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Asunto : Solictud de patente para ESTRUCTURA DE TRAZADO DE

UNIDAD ELECTRICA EN MOTOCICLETA

Solicitante : HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA

Fecha de solicitud : 31 de Diciembre de 2003

Publicada en : La Gaceta No. 555 del 31 de agosto de 2005

1. Yo, Emilio FERRERO, Identificado como aparece al pie de mi firma, actuando

como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectlie el examen de
patentabilidad de la solicitud en referencla presentada de acuerdo con el Capftulo II del PCT y
segln lo establecido en el articulo 44 de la Declsién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de $ 186.000.00, que
corresponde a la tasa fijada segiin lo dispuesto en la resolucién No. 31980 del 24 de diciembre
de 2004.

2. Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que se anexe este reclbo
para que se efectiie dicho examen y se continlie con el trédmite de la sollcitud.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
DIVISION DE NUEVAS CREACI NES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03-113608

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 5§55

DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2008, EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2005

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses sigulentes a partir de |la fecha de publicacién
en la gaceta de Propledad Industrial, deberd solicitar y cancelar e! examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establacido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO X

Bogota D.C., Noviembre de 2006
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Bogota D.C.

Doctor:

Emillo Ferrero

Apoderado

REFERENCIA: Radicacién 03-113.608
Tramite 002
Evento 001
Actuaclén 430
Oficlo No vs-.-13937
Follos 004

Como resultado del examen de patentabllidad de la solicitud de la referencla reallzado
sagan o establece el articulo 45 de la decisién 486 de la comision de la Comunidad
Andina, se le Informa que:

1. D cumentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 80 a 107, los
dibujos 1 a 4 de los folios 111 a 114 y las reivindicaclones 1 a 3 de los folios 108 a 109;
documentos correspondientes a la radicacién inicial, que se aceptaron

2. Objeto de la Invencién

Por la descripcion se determind que la finalidad de la solicitud consiste en suministrar la
distribucién de una unidad eléctrica en la estructura de una motocicleta, reivindicada en la
forma de una estructura de trazado de unidad eléctrica en una motocicleta.

De ofra parte, el pliego relvindica: una estructura de trazado de unidad eléctrica en una
motocicleta en la cual una cublerta (78) que incluye un regulador de control de voltaje (75)
y un ventllador de radiacién de calor {(78) suministrado sobre una superficle exterior de
esta para promover la radiacién de calor desde el regulador de control de voltaje (75) y
una unidad eléctrica (76, 77) diferente a la del regulador de voltaje (75) estén montadas a
una estructura de cuerpo de vehiculo (F), relacionado en las reivindicaciones 1 a 3.

Segun la IPC ia clasificacién del objeto reclamado es B62J 38/00.
3. Claridad de la solicitud:

3.1 El articulo 28 de la Declsién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina sefiala que:
"la descripcidén deberé divulgar la invencion de manera suficientemente clara y completa
para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutaria”.

La descripcién calificada presenta emores de trascripcién, redaccién y traduccién, que
Inclden negativamente en la claridad de la exposicidn debido al reiterado uso de términos
no comrespondientes a la técnica; para ilustrar nuestras afiraciones a continuacién, se
suministrardn unos ejemplos de los defectos detectados pero, no se haré una lista
detallada ya que serla una labor dispendiosa, fuera de nuestras funclones.
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En la solicitud se incluyeron los términos, "estructura de trazado", “cubierta”, “arrollado®,
“suministrado sobre®, “ventilador de radiacién de calor”, etc. que no cormesponden a la
realldad, ademés, se hace mal uso de las preposiciones a través de, dentro de, sobre,
desde, hacia, etc. que muchas veces no corresponden a las relaclones que se quieren
establecer.; asl como también se detecté un continuo abuso con los gerundios y los
tlempos compuestos, propios de otros idiomas pero no del castellano.

Las expresiones tales como, "aslento tandem®, “"expandirse hacia atrds desde la
porclén®,"esta dispuesta sobre el lado”, “dispuesto sobre e! lado”, “disminuyendo la
influencla sobre la instalaclén®, “un terno 86°, “un temo 87", “asiento de tandem”, etc. no
existen en el lenguaje propio del campo.

En la pdgina 1 se menciona que, “... relaciona con una motocicleta en el cual una
cublerta...”, por ello seria bueno que se aclarara ;cuéntas “cublertas” tiene una moto?,
de forma simllar ojala se aclaren afirmaciones tales como,”...un regulador... se acomoda
generalmente en una cublerta®, “sobre una superficle exterior”, “estd montada en una
porcién de montaje”, “vista agrandada de una porclién posterior”, etc.

