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REF Expediente No 00 068 915 Solicitud de patente de invencién a favor
de LG ELECTRONICS INC

Titulada METODO PARA ESTABLECER LLAMADAS EN UN SISTEMA
DE CIRCUITO CERRADO INALAMBRICO LOCAL

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO portador de la tarjeta profesional No
57492 del CSJ obrando como apoderado susttuto de la sociedad LG
ELECTRONICS INC domicihada en Seul Corea segun lo acredita el %
documento de sustitucion de poder a mi favor anexo manifiesto a usted a
través del presente escnto que debidamente notificado de la Resolucion No E
22812 del 16 de septiembre de 2005 interpongo contra ella en debido término oy

RECURSO. D_E__REEQSICION para que sea revocada en su totalidad y en su %ﬁ;
lugar se conceda el Privilegio de Patente para el objeto de la solicitud en %"
referencia

——

Respaldo el RECURSO en los siguientes
HECHOS

1 La Resolucién amba citada No 22812 niega el pnvilegio exclusivo de
Patente de Invencidn para el objeto de la solicitud de la referencia considerando
que las nuevas reivindicaciones 1 a 9 contenidas en los folios 92 a 94 ademas
de no cumplir con el requisito de clandad no se considera una invencién de
acuerdo con las siguientes consideraciones

CLARIDAD DE LA SOLICITUD ¢

De acuerdo con la resolucibn en comento entre otras cosas el sefior
examinador manifiesta En el presente caso la reivindicacibn 6 no tiene
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sustento descnptivo y no cumple las disposiciones del articulo 34 porque de un
lado ninguna de las realizaciones expone detectar mas de un digito del
numero de destino incluido en el paso 1 ni asignar desde la estacidon mévil un
canal de trafico del paso 2 de otro lado esto ulhtmo es un agregado que

ocasiona que no se cumpla lo dispuesto por el articulo 34 de la mencionada
Decisi6n 486

Por su parte las reivindicaciones 3 4 8 9 no tienen un enlace légico con
aquellas de las que dependen porque no aclaran un(os) paso(s) incluido(s) en

-«

|

esas reivindicaciones sino que hacen referencia al procesamiento del humero %
telefénico ademas la 3 y la 4 no tienen sustento descnptive porque ninguna de f.d :

wn

las realizaciones expone la secuencia en la forma ahora reivindicada = §
-
o«

En consecuencia el sefior examinador concluye que el capitulo reivindicatorio

calficado no se ajusta a lo dispuesto en los mencionados articulos 30 y 34 de
la norma andina

ROS
[ICTARIA OV

Adicionaimente el sefior examinador objeta las reivindicaciones de producto y
de proceso porque al estudiar el capitulo salta a la vista que incluye mezclas

de caracteristicas técnicamente no pemmitidas como se evidencia en su
redaccion

NO SE CONSIDERA INVENCION

Al respecto el sefor examinador de acuerdo con la resolucién en comento
argumenta El articulo 15 de la Decision 486 sefiala que no se consideraran
invenciones e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales

Del estudio de la solicitud se dedujo que se trata de proteger un soporte logico
(secuencia de procesamiento) que se usa o utiiza en un sistema de
comunicaciones que Iincluye un teléfono personal o mévil una estacion base y

2
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un centro de conmutacién a los que se les carga el soporte l6gico necesano
par que se pueda establecer una flamada

Aun mas las reivindicaciones 1 2 6 y 7 relactonan como pasos de un método

la_secuencia logica de operacidn efectuada por los mencionados componentes
de un sistema de comunicaciones convencional

Por las razones antenores se considera que lo reivindicado no se considera
una Invencién conforme a lo dispuesto por el mencionado articulo 15 e)

Aun mas el sefior examinador precisa que un método se puede revindicar por
la(s) etapa(s) que se lleve(n) a cabo para lograr un fin pero no por el uso del
procesamiento que ejecute uno o mas de los componentes de un sistema de
procesamiento de sefiales como ocurre en este caso Aun mas un método ©
procedimiento como tal es independiente de cdmo se usa o se hace operar un
producto o los componentes del mismo de allf que la manera (secuencia) en
que se procesen los datos no son caracteristicas que sirvan para distinguir un
método como se reivindica aqul

Igualmente el sefior examinador argumenta que las disposiciones del articulo
21 de la Decision 486 se vulneran porque como se evidencia de la misma
descnpcién el sistema de comunicaciones (la estacidon personal o mévil la
estacion base y el cenfro de conmutacibn) se compone de elementos
convencionales a los que se les puede cargar la secuencia de procesamiento
para establecer una llamada por esa razén se considera que solo se hace otro
(segundo) uso de los componentes convencionales de un sistema de
comunicaciones lo cual no es susceptible de proteccidon mediante patente

En consecuencia el sefior examinador considera que lo reivindicado ademés
de wulnerar lo dispuesto en el articuio 21 no se considera una mvencidn
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conforme a lo dispuesto por el articulo 15 inciso e) de la norma supranacional

andina
RESPUESTA DEL SOLICITANTE

Vistos los comentarios del solicitante expuestos en la respuesta a la notificacién

de fondo el sefior examinador ratifica que la solicitud no cumple lo dispuesto

en los articulos 15 e) 21 30 y 34 y si se tene en cuenta que los comentarios y
correcciones allegados por el solicitante no controvierten ni subsanan las
objeciones planteadas mediante el oficio No 12 330 sin duda alguna se puede
conclurr que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado

