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Sefior(a)
ARMANDO FRANCO VALDEZ

Asunto: PATENTE DE INVENCION

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. Petitorio

De acuerdo con la solicitud original, la solicitud se radic6é como Patente de Invencion,
sin embargo, en la respuesta presentada el 8 de noviembre de 2016, el solicitante
sefala que “Este modelo de utilidad esta relacionado con el area metal mecanica
eléctrica” (subrayado fuera de texto), de tal manera no es claro para esta Oficina, si el
solicitante desea tramitar su invencion como Patente de Invencion o como Patente de
Modelo de Utilidad, en tal virtud se solicita hacer la aclaracion respectiva.

Es importante que el solicitante tenga en cuenta que el cambio de modalidad sélo se
puede realizar por una unica vez, de acuerdo con el articulo 35 de la Decision 486, asi
las cosas, una vez realizada la conversién no es posible retractarse. Por ello, se invita
al solicitante, antes de tomar la decision de cambio de modalidad, advertir las
diferencias entre ambas modalidades, y elegir la mejor opcién para su invencion.

Cabe aclarar que si es intencién del solicitante hacer dicha modificacion debe ingresar
al sistema SIPI por la ruta Patentes/Afectaciones/Conversion, y realizar dicho cambio.

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

Con respecto al resumen se debe allegar 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 invencidn, sus elementos caracteristicos y el campo de aplicacion.

3. Descripcion (Art. 28 D486)

Se sugiere reorganizar el capitulo descriptivo. La descripcidn de la invencion debe ser
clara y completa, de manera que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Asi mismo, debera indicar:

a) el sector tecnoloégico donde se aplica la invencién

b) la tecnologia anterior que fuese util para la comprension 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 invencién en términos que permitan la comprension
del problema técnico y de la solucién aportada, exponiendo diferencias y eventuales
ventajas con respecto a la tecnologia anterior
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d) una resefia a los dibujos (si es el caso)

e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la practica la invencién, con
ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes

f) indica como la invencion satisface la condicién de ser susceptible de aplicacion
industrial, si ello no fuese evidente de la descripcidén o de la naturaleza de la invencién

A continuacion se dan algunas recomendaciones, de caracter informativo, basados
en el articulo 28 de la Decision 486, sobre la informacion que debe incluir la
descripcion:

Estado de la Técnica

Se refiere a la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la
compresion y el examen de la invencién. Este apartado debe ayudar al examinador a
la compresion de nuestra invencion. Por esa razon debemos describir todo aquello que
conocemos, los procedimientos o técnicas utilizadas hasta la fecha, los productos que
hay en el mercado para..., los dispositivos que se utilizan en..., etc.

Cuando se hace alguna referencia a publicacion o patente se debera dar todos los
datos para ser localizada. Autor, revista, fecha e incluso, pagina o lineas, para el caso
de publicaciones; preferiblemente los datos de publicacion de la patente, numero,
fecha de publicacién y titular de la patente, para el caso de patentes.

Descripcion de la Invencion

Debe estar redactada de forma sencilla y completa, con el fin que una persona experto
en la materia pueda comprenderla y reproducirla.

Para asegurar la novedad de la invencion se debe empezar con hacer una sencilla y
comprensible redaccion del problema técnico planteado. Después describir la solucion
del problema, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la
tecnologia anterior. Seguido de este preambulo debemos caracterizar y concretar las
novedades en que se base nuestra invencion.

Generalmente, para ello, se emplean dos secciones. En la primera, “Breve descripcion
de la invencidon”, se debe redactar de forma general y resumida el contenido de la
invencidn, haciendo hincapié en la caracteristica técnica mas importante y novedosa
de la misma. En la segunda, “Descripcion detallada de la invencion”, volveremos a
insistir en el objeto de nuestra invencion, ahora aportando mas datos, generales y
especificos, que permitan reproducir la invencion a un experto en la materia. En el caso
de definicibn de parametros o caracteristicas utilizaremos siempre margenes de
valores o expresiones como “al menos de...”, “mas de...”, “preferentemente de...”,
“tales como...”, etc.

