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HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CARRERA 7 NO. 74-84 OFICINA 508
BOGOTA D.C.

REF.RESOLUCION :34049

FECHA: 11/12/2008

Expedients:  2-18013

Trémite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y Il
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |

Actuacién : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Camera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogoté D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citaciéon, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jomada continua, con el fin de notificarle personalments el contenido de la resolucion de la
referencla proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicacién citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término Indicado anteriormente, la providencia en mencién se
nolificard por edicto, el cual se fijard por el.término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habll sigulente al de su notificacién, la cual podré ser
consultada desde un computador con acceso a Intemaet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de rasolucion a través de la opcién serviclos en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria Genersl
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



Sefiores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Secretaria General

E. S. D,

Ref. Expediente No.(L~{ROV3 .

ase:
Resolucién No. ".)\L“\Lq .

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, vecino de Bogoti, D.C.,,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 17°192.062 de Bogoti, por
medio del presente escrito solicito a su Despacho me sea notificada oficialmente
la Resolucion No. WY Q. dety de &T\\G‘Qde 2.006, correspondiente
al Expediente de la referencia; por lo cual solicito sea entregada copia de la
Resolucién a mi Dependiente.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17°192.062 de Bogoti.
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura.
COD. 4134
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las que se conﬂr?mn en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1892, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1| de marzo de
2002, bajo el niimero 02018013, entro a fase naclonal la solicitud de patente de invencién
titulada "METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO

hubleran presentado oposiclones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabllidad se encontré que la i
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el art
Declsion 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, se requiri6 al peticionario para que
86 pronunclara sobre las objeclones efectuadas a la sollicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 23 de mayo de 2008, el solictante atendld
oportunamente el requarimiento formulado y presentd aclaraciones. Asl migmo, allegé un
nuevo capitulo relvindicatorio, sl cual, no se ajusta & las prescripciones del prtlculo 34 de
la Decislén 486 y, por tanto, no se aceptd y se tuvo en cuenta para efectos ge la presente
decislon el capftulo contenido en los folios 121 a 123 del expedients en esfudio.

QUINTO: Que segin lo dispuesto en el articulo 14 de la Declsién 486 e ida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgardn patentes "...para ias invencipnes, sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologla, slempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial].

SEXTO: Que las relvindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 121 a 12.P. ademés de
no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una [nvencién/ y pretenden
proteger un uso distinto, de acuerdo con las sigulentes consideraciones:

Sede Caniro: Carera 13 No. 22-00 Pisos 2, 8, Ty 10
4 mutador: 3320840
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1. Objeto de la Invencién

Segun la descripcién, la finalldad de la solicitud consiste en suministrar un método y un
dispositivo para diagnosticar las fallas de un sensor.

Por su parte, en el capftulo reivindicatorio se reclama un método de diagné de averias
de funcionamlento de sensor en un aparato para controlar una sallda, |utilizando un
microordenador de 1 chip que recibe una seflal eléctrica de un sensor que convierte una
cantidad fisica en la sefial eléctrica relaclonado en las relvindicaclongs 1 a 4; un
dispositivo de dlagndstico de averias de funclonamiento de sensor en un aparato de

una sefial de control emitida por el microordenador de 1 chip, relacl
relvindicaclones 5a7y8 a 10.

2. Sobre la modificaclén presentada

El articulo 30 de la Dacisién 488 establece que “las reivindicaciones definirdn la materia
que 88 desea proteger mediante la patente. Deben eer claras y congisas y estar
enteramente sustentadas por la descripclén”.

El articulo 34 de la misma Decislon seftala que: “el solicitante de una patente podré pedir
que se modifique la solicitud en cualquler momento del trémite. La modificagién no podré
implicar una ampliacién de la protaccién que cormesponderia a la divulgaclén contenida en
la solicitud inicial®.

" Las nuevas relvindicaciones 1 a 3 se redactaron en términos de la ¢
procesamiento de sefal IIevada a cabo con los componenias de un bu

tlene sustento descrlptlvo y 86 alterd en los térrnlnos utllizados més alld ¢ ;
or el articulo la_ mencio 16 8.

