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Ref. Expediente No. 02-019.013
Patente de Invencién: “METODO Y DISPOSITIVO DE
DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR".
Titular: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA.
RE DE ICION LA
RESOL DE 11D EMBRE DE
B 2.006 Y NOTIFICADA EL 20 DE DI|CIEMBRE DE
2.006.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de-edad, domiciliado en Bogotd,
con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado
n Ejercicio, portadoer de la Tarjeta Profesional No. 50.007 del Consejo
Superior de la Judicatura, actuando en car@cter de apoderado de la
sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, domiciliada en 1-
1. Minamiaoyama 2-chome, Minato-Ku, Tokio, Japén; reconocido por
sU despacho y encontrdndome dentro de la debida oportunidad
procesal, por medio del presente escrito interpongo RECURSO DE
REPOSICION conira la Resolucion No. 34049 de 11 de diciembre de
2.006, notificada el 20 de diciembre del mismo aio; con el propésito
de que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se OTORGUE el .
priviegio dé lo Patente de Invencidén denominada: “METODO Y
T DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN
SENSOR", conforme a los siguientes:

O S DE INCONFORMIDAD
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A-) Base de la Negaliva

Mediante la recurrida resolucién, su despacho ha negado el privil gio
de patente de invencién denominada: “METODO Y DISPOSITIVO DE
DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, solicitada
a registro por mi representada la sociedad HONDA GIKEN KO YO
KABUSHIKI KAISHA; al considerar que la mencionada solicitud no
cumple con los requisitos dispuestos en la legislacidbn comunitaria
vigente y aplicable al presente caso.

B-) Cumplimle los disposiciones confem as en

Declsién 4846 de la_Comunidad Andina.

La decisibn contenida en la resolucidbn, motivo de la actual
impugnacién, resulta equivocada e injusta, pues su despacho no ha
tenido en cuenta la modificacién presentada, por medio de la cual
fue allegado nuevo capftulo descriptivo y reivindicatorio,
constituyéndose en una invencién que cumple los requisitos previstos

n el articulo 14 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, como §
demostrard a continuacién:

Modlificgclé ntada f o de

Su despacho sefiala que no es de recibo la modificacién presentada |
dia 23 de mayo de 2004, por medio del acual fue dllegado un nuev
capitvlo descripiive y relvindicatoro.

Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no tienen sustento
descriptivo, ni cumplen con io estipuiado en el articulo 34 de la norma
comunitaria, ofimacién que solicito muy respetuosamente a su
despacho re-considerar, pues vistos en conjunto la nueva descripcion
con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que
permite dar el respaldo descriptivo a las nuevas reivindicaciones.

Por lo que, el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud
esté recogido integramente en la memoria descriptiva vy, por lo tant , las
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reivindicaciones estan, tal com estipula el Art. 30 de la D cisién 484
“sustentadas por la descripcién”.

Asl pues las secuencias descritas y las reivindicaciones no son diferent s,
tan es asi que en la descripcidn si es expuesto el método de diagndstico
de averias de funcionamiento de un sensor en un aparato de control de
salida.

Lo gue solicito muy respetucsamente a su despacho tener en cu niq,
para proferir una decisién qjustada a derecho.

1.1. Claridad de las Relvindicaclones

Asl pues, nétese que las reivindicaciones presentodas inciaiment ,
especificamente de la 1 a 4 se objetaron por esa entidad, al sefialar que
su redaccidn fue hecha en términos de la secuencia de procesamiento
de sefial llevado a cabo con los componentes de un bucle de control
avtomdtico, lo que no se pemite.

Por ello, las nuevas reivindicaciones presentadas, mediante Formulario
Unico de Modificaciones, en legal forma, el dia 23 de Mayo de 2004, y
que solicto muy respetuosamente a su despacho tener en cu niaq,
nbdtese como de la 1 a la 4 definen ahora las etapas de un método y ios
parametros operafivos que se aplican a esas etapas en términos que
pemiten a un experto poner en practica el procedimiento e implantario
directamente mediante los circuitos electrénicos necesarios.

Se trata de un método que permite hacer funcionar y controlar unos
dispositivos electrénicos de forma distinta a la convencional y, por lo
tanto de un auténtico procedimiento.

1.2. La presente Invencién se encuenira ajusiada a lo previsto p r el
arffculo 14 de la Declsién 486 de la Comunidad Andina.

Adicional a lo anterior, me pemmito reiterar a su despacho que ain
cuando se objetaron las reivindicaciones presentadas inciaimente,
debido a que las reivindicaciones 1 a 4 incialmente presentadas,
comprenden caracteristicas estructurales y que las reivindicaciones 5 a ¢
comprenden caracteristicas no-estructurales, llegando a la conclusion

P, 3[9.
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que ello era contrario a lo dispuesto en el arffculo 14 de la Declsién 486,
cuando éste se interpretaba a la luz del parrafo de la “Guia sobre |
- examen de las solicitudes de patentes” publicada en la OMP! en 1982;
resulta imperativo reiterar a su despacho lo siguiente:

El pamrafo 57 de la citada guia de examen no prohibe en absoluto qu

en la redaccién de una reivindicacién de producto o de un pliego de
reivindicaciones de producto puedan coexistir componentes definidos
por su estructura o componentes definidos por su funcién, sino qu

claramente permite tal coexistencia de definiciones estructural s y
funcionales. De hecho, en dicha guia figuran ejemplos que precisamente
combinan la identificacidn de un elemento estructural que se d fin

ulteriormente por su funcién, y dicha gula precisamente establece que
las funciones atribuidas a un elemento estructural sirven para delimitar las
caracteristicas de tal elemento estructural frente a otros elementos que
no tienen esa funcién.

Asimismo, en cualquier método o procedimiento intervienen dispositivos
que tienen una deteminada estructura y, por lo tanto, es necesario
definir la estructura de tales dispositivos para posibilitar una definicion
completa y corecta del procedimiento.

Por lo gue las nuevas reivindicaciones apor'rados, Yy que ruego a su
despacho tener en cuenta, pues se presentaron en legal forma, cumplen
los requisitos establecidos por el Articulo 14 de la Decision 486.

1.3. Lo presente Invencién no se encuenira incursa deniro de los Ierales
previstos en el arficulo 15 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

_ Ademds, solicito muy respetuosamente a su despacho considerar, como

aun cuando incialmente esa entidad, objeté que lo reivindicado n la
invencién citada en referencia, se referfia a una rutina de procesamiento
la cual es un programa como tal cuya patentabilidad queda prohibida
por el articulo 15 e) de la Decisién 486; tal objecién fue subsanada.

Lo anterior. conforme o las modificaciones presentadas ant su
despacho, el 23 de mayo de 2006, pues notese que la nu va
reivindicacién 1 que ahora se presenta, se refiere a un método de
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diagndstico de averias de funcionamiento de un sensor en un aparato
de control de salida cuyo método comprende convertir una cantidad
. fica recibida por el sensor en una sefial eléctrica; y transmitir ia sefial
eléctrica a un microordenador de chip Unico, caracterizado porque el
método comprende las etapas de

generar una seffal de excitacidn con el microordenador en un
chip cuando reclbe una sefial eléctrica generada por el sensor
durante un funcionamiento normal;

exoltar un drculto de excitacidn para exdlar el sensor, con la
seflal de excitacion emitida por e microordenador en un ohip;

redbir en el microordenador una seflal eléctrica de un valor

especifico predeterminado generada por e/ sensor duranke una
parada de la seflal de excltacidn;

diagnosticar la averfa de funcionamiento del sensor cuando no
se recibe fa seffal eléctrica de valor especiico cuando se para fa
seflal de exotacion;

Este método o procedimiento que se define en la nueva reivindicacion 1
se basa en la combinacién de fases o etapas que, aunque aisladam nte
pudieran ser conocidas, po se hablan combinado previamente de la
manera reivindicada, consiguiéndose asl el control de un elemento fisico,
el sensor, de manera que detectar una averia en el funcionamiento d |
sensor incluso cuando la sefial de salida del sensor se para deniro de una
banda normal del sensor. El estado de la técnica precisament no
pemitia detectar una averia cuando, a pesar de tal averia, el s nsor
defectuoso producia un a sefial de salida "normal” es decir, una s fal
de salida que se encuentra deniro de la banda de seiiales de salida qu
también se produce durante el funcionamiento comecto del sens r. Al
respecto, cabe sefialar la discusién del estado de la técnica que se hace
en el apartado “"Antecedentes de la invencién” en la memoria
descriptiva de la presente solicitud.

