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Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
Actuacién : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le salicito presentarse a este Despacho ublcado en Ia Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la cludad de Bogota D.C., dentro del tdrmino de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de Ia presente citacién, en horarlo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jomada continua, con el fin de notificarle personaimente el contenido de la resclucién de la
referencla proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacién cltado en
ol asunto.

De no hacerse presente én el término Indicado anteriormente, la providencla en mencién se
notificard por edicto, el cual se fljard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrard disponible en la pagina
web de la Entidad desds el dia hébil sigulente al de su notificacién, la cual podrd ser
consultada desde un computador con accaso a Internet, en la pagina www.slc.gov.co, con el
nimero de resolucion a través de la opcldn servicios en linea - caracter general - consulta
actos edministrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sada Ceniro: Carrera 13 No. 27-00 Placa 2, 5y 10
Al comestar favor indique el namero de mm:n.mmmmsoyam
redicacion consignado en el slicker Faxc 3 82 28 85 3 60 52 20. Linea 018000 910185
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIGN. . 5773

Por la cual se resusive un recurso de reposicion

Rad. 02-018013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 da 1892 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSID.ERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 34049 de 11 de diciembre del 2008, la
Superintendencla de Industria y Comerclo negd el privilegio de patente de invencién a
la creaclén denominada: ‘METODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE
FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR'".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de diclembre de
2008 bajo el nimero 02 018013 00013 0000, el doctor Humberto Rublo Camacho en
su calidad de apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, Interpuso recurso de reposicién contra la decisién contenida en la cliada
rasolucién, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar,
se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que ol recurso a que hace referencla el ordinal anterior se fundaments,
en gintesis, de la sigulente manera:

Manifiesta el recurrente que “La decisién contenida en la resolucién, motivo de la
actual impugnaclon, 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 relvindicatorio, constituyéndose en una invencién que cumple los
requisitos previstos en el articulo 14 de la Declslén 486 de la Comunidad Andina,
como se demostrard a continuacion:

*Modificacién presentada el dia 23 de mayo de 2008:

*Su despacho sefiala que no es de recibo la modificacién presentada el dia 23 de
mayo de 2006, por medio del cual fue allegado un nuevo capltulo descriptivo y
relvindicatorio. Pues se afirma que las relvindicaciones presentadas no tienen
sustento descriptivo, nl cumplen 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 nueva descripcion con las nuevas
relvindicaclones, existe la secuencla y coherencla gue permite dar el respaldo
descriptivo a las nuevas reivindicaclones.

*Por lo que, el contsnido de las relvindicaciones de la presente solicitud esta recogido
Integramente en la memoria dasoi T IFMBERGININ IAINTIVITRIACIONES estén, tal
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Rad. 02-019013
como estipula el Art. 30 de la decisldn 488 'sustentadas por la descripcién’.

“As| pues las secuencias descritas y las relvindicaciones no son diferentes, tan es asi
que en la descripcién sl es expuesto el método de diagnéstico de averias de
funclonamiento de un sensor en un aparato de control de salida. Lo que solicito muy
respetucsamente a su despacho tener en cuenta, para proferir una decision ajustada
a derecho”.

Con relaclon a la claridad de las relvindicaciones sefiala el recurrente: *(...) nétese
que las relvindicaclones presentadas iniciaimente, especificamente de la 1 a 4 se
objetaron por esa entidad, al sefalar que su redacclion fue hecha en términos de la
secuencla de procesamlento de sefial llevado a cabo con los componentes de un
bucle de control automético, lo que no se permite.

“Por ello, las nuevas relvindicaclones presentadas, mediante Formulario Unico de
Modificaciones, en legal forma, el dia 23 de Mayo de 2008, y que solicito muy
respetuosamante a su despacho tener en cuenta, nétese comodela 1 ala 4 definen
ahora las etapas de un método y los pardmetros operativos que se aplican a esas
etapas en términos que permiten a un experto poner en préactica el procedimiento e
Implantario directamente mediante losa circultos electronicos 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”.