2 De acuerdo con lo antenor el sefior examinador ordena negar el pnvilegio
de patente para la presente invencién sohcitud

FUNDAMENTOS

~

A LAISECA

ENCARGADA

R

OARIA CU

C‘)/.l_ E! sefior examinador afirma que la presente sohcﬂudl ?
Tequlslto de clandad de acuerdo con los Articulos 30 y 34 de la Decision 486 ya

que la reivindicacién 6 carece de sustento descriptivo porque [ ] ninguna de
las realizaciones expone detectar mads de un digito del numero de destino
incluido en el paso 1 i aslgna[__d_esde la estacion moévil un canal de trafico de
_paso 2 de ofro lado esto ultimo es un agregado que ocasiona que no se
cumpla lo dispuesto en el Articulo 34 de la mencionada Decisién 486

Respecto esta aseveracion del sefior examinador es necesano referirlo a la
pagina 10.del capitulo descriptvo presentado el 19 de julio donde bajo el
encabezado Tercera Modalidad se declara que [ ] un mensaje de orgen
puede transmitirse no al detectarse un prnmer digito de un numero de
teléfono de destino como en la segunda modalidad sino al detectarse un

4
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d seqgundo, un tercero o un digito posterior [ ] (Resaltado fuera del texto) 9/{ 9
Asi mismo en la pagina 11 de dicho capitulo descnptivo segundo parrafo se
declara lo siguiente [ ] la estacion personal transmite un mensaje de ongen a

la estacién base por medio de un canal de acceso en un intento por obtener un
canal de trafico y después de la asignacion del canal de trafico la estaciéon ()
base transmite un mensaje de asignaciéon de canal [ ] de lo cual resulta claro
que es a estacion personal (o méwvil) la que asigna el canal de tréfico Por lo
antenor dicha rel\ﬁ;\'&—lcaclén 6 s1 _tiene el sustento descnptivo necesano y no
esta agregando informacion que va mas alla de los limites establecidos por lo

divulgado en dicho capitulo descriptivo  Entonces en conclusion la <
reivindicacién 6 si cumple los requisitos de patentabiidad de acuerdo con dicho %
[ ]
&

Articulo 34 de la Decision 486 S
| s ::_A_o-r <
x4
De manera similar el sefior examinador afirma que las reivindicaciones 3 y 4 = %
carecen de sustento descnptivo porque [ ] ninguna de las realizaciones
of
expone la secuencia de la forma ahora reivindicada  Si nos remitimos al 8 3
P
capitulo descnptivo pagina 11 alll claramente se establece que [ ] el numero & %
de teléfono de destino que el usuano entra después de la asignacién del canal Y

de trafico es transmitido a la estacidén base en tiempo real al mismo tiempo
con ia entrada [ | (Resaltado fuera del texto) De donde se denva que si la
entrada se realiza un digito a la vez como en cualquier teléfono de digitos

Cj conocido entonces dichos digitos son transmitidos uno por uno en hempo real /
@tﬁ%@ﬁmg Lem@gacf 3 El que dicho digit yj;
pertenezca h la pnmera segunda o tercera parte del numero telefénico es 4»@(
dado por eliwﬂn‘e/mcmdlgltos que debe detectar ia estacion personal pa &

iniciar la comunicacién y resulta evidente que lo que dicha reivindicacion 3 trat w 16,0‘ 99\
de delimitar es que la estaci6n personal no requiere mas de las dos pnmeras

partes del numero telefénico (de acuerdo con las rewvindicaciones 1 y 2) para iﬂ‘
comenzar el proceso de comunicacién y que al menos uno de los numeros
restantes en dicha tercera parte se transmite en tempo real Ademas st las

reivindicaciones de las que depende no son objetables por hablar de una
5
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primera y una segunda parte del numero telefénico la revindicacién 3 no puede

ser objetada por refenrse a una tercera parte de dicho numero telefénico En @01
conclusibn dicha reivindicacién 3 sI cumple con el requisito de soporte
descnptivo

Adicionalmente remitiéndonos al capitulo descriptivo pagina 11 se tene que
[ ] e numero de teléfono de destino que el usuano entra antes de la
asignacién del canal de trafico es almacenado en un

persopal y transmitido a la estacién_base
un_mensaje de impulsos DTMF [

-

oria de la estacion
través de un canal de trafico
esaltado fuera del texto )

=5

Asi mismo y como se establece amba si la reivindicacién 1 no es objetada por %
refenrse a una pnmera parte del numero telefdnico entonces la reivindicacion 4 < %
que depende de la 1 no puede ser objetada por lo mismo Por lo que lo A ; <
divulgado por la reivindicacion 4 si tiene el sustento descrnptivo necesano % E g
e .i 3
Por ultmo el sefior examinador también afirma que las revindicaciones 3 4 8 < % .
y 9 no tienen un enlace l6gico con aquellas de las que dependen Sin embargo g <
la reivindicacién 3 que depende de la reivindicacién 2 hace referencia a una 53,

tercera parte del numero de teléfono mientras que en dicha reivindicacion 2
hace referencia a una segunda parte del numero de teléfono Por lo que la
reivindicacién 3 es una contnuacidn légica de la relvmdlcaclén 7
proceso de establecer una comunicacién de acuerdo con la invencién La
reivindicacion 4 se enlaza con la rewvindicacidn 1 de la que depende ya

descnbe la forma en la que se transmite la primera parte del numero telefénico
divulgado en dicha reivindicacion