Técnicamente, este efecto se consigue debido a que el circuito d

excitacién estd acoplado al microordenador para poder recibir una
sefial de excitacién, y a que el sensor genera la sefial de valor especifica
cuando el circuito de excitacién para el sensor no esta siendo excitado
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porlaseiial d  xcitacién. Lo que, por lo tanto, se consigu mediont Ia
presente invencién no se limita a un programa de ordenador como tal

. que sdlo afectaria el funcionamiento interno del microordenador, sino

implica un funcionamiento distinto de elementos fisicos adicional s, a
saber, el sensor que emite una sefial eléctrica de un valor especifico
durante la parada de la sefal de excitacién y el circuito de excitacion
que se excita sblo cuando recibe la sefial de excitacién del
microcordenador.

Por lo tanto, el método que se define en las nuevas reivindicaciones no

s un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el
que se consigue que determinados elementos fisicos interactien de
forma distinta a la convencional.

1.4. La presente Invencién no se encuentva Incursa dentro del arlicul 21
de la Declsién 486 de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, me permito reiterar a su despacho que respecto a la
objecién que la presente invencién se encontraba afectada p r el
artficulo 21 de la Decisibn 486, al referirse a ofro (segundo) uso d
componentes convencionales de un bucle de control automética d
sefial, me permito manifestar:

En las objeciones presentadas por su despacho, concretamente en |
Oficino No. 268 y que se reitera en la resolucion objeto de la actual
impugancién, es sefialado que un disposifivo o circuito o aparato como
tal es independiente del género de los datos y/o de la manera
[secuencia) en que se procesen dichos datos, razén por la cuai esas
caracteristicas, no sirven para caracterizar un dispositivo o aparato o
sistema particular tal como se reivindica en este expediente.

Asimismo, indica que esa Dependencia en casos como éste, considera
que el pliego carece de nivel invenlivo puesto que se ifrafta de
operaciones que un técnico en la materia, en su prdctica diaria, podria
realizar porque sélo seria cargar una rutina acorde a un diagrama de
fluyjo, para que el microcomputador entregue los resultados del
procesamiento de la sefial, en particular indique lo presencia de una
averla (falla) en el funcionamiento de un sensor que monitorea la salida
de un aparato, y que el mero uso de elementos convencionales de un
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dispositivo f[aparato) y/o lo redaccién del documenio donde se
combinen caracteristicas de estructura o funcién con usos no confiere
- patentabilidad ni al método ni al dispositivo.

De acuerdo con lo previomente indicado, debe resaltars la
consideracién de que la presente invencién no es un programa de
ordenador como tal debido a que la invencién afecta el fun<:|onam| nt
de elementos fisicos distintos al microordenador.

Por ofra parte, el solicitante también desea hacer hincapié en que la
presente invencién tampoco se limita a hacer que un sistemo en si
conocido opere de ofra manerq, sino que la presente invencidén se
refiere a una combinacidn nueva e inventiva de elementos fisicos. En
éste contexto, el hecho de que, efectivamente, un técnico en la
materia, como un ingeniero electrénico, podria disefiar una implantaciéon
préctica de la invencién en base a un diagrama de flujo, no es ofra cosa
que el hecho de que un ingeniero mecanico podria construir un nuevo
aparato sobre la base de unos dibujos esquemdticos de tal aparato, ya
que en ambos casos se partiia de informaciones ya existentes.

Precisamente para legar a esas informaciones bésicas, contenidas en un
diagrama de flujo o en los dibujos esquemdticos de un aparato, haclan
falta consideraciones técnicas que van mds alld de unas lab res
rufinaras de programacién de ordenador,

Por lo tanto, en el presente caso, al igual que en el caso de una
invencidn mecdnica, el técnico en la matera primero tendra qu
conocer las caracteristicas de la invencién, por lo que establecer una
falta de nivel inventivo se basaria en un andlisis ex post facto, que s ria
contrario a las disposiciones relativas al nivel inventivo contenidas en la
Decisién 486, segun la que una invencién no es evidente cuando no
resullo de una manera del estado de la técnica, es decir, las
informaciones técnicas disponibles con anterioridad a la invencién.

En el presente caso, la parte caracterizante de la nueva reivindicacion 1
define que el método comprende diversas etapas, a saber:

LT M
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generar una seflal de exdtacidn con el microordenador en un chip
cuando recibe una seflal eléctrica generada por el sensor durante un
funclonamiento normal;

exaitar un circuito de excltacion para excitar ef sensor, con la seffal de
exoltacidn emitida por el microordenador en un chip;

y

recibir en el microordenador una sefial eléctrica de un valor especiico

predeterminado generada por el sensor durante una parada de i3
seflal de excitacion.

Estas etapas se producen flsicamente con elementos fisicos
eléctricamente interconectados, con la intervencién de elementos
distintos al microordenador, por lo que consideramos que lo reivindicad

s una combinacién novedosa a la vista de que no esté contemplada

n el estado de la técnica que, ademds, también debe considerarse
inventiva a la vista de que no es parte de las labores rutinarias d un
ingenierc electrénico ni resulta evidente ni para tal ingeniero sobre la
base del estado de la técnica conocido.

De igual manero, la parte esencial de la nueva reivindicacion 5 se refiere
a un dispositivo que se caracteriza porque

comprende un circuito de excitacibn conectado al
microprocesador en un chip que excita el sensor, y que est4
conifrolado por una sefial de conirol emilida por el
microordenador en un chip,

y porque dicho microordenador en un chip comprende
medios defectores que detlecton si la sefial eléctrica de
salida del sensor tiene o no un valor especifico, y medios de
detencién que detienen la excitacién del circuito de
excitacién cuando la sefial eléctrica de salida del sensor
detectada por los medios detectores no liene dicho vaior
especifico.
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Por lo que muy respetuosamente solicito a su despacho, t n ren cuenta
todas y cada una de las consideraciones expuestas anteriormente, al
- momento de estudiar el presente caso, y nuevamente me pemito
ELEVAR ANTE SU DESPACHO LA RESPETUOSA PETICION DE SER TENIDO EN
CUENTA EL NUEVO CAPITULO DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO,
presenfados anfe su despacho en forma oporiuna, el 23 de Mayo d
2006, en razdn a que adicional a la oportuna presentacién de la referida
modificacién, con el pago de las respectivas tasas oficiales, las
reivindicaciones presentadas, se encuentran enteramente sustentadas
con la descripcién que las acompana, y se qjusta a lo prescrito por el
articulo 34 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

Lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo
estipulado en el Articulo 14 de la Decisibn 484, y se refiere a una
invencién patentable a ia fuz de lo dispuesto por ia mencionada noma
comunitaria.

Il. PETICION ESPECIAL

De acuerdo a lo sefialado en el transcurso de este recurso, solicito
respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos
anteriormente propuestos y con base a ello, adicional a tener n
cuenta las modificaciones presentadas el 23 de mayo de 2006 ant  su
despacho, se otorgue el privilegio de Patente de Invencién, respecto
a la creacién denominada “METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE
FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR"

Asl pues, solicito a su Despacho REVOCAR la Resolucién que impugno
y en su lugar proferir ofra en la que se OTORGUE el privilegio de la
Patente de Invencién denominada: “METODO Y DISPOSITIVO DE
DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR".

lll.- PRUEBAS

1. Todos y cada uno de los documentos que reposan n el
expediente citado en la referencia.
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2. La modificacién presentada a sud spacho, |dia 23 de mayo d
2004, que se qgjusta a lo prescrito en el articulo 34 de la Decisidn,
por medio, de la cual, se allegé nuevo capitulo descriptivo y
reivindicatorio, en legal forma.

