@ @ A
CARLOS TAMAYO & ASOCIADOS Carlos E. Tamayo S.

INTERNATIONAL PATENTS AND TRADEMARKS OFFICE Mayering M telbianco

Gustavo Calderdn
Clara Cortés de R.
Cammen Graciela Florez

oy

GptURUTREA ¥ COERTD Ly

. 002 PANRNEES B
framite ! . WEWS CEACIONS

Depevdencias 2020 HIVISTON

Seiiores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF: EXPEDIENTE No.0 2048859
PATENTE: "TARJETA ELECTRONICA PARA CONTROL EN EL MANEJO DE
ASCENSORES®

Estimados sefiores:

Con fundamento juridico en lo dispuesto por el Articulo (44) de la Decisién (486)
de la Comisiébn de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ruego a ustedes
disponer lo pertinente para proceder al Examen de Patentabilidad de la Solicitud
citada en la referencia, para lo cual esiamos adjuntando el recibo de pago

correspondiente a la tasa vigente para este caso.

En consecuencia, esperamos 3e surta este tramite para que el expedients siga su
curso normal, hasta su concesidn.
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 02—049859

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 525, DE
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 29 DE MAYO DE 2003

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de ia Decisiéon

486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Si NO__ X

Bogota D.C, SEPTIEMBRE DE 2005
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

D ctor:

Carlos Orlando Maya Rodriguez

Apoderado

REFERENCIA:
Radicacion 02-48-859
Tramite 002
Evento 001
Actuaclion 430
Oficio No v -'. 9193
Follos 005

Coma resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Decision 4886 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcidn de los folios 3 a 4, el dibujos 1
del folio 7 y las reivindicaciones 1 a 4 del folio 5, inicialmente radicados, que fueron
aceptados.

El articulo 9 de la Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente da invencidn... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho
de prioridad seran los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las
patentes de invencién y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 07 de junio de 2002, en ese momento ni
posteriormente no se reclamé prioridad alguna, por lo tanto, acorde a lo dispuesto por los
articulos 9 a 11 de la Decisidn 486, no hay prioridad valida reivindicada.

2. Objeto de la invencion

Por lo allegado como descripcion se determind que el objeto de la solicitud consiste en
suministrar una tarjeta electrénica de control para ascensores.

De otra parte, el pliego reivindica: tarjeta electronica para control en el manejo de
ascensores, la cual incorpora elementos convencionales de un circuito impraso con dos
microprocesadores, acoples opto electrénicos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es B66B 1/00.

3. Claridad de la solicitud:

En primer lugar, el articulo 28 de 1a Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
sefiala que: “|a descripcién debera divulgar la invencion de manera suficientemente claray

completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
comespondiente pueda ejecutaria”.
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La descripcion calificadaN pemite ldentificar una forma de ejecucidn clara y completa
de la mejora considerada patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional
de presentacion sino porque es superficial pues se limitd a exponer, de forma
enumerativa los bornes de |a tarjeta y, mencionar una secuencia de operaciones, la que es
consecuencia del uso de la tarjeta, como se sefiala en:

“... el disefio propuesto... siguientes operaciones: recibe alertas de botones... verifica en
cada piso... compara la posicidon.. determina el estado... decide sobre el cupo... cada
piso®.

Sin embargo, no se explica al menos, minimamente, cual es la disposicion de los
componentes, de las conexiones de aquellos y la funcién de los mismos; adicionalmente,
no hay una interrelacion entre la citada "descripcién” y la figura; de modo que, se tiene que
suponer o “adivinar” la disposicion, las conexiones entre los dos microprocesadores, "los
filtros acoples”, la base de tiempo, etc. relacionados, enumerativaments, en la
reivindicacion 1.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripcién debe
suministrar informacion suficiente, tal que esta le permita a un técnico de nivel medio,
evaluar y realizar la invencion.

Esos requisitos se ubican en el plano tecnoldgico y permiten, de un lado, valorar el aporte
de la invencion y, de otro lado, verificar si con ios medios mencionados se logra alcanzar
el resultado que se declara, de forma reproducible.

La informacién de la descripcion calificada no permite ni evaluar ni ejecutar la supuesta
invencién pues dicha informacién es superficial, centrada en detalles secundarios, como
los antes mencionados (consecuencias del uso) y no tiene concordancia con la figura.

Una descripcion, acorde con lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado articulo 28,
por lo general, debe contener los siguientes apartes colocados en su orden:

1) al inicio se coloca el titulo de la invencién, que debe reflejar el objeto y el campo
industrial al que se relaciona la solicitud, preferiblemente, debe ser breve, preciso y
coincidir con el contenido de la descripcién y las reivindicaciones.

A continuacidn se colocan los siguientes apartes, identificados con subtitulos
preferiblemente:

2) indicacién de la esfera tecnolégica
“la invencion se refiere a la fabricacién de un equipo para...”;
3) el estado de ia técnica

"se conoce del documento... un equipo electronico de laboratorio para medir... como por
ejemplo la patente... que tiene las siguientes deficiencias... ”;

4) el objetivo {divulgacion) de la invencién

“la invencion se enfoca en suministrar un aparato electrénico...”;

5) {a breve descripcion de las figuras {reseia)

“la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electrénico... ;

N
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la figura 2 es el esquema principal de conexién...”; es importante resaltar que en la reseia
de los dibujos NO se debe hacer la descripcion detallada.