Algo similar sucede con las reivindicaciones 8 y 9 las cuales se concatenan con
las reivindicaciones 7 y 6 respectvamente de las que dependen por las
mismas razones que las rewindicaciones 3 y 4 se enlazan con las
reivindicaciones 2 y 1 respectivamente de las que dependen
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Por lo tanto contrarioc a lo que afirma el sefior examinador dichas
reivindicaciones 3 4, 8 _y-9 si-peseen un enlace-6gico con las relvndicaciones
de las que dependen ya que las rewvindicaciones 1/6 y 2/7 también hacen

referencia al procesamiento del numero telefénico /’_

2 Respecto a la afirmacidn del sefor examma@resencua de 9
mezclas de caracteristicas de producto y procedimiento €n [as reivindicaciones

es necesano afirmar que lo que él subraya como mezclas no son mas que
referencias aclaratonas que ayudan a poner lo caractenzante del método dentro
P mem——

del contexto de la invencién, Sobre todo s+Se tiene en cuenta que no es pos:ble

descnbir el método de funcionamiento de una maquina sin hacer referencua u-
%
2 M
[3

alguna a la maquina como tal ya que eso le qun‘.arl

al método reivindicadg..——
— “

1
a

Una revindicacién de método que dice Un método para establecer una
llamada en un sistema WLL caractenzado porque comprende los pasos de

> =

~
[ 1 no dehmita con precision la invencibn ya que no especifica las § Y
caractensticas del sistema WLL lo cual deja la invencidn vulnerable a cualquier -
referencia del arte previo en la que se establezcan llamadas en sistemas WLL \\1 ?
De lo que se puede concluir que lo que el examinador denomina mezclas de 5

caracterishcas no permitidas no es mas que piezas de informaciéon que

mejoran la legibihdad de las reivindicaciones y que a su vez ayudan a separaF_ \
iferenciar la invencién de lo divulgado por el arte previo

_/-'_'_—_ 4 ——
f

3 El sefior examinador también afirma que la presente solicitud no se
considera una invencidén porque lo que se relaciona como pasos de un método
corresponde en realidad a la secuencia légica de operacion efectuada por los
componentes de un sistema de comunicaciones convencional lo cual vulnera lo
establecido en el Articulo 15 literal e) de la Decisibn 486 Asl mismo porque
se hace otro (segundo) uso de los componentes convencionales de un sistema
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de comunicaciones lo cual es contrano a lo establecido por el Articulo 21 de
dicha Decision 486

Al respecto se debe afirmar que todas las etapas de un método de operacion

de un sistema independiente del sistema deben corresponder a una secuencia

IégEa de etapas de operacién de los componentes del sistema No es posible
explicar claramente la operacién de una magquina o sistema sin relacionar las

etapas de operacién del mismo en forma de una secuencia légica y ordenada
Por lo tanto y de acuerdo con la afirnacion del sefior examinador no seria
posible patentar ningun método de funcionamiento de un sistema descnto de
manera légica y coherente ya que esto inherentemente implicaria que se estan
violando los requenmientos del Articulo 15 literal e) de la Decision 486 puesto
que si las etapas del método se descnben como una secuencia légica de pasos
a segurr entonces se estaria fratando de proteger una secuencia de
procesamiento que corresponde a un soporte loégico per se Con esto se quiere
dar a entender que las etapas descritas en el capitulo reivindicatono de la
presente solicitud no corresponden a mas que eso etapas de un método que
permiten establecer la comunicacién entre dos 0 mas usuarios de un sistema de
comunicaciones WLL y no como lo afirma de manera categonca el sefior
examinador a las etapas légicas de procesamiento de un sistema

Por ultmo la presente solicitud no busca proteger los componentes de un
sistema de comunicaciones inalambrico La lectura de la presente invencién
deja en claro que se trata de proteger las etapas del método no los
componentes del sistema Como se dijo armba las referencias que se hacen a
los componentes del sistema sirven para diferenciar la invencion del arte previo
y colocar el método reivindicado dentro de un contexto técnico coherente Por
lo tanto la afimacidon del sefior examinador relacionada con los segundos
usos de componentes ya conocidos es compietamente Irrelevante ya que la
invencién no busca proteger los componentes del sistema sino el método
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4 De acuerdo con lo anteriormente expuesto consideramos que las
reivindicaciones presentadas superan las dificultades técnicas existentes Por
lo tanto nos permitimos insistir en que la presente solicitud cumple con los
requisitos de clandad exigidos y en que la matena objeto de esta invencién es
altamente patentable e inventiva Solicitamos por consiguiente la
reconsideracién de la presente solicitud la cual creemos se encuentra en
condiciones de ser permitida al cumplir con los requisitos de novedad nivel
inventivo y aplicabiidad industnal exigidos por la Decisibn 486 para la
concesion del pnvilegio de patente solicitado

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas de

DERECHO

1 Articulo 14 de la Decisién 486 de la Comunmidad Andina el cual a la letra
dice
Articulo 14 Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los
campos de la tecnologia siempre que sean nuevas tengan nivel
mventivo y sean suscephbles de aplicacién industnal

2 El Articulo 48 del mismo estatuto que establece
Articulo 48 Si el examen definitivo fuere favorable se otorgara el
titulo de la patente St fuere parcialmente favorable se otorgara el
titulo solamente para las rewvindicaciones aceptadas S fuere
desfavorable se denegara