- Resolucidén No. 34049 de 11 de diciembre de 2.004, de la cual
acompafio copia simple al presente escrito.

4, La actuacién surtida.
IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el
presente recurso son los arliculos 14, 16, 18, y 34 y demd@s aplicables de la
Decisibn 486 de la Comunidad Andina, Arficulo 51, 52 y demds normas
aplicables del Cdédigo Coniencioso Administrativo, v en las d mas
disposiciones vigentes.

V.- OPORTUNIDAD

La Resolucién recurida fue notificada el 20 de diciembre de 2.004, por lo
tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada n
el Cédigo Contencioso Administrativo.

Vi.- NOTIFICACIONES

Mi representada y el suscrito recibiremos nofificaciones en la Secretaria d

su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Camera 7 No. 74-64
de Bogota.

Atentomente,
SUPERRTTENDENCIL, DE IDHSTRIA V COMIRC
@f«b— Bantafé de Bogrdd, M
HUMBERTO RUBIO CAMACHO  Presenfandoienisiisiis ARG AU TTRTHG ~
C.C. 17192.062 de Bogolé - #9740 [ 5
T.P. 50.007 Consejo Superor  C-C- - e

de la Judicatura TP. !’PNW“
COD. 4134 e
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SUPERIINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLu@igb - 34049

Por la cual se nlega una patente de invenclén

Rad. Exp. PCT/02018013
Sl. PCT/JP01/05247

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las gue se confifleron en el"
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1982, y

CONSIDERANDO

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

DE UN SENSOR”, que corresponde a la solicitud Intemaclonal nimero JP01/05247.
SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas las exigencias iegales, se ordend publicar el extra¢to sin que se
hubleran presentado oposiclones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabliidad se encontr que la invencién no es
patentable. En consecuencla, con fundamento en lo dispuesto en el artipulo 45 de la

Deciglén 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario para que
86 pronunclara sobre las objeclones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante ascrito radicado el 23 de mayo de 2008, el solicitante atendi6

QUINTO: Que segtin lo dispuesto en el articulo 14 de la Declslén 486 e
Comisién de la Comunidad Andina se otorgarén patentes "...para las Invenclpnes, sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién Industrial].

SEXTO: Que las relvindicaclones 1 a 10, contenidas en los follos 121 a 128, ademés de
no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una invencién| y pretenden
proteger un uso distinto, de acuerdo con las sigiilentes consideraciones:
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SUPER’INTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucidnG & 34049

Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. Exp. PCT/02019013
SI. PCT/JP01/05247

1. Objeto de la Invencién *

Seg(n la descripcion, la finalidad de Ia soliciud consiste en suministrar ur) método y un
dispositivo para diagnosticar las fallas de un sensor. :

Por su parte, en el capitulo relvindicatorio se reclama un método de dlagnésfico de averias
de funclonamiento 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 flsica en la sefial eléctrica relacionado en las relvindicaciongs 1 a 4; un
dispositivo de dlagnéstico de averias de funcionamlento de sensor en un aparato de
control de sallda que comprende un sensor que convierta y envia una ca
una sefial eléctrica y un microordenador de 1 chip que controla la salida y

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 Decislén 488 establece que “las relvindicaclones definlfdn la materia

que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y congisas y estar _

aenteramente sustentadas por la descripcién”.

El articulo 34 de la misma Declsién sefiala que: "el solicitante de una patente podra padir '

que se modifique la solicitud en cualquier momento del trémite. La modificagion no podra
Implicar una ampliacién de la proteccién que corresponderfa a la divulgacién contenida en
la solicitud Inicial®,

Las nuevas reivindicaciones 1 a 3 se redactaron en términos de la
procesamiento de sefial llevada a cabo con los componentaa de un bu

m[_el articulo 34 de [a mencionada Declsién 486.

En primer lugar, en la descripclén (ver paginas 5 y 6) se sefiala que: el micro
envia una sefial de excitaclén S16 segin el programa almacenado en la me
sefial S16 se mg_ (pasa)al clrculto de aexcltaclén 11, el cual, |a *Iptrog

El microordenador convie sefial recibida en una sefial de control y la & l al clrculto

de salida que excita una carga 16; cuando el microordenador detlene &
excltacién, el sensor envia ung, pafirkespeciica.: ..o u.wm
CCRURC0 13 No, 2100 Place 2, 8, 7y 10

! Suscrito Secroleric Seneral, a&mﬂ:ﬁmm 38-50 Gonerutador: 3820840

{nce Constarqunia prRFate Copig [TE-3e2 28 88, Linea & i

E-.nﬂ_nl_a i~ .,?l'hll'ﬂ' ﬂn -l l’_ L g

Rt e gy " apm W s MR s g e - —



T L A |

(X

JLRENTY AN L GI’%

AL
Industyia y Comercio

SUPERIINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESoLUGIoN: .- 34049

Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. Exp. PCT/02019013
Sl. PCT/JP01/05247

En segundo término, en las péginas 7 a 8 de la descripcién se men
microordenador 24 genera una sefial 526 medlante el programa almacena
12 sefial de reloj a un circulto Intermedio 21, el cual, conforma la forma de
demlojszsywm Iaseﬁalconformadasz1ses ministra ¢
Inclinaclén 22 que dete

Al comparar los resimenes anteriores con el contenido de las nuevas relvi
5, de un lado, ficilmente se nota que las sacuencias descritas y relvindica

misma sino completamente distintas, es decir, en ningin lugar de la descripd

el "método de dlagndstico de averias de funclonamiento de un sensor en
control de sallda®, de la forma que se relaciona en dicha relvindicacion y sus
aun més, "enviar” una sefal no es “generar” una sefial, nl mucho menos “d
averla como ahora se relvindica en 1.

De ofro lado, la nueva reivindicacion 5 tampoco tiene sustento descriptip

ninguna parte de la descripcién se explica cuales son los "medios de

detectan nl cuales son los “medios de detenclén” que detlenen, ademas, d

detectores” y “de detencién”, son un agregado que va mas alld de

articulo 34.

sus dependientes no se pueden aceptar, de tal manera que las observaclon

dicaciones 1y
a No son una
6n se expone
n aparato de
lependientes;
agnosticar” la

porque en
ectores” que

08 medlos

trasladadas

Por las razones anterioras, las nuevas relvindicaciones 1,5y, consacuam#anto. todas

para el pllego original contintan vigentes.
3. Claridad de |la solicltud en estudio

3.1 Sobre las reivindicaclones

Se reitera, el articulo 30 de la citada Declisidn Indlca que: "ias relvlndlcacionns definirén la

materia que se dessea proteger mediante la patente. Deben ser claras y co
enteramente sustentadas por la descripcion”.

y8,6y9, 7y 10 del capitulo que obra a follos 121 a 123, son practicament

cisas y estar

iguales entre

Tal como se advirtid en el oflcio trasladado al solicitante, las ralvlndleacloneq 1y3,2y4,5

sl, por ello, el pliego Iniclal ain carece de concision.

Las relvindicaclones 1 a 4 se redactaron en términos de la secuencla de gru%?aamlento de

sefial llevada a cabo con los componentes de un bucle de control autom.
permite.

El solicitants, aI momento de redactar sus sollcitud debe tener en cuenta

I Y Ny 1.. Mt o TS )
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puede incluir una relvindicacién para un medio concebido (no usado), total o

para su puesta en prictica (ver a manera de llustraclén la regla 125.1 de la
OMPI para los paises en desarrolio sobre Invenciones).