6) la mejor manera de realizar |a invencién (conocida por el solicitante), esta parte es muy
importante y debe apoyarse en la(s) figura(s) ilustrativa(s), ejemplo.

"como se ensefia en la figura 1 el equipo electronico de laboratorio comprende un sensor
de temperatura 4 conectado por el pin 6 a la tarjeta. .. conectada en serie a una tarjeta de
administracion 2...".

7) las posibilidades de aplicacion, “el dispositivo de la invencion se aplica en telefonia...”,
este Ulitimo punto no es obligatorio.

Por uitimo, en la relacion anterior utilizamos unas comillas para ejemplificar 1a forma de
realizaciéon que, obviamente, NO deben ir en la solicitud.

En segundo lugar, el articulo 30 de la citada Decisidn indica que: “las reivindicaciones
definirdn la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion®.

La reivindicacion 1 no define la materia que se desea proteger, ni es clara debido a que no
es posible determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte, pues
lo presentado solo se limita a hacer una relacion enumerativa de los bomnes utilizados en
la tarjeta, lo cual, no permite establecer si se alcanza el resultado declarado o no y, por
consiguiente, no se puede determinar el alcance de la proteccidn solicitada.

Las reivindicaciones 2 a 4 no tienen enlace logico con su independiente porque no
delimitan o aclaran un elemento de estructura o funcién de la tarjeta relacionada en 1 sino
que se refieren a las consecuencias del uso de la misma, por ejemplo: “cuya disposicion
electronica le permite atender llamadas...”, “controla el sobrepeso...", “sincroniza...”.

Como lo indica el tercer parrafo del subpunto 4.2 del Manual Andino de Patentes, “una
reivindicacidn debe incluir no solamente una enumeracién de elementos, sino también
indicar su funcionamiento vy la relacién funcional entre los mismos cuando para la persona
versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicidn del
elemento”. (Subrayados fuera de texto)

Es importante recordar que las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas
tecnicas esenciales, que definan el alcance de la_proteccion solicitada y, la hacen o
podrian hacera distintiva respecto del estado de la técnica. Dichas caracteristicas
esenciales deben definir el problema técnico que intenta solucionar la solicitud.

En el presente caso, la solucién reivindicada resuita obvia para un técnico medio porque
en el arte se conocen las tarjetas con componentes electrdnico y puntos (pines) o'bornes
de conexion para muchos aparatos electrdnicos como los televisores, computadores, etc.
y electromecanicos como los controles para maquinas, incluidos los ascensores.

Adicionalmente, el disefio de una tarjeta se puede hacer por medios electrdnicos no solo
para las pistas conductoras sobre una bakelita (tarjeta) sino para los valores y la
disposicion de los elementos electrénicos que se conecten en la tarjeta y sus
interconexiones.

Ahora bien, una reivindicacién independiente (No 1) debe definir el producto, en forma
general, de modo que contenga todas las caracteristicas esenciales para alcanzar el
resultado declarado, que puede ser seguida de una o mas dependientes, que son para
delimitar (aclarar) una caracteristica contenida en la independiente.
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Una reivindicacion de producto, como es la de este expediente, debe definir el objeto por
las caracteristicas de la estructura o de la funcién entre los componentes de una
estructura, ademas, es comun dividiflas en preambulo y parte caracterizante, ejemplo:

“1. aparato electronico de laboratorio para medir y controlar la temperatura caracterizado
porque incluye un sensor de temperatura (4) conectado en serie a...".

“2. aparato acorde a (segun) la reivindicacidn 1, caracterizado porque la pantalla de
exhibicion (26) es una pantalla de LCD".

“3. aparato acorde a (segin) una de las reivindicaciones 1 6 2 caracterizado porque los
terminales del sensor de temperatura (4)...", etc.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas
no cumplen las disposiciones del articulo 30.

Finalmente, como se informa en el folio 21, no se presentaron oposiciones por parte de
terceros.

4. Evaluacion de la unidad de invencion:

El articulo 25 de la Decision 486 establece que, “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre sl, de manera
que conformen un Unico concepto inventivo”.

El pliego calificado se dirige a un tnico objeto, por lo tanto, cumple el requisito establecido.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que: a) la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 28 y 30, razén por la que se decidié no continuar la
calificacién de fondo de su contenido, hasta no contar con una solicitud que cumpla los
citados requisitos.

b) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego
reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable
debera replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga
muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podra, en ninglin caso,

implicar una ampliacién de la proteccidn que comesponderia a la divulgacion contenida en
la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de la Decision 486.

pY
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En cumplimiento del articulo 45 de la decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicaciéon. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesion, se denegard la patente.

Notifiquese el presente oficig conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto de} titulo primgro de la Circular Unica No 10 de 2001.

-

ALIX CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Division de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 0 6 O0CT. m

Concepto Técnico Examinador Técnico |E Examinador juridico

Numero: 1449 Cadigo: 202004 Cadigo:
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