Considera el recurrente que la presente invencién “se encuentra ajusteda a lo
previsto por el articulo 14 de la Declisién 486 de la Comunidad Andina" y agrega “me
permito reiterar a su despacho que aln cuando se objetaron las reivindicaciones
presentadas iniciaimente, debido a que las reivindicaciones 1 a 4 Iniclalmente
presentadas, comprenden caracteristicas estructurales y que las relvindicaclones 5
a 9 comprenden caracteristicas no-estructurales, llegando a la conclusién que ello era
contrario a lo dispuesto en el articulo 14 de la Declsién 486, cuando éste se
interpretaba a la luz del pamrafo de la ‘Gula sobre el examen de las solicitudes de
patentes’ publicada en la OMPI| en 1882; resulta Iimperativo reiterar a su despacho lo
siguiente:

“El pamrafo 57 de la citada gula de examen no prohibe en absoluto que en la
redaccién de una relvindicacién de producto o de un pliego de relvindicaclones de
producto puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes
definidos por su funclén, sino que claramente permite tal coexistencla de definiclones

estructurales y funcionales. De h ihat gula figuran ejemplos que
preclsamente combinan | tficacidn dé"un elemento estructural que se define
ulteriormente QLY ' (‘;ng{gmﬂar:leﬁnﬁ‘l%estableca que las funciones
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atribuidas a un elemento estructural sirven para delimitar las caracteristicas de tai
elemento estructural frente a otros elementos que no tienen esa funcién.

“Asimismo, an cualquler método o procedimiento Intervienen dispositivos que tienen
una determinada estructura y, por lo tanto, es necesario definir |a estructura de tales
dispositivos para posibllitar una definicién completa y comrecta del procedimiento.

“Por lo que las nuevas reivindicaciones aportadas y que ruego a su despacho tener
en cuenta, pues 8e presentaron en legal forma, cumplen los requisitos establecidos
por el Articulo 14 de la Decisién 488",

Afade el racurrente que la presente invenclén “no se encuentra Incursa dentro de los
literales previstos en el articulo 15 de la Declsién 486 de la Comunidad Andina”™ y
solicita al Despacho considerar "como atin cuando Iniclaimente esa entidad, objetd
que lo reivindicado en la Invencldn citada en referencia, se referia a una rutina de
procesamiento la cual es un programa como tal cuya patentabliidad queda prohibida
por el articulo 15 e) de la decisién 486; tal objecién fue subsanada.

“Lo anterlor, conforme a las modificaclones presentadas ante su despacho, el 23 de
mayo de 2008, pues ndtese que la nueva reivindlcacidn 1 que ahora se presenta, se
refiere a un método de diagndstico de averias de funclonamiento de un sensor en un
aparato de control de salida cuyo método comprende convertir una cantidad fisica
recibida por el sensor en una sefial eléctrica; y transmitir la sefial eléctrica a un
microordenador de chip Gnico, caracterizado porque el método comprende las etapas
de:

-'generar una sefial de excitacion con el microordenador en un chip cuando recibe
una sefial eléctrica generada por el sensor durante un funcionamiento normal;

-‘axcitar un circulto de excitaclén para excitar el sensor, con la sefial de excitacién
emitida por el microordenador en un chip;

-reclbir en el microordenador una sefial eléctrica de un valor especifico
predeterminado generada por el sensor durante una parada de la sefial de excltacion;

-‘dlagnosticar la averia de funcionamiento del sensor cuando no se recibe la sefial
eléctrica de valor especifico cuando se para la sefial de excitaclon;’

“Este método o procedimlento que se define en ia nueva relvindicacién 1 se basa en
la combinacién de fases o etapas que. aunque aisladamente pudieran ser conocidas,

no se hablan combinado previamente.da Ja manasrwetiitiiicida, consiguléndose asl
el control de un ele BISE -:i oLt eLQenera que detectar una averia en el
funclonamiento del sensor Incluam A" fial de sg!lga del sensor se para
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dentro de una banda normal del sensor. El estado de la técnica precisaments no
permitia detectar una averia cuando, a pesar de tal averia, el sensor defectuoso
producia una sefial de sallda ‘normal’ es decir, una sefial de sallda que se encuentra
dentro de la banda de sefiales de sallda que tamblén se produce durante el
funcionamiento comrecto del sensor, Al respecto, cabe sefialar la discusion del estado
de la técnica que se hace en el apartado ‘antacedentes de la invencién' en la
memoria descriptiva de la presente solicitud.

“Técnicaments, este efecto se consigue debldo a que el clrculto de excitaclén esta
acoplado al microordenador para poder recibir una sefial de excitaclén, y a que el
sensor genera la sefial de valor especifica cuando el circulto de excitacién para el
sensor no estd siendo excitado por la sefial de excitacién. Lo que, por o tanto, se
consigue mediante la presente Invencién no se limita a un programa de ordenador
como tal que sdio afectarla el funclonamiento intemo del microordenador, sino
Implica un funclonamiento distinto de elementos fisicos adicionales, a saber, el
sensor que emite una sefial eléctrica de un valor especifico durante la parada de la
sefial de excitacién y el circulto de excitacién que se exclta sdlo cuando reclbe la
sofial de excitacién del microordenador.