Explicacion detallada de los dibujos o graficas

Las figuras o dibujos deben permitir una mejor compresién del problema planteado y
su solucion; por lo tanto, las figuras o dibujos deben ser descritos en forma completa
para que cumplan su funcion.

Si se incluyen dibujos o graficas, se debe describir inicialmente en forma breve dentro

de la descripcion tal como: “Figura 1 muestra una vista lateral de la maquina

empacadora; Figura 2 vista parcial de la maquina de la figura 1”; y a continuacién

realizar una descripcion detallada haciendo referencia a los dibujos, el nhombre del
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elemento debe estar seguido del numero de referencia por ejemplo “la maquina de
empaquetar 10 comprende dos rodillos accionados por un motor 11 para soportar y
hacer girar el rollo 13”.

La descripcion y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse
a los signos, simbolos o numeros de referencia.

Figuras y Dibujos:

Las gréficas, 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(a) de las partes, en cortes o vistas de manera que se muestren
todos los detalles de la invencién para ser descritos en la descripcion. 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, o leyendas en idiomas extranjeros, soélo los numeros de
referencia para designar cada pieza o parte de la misma, los cuales deben
corresponder con lo definido en la descripcion.

Se sugiere realizar las aclaraciones del caso, teniendo en cuenta no ampliar la materia,
es decir, no incluir informacion adicional a la inicialmente presentada.

4. Dibujos y secuencias

Se debe aportar un nuevo pliego de figuras teniendo en cuenta las consideraciones
anteriores y el siguiente ejemplo:

[Descripcion de los dibujos| Explicacion detallada de los dibujos

Para complementar la descripcion que se esta realizando y con objeto de ayudar a
una mejor comprension de las caracteristicas del invento, de acuerdo con un ejemplo
preferente de realizacion practica del mismo, se acompafna como parte integrante de
dicha descripcion, un juego de dibujos en donde con caracter ilustrativo y no limitativo,
se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra, segun una vista en perspectiva, un sacacorchos realizado de
acuerdo con el objeto de la presente invencion.

La figura 2.- Muestra un detalle en planta y en seccion longitudinal del sacacorchos
de la figura anterior.

La figura 3.- Muestra una vista en alzado lateral y también en seccion del mismo
sacacorchos, ahora en situacion de uso, es decir acoplado a un tapén de madera.
La figura 4.- Muestra, finalmente, una representacion esquematica en perspectiva de
una variante de realizacion practica para el sacacorchos.

A la vista de las figuras resefiadas, en especial de las figuras 1 a 3, puede observarse
como el sacacorchos que la invencion propone esta constituido a partir de un cuerpo
central (1), que configura un casquillo cilindrico, de diametro interno ligeramente
superior a didametro externo de la cabeza (2) del tapdn de madera al que se destina,
y con una de sus embocaduras provista de una ligera estrangulacién (3) en funciones
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de tope limitador de penetracién para la cabeza (2) del tapén, tal como se desprende
de la observacion de la figura 3.

El cuerpo (1) incorpora exteriormente, como prolongacion lateral y monopieza del
mismo, un brazo (4) de apreciable longitud, mientras que oposicion diametral a dicho
brazo cuenta con un orificio (5), coaxial con el brazo (4) y prolongado exteriormente
en un pequefio cuello (6) dotado interiormente de una rosca (7) que o bien afecta
también al orificio (5) o bien dicho orificio presenta un diametro ligeramente mayor
que el del cuello (6).

A través de la rosca (7) del cuello (6) el sacacorchos recibe a un segundo brazo (8)
provisto en uno de sus extremos de un tramo (9) roscado en correspondencia con el
cuello (6) y rematado por su otro extremo en una expansion transversal (10) en
funciones de asidero, asi como de abridor de chapas, que en el ejemplo de realizacidon
practica elegido adopta una configuracion anular plana, pero que puede adoptar
cualquier otra configuracion, acorde con cualquier linea de disefio, sin que ello afecte
en absoluto a la esencia de la invencién.

