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Patente de Invencién: “METODO Y DISPOSITIVO DE
DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”

Titular: HONDA GIKEN KOGYQO KABUSHIKI
KAISHA,

Publicads en in Gaceta de Iz Propledad Industrial No. 540 de 31 de Mayo de £.00¢.
SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domicilisdo en Bogoth, D.C,, identificado
con la cédula de ciudadanfa nfimero 17.192.068 de Bogotd, abogado Titulado con Tarjeta
Profesional No. 50.007 del Consejo Superior de Ja Judicatura, actuando en caricter de
APODERADO de la Sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA; domiciliada
en 1-1, Minamisoyama g¢-chome, Minato-ku, Tokio, Japén; respetuosamente solicito a csa
Dependencia:

1.~ De conformidad con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisién 486 de la Comisién
de la Comumnidad Andina y estando dentro del termino legal de seis meses contados
desde Ia fecha de publicacién en la Gaceta No. 540 de 31 de Mayo de 2.004, dc la
solicitud de la patente de la referencia, solicito se sirvan proceder a efectuar el examen de
patentabilidad de la Invencién.

8- Para que la presente peticién sea viable, estoy anexando el siguiente documento:

8.1. Recibo de pago No. 04 ~ 58,489 de 26 de Julio de 2.00% por la suma de
$353.000,00, de acuerde con la Resolucién No. 37323 de 30 de Diciembre de
2.008.

3.- Por lo anterior solicito se continiie con el trimite correspondiente.

Del Sefior Superintendente,

2,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO

CC  17.192.0682 de Bogoth

T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura.

COD. 4134

02/524-086/P1
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Patente de Invencién: “METODO Y
DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO
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Industria y Comercio 153

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 02-018013

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCI N

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 540,

DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 30 DE AGOSTO DEL 2004.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) mesas sigulentas a partir de |a fecha de publicacién
en la gaceta de Propledad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabllidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo
establacido en el Articulo 44 de la Dacisidn 4868/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO X

Bogota D.C., NOVIEMBRE de 2005
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogoté D.C.

Doctor:

Humberto Rubio Camacho

Apoderado

REFERENCIA: Radicacién 02-10.013
Trémite 002
Evento 001
Actuacién 430
OficioNo _» - = 268
Follos 005

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencla rsalizado
segdn lo estabiece 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 descripcion de los folios 110 a 120; los
dibujos 1 del folio 135, y 2 a 7 de los folios 125 a 130 y las relvindicaciones 1 a 10 de los
folios 121 a 123 documentos cormaspondientes al memarial del 15 de septiembre de 2003,
que se aceptaron.

2. Objeto de la invencién

Segun la descripcidn, a finalidad de la solicitud consiste en suministrar un método y un
disposlitivo para dlagnosticar las fallas de un sansor.

De otro lado, el pllego relvindica: un método de diagnéstico de averias de funcionamiento
de sensor en un aparato para controlar una sallda utilizando un microordenador de 1 chip
que recibe una sefial eléctrica de un sensor que convierte una cantidad fisica en la sefal
eléctrica relacionado, en las relvindicaciones 1 a 2, 3 y 4; un dispositivo de diagnéstico de
averiae de funcionamiento de sensor en un aparato de control de salida que comprende
un sensor que convierte y envia una cantidad fisica en una sefial eléctrica y un
microordenador de 1 chip que conirola la salida y recibe la sefial eléctrica comprendiendo
un circutto de axcitaclon para excitar el sensor que controla por una sefial de control
emitida por el microordenador de 1 chip, relacionado en las relvindicaclones 5a 7y8a 10.

Segin la IPC la clasificacién del objeto reclamado es G01C 9/08 // GO1R 31/00.
3. Claridad de la solicitud:

Por una parte, el articulo 28 de la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
sefiala que: “la descripcién debera divulgar la invenclién de manera suficientemente clara
y completa para su comprensién y para que una persona capacitada en la materia técnica
comespondiente pueda ejecutaria”.

La descripcién calificada no es clara porque: presenta una redaccién y traduccién muy
deficlentes ya que el lenguaje técnico utliizado no es el usual en la técnica, por dicha
razén los conceptos quedaron deformados y podrian conducir a errores de Interpretacion;
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presenta mal uso de ias praposiciones entre, durante, etc. que muchas veces no
corresponden a las relaclones que se quleren establecer, y por el continuo uso (abuso)de
gerundios, propios de oiros idiomas pero no del castellano.

