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Estimados seficres:

Con fundamento juridico en lo dispuesto por los Articulos 44 y 85 de la Decigién
(488) de la Comisibn de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ruego a
ustedes disponer lo pertinents para proceder al Examen de Patentabilidad de la
Solicitud citada’ en la referencia, pam lo cual estamos adjuntando el recibo de

pago cormespondients a la tasa vigente para ests caso.

En consecuencia, esperamos se surta este tramite para que el expediente siga su
curso normal, hasta su concesion.

TPy ca/ -
CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ,

C.C. No. 17.117.818- Bogotd
T.P. No. 17.402-C.S.J.
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 03-057604

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 538 DE
FECHA 30 DE ENERO DE 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 28 DE ABRIL DE 2004

NOTA: Dentro del plazo de los sels (8) mesas siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decision

486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X
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Bogota D.¢/ENERO DE 2006
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctor:

Carlos Orlando Maya Rodriguez

Apoderado

REFERENCIA: Radicacién 03-57.604
Tramlte 002
Evento 001
Actuacién 430 -
Oficlo No 1270
Follos 007

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado
segun lo establece el articulo 45 de la decisién 486 de la comisién de la Comunidad
Andina, se le informa que:

1. D cumentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcidn de los folios 4 a 11; los dibujos 1
a 4 de los folios 18 a 19 y las relvindicaciones 1 a 13 de los follos 12 a 14, documentos
que comesponden a la radicaclon inicial, que se aceptaron.

El articulo 9 de la Decisién 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que,
"La primera solicitud de patente de invencion... conferird 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 09 de julo de 2003, en ese momento ni
posteriormente no se reclamé prioridad alguna, por lo tanto, acorde a lo dispuesto por los
articulos 8 a 11 de la Declsién 488, no hay prioridad vallda relvindicada.

2. Objeto de la Invenclén

Segan la descripcion, la finalidad de la solicltud consiste en suministrar un sistema de
deteccidn de perturbaciones sismicas.

De otro lado, el pliego relvindica: un sistema para detecclén de perturbaciones de orden
sismico, relacionado en las relvindicaciones 1 a 13.

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GO5SD 1/12 // GO5B 19/00.

3. Claridad de la solicitud:

En primer lugar, el articulo 28 de la Decision 488 de la Comisién de la Comunidad Andina
senala que: “la descripcidn debera divuigar la invencién de manera suficientemente claray

completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
comrespondlente pueda ejecutaria”.
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La descripcién calificada NO permite Identificar una forma de ejecuciéon clara y completa
del producto considerado patentable, no solo porque no 8e sigue el esguema convencional
de presentacién sino porque se fundamenta en detalles secundarios como el uso dado a
algunos componentes de un sistema y porque no hay ninguna coincidencia entre la
descripciébn y los dibujos 2 a 4, que se mencionan en la resefia, pero que
inexplicablemente no se describen en el aparte. Por esta razdn, nos preguntamos si en
esos dibujos no se ensefia la mejora aportada por el solicitante, ¢ para que se incluyeron? ;
Jcual es el objeto de esos dibujos?.

Adiclonalmente, el contenido del expediente nos parece incoherente, razdn por la cual la
descripcidon no es clara, puesto que ella se titula: “sistema para deteccion de
perturbaciones sismicas®, lo cual, indicaria que se trata de un producto para detectar tal
tipo de perturbaciones; sin embargo, la lectura detenida del documento pemitié establecer
que |a solicitud, en realidad, se dirige a un sistema de vigilancia y/o prevencion de
catastrofes, que usa un algoritmo sismolégico para controlar una camara de video que
monitoree una zona potencial de desastre y permita emitir una alerta temprana de la
situacion.

Es decir, la solicitud no se dirige a un slstema ion rbaciones sismicas,
como tal, sino a un sistema para controlar una cadmara de vigilancia para prevenir (alertar)
de un desastre, que utiliza una red de sensores sismicos.

Por las razones anteriores, la descripcién callficada no permite nl evaluar nl ejecutar la
supuesta invencion.