“Por o tanto, el método que se define en las nuevas relvindicaciones no es 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®.

Considera, ademéas el recurrente, que “La presents invencién no se encuentra
Incursa dentro del articulo 21 de la Declsién 4868 de la Comunidad Andina” y aflade:
“En las objeciones presentadas por su despacho, concretamente en el Oficlo No 268
Yy que se reltera en la resoluclén objeto de la actual Impugnacién, es sefialado que un
dispositivo o circulto o aparato como tal es iIndependiente del género de los datos y/o
de la manera (secuencla) en que se procesen dichos datos, razén por la cual esas
caracteristicas, no sirven para caracterizar un dispositivo o aparato o sistema
particular tal como se relvindica en este expediente.

*Asimismo, indica que asa Dependencia en casos como éste, considera que el pllego
caraece da nivel Inventivo puesto que se trata de operaciones que un técnico en la
materia, en su prictica diaria, podria realizar porque sélo seria cargar una rutina
acorde a un dlagrama de flujo, para que el microcomputador entregus los resultados
del procesamiento de fa sefial, en particular indique la presencia de una averia (falla)
en el funcionamiento de un sensor que monitorea Ia sallda de un aparato, y que el
mero uso de elementos convenclonales de un dispositivo (aparato) y/o la redaccién
del documento donde se combinen caracteristicas de estructura o funcién con usos
no conflere patentabliidad nl al método nl al dispositivo.

"De acuerdo conlo pmvla%mgg!ﬁgggmm'ﬁhﬁﬁ la conskderacién de que la
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presente Invencién no es un programa de ordenador como tal debido a que la
invencién afecta el funclonamlento de elementos flsicos distintos al microordenador.

*Por ofra parte, el solicitante también desea hacer hincapié en que ia presente
Invencién tampoco se limita a hacer que un sistema en sl conocido opere de otra
manera, sino que la presente Invencién se refiere a una combinacion nueva e
Inventiva de elementos fisicos. En este contexto, e! hacho de que, efectivaments, un
técnico en la materia, como un ingeniero electrénico, podria disefiar una implantacion
préctica de la Invencién en base a un dlagrama de flujo, no es otra cosa que el hecho
de que un ingeniero mecénico podria construlr un nuevo aparato sobre la base de
unos dibujos esqueméticos de tal aparato, ya que en ambos casos se partiria de
informaclones ya existentes.

“Precisamente para liegar a esas Informaciones bésicas, contenidas en un dlagrama
de fiujo o en los dibujos esqueméticos de un aparato, haclan falta consideraciones
técnicas que van més alla de unas labores rutinarias de programacién de ordenador.

“Por lo tanto, en el presente caso, al Igual que en el caso de una Invenclén mecénica,
el técnico en la materla primero tendria que conocer las caracteristicas de la
Invencidn, por lo que establecer una falta de nivel Invantivo se basarla en un andlisls
ax post facto, que serla contrario a las disposiclones relativas al nivel inventivo
contenidas en la Dacisién 488, segln la gue una invencidn no es evidents cuando no
resulta de una manera del estado de ia técnica, es declr, las Informaciones técnicas
disponibles con anterioridad a la invencién.

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

‘-generar una seilal de axcitacién con el microordenador en un chip cuando reclbe
una sefial eléctrica generada por el sensor durante un funclonamiento normal;

‘-axcitar un circulto de excitacién para excitar el sensor, con la sefial de excitacién
emitida por el microordenador en un chip; y

‘“reclbir en el microordenador una seflal eléctica de un valor especifico
prodlt:telgnlnado generada por el sensor mediante una parada de la sefial de
excitaclén;’

"Estas etapas se producen flsicamente Wﬂs fislcos eléctricamente
interconactados, conla Intervanclon de lgu ntos al microordenador, porlo
que consideramos que lo talviniiEtio-oE !Tnvomblnaclén novedosa a la vista de que
no estd contemplatilty grOMBE 14 técni quéCademds, también debe
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Por otra parte, segin el articulo 15 de la Declsién 486 no se considerarédn
Invenciones: “... @) los programas de ordenadores o el soporte l6gico, como tales;..."