A pesar de lo anterior, de un lado, la comprensién de la solicitud no se vio afectada y, de
otro lado, no se pretende que 86 hagan corracciones al aparte porque ellas no van a Incidir
en resultado definltivo.

El articulo 30 de ia citada Decisién Indica que: “las reivindicaciones deflnirdn la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcién®.

Las relvindicaciones prasentan defectos de redacclén y traduccién como los mencionados
respecto de la descripcién. Por ejemplo, ia 1 sefiala:

“un método de dlagndstico de averias de funcionamiento de sensor en un aparato para
controlar una sallda utllizando un microordenador de 1 chip que recibe una sefial eléctrica
de un sensor que convierte una cantidad fisica en la ssfial eléctrica caracterizado... circulto
de excitaclén excitar el sensor es excitado por una sefial de excitacién emitida por el
microordenador de 1 chip; y dicho microordenador de 1 chip recibe una sefial eléctrica del
sensor durante un funcionamiento normal emitiendo una sefial de excitacion, y recibe una
sefial eléctrica del sensor con un valor especffico predeterminado durante una parada de
la sefial de excitacion; diagnosticandose una averia de funcionamiento del sensor cuando
no se recibe una seflal eléctrica con valor especifico durante la parada de la sefial de
axcitacion”.

Puesto que la solicitud PCT original no fue anexada y por ello no se cuenta con la
traduccion al inglés del documento original, la oficina determind que la reivindicacién 1 de
la publicacién EP 1 229 304, sefiala:

“un método de diagndstico de averias de funcionamlento del sensor de un aparato por

control de salida mediante el uso de un micracomputador en un chip que recibe una sefial
aléctrica del sensor, que convierte una cantidad fisica en una sefial eléctrica, caracterizado
porque el circuito de control que maneia al sensor @g controlado por una sefial de control
emitida por el microcomputador en un chip; y dicho microcomputador en un chip recibe
una sefial elécirica a en el funcionam} normal d nsor por emisién de una
sefial de control, y reclbe una sefial eléctrica basada en un_valor especifico
predeterminado del sensor a| parar la sefial de control; y a averia de funcionamiento del
sansor se diagnostica cuando la sefial eléctrica de valor especifico no se recibe gl parar la

sefial de control”.

Al comparar las traducciones salta a la vista la diferencla en el uso de los términos
técnicos y la légica de la redaccidn.

Las relvindicaclonea1y3,2y4, 5y 8, 8y9, 7y 10 son practicamente Iguales entre sl, por
allo, el pliego carece de concisldn.

Las reivindicaciones 1 a 4 se redactaron en tdrminos de la secuencia de procesamiento
de seiial llevada a cabo con los componentes de un bucle de control automético, lo que no
se permite.

El solicitante debe tener en cuenta la regla 125.1 de la ley tipo, que la oficina ha venido
utilizando en sus procedimlentos de calificacidn, la cual sefiala que: “cuando la primera
relvindicaclén tiene por objeto un procedimiento (método), a continuacién, se puede Incluir
una reivindicacion para un medio concebldo (no usado), total o parclalmente, para su
puesta en practica.

It
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Por las razones anteriores, el pliego no cumple las disposicionas del articulo 30.

Las anteriores objeciones se deben comegir en conjuncién con las del punto § de
adelante.

Como se informa en el folio 140 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
4. Evaluacién de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decislén 488 establece que, “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relaclonadas entre sl, de manera
que conformen un Unico concepto inventivo”.

El pliego calificado se refiere a un Gnico concepto por lo que cumple el requisito
establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

En primer lugar, el articulo 14 de la Decision 488 establece que: “Los palses miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...
Industrial”, (resaltado fuera de taxto).

Para dar cumplimiento a tal requisiio, y teniende en cuenta que nl la Decisién ni el
reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cdmo 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 naclonales
en sus estudios, para definir los conceptos antes citados, donde de acuerdo a las
indicaciones del pamrrafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de
reivindicaclones: de producto y de procedimlento {(método).

Adicionaimente, el citado pamafo indica que las relvindicaciones de producto deben

definir, el objeto que se desea proteger, mediante |as caracteristicas estructurales 6 de
funcién y, las de procedimiento, mediante las caracteristicas de una secuencia de etapas

a seguir, para lograr un resultado; sin embargo dicha secuencla de etapas no puede ser
de procesamiento ldgico de sefial, porque eso no es patentable.

Al estudiar las relvindicaciones del pliego, salta a la vista que Incluyen mezclas de

caracterigticas no permitidas, como se evidencia de su redaccion, ejemplos:
“1. un método... ytilizando un microordenador... caracterizado porque un circuito de

excitacién.., dicho microordenador...”.
“2. ol método... dicho microordenador...".