Como conocen bien quienes laboran en propiedad industrial, la descripcion debe
suministrar informacién suficiente tal que esta le permita a un técnico de nivel medio
evaluar y realizar la invencién. Esos requisitos se ubican en el plano tecnolégico y
permiten, de un lado, valorar el aporte de la invencién y, de otro lado, verificar sl con ios
medios menclonados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

La descripcién, acorde con lo que estlpulan 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 ser breve y preciso que refleje el
campo de aplicacion del objeto.

A continuacién, se colocan los siguientes apartes identificados, preferiblemente, con
subtltulos:

2) indicacién de la esfera tecnolégica
“la invencién se refiere a la fabricaclén de un equipo para...”;

3) el estado de la técnica

“se conoce del documento... un equipo electrénico de laboratorio para medir... como por
ejemplo la patente... que tiene las siguientes deficiencias... *;

4) el objetivo (divulgacién) de la invencién

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

5) la breve descripcidn de las figuras (resefia)

“la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electronico... ;
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la figura 2 es el esquema principal de conexidn..."; es iImportante resaltar que en la resefia
de los dibujos NO se debe hacer la descripcién detallada.

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

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

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

Agregamos que, la(s) figura(s) ilustrativa(s) debe(n) allegarse en hoja(s) tamafio oficlo, en
escala que permita ver a simple vista la composicién, disposicion y las conexiones de los
circuitos, realizados con los simbolos usuales el arte. Dichas denominaciones o los
posicionales otorgados a los componentes deben coincidir con los que se incluyan en la
descripcién porque de lo contrario podria generarse confusién al tratar de interpretar la
informacién.

Como gula general para la elaboracién del documento, se suglere tener en cuenta que la
descripcion debe divulgar de forma clara y completa la Invencién, lo cual, habitualimente se
presenta en la forma de un ejemplo con referencia a la(s) figura(s) que ayuden a entender
$uU composicion y/o funcionamiento. AGn més, la simple presencla de algo que, paraece ser
una descripcidn, NO basta para cumplir el requisito legal.

De igual modo, es fundamental que se entlenda que la descripcién es, por decirlo asl, la
“receta” de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo la invencién y, por ello se
debe explicar la composicién y el funcionamiento del objeto que se trata de proteger, de tal
forma que al seguir las indicaclones de la “receta” se obtenga el objeto que se desea

proteger.

En segundo lugar, el articulo 30 de la citada Decisién Indica que: "las relvindicaclones
definirdn la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcién®.

Las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se desea proteger, tampoco son
claras porque el producto que se desea amparar no se define por las caracteristicas
aportadas por el solicitante sino que se refieren a un uso general, para alarma
{prevencién) de desastres.

La reivindicacién 1 es indefinida (no definen la materia que se desea proteger) porque
relaciona un sistema de forma muy general y no permite establecer cual es la mejora
técnica aportada por el solicitante al estado del arte.

Las reivindicaciones dependientes no tienen enlace légico con la independiente debido a
que no aclaran o delimitan una o méas caracteristica(s) Incluldas en aquella sino que se
salen del ambito de la solicitud, pues sefialan, por ejemplo, “2. sistema... la orientacién...
es de tipo automatico”, “3. sistema... la trafismision... utiliza una banda...”, "4. sistema...
configuracién...”, etc.

Las reivindicaciones 3, 5 a 8,.12 y 13 hacen referenclas no admitida a las precedentes,
segun las reglas establecidas por la oficina; asl:

*3. Sistema... las reivindicaciones 1y 2...".

34



“5. sistema... las reivindicaciones 1y 4...".
“8. sistema... las reivindicaciones 1, 4y 7...", etc.

Para aclarar lo anterior, es necesario que el solicitante tenga en cuenta la regla
123.quinquies 4).a). de la ley tipo, que se ha venido utilizando en el procedimiento de
calificacion; dicha regla (ver parrafo 64 de la “Gula para los palses en desarmolio sobre el
examen de las solicitudes de patentes”), establece que:

“Una reivindicacién es “dependiente miuiltiple® si depende de mas de una reivindicacién
precedente. Tal dependencia soio puede ser altemnativa y no puede servir de base a ofra
dependencia mdiltiple... por ejemplo, si la tercera reivindicaciéon ha de referirse a las dos
precedentes sélo podrd hacerio mediante la formula “conforme a (seglin) una de las
reivindicaciones 1 6 2" y no medlante la formula, “"de acuerdo con las reivindicaciones 1y
2"; la cuarta reivindicacion, a su vez, no podra referirse a la tercera y a otra...”.