A LAl CA
NTAYS SN BCTSTA

Col AR =P

BOARIA CU
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Por las razones antenormente expuestas solicito a ese despacho
REPONER Ia decisién tomada mediante Resolucion No 22812 del 16 de
septiembre de 2005 y tendiente a obtener la concesién del Pnvilegio de Patente
de conformidad con el Articulo 48 de la Decision 486 de la Comunidad Andina
arnba citado

ANEXOS

Sustitucidon de poder a mu favor

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretarfa General de la Supenntendencia
de Industna y Comercio o en su defecto en mi Oficina de Abogado situada en
la Carrera 7 No 16 56 de esta ciudad de Bogota

Del Sefior Supenntendente

Atentamente

Vi /)//é’/(?r

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
TP No 57492 delC SJ
C C 80410 337 de Usaquén
Carrera 7 No 16 56 piso 9
Bogota Octubre 20 de 2005

MEV/CH/yg
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ESD

Ref Expediente No 00 068 915
Solicitante LG ELECTRONICS INC

HECTOR GOMEZ MEJIA mayor de edad y vecino de esta ciudad identificado
como aparece al pie de mi fima en mi caldad de Apoderado General
de LG ELECTRONICS, INC

manifiesto por el presente que SUSTITUYO el Poder confendo en el abogado
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO también mayor de edad y vecino de esta
ciudad identificado como aparece_al pie de su firma para que actue ante esa
Division en las diligencias que se adelantan dentro del expediente de la referencia

El apoderado sustituto queda ampliamente facultado para intervenir ante esa
Division presentar solictudes modificaciones y afectaciones presentar
oposiciones presentar objectones presentar demandas de cancelacion
interponer y presentar recursos pagar notificarse desistir conciliar y transigir -
renunciar sustituir y reasumir este Poder y en general adelantar todas las
actuaciones requeridas para la defensa y efectividad de los intereses de mi
representada | ~
‘o

Ruego se le reconozca personera en los terminos de esta sustitucion

Respetuosamente

Py

HECTOR GOMEZ MEJIA
C C No 22 720 de Bogota
TP No 19436deiC S J -

Acepto
AN PABLO CADENA SARMIENTO

C C No 80 410 337 de Usaquén
TP No 57492delC S J
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

CONCEPTO TECNICO P 1789

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolucion No 22 812 del 16 de
septiembre de 2005 y reevaluada la solicitud en su conjunto se determinaron los
siguientes hechos

1} Al inicio del escnto se senala “JUAN PABLO CADENA SARMIENTO apoderado
sustituto de la sociedad LG ELECTRONICS INC RECURSO DE REPOSICION para que
sea revocada en su totakdad y en su lugar se conceda el Prnivilegio de Patente para el
objeto de la solicitud en referencia

Respaldo el RECURSO en los siguientes HECHOS

1 La Resolucidn amba citada No 22812 ademas de vulnerar lo dispuesto en el articulo
21 no se considera una invencion conforme a lo dispuesto por el articulo 15 inciso e)de la
norma supranacional andina

RESPUESTA DEL SOLICITANTE

Vistos los comentanos del solicitante expuestos en la respuesta a la notificacion de fondo
el sefior examinador ratifica que la solicitud no cumple lo dispuesto en los articulos 15 e)
21 30y 34 y s se tiene en cuenta que los comentanos y correcciones allegados por el
solicitante no controvierten ni subsanan las objeciones planteadas mediante el oficio No
12 330 sin duda ailguna se puede concluir que la solicitud no puede acceder al pnvilegio
solicitado

2 De acuerdo con lo antenor el sefior examinador ordena negar el prnivilegio de patente
para la presente invencion solicitud ”

2) Los alegatos contra la Resolucion comienzan con la identificacion del apoderado de |a
socledad solicitante quien declara que interpone recurso contra la Resolucion y manifiesta
su peticion de revocar el acto y conceder el pnvilegio de patente no concordantes con la
realidad puesto que como resultado maximo solo se podra reiniciar la tramitacion del
expediente

En el punto 1 del escnto transcnbib los apartes constitutivos del sexto considerando de la
Resolucion impugnada y en el 2 |a decision tomada

3) El recurso prosigue con “FUNDAMENTOS

1 El senor examinador afirna que la presente solicitud no cumple con el requisito de
clandad de acuerdo con los Articulos 30 y 34 de la Decision 486 ya que la revindicacion 6
carece de sustento descnptivo porque [ ]ninguna de las realizaciones expone detectar
mas de un digito del numero de destino incluido en el paso 1, ni asignar desde la estacién
movil un canal de tréafico de paso 2 de otro lado esto ultimo es un agregado que ocasiona
que no se cumpla lo dispuesto en el Articulo 34 de la mencionada Decisidn 486

Respecto esta aseveracion del senor examinador, es necesario refenrio a la pagina 10 del
capitulo descriptivo presentado el 19 de julio donde se declaraque [ ]un mensaje de
ongen puede transmitirse no al detectarse un pnmer digrto de un numero de telefono de
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destino como en la segunda modalidad sino al detectarse un sequndo _un tercero o un
digito postenor [ ]