El articulo 21 de la misma nomativa comunitaria dispone: “Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 16 de la presente Dacisién, no serdn objeto de nueva
patente, por e! simple hecho de atribulrse un uso distinto al originaimente
comprendido por la patente Iniclal”.

Por su parte, el articulo 30 de la Decisién 486 sefiala: “Las relvindicaclones definirdn
la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y conclsasy
estar enteramente sustentadas por la descripcién...”

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se reflere el presente trdmite
administrativo se advierte que e objeto de la solicitud lo constituye, segiin el resumen
de la misma, "Un sensor para convertir una cantidad fisica en una sefial eléctrica y
enviar la salida,..." (ver folio 3)

Argumenta en comienzo el recurrente que el Despacho “no ha tenido en cuenta la
modificacién presentada, por medio de la cual fue allegado nuevo capltulo descriptivo
y reivindicatorio, constituyéndose en una Invencidn que cumple los requisitos
previstos en el articulo 14 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, como se
demostrara a continuaclén: ...Su despacho sefiala que no es de reclbo la
modificacién presentada el dia 23 de mayo de 2006, por medio del cual fue allegado
un huevo capitulo descripivo y reivindicatorio. Pues se aflma que las
reivindicaclones presentadas no tlenen sustento descriptivo, nl cumplen con lo
estipulado en el articulo 34 de la norma comunitaria, afirmaclén que solicito muy
respetuosamente a su despacho re-considerar, pues vistos en conjunto la nueva
descripcién con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencla y coherencia que
pennite dar el respaldo descriptivo a las nuevas reivindicaclones., Por lo que, el
contenido de las relvindicaciones de la presente solicitud esté recogido Integramente
en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las relvindicaciones estén, tal como estlpula
el Art. 30 de la declsién 486 ‘sustentadas por la descripcién’. Asl pues las
secuencias descritas y las relvindicaciones no son diferentes, tan es asl que en la
descripcién sl es expuesto el método de diagndstico de averias de funcionamiento de
un sensor en un aparato de control de salida. Lo que soliclto muy respetuosamente a
su despacho tener en cuenta, para proferir una declisién ajustada a derecho”.

Como se indico en la regPERINTENREREAIA DESNRNATTeMhdicaciones 1 a 3 se
redactaron en términos de la secuergig MERDBeamiento de sefial lievada a cabo
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con los componentes de un bucle de control automético, lo cual, técnicamente no se
permite. Adicionaiments, la nueva secuencla no tlene sustento descriptivo y se alterd
en los términos utilizados més alld de lo permitido por el articulo 34... en la
descripcion (ver paginas 5 y 6) se sefiala que: el microordenador 14 envia una sefal
de excitacién S16 segun el programa almacenado en la memoria 14 A, la sefial S18
se 'Introduce’ (pasa) al circuito de excitacién 11, el cual Ia ‘Introduce’ (pasa) al sensor
12, ol cual convierte la cantidad fisica en una sefial eléctrica y envia una sefial de
galida S12 que se ‘Introduce’ (pasa) an el circuito de interfaz 13, esta (itimo procesa
la sefial en una sefial a reconocer en al microordenador y se emite una sefial
eléctrica S13. El microordenador convierte la sefial recibida en una sefial de coritrol y
la envia al circulto de salida que exclta una carga 16; cuando el microordenador
detiene el circulto de excitacién, el sensor envia una sefial especlifica...”

Tamblén se dijo en ese momento que “en las paginas 7 a 8 de la descripcion se
menciona que, el microordenador 24 genera una sefial S26 mediante el programa
almacenado, suministra la sefial de relo] a un circulto intermedio 21, el cual, conforma
la forma de onda de la sefial de reloj S26 y comige la atenuacion, la sefal
conformada S21 se suministra a un sensor de inclinaclén 22...°

Luego se concluyd que "Al comparar los resimenes anteriores con el contenido de
las nuevas reivindicaciones 1 y 5, de un lado, faciimente se nota que las secuenclas
descritas y reivindicadas no son una misma sino completamente distintas, es declr,
en ningln lugar de la descripclén se expone el "método de diagndstico de averias de
funcionamiento de un sensor en un aparato de control de salida” de 1a forma que se
relaciona en dicha relvindicacién y sus dependientes; alin més ‘enviar’ una sefial no
es '‘generar’ una sefial, nl mucho menos ‘diagnosticar la averla como ahora se
reivindica en |a reivindicaclén 1" del capftulo reivindicatorio allegado como respuesta
al oficlo de requerimiento.