En primer lugar, en la descripclén (ver pdginas 5 y 6) se sefiala que: el micro
envia una sefial de excitacién S18 segin el programa almacenado en la me
sefial S16 se “Introduce” (pasa) al circulto de excitacién 11, el cual, la “Introd
sensor 12, el cual, convierts ia cantidad fisica en una sefial eiéctrica y envig
salida S12 que se “introduce” (pasa) en el circulto de interfaz 13, este Ultir

El microordenador convie Ida en una sefial de control y Ia
de salida que excita una cama 16; cuando el microordenador detlene ¢l circulto de
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En segundo término, en las péaginas 7 a 8 de la descripcién se mengiona que, el
microordenador 24 genera una sefial S26 mediante el programa almacenagio, suministra
g d

la sefial de reloj a un clrculto Intarmedio 21, el cual, conforma ja da de la sefial

detectores" y “de detenddn son un agragado que va més allé
articulo 34.

Por ias razones anteriores, las nuevas relvindicaclones 1, § y, consecusntgmente, todas
sus dependientes no se pueden aceptar, de tal manera que las observaciongs trasladadas

para el pllego origina! continiian vigentas.
3. Claridad de la solicitud en estudio

3.1 Sobre las reivindicaciones

Se reltera, el articulo 30 de la cltada Decisién Indica que: “las relvindicaclones deflnirdn la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y coihclsas y estar
enteramenta sustentadas por la descripcion®.

Tal como se advirtié en el oficlo trasladado al solicitante, las relvindicacioneg 1y 3,2y 4,5
y8,6y90, 7y 10 del caplitulo que obra a follos 121 a 123, son practicaments| iguales entre
sl, por ello, el pliego Iniclal aun carece de concisién.

Las relvindicaciones 1 a 4 se redactaron en términos de la secuencia de progesamiento de
sofial llavada a cabo con los componentes de un bucle de control automatice, lo que no se
permite.

El solicitante, al momento de redactar sus solicitud debe tener en cuenta que cuando la
primera relvindicacién tiene por objeto un procedimiento (método), a continuacién, se

Seda Ceniro: Carrera 13 No. Pleos 2,8, 7y 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Qonmuiador: 3820840
Fax: 362 20 85. Linss 0188
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puede incluir una relvindicacién para un medio concebldo (no usado), total o|parciaimente,
para su puesta en practica (ver a manera de llustracién la regla 125.1 de la|Ley tipo de la
OMPI para los palses en desarrolio sobre Invenciones).

Dado lo anterlor, se advierte que las menclionadas relvindicaciones ain no cumplen con el
requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y callficadas.

3.2. Relvindicaciones de producto o de procedimiento

El articulo 14 de la Declsién 486 establece claramente que los palses mlembros otorgarén
patentes para las Invenciones, sean de producto o de procedimiento.

Para dar cumplimiento a tal exigencla, y como la misma normativa andina np establece la

forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de p , la Oficina,
en la préctica comiin, ha acudido a la Gula para los palses en desarroilo ol examen

de las solicitudes de pafenfes, la cual fue publicada por la OMPI en 1882 con el fin de
ayudar a los examinadores de Ia oficinas naclonales en sus estudios.

En el pammafo 57 (de dicha gufa) se especifica que existen dqs tlpos de

proteger, mediante las caracteristlcaa estructurales ¢ de funcién y, las de
mediante las caracteristicas de una secuencla de etapas a segulr,
resuitado, sin embargo dicha secuencia de etapas no puede ser de proces
de sefial, porque eso no s patentable.

Al estudiar las relvindicaciones del pllego, salta a la vista que Incluyer) mezclas de
caracteristicas no permitidas, como se evidencla de su redaccion, ejamplob:

"1. un método... utillzando un mic or... caracterizado porque uUn clrcuito de
axcitaclén... dicho microordenador...".

