para que pueda ser realizada por
alguien ajeno al solicitante.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 11, bajo el documento No. 01-09.

La reivindicacién 1 que tiene por objeto un sistema no se encuentra correctamente
redactada por cuanto refiere a un método de fabricacion, lo cual no es 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 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 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.

La estructura de la reivindicacion 1 tiene mas de un enlace gramatical al referir “que
comprende” y “que consiste”, lo cual no permite distinguir claramente el objeto que
busca proteger.

En las reivindicaciones los términos “multiplicidad” (reiv. 1) “cualquier configuracion”
(reiv. 10) son imprecisos y/o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invencién
del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlo por términos precisos o
rangos concretos.
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En la reivindicaciones las expresiones “formando paredes periféricas (4)” (reiv. 1), “‘que
reproduce el plano de piso de la estructura que se esta montando” (reiv. 1), “para la
recepcion de los dispositivos de retencion (3)” (reiv. 1), “que reproduce el peffil interior
y exterior de la parte inferior de la placa (1)” (reiv. 6), corresponden a caracteristicas
funcionales, las cuales aunque explican la relacibn que hay entre diversas
caracteristicas estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no
definen la invencién; de tal manera no se tiene en cuenta para el estudio de
patentabilidad.

La expresidon “de nuevos materiales polimeros reciclados (2)” (reiv. 1) corresponde a
una expresion general la cual sugiere de forma imprecisa que la proteccién se extiende
a otras posibles variaciones o modificaciones y no restringen la invencion, se sugiere
realizar la modificacion respectiva utilizando términos que describan de forma mas
especifica la invencion.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decisidn 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 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.

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.

Atentamente,

—

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELCY LORENA MONTES VANEGAS
Revisado: RACHID PONCE VERGEL
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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