Con relacién a la nueva relvindicacién 5 se dijo que "tampoco tiene sustento
descriptivo porque en ninguna parte de la descripcién se explica cuales son los
‘medios detectores’ que detectan nl cuales son los ‘medios de detencién’ que
detienen, ademas, dichos ‘medios detectores’ y ‘de detencldn’ son un agregado que
va més alld de lo permitido por el articulo 34. Por Ias razones anteriores, las nuevas
relvindicaciones 1, 5 y, consscuentemente, todas sus dependientes no se pueden
aceptar”, por lo que sefiald que las objeciones formuladas se mantenlan a pesarde la
respuesta.

De acuerdo con todo lo anterior, es claro que la Oficina, contrario a lo manifestado
por el recurrente, sl evalud el capltulo relvindicatorio allegado como respuesta al
Oficlo 268, notificado el 13 de enero de 2008; otra cosa es que el mismo no se haya
aceptado porque las reivindicaciones alll incluidas no tlenen sustento descriptivo
suficlente vy, adarnﬂjspno cumplen con lo dispuesto por el articulo 34 de la Declsién
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486, en cuanto a modificaciones, como se explicé en los fundamentos de la
resolucién. Asl las cosas, es obvio que si no se acepta el capftulo reivindicatorio
allegado como respuesta al Oficio 268, las objeciones a la patentabllidad son las
informadas en dicho oficlo para el capltuio en él callficado.

En consecuencia, argumentar que “(...) vistos en conjunto la nueva descripcién con
las nuevas reivindicaclones, existe la secuencia y coherencla que permite dar el
respaldo descriptivo a las nuevas relvindicaciones®” y que “el contenido de las
reivindicaciones de la presents solicitud esté recogldo integramente en la memoria
descriptiva y, por o tanto, las reivindicaciones estén, tal como estipula el Art, 30 de la
declslon 486 ‘sustentadas por la descripcion’...” no es acertado, por las razones
expuestas. S| el recurrente queria controvertir ios motivos de la resolucién de
negacién, entonces, deberia haber demostrado la coincidencia entre lo comprendido
en el capitulo relvindicatorio inadmitido y lo descrito en la solicitud al momento de
radicarse de forma andloga a lo realizado por la Oficina para fundamentar sus
objeciones.

Con referencia a la claridad de las relvindicaciones, sefiala el recurrenta: %(...) nétese
que las reivindicaclones presentadas iniclaimente, especificamente de la 1 a 4 se
objetaron por esa entidad, al sefialar que su redaccion fue hecha en términos de la
secuenclia de procesamiento de sefal llevado a cabo con los componentes de un
bucle de control automético, lo que no se permite. Por ello, las nuevas
relvindicaciones presentadas, mediante Formulario Unico de Modificaclones, en legal
forma, el dia 23 de Mayo de 2006, y que soliciito muy respetucsamente a su
despacho tener en cuenta, nétese como de la 1 a la 4 definen ahora las etapas de
un método y los pardmetros operativos que se aplican a esas etapas en términos que
permiten a un experto poner en préctica el procedimiento e implantario directamente
medlante losa circultos electrénicos necesarios. Se trata de un método que permite
hacer funclonar y controlar unos dispositivos electrénicos de forma distinta a la
convencional y, por lo tanto de un auténtico procedimiento®.

Una vez mdas debe dacirse que esta Oficina sl tuvo en cuenta el caplitulo
reivindicatorio allegado con la respuesta a la notificacién del examen de fondo y se
demostré que hubo razones de tipo juridico y técnico para rechazar dicho capitulo,
especificamente por no tener sustento descriptivo e Ir més alla de lo permitido por el
articulo 34 de la Decision 486.

En el Gltimo capftulo reivindicatorio presentado co -.rg_pﬁ‘llesta al Oficlo 268 se
incluyen las relvindicaciones 1a3y 5a8de lqg-fglﬂ@‘ 0 a 172, de donde se sabe
que no existe reivindicacién 4, aunque m ?J.\aa reivindi n sa menciond enia
ion; - la
resolucién de negacion; sln“mﬁégb‘hgj, ho neo Inglde; para nada en
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Cabe precisarse, ademaés, que nl en el menclonado oficio nl en la resolucién que se
Impugna se afirméd que la Gula para el examen de patentes prohlba la mezcla de
caracteristicas de estructura y funclén, como ahora alega el Interesado, porque dicha
Gula solo es una ayuda para los examinadores de las oficinas nacionales en sus
estudios y, en consecuencia, no puede prohibir nada, puesto que no es una ley o
norma de obligatoria aplicacién.