*2. ol método... dicho microordenador...”.

"3. un método... usando un microordenador... caracterizado porque uLelm.m_d_e
axcitacion... dicho microordenador...".

4. el método... dicho microordenador...".

En lo anterlor es evidente que, lo subrayado son los medios usados para el pyocesamiento
y lo no subrayado lo relaclonado a dicho procesamiento de sefial.
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Similarments, las de producto relaclonan:
*5. un dispositivo... comprendiendo un circuito de excitaclén para excltar.. r'.
"8. un dispositivo... circuito Intermedio para conformar...".
*7. un dispositivo... Interfaz para ampilificar...".

8. un dispositivo... comprendiendo un clrculto de excitacién para witar..}.
9. un dispositivo... clrcutto Intermedio para conformar...".
*10. un dispositivo... Interfaz para amplificar...”.

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas esttucturales, yla
subrayada, caracteristicas de uso.

4. No se considera Invenclén

El articulo 15e) de {a Decisién 486 sefiala, que no se considerardn invgncionas: “los
programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales”.

Del estudio de la solicitud se deduce qua ella trata de proteger un
porque se relvindica un "método” y un "dispositivo" por la sacuencia de

relvindica, explicitamente, en las relvindicaciones 2 y 4. Dicha rutina de pro
un programa como ial.

Por las razones precedentes, este Despacho considera que lo reclamado ng se considera
una Invenclén de conformidad con lo dispuesto en el citado articulo 15e).

Por ofra parte, se desconoce, ademas, lo dispuesto en el articulo 21 de laJ)eclslén 488,
porque se hace otro (segundo) uso de componentes convenclonales dg un bucle de
control automatico de sefial.

Cabe anotar en este punto, que no se puede aceptar como sustento de pate
redaccion de un documento en determinada forma ni el uso de un dispos
sistema convencional (parte del mlsmo) para procesar, transmitir o
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proporclén, entre lo divulgado y la proteccién solicitada sino que se trata de una secuencla
l6gica de procasamiento de sefial o rutina, o que es un programa (soporte jégico), como

para que el microcomputador entregue los resultados del procesamiento de la sefial, en
particular, indique [a presencia de una averfa (falla) en el funcionamiento de un sensor que
monitorea la salida de un aparato.

Adicionalmente, es Importante resaitar que el mero uso de efementos convencionales de
un dispositivo (aparato) y/o la redaccién del documento, donde combinen
caracteristicas de estructura o funcién con usos no le confiere patentabilidad nl al método
nl al dispositivo. Por ello, se precisé que, un "aparato o disposltivo”, |como tal, es
independiente de coémo se usa, es decir, dicho dispositivo no se puede fngir por la
manera de uso pensada (deseada) que se le de. Por ejemplo, unaj memoria es
Independiente del género de datos que se almacenen en ella, ung pantalla es

Independiente del género de Informacién que se despllegue en la misma, etc.; de alil es
evidents, que el género de datos y/o la secuencla en que 8e pro n, N0 son
caracteristicas que sirvan para distinguir un aparato o “dispositivo”, del 0 como g8

relvindica en este caso.

Por las anteriores razones, se considera que lo relvindicado en el presante caso, se
encuenira Incurso en lo dispuesto por los articulos 15 Inclso 8) y 21 [de la norma
supranacional andina.

5. Respuesta del solicltante

Sobre los comentarios del soliciiante a la notificacién de fondo, convienp reallzar las
siguientes consideraclones:

« Con referencia a los puntos 1 a 3 de dicho escrito, referentes a la ¢laridad de la
solicitud, en primer lugar, cabe anotar que el nuevo pllego no se acaprb. porque no
tiene sustento y son una ampllacién de lo divuigado al Iniclo y, por ello| se callficd el
Iniclaimente presentado acorde a las disposicionea y el procedimiento vigentes.

