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Radicacion No. 07-29.634
Clasificacion Internacional (IPC): F21S 4/00 // F21V 5/04.
Concepto Técnico No. 1062

Patente de Invencién [[] Patente de Modelo de Utilidad [ ]
Via Nacional []

Via PCT (fase nacional) [ ] Cap. | [ ] Cap. Il []
No. Sol. Internacional PCT CN 2004/001.162
Fecha de Presentacion Internacional. 2004- X- 12

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulg de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripcién: Folios: 18 a 27 como se radicé inicialmente
Folios: _65_a __72_memorial del 2010 -1 - 27

1.2 _Reivindicaciones: Folio: a como se radicé inicialmente
Folios: 75 a memorial del 2010 - | - 27

1.3 Dibujos: Folios: _31_a__ 43 como se radic6 inicialmente
Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 49 no se presentaron oposiciones por
parte de terceros.

1.5 Tal como se informé al interesado en el oficio trasladado, la solicitud NO es un
modelo de utilidad de acuerdo a lo que establece el articulo 81 de la Decisién 486,
el cual, establece que:

“se considera modelo de utilidad a toda nueva forma, configuracién o disposicién de
elementos de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o
de parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento... ventaja o
efecto técnico que antes no tenia”, (subrayados fuera de texto) porque su solicitud no
se dirige a una nueva forma, configuracion o disposicion de elementos de algun
artefacto, herramienta, mecanismo u otro objeto electromecanico, sino al proceso de
extrusién de un cordén tubular con LEDs, reivindicado en la forma de |luz tubular por
los pasos del método, lo cual, no se permite.

2. Modificaciones no aceptadas (articulo 34 D.486)

La adiciobn de las figuras 11A hasta 11C anexadas al expediente por el
representante, no cumple lo establecido por los articulos 22, 39 y 34 numeral 2)
literal b) del PCT ni el numeral 5.2.4 de la Circular Unica puesto que, dichas figuras
no corresponden a la solicitud, tal como fue presentada para su entrada a fase
nacional, sino que constituyen una modificacion no acaecida durante el tramite
internacional. El hecho que la solicitud internacional haya incluido esa figura NO da
derecho a su inclusidén en la respuesta al oficio trasladado al solicitante, mas adn
cuando se omitio el pago por tal modificacion.

Por otra parte, la figura 11 de la radicacién inicial no se retir6 ni se explica cual es el




motivo del cambio; por ultimo, no existe ninguna concordancia entre lo que muestran
las figuras anexas a la respuesta y lo que sefiala la descripcion en el Gltimo parrafo
de la pagina 9 y primero de la 10, como consecuencia de todo lo precedente, las
figuras anexas a la respuesta no se pueden aceptar.

No obstante, la modificacién carece de transcendencia porque las objeciones
fundamentales no fueron subsanadas y lo arglido no tiene sustento en hechos
reales fehacientes.

3. Objeto de la invencion
El objeto de la solicitud consiste en suministrar una luz tubular flexible.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica una luz tubular flexible, relacionado en la
reivindicacion 1.

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es F21S 4/00 // F21V 5/04.
4. De la solicitud de Patente
4.1 Descripcion (articulo 28 D. 486)

a. La descripcion calificada NO permite identificar una forma de ejecucion clara y
completa de la mejora considerada patentable porque lo que divulga es un
procedimiento de extrusion de material pero no un nuevo modo de ejecutar o
fabricar una forma, configuraciéon o disposicion de elementos de algun artefacto
herramienta, mecanismo u otro objeto electromecanico o de parte del mismo. Por
consiguiente, describir el procesamiento de extrusion con medios técnicos NO sirve
de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos resultado del método.

b. El articulo 27 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “el petitorio (...) d) el nombre de la invencion (...) naturaleza de la
invencion”. Asimismo, el articulo 6 del decreto 2591, sefiala que: “el nombre de la
invencién de que se trata en el articulo 27 literal d) (...) debera reflejar el objeto y el
campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia
descrita y las reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasia”. (Subrayados
fuera de texto).

Como ya se explico en el subnumeral 1.5 y en el aparte a. precedentes, la
descripcion divulga un proceso de extrusiéon de un cordén tubular con LEDs mediante
una serie o sucesion de etapas (operaciones) que inciden sobre la materia y se
encamina a la obtencién de un cosa o un resultado, el cordéon de LEDs, (ver de la
linea 30 de pagina 5§ en adelante), que se lleva a cabo con una maquina, motivo por
el que describir el procesamiento de extrusidén con medios técnicos NO sirve de
fundamento para reivindicar un medio técnico, la “luz” tubular.

c. La nueva descripcion anexa a la respuesta corrigié los errores de trascripcion,
redaccion y traduccion informados en el traslado solo en minima parte como los de
las paginas 2 y 6 pero las unidades de medida de las paginas 7 linea 7 y 8 linea 12,
no correspondientes al sistema internacional Sl, no se corrigieron.