Dado lo anterior, se advierte que las menclonadas reivindicaciones atinno ¢
requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y callficadas.

3.2, Relvindicaciones de producto o de procaedimiento

parciaimente,
Leytipodela

umplen con el

El articulo 14 de la Declsidn 486 establece claramente ciue los palses miemiros otorgardn

patentes para las Invencliones, sean de producto o de procedimiento.

.forma como se deben definir ias relvindicaclones da producto y las de pro

, la Oflcina,

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina nE establece [a

en la préctica comin, ha acudido a la Gula para los palses en desarrolio so
de las sollcitudes de patentes, la cual fue publicada por la OMPI| en 1982
ayudar a los examinadores de la oflcinas naclonales en sus estudios.

En el pdmafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen d
reivindicaclones: de producto y de procedimiento (método). Adicionalme

6/ examen
con el fin de

g8 ftipos de
te, el citado

parrafo Indica que las relvindicaciones de producfo deben definir el objeto
proteger, mediante las caracteristicas estructurales 6 de funcién y, las de

ue 86 desea
dimfento

mediante las caracteristicas de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un

resultado, sin embargo dicha sacuencla de etapas no puede serde p
de sefial, porque eso no as patentable.

Al estudiar las relvindicaciones del pllego, saita a la vista que Incluyer
caracterigticas no permitidas, como se evidencia de suredaccién, ejempl

"1. un método... ulilizando un microordenador... caracterizado porque
excitaclén... dicho microordenador...”.

"2. el método... dicho microordenador,..”.

miento I6gico
mezclas de

n de

"3. un método... usando un microordenador.., cdracterizado porque uF circuito de

excitaclén... dicho microordenador...".

"4. ol método... dicho microordenador.,.”.

En lo anterior es evidente que, lo subrayado son los medios usados paraelp

y lo no subrayado lo relacionado a dicho procesamiento Aal.
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Similarmente, las de producto relaclonan:
"5. un dispositivo... comprendiendo un clrculto de excltacién para excitar...l".
"8. un dispositivo... circuito intermedio para conformar...".
"7. un disposiltivo... Interfaz para amplificar...".

"8. un disposltivo... comprendiendo un circuito de axcltacién para excitar.. [ .
"9. un dispositivo... circulto intermedio para conformar...". |
*40. un dispositivo... interfaz para amplificar...".

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

4. No se consldera Invencién

El articulo 15e) de la Decislién 488 sefiala, que no se oonslderardn invgnclones: “los
programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales”.

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

relvindica, explictamente, en |as relvindicaciones 2 y 4. Dicha rutina de pro
un programa como fal.

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

Por otra parte, se desconoce, ademés, lo dispuesto en el articulo 21 de la Pecisién 488,
porque se hace otro (segundo) uso de componentes convencionales dd un bucle de
control automético de sefial.

Cabe anotar en este punto, que no se puede aceptar como sustento de pste
redacclon de un documento en determinada forma ni el uso de un disposilti
sistema convenclonal (parte del mismo) para procesar, transmitir o

por la cual esas caracteristicas, no sirven para caracterizar un disposiivg o apa'rato o]
sistema parucular__tal-»eommmualvlndlca-én‘bsﬁd*b‘xbﬁménte b) No sol

GORIWCIO
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proporcién, entre lo divuigado y la proteccién solicitada sino que se trata de
I6gica de procesamiento de sefial o rutina, lo que es un programa (soportejléglco), como
tal: ¢) La oficina en casos como este, considera que el pliego carece de nfvel Inventivo,
debldo a que se frata de operaclones que un técnico medio en la materia, ¢n su précfica
dlarfa, podria realizar, porque serfa solo cargar una rutina acorde a un diagrama de fiujo,
para que el microcomputador entregue los resultados del procesamiento de la sefial, en
particular, Indique la presencia de una averfa (falla) en el funclonamlento de lin sensor que
monitorea la sallda de un aparato.

Adicionalmente, es importante resaltar que el mero uso de elementos convencionales de
un dispositivo (aparato) y/o la redaccidn del documento, donde $e combinen
caracteristicas de estructura o funcldn con usos no le confiere patentabilidad ni al método
nl al dispositivo. Por ello, se preclsé que, un "aparato o dispositivo”,
independiente de como se usa, es decir, dicho disposlitivo no se puede rgstringir por la
manera de uso pensada (deseada) que se le de. Por eJemplo, una| memoria es
Independiente del género de datos que se almacenen en ella, ung panialla es
Independients del género de Informacién que se desplieguse en la misma, etc.; de alll es
evidente, que el género de datos y/o la secuencia en que se procgsen, no son
caracteristicas que sirvan para distinguir un aparato o "dispositivo”, del o como se
reivindica en este caso. -

Por las anteriores razones, se considera que lo relvindicado en el presgnte caso, se
encuentra incurso en lo dispuesto por los articulos 15 inciso e) y 21 |[de la norma
supranacional andina.

5. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificacion de fondo, conviene reallzar las
sigulentes consideraclones: '

o Con referencla a los puntos 1 a 3 de dicho escrito, referentes a la
solicitud, en primer lugar, cabe anotar que el nuevo pllego no se acep

aridad de la

proceso que establece:

'(...) Las invenciones de producto son aquellas{...) que revisten una forma s
ejemplo, maquinas, eq-lﬂ_pca apal'ﬂ.IQS dlemsrtlvogbetfﬂlq‘lqvenclén nuede residir

avr - L120 oN
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(método) relvindicado no consists en una' se

fabricaclén de un producto sino que se relaclona a una 8e
de sefiales con medios técnicos.

De otro lado, el dispositivo de diagndstico (producto) de la reivindicaclén 5 y
dependientes no reviste una forma tangible, porque lo que se descﬂbe? relvindica es
una secuencia de procesamiento de sefial de un sensory un procesadotr, lo cual, es e/
us0 de esos medios técnicos y no en la produccién de algo tangible.

Para controvertir los comentarios de este punto, basta sefialar que ¢f cbjeto de la
solicitud no se definié acorde a la practica establecida por la Oficina basada en las
definiciones del parrafo 57 de la Gu/a sobre e/ examen de las soliciudes e patentes, y
en la Jurisprudencla dictada al respecto.

En el oficlo trasladado se sostuvo y aqul se reltera, que la solicitud trata
Soporte [6gico como fal. porque se relvindica un "método” y un "dlsp

@ protegerun
sitivo® por la

la norma andina, Justamente porque se trata de una gecuencia de
sefiales, con medios técnicos como el sensor y el procesador, y, co

secuenclas l6gicas se consideran como goporte iégico como tal.

Y, sl se aceptasen los comentarios del Interesado como véildos, ae llegs

solo argliir que, “...el método que ge define... no es un programa. .. procs
el que se consi determinados eleme

la convenclonal®, se permitiria que solapadame

vamente, excluidas por la lsy.

o Paradesvirtuar los comentarios del punto § relativos a las objeclones deisegundo uso,
basta sefialar,.aua , ghwrpradimientei{métoded Yeivindicado no conglste en una
CONFRCID o Ceniro: Carrer 13 No.
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sacuencia de etapas conducentes a la fabricacién de un producto, sinoq
se refiere a una secuencia de procesamienio de sefiales reallzadag con medios
técnicos que, en sintesis, es el USO de medios técnicos para procesar|sefiales.

Asimismo, como ya se dijo antes las relvindicaciones de producto ng revisten una
forma tangible, porque eilas relacionan una secuencia de procesamignto de sefial
antre un sensor y un procesador, 1o cual, es el uso de esos medios técnicosyno en la
relacién de caracteristicas de estructura o de funcién de produccién de jgigo tangible.