En segundo lugar, és Importante anotar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en Ia Interpretacion prejudicial dentro del proceso 36-1P-98, se refirid acerca de

las Invenclones de producto y procedimiento, como se aprecia en punto 4.1, del cltado
proceso que establece:

*(...) Las Invenclones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por
ejemplo, médquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invencién puade residir

Sada CAN: Tr. 40A No. 38-50 Qonmutador: 3420840
Fax 382 26 66. Linea 10 108
Wab: : Infofsic.oov.co
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tanto en un producto Independlente como en un producto que solo constifuye una parte
de ofro producto y que solo puede vendarse como parte de otro groducto. Una

Invencién de procedimiento, en general, es una solucién consistente en yna secuencla
de etapas conducentes a la fabricaclién de un producto (..., (subraygdos fuera de
texto).

Tenlendo en cuenta (o precedente, es evidente, de un lado, que el procedimiento
(método) relvindicado no conslste en una secuencia de etapas conducentes a la

fabricaclén de un producto sino que se relaciona a una gacuencia de procesamiento
de sefiales con medlos técnicos.

De otro lado, el dispositivo de dlagnéstico (producto) de la relvindicaclén 5§ y
dependientes no reviste una forma tangible, porque lo que se describe y relvindica es
una secuencla de procesamiento de sefial de un sensory un procesador, lo cual, es e/
Y80 de esos medios técnicos y no en la produccién de algo tangible.

Para controvertir los comentarios de este punto, basta sefialar que e objeto de la
solicitud no se definié acorde a la préictica establecida por [a Oficina basada en las
definiclones del parrafo 67 de la Gula sobre e/ examen de las solicitudes e patentes, y
en la jurisprudencia dictada ai respecto.

En el oficio trasladado se sostuvo y aquf se reltera, que la solicltud trata de proteger un
goporte légico como tal, porque 8e relvindica un "método” y un "dispgsitivo® por la
secuencia de tratamlento de sefial que realiza un microcomputador, que|se ilustra con
ol diagrama de fiujo de la figura 2 y se relvindica, explicitaments, en las
reivindicaciones 2 y 4.

Adicionalmente, como se puede constatar con el resumen descriptivo del numeral 2,
alil se reflelan unas secuenclas o rutinas de procesamiento de sefial| lo que hace
evidents que la invencidn se encuentre incursa en lo dispuesto por el articulo 15e) de
la norma andina, justamente porque se trata de una secuencia de procesamlento de
sefiales, con medios técnicos como el sensor y el procesador, y, comq se sabe, las
sacuencias l6gicas se consideran como goporta 6qgico como tal.

Y, sl se acaptasen los comentarios del'interesado como vélidos, se llegaria a que por

solo argiiir que, “...el método que se define... NO es un programa... procedimiento con

el que 8e conslgue que min eleme icos Inte de fagrma distinta a

la convencional®, se permitirfa que sglapadamente se otormasen derechgs a materias
mentse, excluld rla ley.

o Para desvirtuar loe comentarios del punto 5 relativos a las objeciones de|segundo uso,
basta sefialar que el procedimiento (método) relvindicado no conglste en una

Bade Cantro: Carrera 13 No. 23-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Gonmutador: 3820840
Froc 382 20 96. Linea §800-810 185

Web: www alc.gov.co e :
Bogotd D.C. - Cdlombla
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sacuencia de etapas conducentes a la fabricaclén de un producto, sino que al contrario
se refiere a una secuencla de procesamiento de seflales realizadag con medios
técnicos que, en sintesls, as el USO de medios tdcnicos para procesar|sefiales.

