Drigard 2 Castro Apartado 36882
Abogados

Cra. 7 16-56
Bogota - Colombia S.A.

Tel. Conm. 3802200
Tel/Fax: {57.1) 2827978
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER™"™

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES o SUPERRMWSTRIA ¥ CTERCID _
E. S. D. Radicacies : GR036440 93333234 Folios: 2

Fecha (RD): 2004-87-26 16:30:04
Tranits : G PATENTES D | REGISTRO/ 38 PETICIN
Dependencia: 2000 DIVISICH DE REWS CREACIONES

REF.. Expediente No. 02 036.440 solicitud de Patente

a nombre de LG ELECTRONICS INC.

Titulada: SISTEMA DE CIRCUITO LOCAL INALAMBRICO CON
CAPACIDAD DE INTERFASE CON UN DISPOSITIVO ANALOGICO DE
COMUNICACION

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotd, portador de la tarjeta
Profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como
apoderado de LG ELECTRONICS INC., segin lo acredita el documento de
poder presentado en la Secretaria General, de acuerdo con el Articulo 44 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, me permito solicitar
que se examine si la invencidn contenida en la solicitud en referencia es
patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No.
04-42,145 por valor de $353.000.

Sefior Superintendente,

RAMIRO/CASTRO DUQUE

C.C. No. 170.322 de Bogota
Cédigo 340

T.P. No.1003'del C.S.J.

Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Julio 26, 2004
CHP/MEV/sr.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 02-036440

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENC! N
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 536 DE
FECHA 30 DE ENERO DE 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 28 DE ABRIL DE 2004

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decision

486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X

A

Bogota D.G, SEPTIEMBRE DE 2005
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogot4 D.C.

Doctor:

Ramiro Castro Duque

Apoderado

REFERENCIA: Radlicaclén 02-36.440
Trémite 002
Evento 001
Actuaclén 430
Oficlo No - g 9'33“
Follos 004

Como resuttado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Declslén 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente astudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 5 a 23, los dibujos 1
a 3 de los folios 40 a 42 y las relvindicaciones 1 a 12 de los folios 24 a 28, los dibujos son
los allegados como respuesta a las observaciones del primer examen, que se aceptaron.

El articulo 9 de la Decisién 488 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de Invencién... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para sollcitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho
de prioridad serdn los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las
patentes de Invencién y modelos de utilidad...”.

La solicitud en estudio fue radicada el 29 de abril de 2002, en ese momento se reclamé
prioridad para la solicitud coreana P2001-82737 del 21 de diciembre de 2001; luego del
estudio correspondiente, se determiné que acorde & lo estipulado por los articulos 9 a 11
de la Declisién 4886, la prioridad reivindicada, es vélida.

2. Objeto de la Invencién

Segun la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de bucle
local inaldmbrico WLL que puede interconectarse con un dispositivo andlogo de
comunicacion.

Por otra parte, el pliego reivindica: un sistema de circuito carrado inaldmbrico capaz de
hacer interfaz con un dispositivo de comunicacién analbgica, relacionado en las
reivindicaclones 1 a6,7a 11y 12,

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es H04Q 7/20 // HO4B 1/38.

3. Claridad de la solicltud:

En primer lugar, el articulo 28 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
sefiala que: "la descripcién deberd divulgar la invencién de manera suficientemente claray

completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
comespondiente pueda ejecutaria”.
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La descripcién callficada presenta errores de transcripcion, redaccion y traducclén, que
inciden en la claridad de la exposicién y podrian conduclir a errores de interpretacion; para
llustrar nuestras afirmaciones a continuacién, se suministra un par ejemplos de los
defectos detectados, sin que sea una relacién exhaustiva.

En los antecedentes de la invencién se relacionan una serle de caracteristicas de un
sistema WLL que no sabemos que objeto tiene, la traduccién de todo el documento es,
por decirlo de algin modo, lamentable. El traductor, probablemente, conoce el idioma
inglés pero desconoce los términos propios del arte, como se puede observar en los
conceptos como, por ejemplo, “se relaciona con®, “circuito cerrado inaldmbrico local®,
"capaz de hacer interfaz”, "acceso de radio fijo", “servicio de teléfono antiguo total®,
“codificador/decodificador”, "analog/digital”, "dato digital de clase ‘O™, etc.

De linea 7 pagina 7 a lineas 8 pagina 8 la exposicién es confusa no solo por uso de
términos arbitrarios sino por una redaccion extremadamente deficiente.

En todo el documento se hace mal uso, de un lado, de los gerundios, propios de otros
idiomas pero no del castellano y, de otro lado, de las preposiciones desde, a través de,
hacia, etc. que no siempre corresponden a las que remplazan.

En segundo lugar, el artfculo 30 de la citada Decisidn establece que: "las relvindicaciones
definirdn la materia que se desea proteger mediante la patents. Deben ser claras y
conclisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion”.

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es el
aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura comanmente
utilizada de predmbulo y caracterizacién apropiada para este caso, frases tales como: "que
comprende...”; "que comprende adiclonalmente...”, “donde el...", etc. no se conslderan
sindnimas de "caracterizado por; tampoco Incluyen numerales de referencia que facliliten
su interpretacion.