Asi mismo en la pagina 11 de dicho capitulo descriptivo segundo parrafo se declara lo
siguiente [ ]laestacion personal fransmite un mensaje de ongen a la estacion base por
medio de un canal de acceso en un intento por obtener un canal de trafico y después de
la asighacion del canal de trafico la estacion base transmite un mensate de asignacién de
canal[ ] delo cual resulta claro que es la estacion personal (o movil) la que asigna el
canal de trafico Por lo anterior dicha reivindicacion 6 si tlene el sustento descriptivo
la reivindicacion 6 si cumple los requisitos de patentabilidad de acuerdo con dicho Articulo
34 de la Decision 486 ninguna de las realizaciones expone la secuencia de la forma
ahora reivindicada capitulo descnptivo pagina 11 alli claramente se establece qué
el numero de telefono de destino que el usuario entra despues de la asignacion del canal
de trafico es transmitido a la estacion base en ttiempo real al mismo tiempo con la entrada
De donde se deriva que si la entrada se realiza un digito a la vez como en cualquier
telefono de digitos conocido entonces dichos digitos son transmitidos uno por uno en
tiempo real de acuerdo como lo_establece la rewindicacion 3 EI que dicho digito
pertenezca a la primera segunda o tercera parte del numero telefonico esta dado por el

numero de digitos que debe detectar la estacion personal para iniciar la comunicacion Yy
resulta evidente que lo que dicha rewvindicacion 3 trata de delimitar es que la estacion
personal no requiere mas de las dos pnmeras partes del numero telefénico si las
reivindicaciones de las que depende no son objetables por hablar de una pnmera y una
segunda parte dei numero telefonico [a revindicacion 3 no _puede ser objetada por
refenrse_a una tercera parte de dicho numero telefénico En conclusion dicha
reivindicacion 3 st cumple con el requisito de soporte descriptivo

Adicionalmente remitiendonos al capitulo descnptivo pagina 11 se tene que [ ]el
numero de teléfono de desiino que el usuario entra antes de la asignacion del canal de
trafico es almacenado en una memona de la estacion personal y transmitido a la estacion
base a traves de un canal de trafico revertido en un mensaje de impulsos DTMF [ ]
como se establece arnba si la reivindicacidn 1 no es objetada por referirse a una pnmera
parte del numero telefonico entonces la reivindicacién 4, que depende de la 1, no puede
ser objetada por lo mismo Por lo que lo divulgado por la reivindicacion 4 st tiene el
sustento descriptivo necesario afirma que las rewvindicaciones 3 4 8 y 9 no tienen un
enlace logico con aquellas de las que dependen Sin embargo la reivindicacion 3 que
depende de la reivindicacion 2 hace referencia a una tercera parte del numero de
telefono mientras que en dicha reivindicacion 2 hace referencia a una "segunda
parte del numero de telefono Por lo que la revindicacién 3 es una continuacién léqgica
de la reivindicacion 2 sobre el proceso de establecer una comunicacion de acuerdo conla
invencion * (Algunos de los subrayados cursiva y resaltados son de la oficina)

4) Con el fin de deswvirtuar los alegatos del punto antenor la oficina considera importante
precisar que

a En el punto 3 del examen base de la Resolucion impugnada se senalé que La
reivindicacion 6 no tiene sustento descnptivo y no cumple las disposiciones del articulo
34 enninguna de las realizaciones se expone detectar mas de un digito del numero de
destino incluido en el paso 1 ni asignar desde la estacion movil un canal de trafic  del
paso 2 lo cual es un agregado

Para probablemente trata de probar el sustento descnptivo el mandatano nos remite a la
tercera modalidad de realizacidon divulgada en la pagina 11 donde se indica que el
mensaje de origen se puede transmitir no al detectarse el pnmer digito del numero
telefonico de destino como en [a segunda modalidad sino al detectarse el segundo
tercer o un digito posterior del numero teleféruco de destino
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De alli es evidente que detectar el sequndo tercer u otro digito NO significa detectar mas
de un digito como el interesado pretende hacer creer con sus afimaciones Es obvio
para cualquiera que detectar un digito postenor al pnmero desde ningun punto de vista
puede significar detectar mas de undigito pues esto ultimo significa no solo detectar el
pnmero digito sino el segundo y/o los subsiguientes

b La descnpcion del segundo parrafo de la pagina 11 a la que nos remitio el
memonalista regresa a la modalidad prefenda o pnmera modalidad por lo tanto NO
vemos ninguna relacion entre un paso de una “tercera modalidad y algo que
supuestamente sucede enla pnmera modaldad

Aunmas las aseveracionesde que  resulta claro que es la estacion personal (mowvil)
es la que asigna el canal de frafico reivindicacion 6 s1 tiene el sustento descriptivo

no solo son contradictonas sino falaces porque de un lado las uttimas dos lineas de la
pagina 8 sefialan que la estacion base recibe el mensaje de ongen y asigna un canal
de comunicacion (trafico) de otra parte el segundo parrafo citado por el interesado
senala que en estado activo el telefono mowvil transmite un mensaje de ongen a la
estacion base por un canal de acceso en un intento por obtener un canal de trafico pero
(v) despues de la asignacion del canal de trafico que como cualquier tecnico en la
materia sabe OBVIAMENTE es una estacidn base la que efectua la operacién esta le
transmite un mensaje de la asignacién al movil por el canal de recepcidn lo cual NO
puede significar desde ningun punto de vista que el movil se auto asigne un canal de
trafico como lo asegura el memonaiista en sus alegatos

¢ Respecto al no cumphmiento del articulo 34 se encontré que entre el contenido de la
radicacion nicial y lo descnto y reivindicado en la respuesta al oficio No 12330 hay
diferencias que permiten establecer el no cumphmiento del citado articulo por ejemplo en
la radicacion inicial el pnmer paso de los métodos reivindicados en 1 y 5 (ver folios 17 y
18) se seiiala que st la estacion personal estd en estado de colgado  entanto que
las revindicaciones 1 y 6 del ultimo pliego dicho primer paso quedo asi  si la estacién
personal esta en estado activo lo cual es el concepto contrano al inictalmente
divulgado