Las reivindicaclones 2, 3, 5a 7, 10 a 12 se redactaron en términos de un procesamiento
de sefiales y no mediante las caracteristicas permitidas.

Parece necesario precisar que, la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la
invencion, lo cual, en el caso de un producto se puede hacer mediante las caracteristicas
de estructura o de la funcién entre los componentes de esa estructura, sin confundir
dichas funciones con un uso o los efectos del mismo,.porque no se permite la combinacion
de caracteristicas de estructura y funcién, ni menos adn, la combinacion con el uso
(efecto).

Asimismo, una reivindicacién se compone de preambulo y parte caracterizante, el primero
se refiere al conjunto de caracteristicas cuya combinacién ya se conoce y tiene como
objetivo ubicar, en un campo técnico especifico, el objeto que se busca proteger; es decir,
se considera el “genero” al que pertenece lo solicitado; la segunda, debe relaclonar la(s)
caracteristica(s) propia(s) o aportada(s) por el inventor, es decir, es la "especie” de lo
considerado invencion.

Adicionalmente, una relvindicaclén independiente debe definir el producto (procedimiento)
en forma general, tal que contenga todas las caracteristicas esenciales, aportadas por el
solicitante, para alcanzar el resultado declarado sin limitarse a citar la aplicacién industrial
del producto y/o relaclonar los componentes de un aparato y, las dependientes, son para
delimitar (aclarar) una caracteristica contenida en la independiente.

Generalmente, las relvindicaciones no deben contener referencias nl a la descripcidnnia
los dibujos, pero si se pueden introducir signos de referencia, como los posicionales que
se hayan utilizado en los dibujos y commespondan a las caracteristicas técnicas relevantes
(creadas por el inventor), los cuales, se deben colocar entre paréntesis en el pliego.

Como ejemplo de redaccién de un pliego, la oficina ofrece el siguiente:

“1. un sistema electro neumético de control para puertas de vehiculos caracterizado
porque comprende un sensor de movimiento (1) conectado en serie a un microcontrolador
(3). a su vez, conectado a los sensores de humo (7A), temperatura (7B), nivel (7C) y
preslon (7D) por medio de una Interface (8), y que comanda las vélvulas solenoides de
apertura (5) y cierre (12) de las puertas”.

*2. el sistema de |a relvindicacién 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) esté
conectado a un circuito de emergencia (14)".

“3. el sistema de la reivindicacién 1 caracterizado porque el sensor de temperatura (7B) es
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un termémetro digital®, y asi suceslvamente.

Es evidente, que los numerales deben comesponder a los elementos ensefiados en el
(los) dibujo(s) descrito(s) en la solicitud en estudio, los cuales, ayudan a interpretar una
disposicién que llustre una forma de realizacién de lo que se desea proteger, dichos
numerales se deben incluir entre paréntesls, en las reivindicaciones.

A la luz de lo anterior, queda claro que lo presentado como capitulo relvindicatorio no
cumple las disposiciones del articulo 30.

En cada aparte de los ejemplos anteriores se utilizaron comillas, sin embargo, es evidente
que en la solicitud ellas no se deben usar.

Se recomlenda que las anteriores objeciones sean comregidas en conjuncién con las del
punto 5 de adelante.

Finalmente, como se informa en el folio 31 no se presentaron oposiciones por parte de
terceros.

4. Evaluacién qe la unidad de invencién:

El articuio 25 de la Decisidn 486 establece que, “La solicitud de patente s6lo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre sl, de manera
que conformen un Gnico concepto inventivo®.