“3. un método... usando un microordenador.., caracterizado porque un clrcuito de
excitacion... dicho microordenador. .”.

*4. el método... dicho microordenador...”.

En lo anterlor as evidente que, lo subrayado son los medios usados para al procesamiento
y lo no subrayado lo relaclonado a dicho procesamiento de sefial.

Similarmente, las de producto relacionan:
“5. un dispositivo... comprendiendo un circuito. de excltacién para excitar...".

14z
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“8. un disposltivo... circuito intermedio para conformar...".

*7. un disposltivo... interfaz para ampiificar...".
"8. un disposiltivo... comprendiendo un circuito de excitacion para excitar...”.

*9. un disposiltivo... circuito intermedio para copformar...".
“10. un dispositivo... interfaz para amplificar...".

De io anterior es eviiente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y la
subrayada, caracteristicas de uso.

En segundo término, el articulo 15 de la Declsién 488 sefiala que, “No se consideraran
invenciones: ...

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

Del estudio de la solicitud se deduce que ella traia de proteger un soporte légico, como tal,
porque se reivindica un “método” y un “dispositivo” por la secuencia de tratamiento de
sefial de un microcomputador que se ilustra con el diagrama de flujo de la figura 2 y se
reivindica, explicitamente, en las reivindicaciones 2 y 4. Dicha rutina de procesamiento es
un programa como tal, por ello lo solicitado no cumple 10 establecido por el articulo 15 e).

En tercer lugar, se afecta lo dispuesto por el articulo 21 debido a que se hace otro
(segundo) uso de componentes convencionales de un bucle de control automético de
sefial.

En este punto, es Importante que el solicitante tenga en cuenta que la oficina no puede
aceptar como sustento de patentabilidad nl 1a redaccién de un documento en determinada
forma ni el uso de un dispositivo o circulto o sistema convenclonal (parte del mismo) para
procesar, transmitir o recibir sefiales (informacién), porque:

a. Un dispositivo o circulto o aparato como tal, es independiente del género de los datos
y/o de la manera (secuencia) en que se procesen dichos datos, razdn por la cual esas
caracteristicas, no sirven para caracterizar un dispositivo o0 aparato o sistema particular tal
como se reivindica en este expedients.

b. No solo se altera la proporcién, entre lo divulgado y la protecclén solicitada sino que se
trata de una secuencia légica de procesamiento de sefial o rutina, lo que es un programa
(soporte légico), como tal.

c. La oficina en casos como esta, considera que el pliego carece de nivel Inventivo
puesto que se trata de operaciones que un técnico en la materia, en su practica diarla,
podria reallzar porque seria solo cargar una rutina acorde a un diagrama de flujo, para que
el microcomputador entregue los resultados del procesamiento de la sefial, en particular,
Indique la presencia de una averia (falla) en el funcionamiento de un sensor que monitorea
la salida de un aparato.

Adicionalmente, es Importante que el Interesado tenga en cuenta que, el mero uso de
elementos convencionales de un dispositivo (aparato) y/o la redaccién del documento,
donde se combinen caracteristicas de estructura o funcidn con usos no confiere
patentabllidad nl al método ni al dispositive.

Con relacién a lo anterior, parece necesario precisar que, un "aparato o dispositivo®, como
tal, es Independiente de como se usa, es declir, dicho dispositivo no se puede restringir por

Y43
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la manera de uso pensada (deseada) que se le de.

Por elemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en
ella, una pantalla es Independiente del género de Informacién que se daspliegue en la
misma, etc. de alli es evidente, que el género de datos y/o la secuencia en que se
procesen, no son caracteristicas que sirvan para distingulr un aparato o “disposiivo”, del
modo como se reivindica en este caso.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 inciso e), 21 y
30, no es posible continuar |a calificacién de fondo del pliego hasta tanto no se subsanen
las objeciones planteadas aqul y la respuesta presente argumentos fehaclentes que
comprueben el cumplimiento de los requisitos objetados.

En cumplimlento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la.Comunidad
Andina, se le Indica que debe dar respuesta daentro del término de sesenta dlas contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacion. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o al a pasar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presents oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, Iiteral @), del
capltulg quinto del titulo primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

JESUSIFERNEL GARC

____Jefe de.la-Bivisitii de Nuevas creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 13 INE 2008

Concapto Técnico Examinador Técnlco IE Examinador Juridico

Nidmero: 03 Cédigo: 202004 Cédigo:
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