Adicionalmente se agregé lo relativo a la pnmera segunda y tercera partes de un
numero de telefono de destino NO presentes ni en la descnpcién ni en las reivindicaciones
iniciales Por esas razones la reivindicacion 6 no cumple las disposiciones del articulo 34

d Revisadas las explicaciones acerca del sustento de las revindicaciones 3 y 4 se
determino que no son veraces ni aceptables porque en dichas reivindicaciones se
menciona respectivamente una tercera parte y una pnmera parte del numero
telefonico de destino que como se explico en el subpunto precedente son un agregado
no contemplado en la radicacion inicial

En la pnmera y segunda reivindicaciones efectivamente también se agregaron dichos
términos por lo que se puede decir que tampoco cumplen las disposiciones del articulo 34
puesto que la radicacion inicial NO divulga niuna pnmera parte niuna segunda parte ni
mucho menos una tercera parte del numero de destino como ya se dijo Por lo tanto 1a
oficina solo puede aceptar el error de no haber rechazado todo el pliego de respuesta al
oficio trasladado que era lo que correspondia haber hecho

e Con relacidn a las objeciones del enlace logico de las reivindicaciones el memonalista
estima que la reivindicacion 3 que depende de la 2 hace referencia ala ‘tercera parte
del numero de teléfono y la 2 hace referencia a la segunda parte y por ello hay enlace
l6gico para el mandatano y el solicitante asl lo serd para la oficina NO lo es porque
desde el pnmer acto trasladado (oficio) se indico que una reivindicacion dependiente de
metodo es para aclarar o delimitar un paso del supuesto método y no un digito o una

Y
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“tercera segunda o pnmera parte de un numero porgue ninguno de ellos es un paso
del metodo relacionado en la independiente De ahi que la dependencia que muestra cada
una de las revindicaciones objetadas NO prueba de ningun modo que haya enlace
l6gico entre ellas

Finalmente es ilogico pretender que no se objeten las revindicaciones 3 4 8y 9
basandose en que la 1 y l1a 2 no lo fueron si las objeciones se hubiesen refendo a la
unidad de mvencién probablemente lo arguido por el mandatarno tendria aiguna validez
pero ese tema no se toco en ninguno de los actos anteriores Ademas la clandad y la
concision del pliego se califica para cada una de las reivindicaciones que contenga el
pliego de una determinada solicitud y no ha habido ni hay limitacion a que sia o b no se
objetaron ¢ no se pueda objetar

f De los alegatos presentados respecto al cumplimiento del sustento descnptivo del
enlace logico y del articulo 34 nos parece que el mandatano pretende que la oficina
presuma que quiere significar determinado término o determinada frase en un contexto
para que haya sustento descriptivo y se adopten circunstancias aceptadas en la
calificacion de la unidad de invencion para las reivindicaciones objetadas lo cual no es
posible conceder

A la luz de todo lo antes expuesto se concluye que los alegatos del solicitante no
desvirtuan nuestras objeciones a la clandad porque los argumentos traidos a colacién son
tergiversados e intentan deswviar la atencion con premisas falaces debido a lo cual
parecen enfocados mas en provocar permanentes retardos y dilatar la tramitacion que
en subsanar las objeciones trasladadas en si

5) En el pamrafo siguiente del recurso se alega que “2 Respecto a la afirmacion
subraya como mezclas no son mas que -eferencias aclaratonas que ayudan a poner lo
caractenzante del metodo dentro del contexto no es posible descnbir el método de

funcionamiento de una maquina sin hacer referencia alguna a la maquina como tal ya que
eso le quitaria completamente la clandad al metodo reivindicado

Una reivindicacion de método que dice Un método para establecer una llamada en un
sistema WLL caractenzado porque comprende los pasos de [ ] no delimita con
precision la invencidn ya que no especifica las caractensticas del sistema WLL lo cual
deja la invencion vulnerable a cualquier referencia del arle previo en la que se establezcan
llamadas en sistemas WLL no es mas que piezas de informacion que mejoran la
leqibilidad de las reivindicaciones y que a su vez ayudan a separar y diferenciar la
iInvencion de lo divulgado por el arte previo ® (Subrayados y cursiva del examinador)

6) Para deswirtuar los alegatos del punto precedente basta recordar que desde el oficio
trasladado se le informo al solicitante que las rewvindicaciones no han cumphdo ni
cumplen lo establecido por el articulo 14 acorde al procedimiento vigente y segun la
practica comun seguida por esta oficina que se basa en las definiciones del parrafo 57 de
la Guia 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 o de funcion entre sus componentes Yy las segundas deben definir el objeto
mediante una secuencia de etapas caracteristicas a seguir para lograr un resultado sin
hacer referencia a los elementos usados para realizar dicha secuencia (ver el mismo
parrafo 57)

Las afirmaciones de que no son mas que referencias aclaratonas dentro del contexto

de lainvencion noes posible descrnbir el método de funcionamiento de una maquina sin

hacer referencia alguna alamaquina clandad Una revindicacion de metodo que dice
Un metodo  deja la_invencién vulnerable a cualquier referencia del arte previo son