Ahora blen, aunque el articulo 14 de la Declisién 486 es el que establece las
categorias de invenciones a las que se puede otorgar patente, como se dijo, ni el
citado articulo ni el reglamento de la Declslén 486 sefialan expresamente codmo
podria presentarse una relvindicacién de una u otra categoria. Portal azdn esquela
Oficina nacional, con el fin de hacer practica la disposicién, ha venido utilizando las
sugerenclas de la citada Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes,
ademas de la jurisprudencla producida al respecto.

Como se manifiesta en la resolucién atacada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la interpretacién prejudicial Proceso 38-1P-88, fijé unas pautas acerca de
lo que es producto y procedimiento, de ia siguiente manera:

“(...) Las Invenclones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible,
por ejJemplo, maquinas equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invencién puede
residir tanto en un producto Independiente como en un producto que solo constituye
una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto.
Una Invencién de procedimiento, en general, es una solucién consistente en una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacién de un producto (...)"

A la luz de la nommativa aplicable y las pautas establecidas por la cltada
jurisprudencla, es claro que el procedimiento (método) reivindicado no consiste en
una secuencia de etapas conducentes a la fabricacién de un producto sino que se
relaciona con una secuencla de procedimiento de sefiales con medios técnicos. Lo
anterior lo reconoce el memorialista cuando aflrma que: “...se trata de un método
que permite  hacer funcionar y controlar unos dispositivos electrdnicos de forma
distinta a la convencional...”, lo cual no es una secuencla de etapas conducentes a
la fabricacién de un producto.

De ofro lado, el dispositivo de diagndatico (producto) de la reivindicacién 5 y
dependientes no reviste una forma tangible porque lo que se describe y reivindica es
una secuencla de procesamiento de sefial entre un sensor y un procesador, lo que
significa el uso de esos medios técnicos y no la produccién de algo tangible. Porlo
tanto, el capltulo reivindicatorio, ain tomando cuaiqulera, queda sin ningln sustento,
motivo por el que la solicitud no pueda continuar el trémite.

‘_1‘\_.1"‘
En cuanto se reflere al contenldo\ﬁsl 57 de la Gula, este sefiala: "En lo que
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respecta a su objeto, se distinguen las relvindicaciones de productos de las de
procedimiento... las primeras se refleren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla
u otra similar) definida mediante la Indicaclén de su composicién o de las funciones
de sus componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo,
instalacién, etc.) definido por su estructura o por la funcidn de sus elementos...” De
donde resulta que, contrario a io manifestado por el recurrents, en dicho pérrafo no
hay indicacion clara de permitirse la coexistencla de “definiciones estructurales y
funcionales...”, tratdndose de una reivindicacién de producto, como lo sefiala;
ademds, en los alegatos e mencionan unos elemplos que no ee transcriben para
que fuese poslible controvertirios.

Considera el recurrente que las nuevas reivindicaciones 1 a 4 "definen ahora las
etapas de un método y los pardmetros operativos que se aplican a esas etapas en
términos que permiten a un experto poner en préctica el procedimiento e implantario
directamente mediante los circuitos electrdnicos necesarios...”, pero esto no
controvierte lo expuesto por la Oficina ni demuestra que el método relvindicado
conduzca a la fabricacion de un producto que revista una forma tanglble.

Como ya se dijo, el procedimiento (método) relvindicado no consiste en una
sacuencla de etapas conducentes a la fabricaclén de un producto sino que menciona
una secuencia de procasamiento de sefiales con medios téchicos, y el dispositivo de
diagnéstico (producto) de la reivindicacién 5 y dependientes no reviste una forma
tangible, porque lo que se describe y relvindica es una secuencia de procesamiento
de seiial entre un sensory un procesador, que no es més que el uso de esos medios
técnicos y no la elaboracién de un producto tangible.

En consacuencla, se reltera que las relvindicaclones de la solicitud no cumplen las
disposiciones del articulo 14 de la Declsién 488.

