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Sefor(a)
INSTALACIONES SUMINISTROS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA ISM SA

Asunto: PATENTE DE INVENCION

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

1. 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.

2. 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 tecnoldgico donde se aplica la invencion.

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 comprensién
del problema técnico y de la solucidon aportada, exponiendo diferencias y eventuales
ventajas con respecto a la tecnologia anterior.

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 condicion de ser susceptible de aplicacion
industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la naturaleza de la invencion.

Se sugiere describir brevemente el dibujo de la pagina 3, ya que no especifica que
significa cada numero del dibujo.

La descripcion no divulga la invencion de manera suficientemente completa para que
persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla
(o reproducirla).

La descripcion propiamente dicha de la estructura de la invencidn, debe ser redactada
con suficiente detalle como para que pueda ser realizada por alguien ajeno al

solicitante, sin ampliaciéon de materia.
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A continuacién, 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 publicacidn 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 nombre del
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.
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3. Dibujos y secuencias

Se debe aportar un nuevo pliego de figuras éstas deberan ser elaboradas 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 contengan numeros de referencia para designar cada
una de las piezas o elementos mecanicos o eléctricos, en cortes o vistas de manera
que se muestren todos los detalles de la invencidn para ser descritos. Preferiblemente,
las figuras no deberan contener rétulos, cuadros, membretes o cotas, o leyendas en
idiomas extranjeros, sélo los numeros de referencia para designar cada pieza o
elemento mecanico o eléctrico, los cuales deben corresponder con lo definido en la
descripcion.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada
reivindicacion debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preambulo -
enlace gramatical - parte caracteristica". El preambulo indica cual es el objeto
de la invencion, que suele coincidir con el titulo de la invenciéon (aparato,
proceso, composicion, etc.) y 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". Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas
consecutivamente, preferiblemente por numeros arabigos.

El preambulo de la invencién no indica que se esta reivindicando si es un
(sistema, aparato, método, etc.). Se sugiere hacer la aclaracién del caso

La reivindicacion 1 no es clara porque presenta términos generales tales como:
“filtros”, “calentado”, “unidad de proceso”, “solidos”, “floculantes”, “coagulantes”,
‘tratamientos de aguas”, ‘torre de expansion”, “disefiada”, ‘posterior
tratamiento, los cuales, aunque corresponden a términos conocidos, abarcan
una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma
imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles variaciones o
modificaciones. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o0 un rango

concreto.

La reivindicacion 1 no es clara porque presentan términos relativos y/o
imprecisos tales como: “de mas”, “reducir”, “superior’, “menor”, utilizados para
definir el rango de varias caracteristicas del producto deben eliminarse. Estos
términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las
caracteristicas técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya
que no permiten una comparacién con el estado de la técnica. Se sugiere

sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.

En la reivindicacion 1 las expresiones “para la remocion de particulas solidas de
mas de 1 mm de diametro”, “para su contencion temporal”, “para reducir su
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viscosidad y facilitar el bombeo y posterior separacion de fases”, “para controlar
la expansion de los liquidos y vapores, permitiendo la condensacion de los
vapores”, “para normalizar el nivel de aceite y permitir su posterior bombeo”,
“para evaporar los fluidos contenidos en estos” corresponden a caracteristicas
funcionales, las cuales, aunque explican la relacion que hay entre diversas
caracteristicas estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no
definen la invencion; de tal manera no se tiene en cuenta para el estudio de

patentabilidad.

e En la reivindicacion 1 hace referencia a resultados a obtener como lo son: “se
logra un rompimiento de las emulsiones presentes en el fluido”, “el aceite con
BSW menor al 5% es enviado a un tanque de almacenamiento cubierto (18)
para su posterior comercializacion”, los solidos resultantes de este proceso son
recibidos en los tanques de almacenamiento cubiertos (1 y 2) para su posterior
tratamiento”, “los sdlidos resultantes de este proceso tienen un contenido de
aceite maximo de 1% en volumen” que incluiria no soélo la solucién propuesta
por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a
ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las caracteristicas esenciales que

contribuyen a la obtencion de ese efecto.

e La reivindicacién 1 indica el uso que puede darse al producto reivindicado “los
solidos que pueden estar presentes en el aceite podran ser removidos mediante
el uso de centrifugas decantadoras (20) y centrifugas verticales de discos (19)”,
el cual no es una caracteristica técnica que defina a la invencidon. Se sugiere
eliminarlo.

El capitulo reivindicatorio se debe modificar ya que no es claro, dado 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 razén de ser de una reivindicacion consiste en definir la invencion,
indicando sus caracteristicas técnicas, dandole el alcance de la proteccién. Las
reivindicaciones deberan delimitar claramente la invencidn 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 invencién a los efectos de redaccién
de las reivindicaciones debera determinarse en funcién del estado técnica mas préxima

a la invencion. De esta forma podra determinarse que caracteristicas deberan incluirse
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necesariamente en la reivindicacion principal y cuales podran formar parte de las
reivindicaciones dependientes.

d) 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 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 invenciéon. En su redaccién, 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.

f) 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 descripcidn
técnica.

- Exponer las “caracteristicas técnicas de la invencion “. Esto significa que no deben
contener declaraciones refiriéendose, 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.

Ver ejemplos de redaccion de las reivindicaciones para una solicitud de patentel'l.

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

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

A continuacion, se presenta un ejemplo de los dibujos para una solicitud de patente:

Cada uno de los elementos es referenciado o enlistado por orden numérico
acompafado de la definicion de cada uno o la referencia a la que hace con dicha
indicacion.

EJEMPLO DE LAS FIGURAS O DIBUJOS

Atentamente,

—_—

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado:JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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