La relvindicaclén & (ver follos 122 y 171) dice: “un dispositivo de diagndsfico de averfas
de funclonamiento de sensor en un aparato de control de salida que comprende un
sensor que convierte y envia una cantldad fisica en una sefial eléctrica y un
microordenador de 1 chip que controla la sslida y recthe la sgfial eléctrica
comprendlendo un circulto de excltacién para excitar el sensor que coitrola por una
sefial de control gmitida por el microordenador de 1 chip, caracterizado|porque dicho
microordenador de 1 chip detlene la excitacién del circulto de excitacién ly detecta s] la
salida del sensor tiene o no un valor especifico diagnosticando asi unajaveria®, y "un
dispositivo de dlagnéstico de averfas de funcionamiento de sensor en yn aparato de
control de salida que comprende un sensor que convierte una cantidad fisica en una
sefial eléctrica de salida conectado a un microordenador en un chip qlie controla la
sallda y reclbe |a_sefial eléctrica de sallda caracterizado porque
comprende un circulto de excitacién conectado. .. excita el sensor y ast4 controlado...
gmmd_a_mmmmm Y porque dicho microordenador... medk

ue de i la sefial g6 .. que detienen la excitacién...”

procesamiento de |a sefial que realiza el microordenador (procesador), el cual eontrola
la sallda, reclbe la sefial, controla al excitador con una sefial emitida, detgcta sl la ashial .
tiene un valor y dlagnostica una averfa o detiene la excltacion cuando la sefial no tiene

dicho valor especifico.

Consecuentements, lo que se relvindica no es un producto tangible sino mediante una
secuencia loégica de procesamiento de sefial que, de un lado, se coni:era soporte
l6gico como tal y, del otro, para desamollar la secuencia se usan l¢s elementos
convenclonales de bucle de control como se describe en las paginas 2 apylafigura 7.

Finalments, la oficina iradicionalmente ha sostenido, lo cual aqui se rgtifica, que un
programa de procesamiento en la forma de secuencia ldgica de procesamlento, rutina

pratocolo, etc., en sl, carece de nivel inventivo, porque se trata de operagiones, que un

técnico en la materia reallza comﬂ wid Y -
ﬂh‘é He
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El interesado afirma que, ... un técnico en Ia materia primero tendrig... por lo que

rsada... no hublese resultado obwa ni hublea edo .. . téenleg”
fuara de texbo)

una invencién (léase sollcltud) : :
(subrayado fuera de texto). Sin embargo eso no significa que el Exa
limitado al estado de la técnica, como, por las afimaciones de la respuesta, lo
considera el memorialista, pues acorde a la Jurisprudencia dictada para gl examen del
nivel Inventivo, el técnico medio que realice el examen, debe partir deliconocimiento
que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con gu apreciacion
del conjunto para determinar sl con esos conocimientos habria podido| producirse la
Invencién o no. En ofras palabras, no es requisito indispensable que el fitlvel Inventivo
sea objetado con _documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y
experienclas del examinador son el punto de partida para esa callficagién, mas adn
cuando los "antecedentss” citan explicitamente los componentes del bijcle de control
usados para procesar la sefial de control y diagnéstico.

En vista de lo anterlormente expuesto, se puede concluir que la sollcltud|no cumple lo
dispuesto an los articulos 14, 15e), 21, 30 y 34, y teniendo en cuenta que log$ comentarios
y comrecclones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeclones
planteadas en el oficio N° 268, se considera que la solicitud no puede accede
solicitado.

RESUELVE

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

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rublo{Camacho, en
su caildad de apoderado de ia socledad Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaigha, o a quien
haga sus veces, el contenido de |a presente resolucién, antragandole copld de la misma,

acueténdol qus ot sl PR, eeoda Teposicin arts o Superinandent
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de Industria y Comercio al momento de notlficarse o dentro de los 5| dias habiles
sigulentes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE )
Dada en Bogotéd D.C.,alos { 10 m

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor '
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N* 74-684, Of 508

i
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No 02-19.013
Clasificacién intemacicnal (IPC) G01C 98/08 // GO1R 31/00.
Concepto Técnico No 75

Reallzado el estudio del recurso presentado contra la Resolucién No 34.040 del 11 de
diclembre de 2008 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes
hechos:

1) Al inicio del escrito el interesado sefiala que, *"HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor
de edad... interpongo RECURSO DE REPOSICION contra Ia Resolucién No. 34049 de 11
de diciembre de 2.008, notificada el 20 de diciembre del mismo afio; con el propésito de
que sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se QTORGUE el privileglo de la

ibn denominada: 'METODO y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE
FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR", conforme a los siguientas:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resolucion, su despacho ha negado el privilegio.... considerarque la
mencionada solictud no cumple con los requisitos dispuestos en la legislacién
comunitaria vigente y aplicable al presents caso.

B-) Cumplimie disposicio mpladas en la Decisién 486 de la Comunidad
Andina.

La decisién contenida en la resolucién, motivo de la actual impugnacién, resulta

equivocada e Injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta la modificacién
presentada, por medio de la cual fue allegado nuevo capitulo descriptivo y reivindicatorio,

constituyéndose en una invencién que cumple los requisitos previstos en el articulo 14 de
la Decisién 486 de la Comunidad Andina, como 86 demostrara a continuacién:

" Modifi n presenta 23 de Ma 2
sy despacho sefiala que no es de reclbo la modificacién presentada el dla 23 de mayo

de 2008, por medio de la cual fue allegado un nuevo capitulo descriptivo y relvindicatorio.

"Pues se aflma que las reivindicaciones en sustento d nl

cumpien con lo estipulado en el articulo 34 de la norma comunitaria, afirmacién que
solicito muy respetuosamente a su despacho re-considerar, pues vistos en conjunto la

va descripcién con las n reivindicacionesg, existe la secuencla y coharencla que
permite dar el respaldo descriptivo a Ias nuevas relvindicaciones.

r
Por lo que al conta

Infeqramorie e 6 omora dosuTiia . por I . hs reMindladones ostin. b
como esﬂpula el Art. 30 de |a Declslon 486 "sustentadas por la descripcién®.

”Asl pues las secuencias descritas y las reivindicaclones no son diferentes, tén es asique

en la descripcién sl es axpuesto el método de diagndstico de averias de funcionamiento
de un sensor en un aparato de control de salida.
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Lo que soliclto muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, para proferir
upa declsion ajustada a derecho”. (Subrayados y resaltados fuera de texto).

2) Al_inlclo del escrito, se identifica el apoderado de la sociedad solicitante, quien sefiala
que interpone recurso contra el acto proferido y hace afirmacionss y peticiones no
concordantes con la realidad porque, sl los alegatos fuesen ciertos y contundentes, lo que
seguiria seria la valoraclén de la novedad y el nivel inventivo pero NO la eoncaslén del
privileglo solicitado, como lo pide el recurrente.

A continuacién, se relaclonan unoa motivos de Inconformidad, en A-) se hace referenciaa
la base de la negativa; acto seguldo, en el punto B-), se hace refarencla al, “cumplimiento
de las disposiclones de la Declsién 488", que terminan afirmando que los documentos
cumplen los requisitos del articulo 14.

Después, se hace referencia a la “modificacién presentada el dla 23 de mayo”, donde el
memorialista se limita a alegar que, °... la resolucién resulta equivocada e injusta... po

8 encu la ion...", que cumple los requisitos de los articulos 14,30 y
34 sin prasentar ma2ones fundamentadas en hechos reales, como e puede constatar a
partir de los siguientes hechos:

a. En el punto 2 del sexto considerando de la Resoluclén impugnada, se trascribieron los
articulos 30 y 34 y sa sefiala que: “las nuevas reivindicaciones 1 a 3 se redactaron en
términos de la secuencla ml fial llevada a cabo con los componentes
de un bucle de control automaético, lo cual, no se permmite. Adicionalmente, la nueva
secuencla no tiene sustento descriptivo y se alterd en los términos utilizados més alid
lo permitido por el articulo 34.

