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Jefe de la Division de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Indu;stﬂa y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo
E. S. D.

Re.: Expediente No. 03.107.321

Solicitud del examen de patentébiﬁdad correspondiente a la Patente PCT
Entrada en Fase Nacional, para:

“CIRCUITO PARA IMPONER LOS VOLTAJES EN LOS ELECTRODOS DE
LAS CUBETAS DEL SISTEMA CHEF DE ELECTROFORESIS DE CAMPOS
PULSANTES”

Solicitante: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

(CNIC)

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

‘

(CAPITULO II)

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDA&O, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pié de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de
la sociedad solicitante, atentamente me permito solicitar a Ud. que se realice el
examen de patentabilidad de la invencion arriba citada, para lo cual anexo el
comprobante de pago No. 08- 4.025 deEnero 19  de 2008, correspondiente

a la tasa establecida para dicha solicitud.
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En consecuencia, atentamente solicito a Ud. se anexe este memorial junto con el
comprobante de pago al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente de

Invencion, y se continde con su tramitacion.

Sefior Jefe,

Waouiafontlie

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70.819 del Cons. Sup. de la Judicatura
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogota, D.C.

Teléfono: 6107420 - 6107480

sogots, 29 ENE. 2006
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03-107321

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 334

DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2005, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2005

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacion
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 b
estabiecido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO X

Bogoté D.C., Noviembre de 2006
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctora:

Margarita Castellanos Abondano

apoderada

REFERENCIA: Radicaclén 03-107.321
Tréamite 002
Evento 001
Actuaclén 430
OficloNo ...143013
Follos 004

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecldo por el articulo
45 de la decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los follos 8 a 42, los dibujos 1
a 8 de los follos 50 a 57 y las reivindicaclones 1 a 15 de los folios 58 a 64, las Gitimas son
las enmendadas para el PCT.

2. Objeto de la Invencién

Segun la descripcidn, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un circuito de control
del voltaje para las cdmaras del sistema CHEF de electroforesis de campos pulsantes.

De otra parte, se encontrd que el pllego reivindica: circuito para imponer los voltajes en los
electrodos de las cdmaras del sistema CHEF de electroforesis de campos pulsantes y
generar dos campos eléctricos homogéneos de fuerza idéntica pero orientacion diferente,
el cual, requiere de una fuente de poder, de otro circuito para conmutar los campos
eléctricos o altemador bomes positivo y dos bomes negativos y una cdmara de
electroforesls que contiene solucién tampén, camara que posee... entre 1 y n,
relacionado en las reivindicaciones 1 a 15.

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GO1N 27/447.
3. Claridad de la solicitud:

3.1 El articulo 28 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina sefiala que:
“la descripcion debera divuigar la invencién de manera suficiantemente clara y completa
para su comprensién y para que una persona capacitada en la materia técnica
comespondiente pueda ejecutaria”.

La descripcién calificada NO permite identificar una forma de ejecucién claray completa
de lo considerado patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional de
presentacién sino fundamentalmente porque se hace énfasis en el “sistema de referencia”,
en la explicaciéon de como lograr un campo homogéneo y en cuanto al uso que se da al
circuito de forma aislada, pero no se divuiga una disposicién de circulto que permita ser

SR



ejecutada.

Como conocen bien quienes iaboran en el campo de la propledad industrial, la descripcién
debe suministrar informacion suficiente, tal que esta le permita a un técnico de nivel medio
evaluar y realizar la invenclén; tales requisitos se ubican en el plano tecnoldgico y
permiten, de un lado, valorar el aporte del inventor y, de otro lado, verificar si con los
medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

De la pigina 14 en adelante se menciona un "alternador” que, ademas, de ser mal
designado en términos técnicos, no aparece en las figuras por lo que el circuito de
“imposicién” de voltajes parece aislado de los demas elementos del sistema de referencia.

Las expresiones “sobre cada lado se colocan...”, “colocados sobre el lado L...", situados
sobre el lado®, “a Influencia... tampén sobre el potenclal’, y todas las simllares no son
claras ya que no son usuales en el lenguaje técnico y, que podrian llevar a errores de
interpretacién.

En las pdginas 13, 19, 22, 25, 28, 28, 20 las unidades de medida no se trascribieron
comrectamente, ver norma 1000 del Icontec.

3.2 El articulo 30 de la citada Decisién indica que: “las reivindicaciones definiran la materia
que 86 desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripclén”.