De igual modo no se corrigié el continuo abuso con los gerundios y los verbos
compuestos, propios de otros idiomas pero no del castellano, ejemplos: “estan

dispuestos”, “estan de un lado”, “estan de otro lado”, “esta hecho”, “estan montados”,
etc.

Por las razones anteriores, la descripcidon aportada no cumple las disposiciones del
articulo 28.



4.2 Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Lo presentado como reivindicaciones no define, mediante caracteristicas técnicas
correspondientes a un modelo de utilidad, la materia que se desea proteger porque
lo relacionado en ellas son el proceso de extrusién realizado por una maquina, nada
de lo cual es caracteristica técnica patentable en la modalidad.

La nueva reivindicacion 1 es indefinida porque no permite establecer cual es el
aporte del solicitante al estado del arte; no es clara no solo por defectos de redaccion
y mal empleo del lenguaje técnico sino porque mezcla pasos de un proceso con la
enumeracion de los componentes empleados en la fabricacion del objeto, por
ejemplo: “... ndcleo extruido del material blando... recibidos opuestamente en un
extremo del nicleo... formados por separado... formado en la parte superior... se
conectan entre si a través de alambres... resistencia limitante de corriente... estan
interconectados con los alambres principales... estan montados en sus respectivos
agujeros transversales... para dispersar la luz... cubriendo el nucleo... teniendo un
recubrimiento arqueado... cubriendo los LED”; ain mas, las caracteristicas que se
resaltan como distintivas en la respuesta, continian siendo afirmaciones casi
absurdas porque, desde el punto de vista de la fisica, no es claro como un “nucleo es
extruido del material’, “dos alambres se reciben opuestamente en un extremo ”,
“formados por separado en el otro extremo”, etc. no incluye signos de referencia
que faciliten su interpretacion. La expresion “resistencia limitante de corriente”,
es obvia, puesto que en la técnica es ampliamente conocido que la resistencia limita
la corriente que fluye por ella y, no tiene ninguin sustento descriptivo, motivos por los
que debid ser eliminada.

Por lo antes expuesto, se concluye que la reivindicacion calificada no cumple las
disposiciones del articulo 30.

5. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

La reivindicacién unica se refiere a un unico objeto, por ello, cumple el requisito de
unidad de invencion.

6. Determinacién del estado de la técnica:
La fecha para determinar el estado de la técnica es 12 de octubre de 2004.
Consultadas las fuentes de informacién con que cuenta este despacho se

encontraron los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada 12
10 2004, relacionados con la materia de la solicitud:

No Documento Titulo Fecha de
publicacién
1 DE 202004005975 | Leuchtschnur unter verwendung 19 08 2004

eines mantels zum streuen des
lichts von leuchtdioden zum
vorbringen eines neonlichteffekts

2 UsS 2002/0034074 Tubular decoration light string 21 03 2002

3 US 2003/0072155 Rope light with a # - shape core 17 04 2003




6. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)
6.1 Novedad (articulo 16 D486)

El antecedente 1 (DE 202004005975) divulga un cordén luminoso (luz tubular
flexible) que comprende un ndcleo de material blando 02 con mdltiples agujeros
axiales (no transversales como se contintia asegurando en la nueva reivindicacion 1
de este expediente y, que NO corresponde a la solicitud tal como fue radicada y
como fue publicada) 03a hasta 03d definidos en otro extremo del ndcleo; multiples
diodos emisores de luz LEDs 04a, 04b conectados entre si con alambres de
conexion para formar una sarta (cordén) de LEDs, el primer 07 y el Gltimo alambre
(no se muestra) de la sarta de LEDs se conectan, respectivamente, a los alambres
principales 01 a y 01 b en el nacleo 02, los alambres de conexion y la resistencia
quedan montados en sus respectivos agujeros (lo que es evidente del proceso de
extrusion; un cuerpo de dispersion “lechoso” y translicido 08 con altura y anchura
igual al largo del nucleo ubicado en la parte superior de los LEDs para dispersar la
luz emitida por los LEDs; y, una capa de revestimiento 09 con la misma longitud del
nucleo que cubre el cuerpo dispersor 08, el nucleo 02, que tiene una superficie
superior arqueada que cubre los LEDs, (ver figuras 1 a 12; toda la descripcion, las
reivindicaciones).