En primer lugar, en la descripcidn (ver paginas 5 y 6) se sefiala que: el microordenador 14
envia una gefial de excitacién S18 segin el programa aimacenado en la memoria 14A, la
sefial 516 se “introduce” (pasa) al circulto de excitacidn 11, el cual, la “introduce” (pasa) al
sensor 12, el cual, convierts la cantidad fisica en una sefial eléctrica y anvia una sefial de
safida S12 que se "|ntroduce” (pasa) en el circuito de Interfaz 13, este Ultimo procesa la
sefial en una sefial a reconocer en el microordenador y se emite una sefial eléctrica S13.
E! microordenador convierte 1a gefial recibida en una sefial de control y la envia al clirculto
de sallda que excita una carga 16; cuando el microordenador detiene el circulto de
excitaclén, el sensor envia una sefial especifica...

En segundo tdrmino, en las péaginas 7 a 8 de la descripcién se menciona que, el
microordenador 24 genera una sefial S26 mediante el programa almacenado, suministra
la sefial de reloj a un circuito intermedio 21, el cual, conforma la forma de onda de la sefial

de reloj S26 y corrige la atenuaci6n, la sefial conformada S21 se guministra a un sensor
de inclinacion 22 que detecta. ..

Al comparar los resimenes anteriores con al contenido de las nuevas relvindicaciones 1y
5, de un lado, faclimente se nota que las secuencias descritas v reivindicadas no son una
misma sino completamente distintas, es decir, en ningtn lugar de ia descripcién se expone
el “método de dlagndstico de averlas de funclonamlento de un sensor an un aparato de
control de salida®, de la forma que se e i BUS

aln més, M’ una sefal no es ggggm_r" una oeﬁal ni mucho menos 'gggmﬂg: Is
averia como ahora se relyindica en la reivindicacién 1 del pllego allegado como respuesta
al oficlo.

De otro lado, la nueva reivindicacién 5 tampoco tiene sustento descriptivo porque an

n a de la d ciop se explica cuales son los “medios detectores” que
detactan ni cuales son los “medios de detancién” que detiensn, ademés, dichos “medios

detectores” v “de detencién’, son un 0 que va més allé de |o
articylo 34.

Pre

4



3

Porias razones precedentes, las nuevas mlvlndleaclones 1, 5 y. consowentamenb todas

sus dependientes no se pueden aceptar y las obse
eriginal contingan vigentes.

Alaluz de lo anterlor, es claro que la ofic|pa callf B0 8 D! al
oficio No 288, contrario a lo que arguye el reeurrente a8 pllego se rachazb porqua Ias
reivindicaclones allf incluidas no tlenen suatento descriptivo suficlente y no cumplen lo

dispuesto por el articulo 34, como claramente se explicé en los fundamentos de la
Resolucién y, que arriba trascribimos.

Por lo tanto, NO es cierto que no se fuvieran en cuenta las modificaclones aflegadas, sino
que ellas NO cumplen las disposicionas de los articulos 30 y 34,

b. Es obvio que, sl el pliego allegado como respuesta al oficlo No 268 no se acepta, las
obj:]clones a la patentabilldad son las informadas en dicho oficio para el pliego en él
calificado.

En consecuencia, alegar qus, "... vistos en conjunto |a MMM!L
relvindicaciones, existe la secuencla y coherencia que permite da

las nuevas reivindicaclones”, y que, “... contenido de las reivindicaclones de la pmsante
solicttud egté recoqido integraments en la memoria descrintiva y, por lo tanto, las

relvindicaciones estan, tal como estipuia el Art. 30 de ia Decisién 486 "sustentadas por ia
descripcién”, son afirmaciones que no tienen ninguin fundamento valido de sustento.

Ahora blen, es evidente que sl el recurrente queria controvertir los motivos de sustento de
la Resolucién, deberia haber mostrado |a coincldencig entre lo relvindicado en el pllego
Inadmitido y lo descyito en ia radicacién inicial de forma andloga a la que realizt la oficina
para fundamentar sus objeclones; tan solo afirmar que las relvindicaclones gi tienen
sustento descriptivo, calificar la decislén de equivocada, Injusta, no ajustada a derecho,
stc. no demuestra nl constituye una prueba irefutable de que nuestras objeclones no
hayan sido las pertinentes y que no se haya explicado, en forma clara, las diferenclas que
van més all4 de lo permitido por el articulo 34 asi como |a falta de sustento y el cambio de
terminologla. .

En conclusidn, hasta aqul no se ha encontrado ni una sola raz6n que, con fundamentos
reales, demuestre emores de Juicio de esta oficina y, por tanto, que haya procedido en
forma equlvocada e injusta, como lo asegura el recurrente en sus alegatos.

3) A continuaclién, el interesado alega que: *1.1. Claridad de las Relvindicaciones

Asi pues, nitese que las reivindicaciones... nuevas relvindicaciones presentadas,
mediante Formulario Unico de Modificaciones, en legal forma, el dia 23 de Mayo de 2008,
y que solicito muy mspetuosamente asu despacho M_ néteso como de Ia 1

: B [ag g de X ‘ ] 9| &

“ Se trata de un método que pe

mﬂww y. por lo hnto de un auhénﬂco
procedimiento.

// 1.2. L.a presente invencién sa encuentra ajustada a lo previsto por e! articulo 14 de la
Decisién 488... pamrafo 57 de la citada guia de examen no prohiba... &n cuaiquier
método o procadimiento intervienen dispositivos que tienen una determinada estructura
Y, por fo tanto as necesano deﬁnlr la osiructura da tales dispositivos para pasibiiitar

a dof OITE B .
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Porlo que las nuevas relvindicaclones aportados, y que ruego a su despacho tener en
cuenta, pues se presentaron en legal forma, cumplen los requisitos establecidos por el
Asticulo 14 de la Declisién 488.", (Subrayados y resaliados del examinador).

4) Con relacion a los alegatos precedentses, la oficina puntualiza que:

a. Tal como ya se explicé amriba en el punto 2), la oficina tuvo en cuenta el pliego de
respuesta y demostré que se dleron motivos para rechazar ese pllego por no tener
sustento descriptivo e ir més aild de io permitido por el articuio 34.

El Gitimo pliego, allegado como respuesta al oficio No 268, Incluye las reivindicaciones 1 a
3y5a8delosfollos 170 a172, de donde se sabe que no existe reivindicacién 4; por error
esa reivindicaclén se menciond en la Resolucién, sin embargo, eso no incidié en los
fundamentos de aquella nl cambia nada respecto a dichos fundamentos.

b. Ni en el menclonado oficio ni en la Resolucln se afirmé que la Gula prohiba la mezcla
de caracteristicas de estructura y funcién, como ahora lo alega el interesado, porque dicha
Gula solo es una ayuda para los examinadores de la oficinas naclonales en sus estudios,
y no puede prohibir nada puesto que no es una norma ni forma parte de la misma.

No obstante lo anterior, es evidente que el articulo 14 es el que establece las categorias a
las que se puede otorgar proteccién pero como se dijo, tanto en al oficlo como en la
Resolucién, nl el citado articulo nl el reglamentario nl el Manual Andino sefialan,
taxativamente, como se podria presentar una reivindicacién de una y/u otra categoria.

Por esa razdn, la oficina desde hace méas de 20 afios ha venido utilizando la citada Gula
sobre el examen de las solicltudes de patentes, porque la OMPI la escribld con el fin de
suministrar una de llenar jog” dej | lacion y por la ausencia de
jurisprudencia at respecto an ese entonces.