Agrega el recurrente que “La presente invencién no se encuentra Incursa dentro de
los literales previstos en el articulo 16 de la Decisién 488..." y solicita al Despacho
considerar como “alin cuando iniciaiments esa entidad, objetd que lo reivindicado en
la invenclén en referencia, se referia a una rutina de procesamiento la cual es un
programa como tal cuya patentabilidad queda prohibida por el articulo 15 e) de la
Decisién 4886; tal objecldn fue subsanada. Lo antsrior conforme a lae modificaciones
presentadas..., pues ndtese que la nueva reivindicacién 1 que ahora se presenta, se
reflere a un método de diagndstico de averias de funcionamiento de un sensoren un
aparato de control de saiida cuyo método comprende convertir una cantidad fisica
recibida por el sensor en una sefial eléctrica; y transmitir la_gefial eléctrica a un

microordenador de chip Gnico, caracterlzado mprende las etapas
de ‘generar una sefial de excltaclo or en un chip cuando reclbe
una sefial eléctrica gena n funclon nto normal...’ Este
método o procedlmlento-" sa en G geﬁbqggl:tapas que, aunque
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alsladamente pudieran ser conocidag, no se hablan combinado previamente de la
manera relvindicada, consiguléndose asl ef control de un elemento fisico, el
sensor,...Técnicamente, este efecto se consigue debido a que el circulto de
excltaclon estd acoplado al microordenador para poder recibir una sefial de
excitacion, y a que el sensor genera la sefial de valor especifica cuando el circuito de
axcltaclon para el sensor no esta slendo excitado por la sefial de excitacion. Lo que,
por lo tanto, se consigue medlante la presente [nvencién no se limita a un programa
de ordenador como tal que sélo afectaria el funcionamiento Interno del
microordenador,... Por lo tanto, el método que se define en las nuevas
relvindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procadimiento
con el que se consigue que determinados elementos fisicos Interactiien de forma
distinta a la convencional®.

Con relacién a estos puntos del recurso se considera que no es clerto que fuera
subsanado lo expuesto en las objeciones, como ya se ha indicado “las nuevas
relvindicaclones 1 a 3 se redactaron en términos de la secuencla de procesamiento
de sefial llevada a cabo con los componentes de un bucle de control automético, lo
cual no se permite. Adiclonalmente, la nueva secuencia no tiene sustento descriptivo
y se alterd en los términos utilizados més alld de [o permitido por el articulo 34 de la
Decisiéon 486."

Ademés, como se indicd en este mismo escrito de respuesta, el procedimiento
(método) relvindicado no conslste en una secuencia de etapas conducentes a la
fabricacldon de un producto sino que se enuncia como una secuencla de
procesamiento de sefiales con medlos técnicos.

Asimismo, se aclard que el dispositivo de diagnéstico (producto) de la relvindicacidn $
y dependientes no reviste una forma tangible, porque lo que se describe y reivindica
@8 una secuencla de procesamiento de sefial entre un sensor y un procesador, que
no es otra cosa que el uso de esos medios técnicos y no la produccién de algo
tanglble. Este defecto se advierte en cualqulera de los capltulos reivindicatorios
allegados con la solicitud.

Se reitera, por otra parte, que la solicitud trata de proteger un soporte légico como tal,
porque se relvindica un ‘'método’ y un 'dispositivo’ por medio de una secuencia de
tratamiento de sefial que realiza un microcomputador (ver relvindicaciones 2 y 4), el
cual se liustra con el diagrama de flujo de la figura 2.

Como se manifestd en la resolucién que se Impugna, “en la descripclén se sefiala

que el microordenador 14 envia una sefal de excitaclén S16 segun el programa

almacenado an la memoria 14 A,..." (ver follos 7 y 8 del expedients) Alll se reflejan

unas secuencias o rutinas de procesamiento de sefial con medios técnicos como el

sensor y el procesador, se conslidera soporte l6gico como tal, motivo por el
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cual el objeto relvindicado esté Incurso en las limitaclones que establece el literal e)
del articulo 15 de la Decigién 488.

Finallza el recurrente manifestando que la presente invencién no se encuentra
incursa dentro de lo previsto por el articulo 21 de la Decisién 486 y afiade "debe
resaltarse la consideracién de que la presente invencién no es un programa de
ordenador como tal debido a que la invencidn afecta el funcionamiento de elementos
fisicos distintos al microordenador... ia presente Invencién se refiere a una
combinacién nueva e inventiva de elementos fisicos... el hecho de que,
efectivamente, un técnico en la materia, como un Ingeniero electrénico, podria
disefiar una implantaclon préctica de la Invencidn en base a un diagrama de flujo, no
68 otra cosa que el hecho de que un Ingenlero mecanico podria construir un nuevo
aparato sobre la base de unos dibujos esquematicos de tal aparato, ya que en ambos
casos se partiria de informaciones ya existentes... *

Contrario a lo manifestado por el recurrente, en este caso se trata de proteger
medlante patente otro uso (segundo) de componentes convencionales de un bucle de
control automético de sefial. Mas especificamente se trata del uso de un disposltivo o
circulto o sistema convencional o (parte del mismo) para procesar, transmitir o recibir
sefiales (Informaclién), lo que no resulta aceptable porque:

a. Un dispositivo o circulto 0 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
cual esas especificaciones no sirven para caracterizar un dispositivo o aparato o
sistema particular, tal como se relvindica en este expediente.

b. se trata de una secuencla légica de procesamiento de sefial o rutina, lo que es un
programa (soporte 16gico) como tal.

