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Sefor(a)
DISENO INDUSTRIAL PROMOCIONAL DIPRO S.A.

Asunto: MODELO DE UTILIDAD

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, aplicable a las patentes de
modelo de utilidad por disposicion del articulo 85 de la misma Decisién, se le comunica
que:

1. Cesién (Art. 26 D 486)

La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesion del derecho a
la Patente de Modelo de Utilidad del inventor al solicitante o a su causante, conforme
a lo establecido por el articulo 26 literal k) de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

2. Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque es general, no permite
establecer un campo técnico especifico, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la
correccion necesaria.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capitulo reivindicatorio no es claro, ya que presenta 3 reivindicaciones donde en
cada una de éstas reclaman un elemento diferente de la invencion. Lo anterior se
fundamenta en que el capitulo descriptivo ilustra que todos los elementos de las
reivindicaciones independientes hacen parte de la misma invencidn un organizador
comercial o industrial. De acuerdo con lo anterior, el solicitante debe replantear el
capitulo reivindicatorio, de manera que en la reivindicacién independiente se incluyan
las caracteristicas esenciales de la invencion que el solicitante desea proteger, y en
las reivindicaciones dependientes se describan caracteristicas particulares de algun
elemento de la reivindicacion independiente. Las reivindicaciones dependientes se
distinguen porque en su preambulo hacen referencia a alguna reivindicaciéon que la
precede, de la siguiente manera: "Protector para control de plagas y malezas de
acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado por..."

El término “al menos” (reiv. 1, 2, 7, 8) es relativo por lo cual no permite distinguir la
invencion del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término o rango
concreto.

Las expresiones ‘para manipular el organizador” (reiv. 4), “donde se fija un aviso
publicitario o un aviso con informacion” (reiv. 7), 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 invenciéon; de tal manera no se tienen en cuenta para el estudio de
patentabilidad.
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La reivindicacién 9 no ensefa caracteristicas estructurales del dispositivo reclamado,
ya que menciona “porque el recipiente abierto es una matera para poner una planta”,
que indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una
caracteristica técnica que defina a la invencion.

El término “aditamento” (reiv. 5 a 10), no define claramente la invencién, toda vez que
de acuerdo con la definicion del diccionario de la real academia espafola un
aditamento es una “cosa que se arfiade otra™ lo que sugiere de forma imprecisa que la
proteccion se extiende a posibles variaciones o modificaciones.

A continuaciéon se dan algunas recomendaciones, de caracter informativo, para la
presentacion del capitulo reivindicatorio de la solicitud en estudio.

Se recomienda presentar el capitulo reivindicatorio en una hoja aparte de la
descripcion.

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

e Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales de una
invencion, para las cuales se reclama la proteccién 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 proteccion legal
otorgada.

e Las reivindicaciones deben:

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

e Laesencia o razén de ser de una reivindicacidn consiste en definir la invencion,
indicando sus caracteristicas técnicas, dandole el alcance de proteccion. Las
reivindicaciones deberan delimitar claramente Ila 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.

e En la redaccién 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 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 lo

" http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=aditamento
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efectos de redaccion de las reivindicaciones debera determinarse en funcion
del estado de la técnica mas préoximo a la invencion. De esta forma, podra
determinarse que caracteristicas deberan incluirse necesariamente en la
reivindicacion principal y cuales podran formar parte de las reivindicaciones
dependientes.

e Cada reivindicacion consta de un preambulo y una parte caracterizadora. El
preambulo normalmente coincide con el titulo de la invencién, y sirve de
introduccion informativa sobre el objeto que va hacer 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 hacer protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido
del estado de la técnica.

e Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes. Las
reivindicaciones independientes deben contener todas las caracteristicas
esenciales que definen la invencion, mientras que las reivindicaciones
dependientes definen realizaciones particulares de la invencion. En su
redaccion, las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el preambulo
de la reivindicacién principal de la cual dependen y definen en su parte
caracterizadora, las caracteristicas técnicas particulares que se desean
proteger.

e Enlaredaccion y estructura de las reivindicaciones se debe:

e Evitar inconsistencias entre la descripcién y las reivindicaciones.

e Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definicion
de un producto por la funcionalidad del mismo.

e Evitar incluir en las reivindicaciones referencias a los dibujos o figuras de la
descripcion técnica.

e Exponer las “caracteristicas técnicas de la invencién”. 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 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 compresion de
las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocaran entre paréntesis.

Por ultimo se le recuerda al solicitante que todas las modificaciones que realice deben
estar soportadas en la descripcion presentada inicialmente.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, en concordancia
con el articulo 85 de la misma Decisidn, se le requiere para que dentro del término de
un (1) mes siguiente 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
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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:SONIA ANDREA DIAZ PIRAZAN
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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