Asimismo, como ya se dijo antes las relvindicaciones de producto ng revisten una
forma tangible, porque ellas reiacionan una secuencla de procesamiento de sefial
entre un sensor y un procesador, lo cual, es el uso de esos medios técnicos yno en la
relacién de caracteristicas de estructura o de funclén de produccién de jgigo tangible,

La relvindicacién 5 (ver follos 122 y 171) dice: "un dispositivo de dlagnésfico de averias
de funcionamiento de sensor en un aparato de control de salida que comprende un

sensor que convierts v envia una cantidad fisica en una sefial gléctrica y un
microordenador de 1 chip que controla la sdlida vy reclbe la sefial eléctrica
comprendiendo un circuito de excitacién para excitar el sensor que controla por una
sefial de control emitida por el microordenador de 1 chip, caracterizado|porque dicho

sajida v reclbe la sefal eléctrica de salida caracterizado porque
comprende un circulto de excitacién conectado... excita el sensory ests
emitida por el microordenador... y porque dlchomm - med]
que detectan sl la sefial oléctnca ., que detlenen la excitacién...”

convencionales de un bucle da control automético de sefial y la gecuencia de

procesamiento de la sefial que realtza el microordenador (procesador), ellcual, controla
la sallda, recibe la sefial, controla al excltador con una sefial emitida, detecta si la sefial
tiene un valor y dlagnostica una averia o detiene la excitaclén cuando la sefial no tiene
dicho valor especifico.

Consecuentements, lo que se reivindica no es un producto tangible sino mediante una
secuencia égica de procesamiento de sefial que, de un lado, se congidera soporte
légico como tal y, del otro, para desarrollar la secuencla se usan l¢s elementos
convencionales de bucle de conirol como se describe en las p4ginas 2 aB'y la figura 7.

Finalments, la oficina tradicionalmente ha sostenido, lo cual aqui se rgtifica, que un
programa de procesamiento en la forma de secuencia légica de procesamiento, rutina
protocolo, etc., on sl, carece de nivel inventivo, porque se trata de operagiones, que un
técnico en la materia reallza comiunmente.

Sede Caniro: Carrera 13 No. 21-00 Pisos 2, 5, Ty 10

Seda CAN: Tr. 40A No. 38-80 » 3820840
mmam_mﬁom
Web: www.sic.gov.co : Infodbalcgov.co
Bogots D.C. -
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El Interesado afirma que, “... un técnico en la materia prlmero tendria... por lo que

" versada... no hubless resultado obvia ni se hubles dervado... técnicd”
fuera de texto)

basarse en oplnlones personales; toda objeclén raspecto a Ia falta de nive

una invencién (léase solichud) debe probarse : 0| estado de s
(subrayado fuera de texto). Sin embargo, eso no algnrﬂca que el Exs mlnador asté
limitado al estado de la técnica, como, por las aflrmaciones de Ia [respuesta, lo
considera el memorialista, puas acorde a la jurisprudencia dictada para gl examen del
nivel Inventivo, e/ #écnico medio que realice el examen, debe partir del (conocimiento
que él tiene del estado de la tdcnica y reallzar el cotejo comparativo con gu apreclacién
del conjunto para determinar s! con esos conocimientos habria podido] producirse la
invencldn o no. En otras palabras, no es requisiio indispensable que el nivel Inventivo
sea objetado con documentos sino, al contrarlo, justamente los conocimientos y
experiencias del examinador son el punto de partida para esa callficagién, més adn
cuando los “antecedentes” citan explicitamente los componentes del bicle de control
usados para procesar la sefial de control y diagnéstico.

En vista de lo anteriormente expuesto, se puede conclulr que la sollcitud|(no cumple lo
dispuesto en los articulos 14, 15e), 21, 30 y 34, y tenlendo en cuenta que log comentarios
y correcclones allegados no controvierten nl subsanan en forma alguna las objeclones
planteadas en el oficlo N° 268, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio
solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de Invencién g la creacién
denominada: “METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE |FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR".

ARTICULO SEGUNDO: Nottficar personalmente al doctor Humberto Rubio|Camacho, en
su calidad de apoderado de la socledad Honda Glken Kogyo Kabushikl Kalsha, o a qulen
haga sus veces, el contenido de la presente resolucién, entregandole copld de la misma,
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién ante el Superintendente
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de Industria y Comerclo al momento de notificarse o dentro de los 5| dias héblles
siguientes,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE N
Dada en Bogota D.C., a los 11 nm m

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74-64, Of 508
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