La relvindicaclén 1 se redactd en términos de un procedimiento y del uso de unos
componentes, 10 cual, no se permite; no parece tener sustento descriptivo porque en ella
86 menciona que: “...proporclona medios para conectar los electrodos... proporciona
medlos para generar... proporclona medios para conectar... proporciona medios para
estabilizar... proporciona medios para conectar permanentemente...”, pero en la
descripcion no se divuiga cdmo se proporcionan esos "medios”; por uitimo, no es clara
debido a que en el preédmbulo se Incluye el uso que se le da al circulto, se resaltan
componentes del sistema de referencia, en particular del contomo con una generalizacién
matemaética conocida del estado del arte, todo lo cual, en vez de definir el circulto que se
trata de amparar, lo opaca.

Las relvindicaciones 2 a 15 no tlenen enlace légico con la independiente porque no
aclaran (delimitan) un componente alll incluido sino que se desvian a las conexiones a
otros componentes del sistema de referencia y a los efectos del uso de los mismos.

La dependencia de las reivindicaciones 5, 8, 10 y 11 es inaceptable puesto que no se
cumplen las condiciones establecidas por el procedimiento vigente de acuerdo al cual, una
reivindicacién se denomina “dependiente mditlple® si depende de més de una
reivindicaclén precedente.

Asimismo, conforme a las condiciones establecidas por la oficina, dicha dependencia
muftiple solo puede ser altemnativa y no puede servir de base a una nueva dependencia
multiple. Por ejemplo, si la tercera ha de referirse a las dos precedentes golo podra
hacerio mediante la formula “conforme a una de las relvindicaciones precedentes No 1 6
2" y no mediante la formula “conforme a las relvindicaciones anteriores No 1 y 2. La
cuarta (décima, vigésima a su vez no podré referirse a la tercera y otra nl sigulera
mediante la férmula “conforme a una de las reivindicaciones precedentes No 1 6 3".

Como se conoce ampliamente en el &mbito de la propledad industrial, una reivindicacién
no debe ser una explicaclén detallada de la composicién y el funcionamiento de un circuito
(aparato. / dispositivo) sino una definicién breve, concisa y en lo posible precisa, que
permita establecer el campo de aplicacién y una clara delimitacién entre el estado del arte
relaclonado y lo que se considera el aporte del Inventor.
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Por las anteriores razones el pliego calificado no cumple las disposiclones del articulo 30.

Finalmente, como se informa en el folio 137, no se presentaron oposiciones por parte de
terceros.

4. Evaluacién de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decision 488 establece que, “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencién o un grupo de invenclones relacionadas entre sl, de manera
que conformen un cnico concepto inventivo".

Se considera que el pliego estudiado se refiere a un GOnico objeto, en consecuencia,
cumple el requisito de unidad de invencién.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilldad.

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, y teniendo en cuerta que ni la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada una de las
categorias, de un lado, la oficina como practica comin del procedimiento de calificaclén,
se ha sustentado en las definiclones del parrafo 57 de la Gula sobre el examen de las
solicitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se
desea proteger mediante las caracteristicas estructurales ¢ de fupcién y las de
procedimiento, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricacién de
un producto.

De otro lado, dictd jurisprudencia referente a lo que se debe entender por producto y
procedimiento, como se enseila en la interpretacion prejudiclal dentro del proceso 36-IP-
98, donde en 4.1 estableci6:

“(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por
ejemplo, méaquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invencién puede residir tanto en
un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro
producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invencién de
procedimiento, en general, es una solucién consistente en una secuencia de etapas

conducentes a la fabricaclén de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

A 1a luz de lo precedente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia, un
producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funcionamiento pero NO mediante una mezcla
de ellas, menos ain cuando la mezcia consiste en la enumeracién de uno o mas
elementos con el uso o el efecto del mismo de esos elementos.

Adicionalmente, parece necesario precisar que NO se permite definir un producto por
medio de una secuencla de pasos a seguir para obtener un objeto porque ello es més
cercano a un procedimiento, ya que eso provocaria definir una categoria por otra; el
circuito o producto debe definirse mediante las caracteristicas de disposicién de sus
componentes o por una o mas funciones llevadas a cabo entre dos 0 més componentes
de esa disposicién (estructura).

Al estudiar la relvindicacion 1, salta a la vista, que incluye mezclas de caracteristicas no
permitidas, como se evidencia de su redaccién:
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“1. circuito para imponer... y generar... caracterizado porque estd formado por dos

clrcuitos. .. establece... proporciona medios para congctar los electrodos... proporciona
medios para conectar mrmanenteme@e . electrodos

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y la
subrayada, caracteristicas de uso.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 14, 28 y 30; por ello, no es posible continuar la calificacién
del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados articulos y
se presenten argumentos razonados y convincentes, respecto a dichas objeclones.

En cumplimiento 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 dias contados
a partir de la fecha de 11, notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o sl a pesarde la respuesta subsisten impedimentos
para la concesion, se denegara la patente.

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

ALIX
Jefe/d la Divislén de Nuevas creaciones

El anterior requerimlento fue notificado por fijacién en lista, de fecha " DIC. a0
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