Al comparar, elemento por elemento, lo divulgado por el antecedente 1 con lo
relacionado en la reivindicacién 1, salta a la vista, que la misma es anticipada
totalmente por la divulgacion; por lo tanto, esa reivindicacion no tiene novedad con
relacién a dicho antecedente.

7. Respuesta a los argumentos del solicitante:

1) En el numeral 1 de la respuesta, el memorialista se limitd a presentar meras
afirmaciones, que se respetan, pero que carecen de alguin tipo de sustento en
hechos ciertos, puesto que en sus alegatos no explica cual es ese funcionamiento
diferente, ni en que parte de la descripcion inicial tiene sustento (como se solicitdé en
el traslado), la fabricacion no es protegible en esta modalidad y el uso no es
patentable, por lo explicado en el subnumeral 1.5 y aclarado a mayor detalle en los
apartes a. y b. del subnumeral 3.1 del traslado, que arriba se reiteran.

Ahora bien, el solo asegurar que la solicitud cumple todo los dispuesto por el articulo
81, no demuestra que: i) describir el proceso de extrusiéon con medios técnicos de
un articulo, le de sustento al mismo para ser reclamado; ii) el titulo sea concordante
con la materia descrita y las reivindicaciones; respecto a estas Ultimas, es importante
resaltar que la concordancia no se limita a que el titulo y el preAmbulo lo hagan, sino
que esa concordancia, debe ser respecto al sustento de lo reivindicado con la
descripcién.

2) Respecto a las afirmaciones del numeral 2 de la respuesta, los nuevos
documentos aportados se calificaron arriba, acorde a las disposiciones y el
procedimiento vigentes, donde se explica porque no cumplen las disposiciones
vigentes.

No obstante cabe resaltar que, salvo la correccion en dos parrafos de la descripcion
y la modificacion de la reivindicacién, lo demas se presenté exactamente igual a
como fue objetado, por ello arriba en el parte ¢ de 4.1 y en 4.2 se declara que las
modificaciones fueron minimas.

Adicionaimente, en el acto trasladado se record6 al interesado, de un lado, que el
solicitante esta obligado a divulgar la invencion pues de lo contrario la patente podra
ser denegada. Dicha obligacién se considerara cumplida, cuando la descripcién
contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio,




para ejecutar la invencion, en especial, aquellas indicaciones que no estén
comprendidas en el estado de la técnica, es decir, lo que la norma exige es, en cierta
medida, la “receta” para construir el aparato que se desea amparar.

De otro lado, que la descripcién debe indicar expresamente la mejor forma que el
solicitante conoce para realizar la invencién, ain mas, la simple presencia de, “en la
realizacion preferible”, NO basta para cumplir el requisito legal; de otro lado, lo que
se exige es, en cierta medida, la “receta” para construir el aparato que se desea
amparar, pues enumerar unos componentes y describir el proceso de extrusién de
los materiales no es patentable como modelo de utilidad, por lo ya explicado tanto
arriba en 1.5 como en lo precedente.

Es importante resaltar que en el traslado se explicd que, la esencia de una
reivindicacion consiste en definir la_invencion, lo cual, supone la blsqueda de un
equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la proteccion mas amplia posible y
la necesidad de delimitar, claramente, lo solicitado respecto del estado de la
técnica. De todas formas, dicha definiciéon, se debe realizar por medio de las
caracteristicas técnicas aportadas por el inventor, (ver aparte 4.2 del Manual Andino
de Patentes, que indica: “las reivindicaciones deben contener todas las
caracteristicas técnicas esenciales de la invencion las cuales definan y la hagan o
pudieran hacerla distintiva... caracteristicas técnicas esenciales definen (DEBEN
DEFINIR) la solucion al problema técnico que intenta resolver la invencion”.

Una reivindicacion independiente (nimero 1) es el resultado de un proceso de
abstraccion mediante el cual se formulan las caracteristicas técnicas comunes de las
formas de realizaciébn previstas o descritas y que es comun subdividirla en
preambulo y parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de
caracteristicas cuya combinacion ya se conoce y es, por decirlo asi, el “género”
al que pertenece la invencién, de forma similar, la segunda parte o parte
caracterizante, debe citar la(s) caracteristica(s) técnicas propias de la invencion,
aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo asi, son la
“especie” de la invencion que, particularmente, se refieren a las caracteristicas
técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte, (subrayados y resaltados
del examinador).

Adicionalmente, una reivindicacion de producto, como deben ser las referentes a un
modelo de utilidad en virtud de lo que establecen los articulos 81 y 82 de la
Decision, debe definir el objeto por medio de caracteristicas técnicas de estructura o
de funcién entre los componentes de una estructura, pero no mediante
caracteristicas no patentables (proceso de extrusion).