3.2 El articulo 30 de la citada Decision indica que: “las relvindicaciones definirn la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”.

Las reivindicaciones callficadas presentan los mismos errores de traduccién y redacclén
mencionados respecto a la descripcion, ademdas, las dependientes presentan la
afirmacién, “en donde”, que no equivale a, “caracterizado por”.

La reivindicacién 1 no es clara porque incluye explicaciones ajenas a la definicion que se
deberias haber tratado de lograr en, “en la cual una cubierta. .. voltaje (75)", que debe iren
la descripcién y que no aclara ninguna caracteristica de la “estructura de trazado.

La reivindicacién 3 no tiene enlace I6gico con la independiente porque no aclara o delimita
una caracteristica mencionada en una de las precedentes ya que en ellas NO se
menciona ninguna “caja de equipaje” ni nada de lo alll agregado.

Por las razones anteriores, el pllego no cumple las disposiciones del articulo 30.

Las anteriores objeciones se deben cormegir en conjuncién con las del punto 5 de
adelante.

Como se informa en el folio 138 no se presentaron oposiclones por parte de terceros.
4. Evaluacién de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, “La solicitud de patente sélo podrd
comprender una Invencién o un grupo de invenciones relaclonadas entre si, de manera
que conformen un Gnico concepto inventivo”.

El pliego calificado se refiere a un (nico concepto por lo que cumple el requisito
establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabllidad
El articulo 14 de la Decisién 488 establece que: “Los palses miembros otorgaran patentes

para las invenciones, sean de producto de procedimiento (...) Industrial”, (resaltado
fuera de texto).
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Para dar cumplimiento a tal requisito, y tenlendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, como se debe definir cada
categoria la oficina, ha acudido a la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes,
publicada por la OMPI en 1982, que ayuda a los examinadores de la oficinas nacionales
en sus estudlos, para definir las categorias antes citadas; donde de acuerdo a las
Indicaciones del péarrafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de
reivindicaclones: de producto y de procedimiento (método) e Indica que las
relvindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las
caracteristicas estructurales 6 de funcién entre los componentes estructurales del
producto.

Por consiguiente, un producto debe ser definido o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funclonamiento entre los elementos de una
estructura, pero NO mediante una mezcla de ellas menos atin, cuando dicha mezcla
consiste en la enumeracién de uno o més elementos, ampllamente, conocidos en la
técnica con su uso y/o el (los) efecto(s) del mismo.

Al estudiar las relvindicaciones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de
caracteristicas no permitidas, como se evidencla de su redaccién, ejemplos:

“1. una estructura... que Incluye... para promover la radiacién... caracterizada...”.

De lo anterlor es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y la
subrayada, caracteristicas de uso 0 consecuencias del mismo.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 28 y 30, se decidié
no continuar la calificacion del pliego hasta tanto no se subsanen las objeclones de
acuerdo a los cltados articulos y/o se prasenten argumentos sustentados en hechos y,
consecuentemente, convincentes.
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En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comislén de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dlas contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesion, se denegaré la patente.

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

ALIX DE VERGEL

Joefe de la Divisién Nuevas' creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 01 dic %

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico

Numero: 1827 Caédigo: 202004 Cadigo:
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Emilio Ferrero
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ASUNTO: Radicaclén 03-113.608
Trémite 002
Evento 001
Actuaclén 430
OficloNo . ..13938
Follos 001

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencla realizado
seglin lo establece el articulo 45 de la decisién 486 de la comisién de la Comunidad
Andina, se estableclé que en el reporte de blisqueda Intemacional de la publicacién
WO003/004380 se relaciona el modelo de utllidad Japonés 58-196.142 (60-103.083)del 17
de julio de 1985, el cual, segin el reporte de examen preliminar Intemacional es
fundamental para determinar la patentabilidad de la solicitud.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 48 de la Declsién 486 se requiere al solicitante
allegar una copia del antes citado documento, al menos, en un idioma accesible para
nosotros, a fin de poder reallzar el examen de patentabilidad de forma completa.

En cumplimiento del articulo 48 de la decisién 4868 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tdrmino de tres meses contados a
partir de la fecha de notificacién de la presente comunicaclén. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio
capltulo quinto del titu

me a lo dispuesto en el numeral 5.2, Iiteral e), del
dl la Circuiar Unica No 10 de 2001.

ESPEDES DE VERGEL
Jefe de la DivisiGh de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, defecha 0 1 DIC, 2608

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico

Numero: 1828 Cédigo: 202004 Cédigo:




