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Solicitud Examen de Patentabilidad

JUAN MANUEL SERRANQ CASTILLO, mayor de edad, domiciliado en esta
ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No. 79'875.670 de Bogota,
abogado en ejercicio, portador de |a tarjeta profesional No. 124,953 del C. S, de la
J.. actuando en calidad de apoderado de la sociedad HE SHAN LIDE
ELECTRONICS ENTERPRISE COMPANY LTD., estande dentro de la
oportunidad legal para hacerlo me dirijo respetuosamente a su Despache para
soligitar que se proceda con el examen de patentabifidad de fa soliciiud de (a
referencia, y en ese sentido se sirva tener en cuenta la presente peticion de
conformidad con ic establecido en el articulo 44 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones.

Adiunto a la presente el recibo que acredita el pago de |a tasa por este concepto.
Sirvase proceder de conformidad.

Ce Usted, atentamente,

RV

MANUEL SERRANO CASTILLO
C.C. No. 79'875.670 de Bogota D.C.
T.P. No. 124 953 del C. S. dela J.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-134427

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Ne 602 DE
FECHA 31 DE MARZO DE 2009 £1. TERMINQ HABIL SENALADC POR LA LEY

EXFIEA EL 02 DE JULIO DE 2009

NOTA: Deniro def plaza de {os seis (6) meses siguisntes a partir de la fecha de publicacian
en ia gaceta de Propiedad Industrial, deberd sclicitar y cancelar el examen de
patentakilidad so pena de gque la solicitud caiga en asbandono, de acuerdo con o
establecido en el Artlculo 44 de |a Decision 486/2000.

SE PRESENTARCN CPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota, D.C., (08, 01, 2010}

Abogado

Juan Manusl Serrang Castillo

ASUNTO Radicacion 07-134.427
Tramite 002
Evento 001
Aciuacion 430 I
Oficio o 9y
Folios 005

Patente de Invencién X Patente de Modelo de Utilidad [ |

Via Nacional ]

Via PCT (fase nacional) [ ]  Cap. | I capn [

Ng. Sol. Internacional FCT CN20D5/000.707

Facha de Presentacién Internacional. 2005-V - 23

Coma resuliado del examen de fonde, realizado con fundamento en el articulo 45 de la
Decision 486 de |la Comision de !a Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripcién: Folics: 4 a_10_ como se radicé inicialmente
Folips:

1.2 Revindicaciones: Folios: _12_a_13 _como se radigd inicialmente
Folios: a

1.3 Dibujos: Folios: _17_a _24_ como se radico inicialmente
Folics: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el fclio 109 no se presentaron oposiciones por
parte de terceros,

2. Objeto de la invencion

El objeto de la solicitud consiste en suministrar una luz tubular mejorada de color
variable.

De oira parte, el pliege reivindica una luz tubular de color variable mejorada,
relacionada en las reivindicaciones 1 a 8.

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamade es F218 4/00 ; 10/00 ff F21V 23/00.
3. De la solicitud de Patente

3.1 Descripcion (arficulo 28 D. 486}

a. La descripcion calificada NQ permite identificar una forma de ejecucion clara y

completa de la mejora considerada patentable porgque lo que divuiga es un
procedimiento de extrusidn de material, mas no un nuevo modo de ejecutar o fabricar



el producto gue se pretende proteger o de parte del mismo, pueste que describir un
proceso de extrusion con medios técnicos NO sirve de fundamento para reivindicar el
resultado de la extrusion.

b. €l articulo 27 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece
que: “e! petitorio (...} d) el nombre de la invencion (...) naturaleza de la invencion”,
Asimismo, el articulo 6 del decretoc 2591, sefiala que: “el nombre de la invencién de que
se trata en el articulo 27 literal d) (...) debera reflgjar el objeto y el campo industrial con
el cual se relaciona la misma y ser concordante con (@ matera descrita y las
reivindicaciones de |a soficitud (...) nombres de fantasia”. (Subrayados fuera de texto).

¢. La descripcion presenta errores de errores de trascripcion, redaccion y traduccion,
gque inciden negativamente en la claridad de la exposicion, para ilustrar nuestras
afirmaciones a continuacidén se suministra un par ejemplos de los defectos detectados,
sin embargo, no se hard una lista detallada ya que seria una labor dispendiosa, fuera de
nuestras funciones.

En todo el documente se realizd una traduccion literal y no de contexto puesto que, por
gjemplo, nadie en el arte sabe gue significa DEL pues ha sido usual conservar los
acrénimos (siglas) en inglés, por 1o que en el ramo se sabe que LED es diodo emisor de
luz.

En las paginas 4 {fclio7) tercer parrafo y 6 (folio 9) altimo parrafo se mencionan
unidades de medida no correspondientes al sistema internacional Sl.

En todo el documento se detecté un continuo abuso de los gerundios y los verbos
compuestos, propios de otros idiomas pero no de! castellano, ejemplos: "esta provista®,

L L]

“esta formada”, “dispeniendo”, "estan dispuestos”, etc.

La oficina deja en claro que, ¢l sclicitante esta obligado a divulgar la invencion pues de
lo contrario la patente podré ser denegada. Dicha obligacion se considerard cumplida,
cuando la descripcion contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel
técnico medio, para ejecutar (fabricar) la invencidn, en especial, aguellas indicaciones
que ho estén comprendidas en el estade de la teégnica.

Es precise que, ¢l interesade tenga en cuenta, de un lado, gue la descripcidn debe
indicar expresamente la mejor forma que el solicitante cenoce para realizar la invencion,
a’n mas, la simple presencia de una, “descripcion detallada”, 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, ya gue, enumerar unos componentes
empleados y describir el proceso de extrusion de los materiales no sirve de base para
reivindicar un resuftado, pues no hay concordancia.

d. La presentacién de la solicitud es, por calificaria de algan modo, pésima porque tanto
el documento original como el de la traduccién se allegaron en hojas de tamanos carta
pero no en oficio, como se debid hacer, adicionalmente, no se respetan las margenes
establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 ¢m a |la derecha y abajo.

Por las razones anteriores, la descripcidén aportada no cumple las disposiciones del
arficulo 28.

3.2 Reivindicaciones (articufo 30 D 486)

Lo presentado como reivindicaciones no define, mediante caracteristicas técnicas la
materia que se desea proteger porque lo relacionado en ellas son €l proceso de
extrusion realizado por una maguina, hada de lo cual es caracteristica técnica
patentable.

La 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 de! lenguaje técnico sino porgue mezcla pascs de un procese con la
enumeracién los componentes empleados en la fabricacion del objeto, por ejemplo: ™.
longitud predeterminada producida por moldeo... estan provisios verlicaimente... dos
orificio pasantes estan provistos... diversos crificios pasantes transversales estan
provistos. . a lo large de la longitud longitudinal... estd proviste... una diversidad de
DEL conectados unos con otres ¢a que?... objeto blanguecino transparente... esta
formada de plastico blanco flexible por moldeo por Inyeccion... se forma
disponiendo un DEL .. respectivamente”; alun mas, algunas de las caracteristicas que se
resaltan como distintivas, son afirmaciones casi absurdas porque, desde el punto de
vista de la fisica, no es claro como la “capa de revestimiento estd formada de plastico
blanco flexible por moldeo por inyeccién”, etc. que ojala se expliguen en la respuesta;
ne incluye signos de referencia que faciliten su interpretacion. La expresion “resistor
limitador de corriente”, es obvia, puesto que en la técnica es ampliamente conocido
gue la resistencia limita la corriente que fiuye por ella y, no tiene ningdn sustento
descriptivo, motivos por los que debe ser eliminada.

La reivindicacion 3 no tiene enlace logico con la 1 porque no aclara o delimita alguna
caracteristica alli incluida, pues en ningln lugar de la independiente se menciona un
“dispositive de sujecion”, ademas, parece que se salen del ambito de la solicitud.

Las reivindicaciones 4 a 8 no tienen enlace légico con las antericres porque la 3 no lo
tiene con ia independiente.

Para concluir, la oficina aclara al interesado que, la gsencia de una reivindicacién
consiste en_definir la invencion, lo cual, supone la busgueda de un equilibric entre el
deseo del solicitante de obtener la proteccion mas amplia posible y la necesidad de
delimitar, claramente, Ic solicitado respecto del estado de ia técnica. De todas formas,
dicha definicién, se debe realizar por medio de las caracteristicas técnicas aportadas
por_el inventor, (ver aparte 4.2 del Manual Andinc de Patentes, que indica: "las
reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion las cuales definan y la hagan ¢ pudieran haceria distintiva... caracteristicas
técnicas esenciales definen (DEBEN DEFINIR} ja solucién al problema técnico que
intenta resclver la invencion”.

Una reivindicacion independiente (nOmero 1) es el resultade de un proceso de
abstraccion mediante el cual se formulan las caracteristicas técnicas comunes de las
formas de realizacion previstas o descritas y gue es comun subdividirla en preambulo y
parte caracterizante; que la primera parte se refiere al conjunto de caracteristicas
cuya combinacién ya se conoce y ¢s, por decirlo asi, el “género” al que pertenece la
invencién, de forma similar, 1a segunda parte o parte caracterizante, debe citar la(s)
caracteristicals} técnicas propias de la invencién, aguellas que 'a 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 gue ¢l solicitante considera
son su aporte al arte, (subrayados y resaltados del examinadar).