139
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aseveraciones sin explicacion que las sustente ni por qué se deberia entender asiy si
son acordes a lo establecido por la norma y el procedimiento de calificacién vigentes

En este punto es importante recordar que lo que las reivindicaciones deben lograr es
definir el alcance de la proteccion de lo que se desea amparar y NO de que no son
mas que referencias aclaratonas deja la invencion vulnerable a cualquier referencia del
arte previo dicha definicion del alcance debe hacerse acorde a lo que establece la
norma y segun el procedimiento vigentes

Ahora bien si una rewvindicacion de metodo deja la invencién vuinerable a cualquier
referencia del arle previo eso es mas un indicio de falta de novedad y/o nivel inventivo y
de debilidad de la solicitud ensi que  piezas de informacion que mejoran la legibilidad
de las reivindicaciones  como se pretende hacer creer

Por ultimo desde el oficio se explico al interesado que la oficina no acepta como
fundamento de patentabilidad la mera redaccién de un documento en el cual se mezclen
caracteristicas no permitidas con argumentos como los antes mencionados porque se
distorsiona el aporte real al estado de la tecnica se altera la proporcion que debe existir
entre lo divulgado y la proteccion solictada y porque no se cumplen exigencias taxativas
de la ley y un metodo o procedimiento como tal es independiente de como se usa o se
hace operar un producto ¢ los componentes del mismo es decir dicho metodo no se
puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los componentes
de un sistema

A la luz de lo precedente es evidente que los alegatos del solictante no deswvirtuan las
objeciones respacto al cumplimiento del articulo 14

7) El recurrente a continuacion alega que “3 El sefior examinador no se considera una

invencion porque lo que se relaciona como pasos de un metodo comesponde en realidad a

la_secuencia logica de operacion efectuada por los componentes de un sistema de
comunicaciones convencional lo cul vulnera lo establecido en el Articulo 15 Iiteral e) de

la Decision 486 Asi mismo porque se hace otro (segundo) uso de los componentes
convencionales de un sistema de comunicaciones lo cual es contrano a lo establecido por
el Articulo 21 de dicha Decision 486

Al respecto se debe afirmar que todas las etapas de un método de operacion de un
sistema independiente del sistema deben corresponder a una secuencia logica de etapas
de operacion de los componentes del sistema No es posible explicar claramente la
operacién de una maquina o sistema sin relacionar las etapas de operacion del mismo en
forma de una secuencia logica y ordenada Porlo tanto yde acuerdo con la afirmacién del
senor examinador no seria posible patentar ningun metodo de funcionamiento de un
sistema descrito de manera logica se estan violando los requenmientos del Articulo
15 literale) proteger una secuencia de procesamiento que corresponde a un soporte
logico perse La lectura de la presente invencion deja en claro que se trata de proteger
las etapas del metodo no los componentes del sistema Como se dijo amba las
referencias que se hacen a los componentes del sistema sirven para diferenciar la
invencion _del arte previo de componentes ya conocidos es completamente
rrelevante no busca proteger los componentes del sistema sino el método”
(Subrayados cursiva y resaltados del examinador)

8) Con referencia a los alegatos anteriores la oficina seialé tanto en el oficio como en la
Resolucion que

a Del estudio de la solicitud se dedujo que en el presente expediente se trata de proteger
un soporte logico (secuencia de procesamiento) que se usa o utiiza en un sistema de

comunicaciones que inciuya un telefono personal o mévil, una estacién base y un centro
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de conmutacion a los que se les carga el soporte logico necesario para que se pueda
establecer una llamada

Ademéas las reivindicaciones 1 2 6 vy 7 relacionan como pasos de un método la
secuencia logica de operacion efectuada por los mencionados componentes de un
sistema de cornunicaciones ronvencional y se preciso que un método se puede
reivindicar por la(s) etapafs) gue se lleve(r ) a cabo para lograr un fin pero no por el uso del
procesamiento de senales que ejecute unc o0 mas de los componentes de un sistema de
comunicaciones COmo ocurre en este caso

De lo anterior es evidente que en el acto impugnado no se dijo que se pretendiera
proteger el sistema sino gJe el metodo es una secuencia légica de procesamient de
senales llevada a cabo (ejecutada) por componentes convencionales de un sistema de
comunicaciones dicha secuencia de procesamtento se considera un programa como tal
justamente por tratar<e de una .ecuencia e procesamiento de senales o datos lo cual
hace evidente el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e) del articulo 15

Asimismo lo que se quiera dar a entender con las revindicaciones no hace que se
cumplan las disposiciones del citado articulo por las razones trasladadas al mandatano
desde el oficio y que se empena en desconocer y alegar cualquier cosa con el fin de
dilatar la tramitacton

b En el acto impugnado se expli.é que la solicitud trata de proteger un soporte logico
como tal (secuencia de procesamiento de senales) el cual se lleva a cabo con los
componentes de un sistema dv. comuniceciones convencional ilustrado en la figura 1

Nuestras afirmnaciones se pueden comprobar con la descripcion y la rewvindicacion
independiente ya que el método de dicha reivindicacidn que supuestamente define el
alcance de la proteccion por meclio de la secuencia de procesamiento efectuada por los
componentes de un sistemd de comunicaciones convencional el cual incluye un telefono
personal o movil una estacio 1 hase y un centro de conmutacion a los que se les carga el
soporte logico (secuencia de procesamiento de senales) para establecer una llamada