¢. En el punto 5 del sexto considerando de la Resolucién atacada, se aclard ai solicitante
que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretacién prejudicial dentro
del proceso 36-IP-@8, fli6 unas pautas acerca de lo que es producto y procedimiento,
como se aprecla en punto 4.1, del citado proceso que establece:

%...) Las invencliones dg producto son aquelias (...) que revisten una forma tangible, por
ejemplo, miquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invencion puede residir tanto en

un producto Independlente como en un producto que solo constituye una parte de ofro
producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una jinvencién de
procedimiento, en general, 6s una solucién consistents 9n una secuencia de etapas

conducentes a la fabricacién da un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

A la luz de las pautas establecidas por la citada jurisprudencia, de un lado, es evidente
que of procedimiento (método) relvindicado NO consiste en una gecuencia de etapas
conducentes a la fabricacién de un producto sino que se relaciona a una secuencia de
procesamiento_de safiales con M més aun el mismo memorialista lo

reconoce cuando afirma que: *...ss trata de un me
: I : sncional ...”, lo cual,

N esuna secuencla de etapas oonducentes ala fabrlcaclén de un producto

De otro lado, el dispositivo de dlagnéstico {producto) de la reivindicacién 5 y dependlentias
NO reviste una forma tanaible porque lo que se describe y relvindica es una gsecuencia de
procgsamienio de sefigl entre un sensor y un procesador, io cual, es el uso de esos
medios técnicos v no en la producclén de algo tangible. Por lo tanto el pliego, cualquiera
que se tome, queda sin ningln sustento motivo por el que la solicitud no puede continuar
el tramite.

A
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d. No sabemos que Gula flene y leyé el recurrente, porque la Gula que tenemos, en el
pérrafo 57 sefiala: “En lo que respecta a su objeto, se distinguen las relvindicaciones de
producto de las de procedimiento... las primeras se refloren ya sea a una sustancla
(compuesto, mezcia u otra similar) definida mediante la Indicacién de su composicién
de las funclones de sus componentes. ya sea a_un objeto (instrumento, aparato,

dispositivo, Instalacion, etc.) definido por su estructura o por la funcién de sus
elemeantos...”. (Subrayados fuera de texto).

De alll es evidente y contrario a io que afirma el memorialista, en dicho pdmrafo n hay
Indlcaclén de que: en una relvmdlcaclbn de producto... claraments permite tal

- de defin 3 88 ales 38...": ademas, en los alegatos se
menclonan unos a]emplos. que no se transcr‘lbleron para que fuese posible
controvertiros.

e. En el eacnto al recurrente arguye que. e un I m

necesarios..." lo cual evldantemante no controvlerbe los argumentos da sustento nI
prueban que el método reivindicado a la fabric de un producto y que el

producto revista forma tangible.

Para aclarar nuestra posicién, como ya se explicé en el subpunto ¢ precedents, el
procedimiento (método) reivindicado NO congiste en una gecuencia de etapas

m_clm a la fabricacjén de un producto sino que se relaciona a una gecuencia de

Bales con medlos técnicos y, el diapositivo de diagndstico (producto)
de la ralvmdlcaclén 5 y dependientes NO reviste una forma tangible porque lo que se
describe y relvindica es una secuencia de procesamiento de safial entre un sensor y un
procaesador, lo cual, es el uso de esos medios técnicos v no en la producelién de un
producto tangible.

En consaecuencia, por los motivos explicados en los subpuntos b, ¢, e precedentes, se
concluye que contrario a las afirmaciones del memorialista, las relvindicaclones de la
golicttud no cumplen las disposicionas del articulo 14.

8) En el punto sigulente el memorialista alega que,*1.3. La presente Invencién no se
gncuentrs Incursa dentro de los literales previstos en el articulo 15...rutina de
procasamiento la cual es un programa como tal... tal objecién fue subsanada... conforme
a las modificaciones... nuava reivindicacién 1 quagnmsapreaanta ge refiere a un
método de diagndstico... método comprende conyertir una cantidad fisica recibida por el
sensor en una sefial eléctrica; y transmitir ia sefial eléctrica a un microordenador de chip
anico, caracterizado porque 8l método comprende las etapas de generar una sefial de
excltacién con el microordenador en un chip cuando recibe una sefial eiéctrica generada
por el sensor durante un funcionamiento normal....se basa en la combinacién de fases o
gtapas que, aunque aisladamente pudieran ser conocidas, no se hablan combinado
preyiamente de la manera reivindicada... Técnicamente, eate efecto se consigue debido a
que el circulto de excitaclon coplado al microordenador r recibiru al
de excitacién, y a que el sensor genera la sefigl de valor... no se limita a un programa de
ordenador como tal... el método qu aflng o nueva ndl nes nNo es un
programa de ordanador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que
determinados elementos fisicos interactGen de forma distinta a la convencional™.
(Subrayados y resaltados dal examinador).

8) Para controvertir y desvirtuar los alegatos pracedentes basta sefialar que:

a. Por loa motivos ya explicados arriba en los puntos 2) y4), N  as ciarto lo que se arguye
en, "...nitina de procesamiento la cusl es un programa como tal... tal objecién fue

4
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_QMQ conforme a las modificaciones...”, porque en el punto 2 del sexto
considerando de la Resolucldn Impugnada, se trascribleron los articulos 30 y 34 y se
sefiala que: “las nuevas relvindicaciones 1 a 3 se redactaron en términos de la secuencia
de procesamiento de sefial llevada a cabo con los componentes de un bucle de control
automético, lo cual, ho se permite. Adicionalments, la nueva secusencia no tlene sustento
3 Ut pallddelo ] :

Ademads, en el punto 5 del sexto considerando de ia Resolucién atacada, se aclard al
solicitante que el Tribunal de Justicla de la Comunidad Andina, en la interpretacién
prejudicial dentro del proceso 36-IP-98... el procedimiento (método) relvindicado N
consiste en una secuencia de etapgs conducentss a la fabricacién de un producto sino
que se relaciona a una gecuencla de procesamiento de sefiales con medios técnicos.

Asimismo, se aclard que el dispositivo de diagndstico (producto) de la reivindicaclén 5y
dependientes NO reviste una forma tangible porque lo que se describe y reivindica es una

secuencia de procesamlento de gefial entre un sensor y un procesador, lo cual, es el uso
uecclén de algo {un ible. Por lo
tanto el pliego, cualqulera que se tome, queda sin ningln sustento.

b. En el punto 4 de ia Resolucién impugnada se Indicé que, del estudio de la solicltud se
deduce que ella trata de proteger un soporte I5gico, como tal, porque se reivindica un

"método” y un “dispositivo” por la encla de tratami efial n
microcomputador que se llustra con el diagrama de flujo de la figura 2 y se reivindica,

explicitaments, en las reivindicaciones 2 y 4 (obviamente del pliego inicial). Dicha rutina de
procesamiento es un programa como tal.

Adiclonalmente, en el punto 5 del acto se sostuvo y sostiene, categéricaments, que el
objeto de la solicitud no se definié acorde a la prictica establecida por la oficina basada
en las definiclones del pamafo 57 de la Gula sobre el examen de las solicitudes de
patentes, y en {a jurisprudencia dictada ai respecto.

También se sostuvo y se reitera, que la solicitud trata de proteger un soporte iégico, como
tal, porque se relvindica un "método” y un "dispositivo® por medio de una gecyencla de
tratamlento de sefal que reallza un microcomputador, que se flustra con el diagrama de
fiujo de la figura 2 y se reivindica, explictaments, en las relvindicaciones 2 y 4.

Es méas, nuestras afirmaciones se puede constatar con el resumen descriptivo del numeral
2, alll se reflejan unas secuencias o rutinas de procesamiento de sefial, lo que hace
evidente el no cumplimlento de las disposiciones del inciso e), del articulo discutido
justamente porque se trata de una gsecuencia de procesamiento de sefiales, con medios
técnicos como el sensor y el procesador, por eése motivo y hasta tanto no camble la norma,
el procedimlento y la jurisprudencia dictada, las secuencias l6gicas de procesamiento de
sefiales, informacion y/o datos se han considerado, se consideran y se seguirdn tomando
como soporte i4gico como tal motivo, por el cual, no se cumplen las disposiciones
discutidas.