¢. la Oficina en casos como este considera que no se cumple con el requisito del
nivel inventivo, puesto que se trata de operaciones que un técnico normaimente
versado en la materia, en su practica diaria, podria realizar, puesto que se trata sdlo
de cargar una rutina acorde a un diagrama de flujo para que el microcomputador
entregue los resuftados del procesamiento de sefial, en particular, indique la
presencla de una averia (falla) en el funcionamiento de un sensor que monitorea la
salida de un aparato.

Adicionaimente, es importante resaltar que el mero uso de elementos convenclonales
de un dispositivo (aparato) o la combinacién de caracteristicas de estructura o
funcién con usos no le confieren patentabllldad ni al niﬂpdp nhal dispositivo. Porelio
se precisé que un “aparato o dlsposltlvq talies ndapandlante de como se usa,
es declr, dicho dispositivo %Ig ﬁlrlnglr poi1a manera dg uso que se plense
dade. Por ejemplo, una emoﬂa es Iﬁde‘ﬁendlen,te..del génqrq do datos que se
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almacene en ella, una pantalla es Independiente del género de Informacién que se
despllegue en la misma, etc. De alll s evidente que el género de datos (informacién
o sefial} y la sacuencla an que se procesen no son caracteristicas que sirvan para
distinguir un aparato o “dispositivo™ del modo como se relvindica en este caso.

Insiste el memorialista en que “en el presente caso, al Igual que en el caso de una
Invencién mecénica, el técnico en la materia primero tendria que conocer las
caracteristicas de la Invencion, por lo que establecer una falta de nivel Inventivo se
basaria en un anélisis ex post facto, que serfa contrario a las disposiciones relativas
al nivel Inventivo contenidas en la Decisidén 486, segun la gue una invencién no es
evidente cuando no resulta de una manera del estado de la técnica, es declr, las
informaclonaes técnicas disponibles con anterioridad a la invencién...”

Al respecto se considera que, teniendo en cuenta la normatlva y jurisprudencla
aplicables, para practicar el examen de nivel Inventivo, el técnico medio o persona
normalmentse versada en la materia que reallce dicho examen debe partir del
conocimiento que éi tiene de o existente en el estado de la técnica y reallzar el cotejo
comparativo con la materia relvindicada para determinar sl con esos conocimientos
habrla podido producirse o no la invencién reclamada. En este caso los
“antecedentes” citan explicitamente los componentes del bucle de control usados
para procesar la sefial de control y diagnéstico.

Cabe precisar que en el acto Impugnado no se mencioné para nada el requisito de
novedad, por ello la afirmacién de que “...etapas se producen flsicamente con
elementos fisicos eléctricamente Interconectados, con la Intervencién de elementos
distintos al microordenador, por lo que consideramos que lo relvindicado es una
combinacién novedosa...”, no tilene razén de ser, pues se sale de lo que se
fundaments en dicho acto.

En cuanto a que la materia relvindicada “debe conslderase inventiva a la vista de que
no es parte de las labores rutinarlas de un ingenlero electrénico nl resulta
evidents...", no se controvierten acd las razones de la negacién, ya que no se explica
por qué la sola carga de una secuencla no estéd en las “labores rutinarlas™ de un
técnico en la materia.

Por lo anterlormente expuesto, se reitera que el objeto de la sollcitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia,
no se halla mérito para revocar Ia decisién Impugnada.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la declsién contenlda en la Resolucién 34049 de
11 de diciembre de 2008, por medio de la cual se negé una patente de Invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notiflcar personalmente el contenido de la presente
resolucién al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calldad de apoderado de la
socledad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, o a quien haga sus veces,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso

alguno por encontrarse agotada la via gubemativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C.,alos 28 FEB. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

w;{,/ﬁ

Doctor

Humberto Rubio Camacho

Camera 7 No 74 - 64, Oficina 508
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