El pliego calificado se reflere a un Gnico concepto, por lo cual, cumple el requisito
establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

En primer lugar, el articulo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los paises miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial®, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y tenlendo en cuenta que ni la Decisién ni el
regiamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, coémo se debe definir cada
concepto, la oficina, ha acudido a la Gu/a sobre el examen de las solicitudes de patentes,
publicada por la OMPI en 1982, que ayuda a los examinadores de la oficinas nacionales
éen sus estudios, para definir los conceptos antes cltados; donde de acuerdo a las
indicaciones del parrafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de
reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado pamafo Indica que las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales é de
funcién y, las de procedimlento, medlante las caracteristicas de una secuencia de etapas
a seguir, para lograr un resultado sin que dicha secuencia de etapas sea,
simultdneamente, una secuencia de procesamiento de sefial junto con los elementos que
ejecuten dicha secuencia.

Al estudiar las reivindicaciones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de
caracteristicas no permitidas, como se evidencia de su redaccién, por ejemplo:

“1. Un sistema... sensores... para orientar...”.

*5. sistema... sismolégicos para detectar...”.



“6. sistema... mddulo... recibe...".
“7. sistema... dispositivos para captura de eventos...”, y asl sucesivamente.

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y la
subrayada, caracteristicas de uso o efectos de este.

En segundo término, el articulo 15 de la Decisién 486 sefiala que, “No se considerarén
invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte ldgico como tales; y".

Del estudio de la solicitud concluimos que ella describe y reivindica de forma confusa el
uso de un algoritmo STA-LTA, de un protocolo RS485 por medio de medios electrdnicos
de procesamiento de sefial por medio de un computador como $e menciona en la pagina 4
de la descripcién para que procese las senales recibidas y enfregue una alerta si las
condiciones en torno al 4rea vigilada se vuelven peligrosas.

Por esta razén se considera que, tAcitamente, se esta tratando de proteger un programa
como tal; adiclonaimente, las relvindicaciones 5 a 8, relacionan las operaclones de: “...
detectar, clasificar y ubicar...”, “...recibe las seflales de video...", “... se envla a una unidad
maestra..." que son una secuencia de procesamiento de sefial que se consideran un
programa, como tal, por esas razones lo solicitado no cumple lo establecido por el articulo
15 0).

En tercer lugar, las disposiciones del articulo 21 se ven afectadas debido a que se hace
otro (segundo) uso de componentes convencionales de un sistema de control de cdmara
de video, ya que, en los circuitos cemrados de TV de vigilancia de edificios 0 recintos
cerrados se tiene una 0 mas camaras conectadas a un control central, que mediante un
programa preestablecido, o manuaimente, puede emitir una orden para que una o mas de
dichas camaras, giren en direccién al sitio que se desee monitorear en un momento
determinado.

En este punto, 8e recuerda at solicitante que la oficina no puede aceptar como sustento de
patentabilidad ni la redaccién de un documento en determinada forma nl el uso de un
aparato o clrcuito 0 sistema convencional (parte del mismo) para procesar, fransmitir o
recibir senales (informacién), porque:

a. Un sistema o aparato como tal, es independiente del género de los datos y/o de la
manera en que se procesan dichos datos, razdn por la cual esas caracteristicas, no sirven
para caracterizar un aparato o sistema particular como se relvindica en este expediente.

b. No solo se altera la proporcion, entre lo divuigado y la proteccién solicitada sino que se
trata de un algoritmo, protocolo, rutina o (soporte légico), lo que es un programa, como tal.

¢. La oficina en casos como este, considera que el pliego carece de nivel inventivo puesto
que se trata de operaciones que, cominmente, puede realizar un técnico en la materia, en
su practica diaria, tal como cargar un algoritmo, para que el computador entregue los
resultados del procesamiento, en particular, la alerta y/o la sefial de giro.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 inciso e), 21,
28 y 30, no es posible continuar la calificacién de fondo del pliego hasta tanto no se
subsanen las objeclones planteadas aqui y se presenten argumentos fehacientes que
comprueben el cumplimiento de la respuesta.
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En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comislén de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o sl a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesion, se denegara la patente.

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

ALIX CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Divisién de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha ﬁ g m m
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