Sl la administracién aceptase los alegatos del interesado como vélidos, se llegaria a que

con solo arglir qus, *...el método que se define... No @8 un programa. .. procedimiento con
el que se consl ue mipad mentos fisicos Interactiien de forma distinta a la

convencional®, se permitiia que, gol m derech rias,
taxativaments, excluld r la ley y a que no diera cumplimiento a las atribuciones a
ella otorgadas.

En conclusién, ios alegatos del solicitante no contienen razones sustentadas en hechos
clertos que controviertan los fundamentos de la Resolucién sino que solo tratan de crear
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confusién en quienes no tengan experiencia en el tema.

7) El recurso concluye con,“1.4. La presente invencion ng se encuentra incursq dentro del
articulo 21 de la Decisién 486...debe resaltarse la consideracién de que la presente
invencién no es un programa de ordenad | debido a que la invencidn afecta el

nclionamiento de elementos fisicos di al microordenador... |a presente invencidn
se refiere a una combinacién nueva @ Inve de elementos fislcos... técnico en (a
materia, como un Ingeniero electrénico, podria disefiar upa implantacion préctica de la

invencién en base a un diagrama de fluio... ge partiria de Informaciones va existentes. ..
por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaria en un andlisls ax post facto,
que seria io a lag disposiciones ... Decisién 486 ... la parie caracterizante de la
nueva reivindicacion 1 define que el método comprende diversas etapas... &tapas se
producen fisicamente con_elementos fisicos eléctricamente Interconectados, con la
intervencion de elementos distintos al microordenador, por lo que consideramos que lo
reivindicado es una combinacién novedosa... también debe considerarse inventiva a la
vista de que no es parte de |as |abores rutinaras de un ingenlero electrdnico nl resuita
@vidente ni para tal ingeniero sobre la base del estado de la técnica conocido... la parte
esencial de la nueva relvindicacion 5 se reflere a un disposltivo. .. solicito a su despacho,
tener en cuenta todas y cada una de las consideraciones expuestas... PETICION DE SER
TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO,
presentados ante su despacho en forma oportuna, el 23 de Mayo de 2006... se ajustaalo
prescrito por el articulo 34 de la Dacigidn 486... se reflere a una Invencién patentable a la
luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria®. (Subrayados y resaltados fuera
de texto).

8) Para controvertir ios alegatos del punto anterlor, se puntuallza que:

1. En el numeral 4 del acto impugnado, la oficina explicé que, se desconoce, ademds, lo
dispuesto por el articulo 21 de la Decisién 488 porque se hace otro (segundo) uso de
componentes convencionales de un bucle de control automético de sefial.

Cabe anotar en este punto que la oficina no puede aceptar como sustento de
patentabllidad n! la redaccién de un documento en determinada forma nl el uso de un
dispositivo o circuito o sistema convencional (parte del mismo) para procesar, transmitir o
recibir sefiales (Informaclén), porque:

a. Un dispositivo o circuiio o aparsato 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 o aparsto o sistema pariicular tal
como se ralvindica en este expediente.

b. No solo se altera la proporcién, entre lo divulgado y la proteccion solicitada aino que se
trata de una secuencia l6gica de procesamiento de sefialo rutina, lo que es un programa
(soporte 16gico), como tal. ,

c. La oficina en casos como este, considera que el pliego carece de nivel Iinventivo
puesto que se trata de operaciones que un técnico en la materia, en su préctica dlaria,
podria realizar porque seria solo cargar una rutina acorde a un diagrama de fiujo, para que
el microcomputador entregue los resultados del procesamiento de la ssfial, en particular,
indique la presencla de una averia (falla) en el funcionamiento de un sensor que monitorea
la salida de un aparato.

Adicionalmente, es importante resaltar 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 le confieren patentabllidad ni al método
ni al dispositivo.

AL



Por ello se precis6 que, un "aparato o dispositivo™, como tal, es Independiente de c6mo se

usa, es decir, dicho dispositivo no se puede restringir por la manera de uso pensada
(deseada) que se le de.

Por ejemplo, una memoria es Independiente del género de datos que se aimacenen en
ella, una pantalla es independiente del género de informacién que se despllegue en ia
misma, efc. de alil es evidente, que el género de datos (Informacién o sefial) yfo ia
secuencia en que se procesen, no son caracteristicas que sirvan para distinguir un
aparato o “dispositivo”, del modo como se reivindica en este caso.

2. Al final del numeral 5 de la Resolucién, se dice que: la oficina ha sostenldo y se
sostlene, categéricamenta, que un programa de procesamiento en la forma de secuencla
l6gica de procesamiento, rutina protocolo, etc., en s, carece de nivel Inventlvo porque se
frata de operaciones, que un téchico en la materia reallza cominments,

Una vaz mas, el memonialista arguye que, “... un técnico en la materia primero tendria...
por lo que establecer una falta de nivel inventivo se basaria en un andlisis ex post facto,
que seria contrario... no es evidente cuando no resulta de una manera... invenclén®, lo
cual, se desvirtia faclimente con lo que dice el articulo 18 de la Declsién. “se consideraré
que una Invencién tlene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada... no hubiese resuitado obvia ni se hubiese derivado... técnica®, (subrayado fuera
de texto).

Para explicar este punto precedente 88 agregd que, el Manual Andino en su pégina 76
gefiala que: "el examinador no debe basarse en opiniones parsonales; toda objecion
respecto a la falta de nivel Inventivo de una invencién (léase solicitud) debe probarse a

partir de] estado de la técnica” (subrayado fuera de texto), sin embargo, eso NO significa
que estemos limitados al estado de la tédcnica, como por las afirmaciones de la respuesta,
lo considera el memorialista.

Acorde a ia Jurisprudencia dictada, para el axamen del nlwl Invanuvo. el técmco medlo
¢l 0 ¢ ' -

alizar el cf : X
conoclmlentos habria pod|do pmduclrse la Immncldn 0 No.

En otras palabras, NO es requisito Indispensable que el nivel Inventivo sea objetado con
documentos sino, al contrario, justamente los conocimlentos y experienclas del
examinador son el punto de partida para esa calificacién, més adin cuando los
*antecedentes” citan expiicitamente ios componentes del bucie de control usados para
procesar la sefial de control y dlagnéstico.

3. En el acto impugnado no se mencloné para nada la novedad, por ello la afirmacién de
que, “.. etapas se producen fisicamente con elementos fisicos eléctricamente
Interconectados, con la Intervencién de elémentos distintos al microordenador, por lo que
consikderamos que lo relvindicado es una combinaclén novedosa...”, no tlene sustento en
hechos reales y se sale de lo que se fundamenté en dicho acto.

Para terminar, las Gitimas afirmaciones, “...tamblén debe considerarse inventiva a |a vista

de que no es parte de |as labores rutingrias de un ingeniero electrénico ni resuita
gvidents...", no controvierten las razones del subpunto 2 precedents, ya que, no explican

por qué la carga de una secuencia no esti en las “labores nitinarias” de un técnico en la
materia, el solo arglir eso no es sustento suficiente para tal cometido.
Tenlendo an cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resoluclén no contlenen fundamentos clertos que

A8



desvirtien las objeciones a la patentabilidad presentadas por ila Oficina, porque se
sustentan en hechos distorsionados respecto a los contanidos en el acto.

b) Las conclusiones del recurrente son respetables pero sus alegatos de ningin modo
desvirtGan los fundamentos que sustentan la Resolucién impugnada, como se puede
deducir de Ia exposicién hecha en los puntos 2), 4), 6) y 8) precedentes.

En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio solicitado
en las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 121 a 123.

Bogotd, D.C. 2007 01 19
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