De acuerdo con la estructuraciéon descrita y como ya se ha dicho con anterioridad,
cuando el extremo roscado (9) del segundo brazo (8) deja libre el interior del cuerpo
(1), éste es faciimente a acoplable a la cabeza (2) del tapdn, tal como muestra la
figura 3, y tras dicho acoplamiento basta con suministrar a la expansion extrema (10)
un movimiento giratorio que provoca un cierto desplazamiento axial del eje (8), a
través de la rosca (7), con la consecuente penetracion del mismo en el interior del
cuerpo o casquillo (1) y con la consecuente presion radial sobre la cabeza (2) del
tapon, que queda asi inmovilizada al sacacorchos, y en condiciones de efectuar la
extraccion del tapon, traccionando simultdneamente con la mano sobre ambos brazos
(4) y (8), preferentemente con un movimiento combinado de basculacion lateral para
dichos brazos.

De acuerdo con la variante de realizacién mostrada en la figura 4, el cuerpo (1) puede
incorporar su brazo (4’) como prolongacién axial del mismo, en lugar de adoptar una
disposicion radial como en el caso anterior, estando este brazo (4’) reforzado en su
zona de union al cuerpo (1) mediante una expansion tronco-conica (11) y
rematandose por su extremidad libre en una expansion transversal (12), a modo de
“T” y en funciones de asidero.

EJEMPLO DE LAS FIGURAS ODBUJOS |

FIG.3
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5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

» La estructura de las reivindicaciones no permite identificar con claridad el objeto a
proteger y las caracteristicas que lo definen. Se recomienda presentar cada
reivindicacion conservando la estructura: “Preambulo - enlace gramatical - parte
caracteristica”. El preambulo indica cual es el objeto de la invencidén, que suele
coincidir con el titulo de la invencion (aparato, proceso, composicion, etc.) e indica
las caracteristicas técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la
parte caracteristica indica las caracteristicas técnicas que el solicitante desea
proteger y que distinguen la invencion de los restantes conocidos. Estas dos partes
estan separadas por el enlace gramatical "caracterizado por". En el presente caso
se sugiere “Un aparato para generar energia eléctrica a través del viento
caracterizado porque comprende: (...)".

» En el aparte que estd nombrado como reivindicaciones (Pag. 7, Radicado
NC2016/0000313 del 8 de noviembre de 2016), se presenta un listado de partes sin
ninguna correlacion entre ellas, se sugiere definir el aparato mediante sus
caracteristicas técnicas esenciales, esto es las caracteristicas que hacen distinto el
aparato reclamado de lo conocido en el estado de la técnica.

» Se sugiere incluir entre paréntesis ( ) los numeros de referencia de cada uno de
los elementos que hacen parte de la invencion de acuerdo con la numeracién
empleada en los dibujos, con el fin de hacer mas facil y sencilla la comprension de
la materia reivindicada.

De acuerdo con lo anterior, el capitulo reivindicatorio se debe modificar ya que no es
claro, teniendo en cuenta 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:

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 razdn 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 aquello que lo hace diferente de lo ya
existente.

c) En la redaccion de las reivindicaciones, se aconseja iniciar con la reivindicacion
menos limitativa, es decir mas amplia, que contenga el menor numero 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 proxima a la invencion. De esta forma podra determinarse que
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caracteristicas deberan incluirse necesariamente en la reivindicacion principal y
cuales podran formar parte de las reivindicaciones dependientes.

d) Cada reivindicaciéon consta de un preambulo y una parte caracterizadora. El

preambulo normalmente coincide con el titulo de la invencidn y sirve de introduccidn
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 invencion, 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.

En la redaccion 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 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
comprensién de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocaran entre
paréntesis.

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,
composicidén, etc.) y seguidamente las caracteristicas técnicas necesarias o
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 combinacion con el
preambulo se desean proteger, es decir las caracteristicas que la invencién afiade
al estado de la técnica.
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Ver ejemplos de redaccidn de las reivindicaciones para una solicitud de patente (1).

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decisidon 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,

=

JESUS FERNEL GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: ALBA ROCIO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JESUS FERNEL GARCIA GARCIA

1 http:/ /api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf
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