Adicionalmente, una reivindicacidn de producto, como deben ser las referentes al
presente caso, debe definir el objeto por medio de caracteristicas tecnicas de estructura
o de funcion entre los componentes de una estructura, pero no mediante caracteristicas
ne patentables (proceso de extrusion).

Acorde al procedimiento: a} *Una reivindicacion debe incluir no solamente una
enumeracién_de elementos, sing también indicar su funcicnamiento 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 definicién del elemento™, dende la_relacion de
funcion entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico, elecironico y
afines tiene una forma especifica de realizacion.

b} “Las reivindicaciones deben contener todas |as caracteristicas técnicas esenciales
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gue definan la invencién y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas
caracteristicas técnicas deben definir la_solucion (del problema técnico) que intenta
resolver la solicitud™.

Por Gltimo es imprescindible precisar que la solicitud puede incluir una reivindicacidn
independiente que defina el producto (manguera luminosa) por las caracteristicas de
estructura © funcidn, seguida de las dependientes que aclaren o delimiten las
caracteristicas correspondientes de estructura o de funcion, acorde a como se haya
definido en la independiente. Por consiguiente, un producto no puede ser definido
mediante pasos de un procesc ni viceversa y, acorde al procedimientc no se acepta
gue en una independiente se mezcle caracteristicas de producte y procedimiento ni
caracteristicas de estructura y funcién, ni que una independiente defina una estructura y
algunas dependientes de ella pretendan aclarar una supuesta funcidn 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 (6gico con su respectiva independiente
¥, porque no seria concordante ni congruente.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicacicnes calificadas no cumplen las
disposiciones del articulo 30.

4. Unidad de invencién (articulc 25 D 486):

La oficina considera que &l pliego de la solicitud comprende, al menos, cingo grupos de
reivindicaciones no enlazadas por un concepto comon e inventivo, asi:

Un primer grupc o integra el primer parrafo de la reivindicacion 1 y la dependiente 2,
dirigidas a un cable de material blando con una forma determinada.

El segundo grupo lo conforma el segundo parrafe de la reivindicacion 1 enfocado en los
LEDs y su forma de interconexion.

Un tercer grupo lo compone el tercer parrafo de la 1, enfocado en las caracteristicas del
difusor, sus dimensicnes y los efectos de su uso.

El cuarto grupo el parrafo que se refiere al revestimiento de cierto tipo de material y a la
forma del mismo.

El tltime grupe es la Gltima parte de la misma reivindicacién 1 relacionado a los efectos
provocados por el uso de los LEDs.

Las reivindicaciones 3 a 8 se salen del ambito de la solicitud y podrian considerar cada
una por separado como un grupo adicional mas.

En consecuencia, el interesado debera serialar, explicitamente, qué grupo de
reivindicaciones deja en este expediente para su calificacion definitiva; asimismo, debe
limitar la solicitud @ una (nica invencién mediante el corte o la separacion
correspondiente de la descripcion, las reivindicaciones y ios dibujos de la original o
inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podra hacerlo
(nicamente para €l primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o mas divisicnales, cada una de ellas debera
separar ¢ cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la
descripcién, las reivindicaciones y dibujos, de tal mode gue cada divisional limite la
materia a Lna Gnica invencion.

§. Conclusian

a) Pugsto que, no hay una descripcién clara y completa de la mejora que se trata de
proteger ni una ¢ mas reivindicaciones que definan el alcance de la proteccion
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sclicitada, acorde a o que establece la ley, no fue posible hacer la busgueda de
anterioridades y determinar si es patentable 0 ne lo sclicttado.

b) Ia solicitud no cumple las disposiciones de los articules 14, 25, 28 y 30, razones por
las que no es posible continuar la calificacion del pliego hasta tanto no se subsanen las
objeciones de acuerdo a los citados articulos yfo se presenten argumentos razonados y
convincentes respecto a dichas obieciones

¢} Se recuerda al solicitante, de un lado, tener muy gn cuenta que el replanteamiento de
es0s apartes NO podra, en ningin case, implicar una_ampliacion de la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud_inicial, de acuerde a lo que
establece el articulo 34 de la Decision 488,

De otro lado, debera indicar en que parte(s) de la descripcién de la solicitud inicial hay
sustento para 10 que se presente en la respuesta, con el fin de facilitar el siguiente
examen.

En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro det término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de notificacidn de la presente comunicacion. En el caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten
impedimentos para la concesian, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficic conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal &), del
capitulo quinto del titule primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

L]

Cirector de Nuevas creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha joo s

Concepto Técrico Examinader Técnico JE Examinador juridico

Numero: 141 Cidigo: 202004 Cédigo:

=

"u_