Las relvindicaciones 1, 7 y 12 se redactaron en términos del resultado a obtener y no por
las caracteristicas de estructura o funcldn del sistema, ademas, la 7 es un caso parcial de
la 1 y la 12 no parece tener sustento descriptivo.

Es importante que el interesado tenga en cuenta que solo se admite una reivindicacion
independiente por cada categoria, seguida por una o méas dependientes; se puede admitir
més de una independiente por categoria siempre y cuando NO sea posible definir la
solucién en una sola relvindicacién y la descripcién contenga la informacién clara y
completa de cada una de las variantes descritas. En el presente caso solo se describen 2
variantes, luego NO pueden quedar 3 independientes.

Las relvindicaciones 2 a 4, 8, 8 no tienen un enlace légico con aquellas de las que
dependen porque no aclaran una caracteristica de estructura o funcién incluida(s) en
esas reivindicaciones, sino que hacen referencia a los usos de un CODEC, de un
MODEM, de un controlador.

Por ditimo, en esencla, la reivindicacidn 3es igualala8,la4igualala9,la5esigualala
10 yla 6 a la 11; por lo que la concisidn del pliego se ve afectada.

Las objeciones aqul planteadas se deberdn subsanar en conjuncion con las planteadas en
el punto 5 de adelante.

Finalmente, como se informa en el folio 124 no se presentaron oposiciones por parte de
terceros. ’
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4. Evaluacién de la unidad de Invenclén:

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, “La solicitud de patente sélo podré
comprender una invencién o un grupo de invenclones relacionadas entre si, de manera
que conformen un Unico concepto inventivo”.

El pliego estudiado se refiere a un Unico objeto, en consecuencia, cumple el requisito
establecido.

§. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

En primer lugar, el articulo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los palses miembros
otorgardn patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimlento (...)
Industrial®, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, la oficina establecidé como préictica comdn del
procedimiento de callficacién, basdndose en las definiciones del pamrafo 57 de la Gula
sobre el examen de las solicitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos
de relvindicaciones: de producto y de procedimlento (método), que las primeras deben
definir el objeto que se desea proteger mediante lag caracteristicas estructurales é de
funcién.

De alll, es evidente que un producto debe ser definido o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funclonamiento pero NO mediante una mezcla
de ellas.

Al calificar el pliego de la solicitud se determiné que este Incluye mezclas de
caracteristicas no permitidas, como se ejemplifica a continuaclon:

“4. un sistema de circuito... un SLIC para emparejar... un aparato... para recibir... el MSM
para codificar...".

2. un sistema... un CODEC para reclblr...".

“3. un sistema... un aparato... para _convertir... una memoria para_almacenar... un
controlador para controlar...”, y asl suceslvamente con cada una de las reivindicaciones.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales y,
la subrayada, caracteristicas de procesamiento de seiial (uso).

En segundo lugar, el articulo 15 de la Decigién 486 sefiala que, "No se consideraran
invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales y...". /

Del estudio de la solicitud se deduce que, en ella se trata de proteger un soporte légico en
la forma de una secuencla de procesamiento de sefial en un sistema de bucle local
inalambrico WLL para que pueda interconectarse con un disposlitivo andlogo de
comunicacion.

Es mas, las reivindicaciones 1 a 5, 7 a 10 y 12 relaclonan como funcién los pasos de una
secuencila légica de operaclén efectuada por los componentes de un sistema de WLL
convencional,

Por las razones anteriores, se considera que el pliego no se cumple lo dispuesto por el
articulo 15 e).
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Parece necesario precisar que, un sistema se puede reivindicar por la(s) caracteristica(s)
estructurai(es) o de funcion(es) pero no por el uso o procesamiento de sefial que ejecute
uno o méas de los componentes de un sistema, como ocurre en este caso.

AUn mas, un "sistema” o producto como tal, es Independiente de como se usa o se hace
operar un producto o los componentes del mismo, es decir, dicho sistema no se puede
restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los componentes del
mismo; por ejemplo, una memoria es independlente del género de datos que se
almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de informacién que se
despllegue en la misma, etc. de alll, que la manera (secuencia) en que se procesen los
datos, no son caracteristicas que sirvan para distinguir un producto en la forma como se
reivindica aqui.

Finalmente, las disposiciones del articulo 21 de la Decision 486 no se cumplen porque el
sistema WLL parece que se compone de elementos convencionales, a los que se les
puede cargar la secuencia de procesamiento de la sefial para establecer una
comunicacién con un dispositivo anélogo, por esa razdn, se considera que solo se hace
otro (segundo) uso de los componentes convencionales de un sistema WLL.

Se recuerda al interesado que la oficina no puede aceptar como sustento de
patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redaccién del
documento con mezclas de caracteristicas no permitidas, puesto que se distorsiona el
aporte real al estado de la técnica, se altera la proporcidon que debe existir entre lo
divuilgado y la proteccion solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley,
como lo es el no cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 15 e) y 21.

Tenlendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiclones de los articulos 14, 15 e), 21, 28 y 30; por elio, no es posible continuar la
calificacién del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados
articulos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas
objeciones.

En cumplimlento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dlas contados
a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para ia concesion, se denegaré la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal ), del
capltulo quinto del titulo ro de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Division de Nuevas creaclones

El anterior requerimlento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 27 0CT. 2005°

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico
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