Acorde al procedimiento: a) “Una reivindicacion debe incluir no solamente una
enumeracién de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relacién
funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se
desprenda de forma obvia de la misma definicion del elemento”, donde la relacion de
funcién entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico,
electronico y afines tiene una forma especifica de realizacion.

b) “Las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas
esenciales que definan la invencion y la hagan distintiva del estado de la_técnica.
Dichas caracteristicas técnicas deben definir la_solucién (del problema técnico)
que intenta resolver la solicitud”.

Por ultimo es imprescindible precisar que la solicitud puede incluir una reivindicacion
independiente que defina el producto (manguera luminosa) por las caracteristicas de
estructura o funcién, seguida de las dependientes que aclaren o delimiten las
caracteristicas correspondientes de estructura o de funcién, acorde a como se haya
definido en la independiente; no obstante lo anterior, resulta necesario aclarar que no




se acepta ni que en una independiente se mezcle caracteristicas de estructura y
funcién, ni que una independiente defina una estructura y algunas dependientes de
ella pretendan aclarar una supuesta funcién o que la primera defina una funcién y
sus dependientes supuestamente aclaren partes de una estructura, debido a que
unas u otras quedarian sin enlace l6gico con su respectiva independiente y, que no
seria concordante ni congruente.

Recomendaciones que el interesado no tuvo en cuenta como es evidente de lo
reiterado en 1.5, 4.1 y 4.2; ademas, con solo afirmar que lo allegado cumple los
requisitos NO es prueba de que sea asi.

Para concluir, es importante aclarar que acorde a la norma y el procedimiento
establecido y se conoce ampliamente por quienes laboran en el ambito de la
propiedad industrial, de una parte, NO se admite que un producto sea definido en
términos de un método de fabricacion ni viceversa porque seria definir una cosa por
otra y no se daria cumplimiento a lo normado.

Por otra parte, se admite(n) reivindicacion(es) de producto definida(s) en términos
de un proceso de fabricacion solamente si el producto como tal cumple los
requisitos de patentabilidad. Un producto no se convierte en nuevo, simplemente
porque sea producido mediante un procedimiento nuevo, como el empleo de un
troquel con la seccion transversal deseada.

A la luz de todo lo expuesto resulta evidente que en la modalidad de modelo
industrial, los procesos de fabricaciéon no son patentables.

3) Para desvirtuar los alegatos referentes al estado de la técnica, parrafos 2 a 4 del
numeral 3 de la respuesta, es suficiente resaltar que la reivindicacion no tiene
sustento descriptivo porque describir el proceso de fabricacion de un producto no
sirve de sustento para la reclamacién y en la modalidad, el proceso de fabricacién no
es patentable.

Cabe agregar que la reivindicacién no define una solucién a un problema técnico, en
la forma establecida por la norma y el procedimiento vigentes. Ademas, si el
interesado hubiese tenido en cuenta lo recordado en el subnumeral precedente, es
obvio que, el “caracterizado por”, no se habria puesto donde quedd, sino en otro sitio.

Es importante resaltar que, la modificacion hecha no fue solamente introducir el
contenido de la reivindicacion 8 en la 1, sino que se introdujeron algunas otras
afirmaciones de la descripcidén, por ejemplo, “... correspondiente a un receso
trapezoidal... estan interconectados...”, esta Ultima frase posiblemente el
representante piense que es igual (equivalente) a “estan conectados”, io que, no es
cierto y provoca confusion y falta de claridad.

Finalmente, la caracteristica enunciada como fundamental en los alegatos, el receso
trapezoidal invertido que se forma en la parte superior del nlcleo, de un lado, es el
resultado del proceso de extrusién pero no una creacion, en si, del solicitante y, de
otro lado, contradice las afirmaciones que hace el memorialista en el numeral 1 de su
respuesta, pues esa no es una caracteristica ni de funcionamiento ni de “utilizaciéon”,
sino solo es una forma geométrica de escasa, por no decir ninguna, trascendencia
para el modelo.

En el traslado no discutimos, ni podiamos hacerlo, nada acerca del nivel inventivo y
la aplicacion industrial, razén por la que las aseveraciones del final de la respuesta
se salen del ambito del acto puesto en conocimiento del solicitante.



3 US 2003/0072155; ver parrafos
7, 8, figuras 4 a 6.

Estado del
arte

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que los alegatos allegados
no controvierten con razones sustentadas y convincentes, los fundamentos

planteados por la oficina.

En consecuencia y por las razones antes explicadas, se recomienda Negar el
privilegio solicitado en la reivindicacién: _1_ (folio 75).

Bogota, D.C., 2010-03-12
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