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

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se
realizara unicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones. 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.

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

La reivindicacion 10 se refiere a un uso, por lo tanto no es patentable, de acuerdo con
el Art. 14.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicacion 1 presenta lo siguiente:

- No es concisa, porque no utiliza la estructura correcta de las reivindicaciones,
se recuerda que una reivindicacion presenta el preambulo, el cual indica el
objeto de la invencién, que suele coincidir con el titulo de la misma, en este
caso especifico: “una composicion” y la parte caracteristica indica las
caracteristicas técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la
invencion de los restantes conocidos; las dos partes mencionadas estan
separadas por el enlace gramatical. “caracterizado por”.

- No es clara, porque presenta resultados a alcanzar tanto en el preambulo
como en la parte caracteristica. “capaz de formar un hidrogel”’, “contenido
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maximo de carbono de 0,4%” y “tamafio de particula promedio de 1 mm”, los
cuales no definen a la composicién, puesto que la reivindicacion incluiria no
solo la solucién propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas
presentes o futuras que llegue a esos resultados. Se sugiere cambiarr la
reivindicacion y reemplazar dichos resultados por las caracteristicas
esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyan a la obtencion de
esos efectos.

- No es clara, porque se emplean expresiones negativas: “no puede filtrarse y
disolverse sustancialmente en agua®, las cuales no son caracteristicas
esenciales de la invencidon. Se recuerda que una reivindicacién del tipo
composicion, se define por los componentes y por las proporciones en que
éstos intervienen en la composicion.

Se requiere que el solicitante haga los cambios respectivos en la reivindicacion

La reivindicacion 2 no es clara, porque se utilizan las expresiones: “tamafo de
particula de 1 a 25 mm, de 2 a 8 mm”, son resultados a alcanzar y no es una
caracteristica técnica de la invencién, puesto que la reivindicacion incluiria no sélo la
solucion propuesta por el solicitante, sino las alternativas presentes o futuras que
lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las caracteristicas
esenciales, estructurales o funcionales que lleguen a esos resultados.

Las reivindicaciones 1, 2, 4, 8 no son claras, porque emplean los términos:
"aproximadamente, preferiblemente, un maximo de, mayor preferencia, al menos un",
son imprecisos, lo cual no permite distinguir la invencion del estado de la técnica. Se
sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

Las reivindicaciones 6 y 7 no son concisas, porque hace referencia a términos que se
definen por su funcion o actividad: “agente gelificante”, pero que no definen un
componente como tal, lo cual hace obtener un nimero indefinido de composiciones
gue no tienen sustento en la descripcion. Se requiere precisar la informacion.

Aunque este examen se realiza a las 10 primeras reivindicaciones, se encuentra que
contiene reivindicaciones de uso que de acuerdo al art. 14 de la Decision 486 no son
patentables.

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

Atentamente,

—_—

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EDNA PATRICIA ALARQON CASTRO
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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