Asimismo se explico gue en el segundo parrafo de la pagina 8 de la descnpcidn junto con
el diagrama de flujo de 11 figura 2 expone el metodo para establecer una llamada en un
sistema de circuito cerrado inalambnco que se Inicia por chequear el estado de colgado
{activo) como se cambid en el ultimo phego de un teléfono mévil 30 para detectar una
llamada de origen %Sila estavion esta colgada (activa) se transmite un mensaje de ongen
a la estacion base usando un canal de acueso inmediato para tratar de obtener un canal
de trafico paso 200 A confinuacién en la pagina 9 se indica que la estacion base recibe
el mensaje de origen y asiona un canal de comunicacion paso 210 Despues de asignar
un canal de trafico la estacion personal transmite_el numero del telefono de destino
como un mensaje de tmpulsos DITMF paso 220 y as! sucesivamente

De lo anterior es evidenie aue |1 secuencia de procesamiento de seiiales es llevada a
cabo por los componente s ¢o wencionale de un sistema de comunicaciones como lo son
la estacion base y el rovil por lo que dicha secuencia se considera un programa como
tal

¢ La oficina ha sostenido hasta el cansancio que no puede aceptar como sustento de
patentabiidaa ri el uso de aparatos o comoonentes de aquellos convencionales o partes
de estos para procesar ransnatir intercarmbiar informacién ni la redaccion del documento
con una mezcla no admitida de caracteristicas porque se distorsiona el aporte real al
estado de latecnica altera 2 proporcion que debe existir entre lo divulgado y la proteccion
solicitada y porque no s& cumplen exigencias taxativas de la ley
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Adicionalmente se ha sostenido categoncamente que un programa o soporte logico en
cualquier forma (secuencia de procesamiento o rutina o protocolo etc ) porejemplo para
establecer llamadas en un sistema de circuito cerrado inaldmbnco en s1 carece de nivel
Inventivo porque se trata de operaciones comunmente realizadas por un técnico en la
matena que para el caso seria un programador con conocimientos en sistemas de
comunicacion celulares

d Finaimente para nosotros la accion de cargar un programa en la forma de secuencia
de procesamiento o algontmo o rutina o protocolo al procesador de un sistema como el
antes citado NO puede convertir cualquier secuencia de procesamiento de datos en
patentable por presentarse en forma de método o procedimiento ya que se trata de la
obtencion de un resultado por ¢l uso de uno o mas procesadores de senales que comoya
se dijo antes esta al alcance de un tecnico en la matena

Por lo tanto si la administracidn aceptase los alegatos del recurrente como validos se
llegaria a que un metodo sena patentable por el solo hecho de que un programador
cargue un (secuencia logica protocolo rutina) programa al procesador de un mévil y una
estacion base ademas porque seria conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo merito
fundamental consistina en redactar la solicitud en determinado sentido que se iImplementa
en computador lo que esta al alcance de un tecnico en ia matena

Consecuentemente los alegatos de este punto no contienen fundamentos que deswirtuen
las objeciones a la patentabiidad sustentadas por la oficina y lo unico que se puede
aceptar como cierto es que no es posible patentar ningun método de
funcionamiento de un sistema descrito de manera logica

9) El recurso finaliza con “4 De acuerdo con lo antenomrmente expuesto consideramos
que [as reivindicaciones presentadas superan las dificultades tecnicas existentes Por lo
tanto nos permitimos Insistir en que la presente solicitud cumple con los requisitos de
clandad exigidos y en que la matena objeto de esta invencidn es altamente patentable e
inventiva Solicitamos por consiguiente la reconsideracion de la presente solictud *
(Subrayados del examinador)

10) Con relacion 4 las aseveraciones del punto anterior las conclusiones del recurrente
son respetables pero sus alegatos de ningun modo deswvirtuan los fundamentos
presentados por el Despacho en la Resolucion impugnada ya que como se puede
apreciar faciimente en los puntos 4) 6) y 8) antenores los citados alegatos no se
sustentan en hechos ciertos sino que aquellos tergiversan los hechos tratan de crear
confusion y se alejan del procedimiento vigente

Teniendo en cuenta todo lo antes e«puesto se concluye que

a) Los alegatos presentados contra la Resolucidn no contienen fundamentos que
desvirtuen las objeciones a la patentabilidad sustentadas por la Oficina porque se
sustentan en hechos tergiversados respecto a los contenidos en ef acto

b) Lo reivindicado no cumple lo dispuesto por los articulos 14 15e) 21 30 y 34 de la
Decision 486 por las razones expuestas en Io precedente

c¢) La oficina no puede aceptar como fundamento de patentabilidad la mera redaccion de
un documento en el cual s& mezclen caracteristicas estructurales y de uso porque si eso

se aceptase se permitina que solapadamente se otorgasen derechos a matenas,
taxativamente, excluidas pcor la ley

d) Los argumentos presentados por el recLirente nos parece que se enfocan mas en
tratar de crear confusion y en buscar dilatar la finalizacion del tramite que en controvertir
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con hechos ciertos los fundamentos del acto administrativo Aun mas en el supuesto
caso que se continuase el tramite la oficina conoce la publicacion MXPA00008226 del 20
de agosto del 2000 que afectaria de forma inobjetable los requisitos de fondo del
expediente

Portodo lo antes expuesto se recomienda ratificar la NEGACION del pnivilegio solicitado
en las reivindicaciones 1 a 9 de los folios 92 a 94

Examinador tecnico Fecha

Codigo No 202004 Jefe Division Nuevas Creaciones 2005 11 11
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