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Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domicliado en Bogot3,
identificado con la'Cédula de Cludadanfa No.17°192.062 de Bogotd, Abogado en
Ejerddo, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura, actuando en cardcter de apoderado de la Sociedad
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, domidiiada en 1-1,
Minamlaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokio, Japdn; encontréndome dentro del
término legal para dar contestaddn al auto proferido por su Despacho mediante
oficio No. 268, notificado por Estado de 13 de enero de 2.006, y cuya solicitud de
prorroga fue oportunamente radicada el 31 de marzo de 2.006, me permito
manifestar y anexar:

I. Manifiesto:

1. El eaminador ha formulado objeclones a la daridad de la solicitud.
Atendiendo las sugerencias se ha reallzado una serie de madificaciones al
Capitulo Descriptivo y a las relvindicaciones.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 34 de la Dedisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, hemos presentado por medio de
Formulario Unico No. 2000-10 radicado ante su Despacho el 22 de Mayo de
2006, el nuevo capitulo descriptivo y relvindicatorio. Estas modificaciones no
implican ningin cambio sustandal, nl material de la solidtud presentada
inicialmente.

Modificaciones que solictto muy respetuosamente a su Despacho tener en
cuenta, al momento de proferir una decisién sobre el asunto, las cuales
definen Ia materia sobre la cual se solidta proteccién.
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En e mismo oficio se objetan la daridad de las reivindicaciones. Las nuevas
reivindicaciones 1 a 8 pretenden superar esas objeciones.

Con respecto a las reivindicadiones 1 a 4 originales, el examinador sefiala
que éstas se redactaron en términas de ka secuenda de procesamiento de
seilal Nevado a abo con los componentes de un bude de control
automdtico, lo que no se permite.

Las nuevas relvindicacdiones 1 a 4 (de método) definen ahora las etapas de
un método y los parémetros operativos que se aplican a esas etapas en
términos que permiten a un experto poner en practica el procedimiento e
implantario directamente mediante los drcultos electrénicos necesarlos.

Se trata de un método que permite hacer fundonar y controlar unos
dispositivos electronicos de forma distinta a fa convendonal y, por lo tanto
de un auténtico procedimiento.

De Igual forma el examinador objeta que las reivindicaciones 1 a 4 originales
comprenden caracteristicas estructurales y que las relvindicaciones 5 a 9
comprenden caracteristicas no-estructurales, y se lliegaba a la condusién
que ello era contrario a lo dispuesto en el articulo 14 de la Dedsién 486
cuando éste se interpretaba a la iz del pérrafo de fa “Guia sobre el @@men
de las solicitudes de patentes” publicada en la OMPI en 1982.

Al respecto, me permito manifestar lo sigulente:

El parrafo 57 de la citada guia de examen no prohibe en absoluto que en la
redaccién de una reivindicadén de producto o de un pliego de
relvindicaciones de producto puedan coexistir componentes definidos por su
estructura o componentes definidos por su funcién, sino que daramente
permite tal coexistenda de definicdones estructurales y funcionales. De
hecho, en dicha guia figuran ejemplos que precisamente combinan la
Identificacién de un elemento estructural que se define ufteriormente por su
funddn, y dicha guia precisamente establece que las fundones atribuidas a
un elemento estructural sirven para delimitar las caracteristicas de tai
elemento estructural frente a otros elementos que no tienen esa funcién.

Asimismo, en cualquler método o procedimiento Intervienen dispositivos que
tienen una determinada estructura y, por lo tanto, es necesario definir la
estructura de tales dispositivos para posibilitar una definidén completa y
correcta del procedimiento.

Tenlendo en cuenta lo anterior, las nuevas relvindicaciones aportadas
cumplen los requisitos establecidos por el Articulo 14 de la Dedsion 486.

El examinador también manifiesta que lo relvindicado en la presente
solicitud, es una rutina de procesamiento la cual es un programa como tal
cuya patentabilidad queda prohibida por el articulo 15 e) de la Decisién 486.
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La nueva relvindicacion 1 que ahora se presenta, se reflera a un méfndo de
Mldmdeamsabﬁmahnammmmmmmmmde
control de salida cuyo método comprende convertir una cantidad fisica
recibida por el sensor en una sefial eléctrica; y transmitir la seial eldctrica a
un microordenador de chip Unico, caracterizado porgue & mélodo
comprende las elapas de

generar una seial de exdtacidn con el microordenador en un
ochip cuando recibe una sevial elécirica generada por el sensor
durante un funcionamiento normal;

exviar un drouito de exatadon para exdiiar & sensor, con la
sefial de exditadidn emitida por ef microordenador en un chip;

redbir en ef microordenador una sefial eléctrica de un valor

especilico predeterminado generada por & sensor durante una
parada de ka sefial de excitacion;

diagnosticar la avena de funcionamiento del sensor cuando no
se recibe la seflal eléctrica de valor espedifico ausando se para
lo sefial de exataddn;

Este método o procedimiento que se define en la nueva relvindicacién 1 se
basa en la combinadién de fass o etapas que, aunque aisladamente

se habi . ente de la manera
reivindicada, mnslguléndose asi el oonh'ol de un elemento fisico, el sensor,
de manera que detectar una averfa en el fundonamiento del sensor Induso
cuando 2 seiial de sallda del sensor se para dentro de una banda normal
del sensor. El estado de la técnica precisamente no permitia detectar una
averia cuando, a pesar de tal averia, el sensor defectuoso produda un a
sefial de sallda "normal” es dedr, una sefial de salida que se encuentra
dentro de la banda de sefiales de salida que también se produce durante el
fundonamiento correcto del sensor. Al respecto, cabe sefialar a discusion
del estado de la ténica que se hace en el apartado “Antecedentes de la
invencion® en la memoria descriptiva de la presente solicitud.

Técnicamente, este efecto se consigue debido a que el drcuito de exdtacién
esléampladoalmlaoordemdorparapodermdblrunaseﬁaldeexdtadon
y @ que & sensor genera la sefial de valor espedifica cuando el circulto de
excitacion para el sensor no estd siendo excitado por la sefial de excitacién.
Lo que, por lo tanto, se consigue mediante la presente invencion no se
imita a un programa de ordenador como tal que sélo afectaria el
funclonamiento Intemo del microordenador, sino implia un funcionamiento
distinto de elementos fisicos adidonales, a saber, el sensor que emite una
sefial eléctria de un valor especifico durante la parada de la sefial de
excitadén y el dircuito de exdtadon que se excta sdlo cuando redbe la
sefial de excitacion del microordenador.
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Por lo tanto, el método que se define en ias nuevas de la presente solicttud
no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con e

que se consigue que determinados elementos fisicos Interactiien de forma
distinta a la convencional.

En el ofido se afimma que la presente solicttud se refiere a otro (segundo)
uso de componentes convendonales de un bude de control automética de
sefial, lo cual esta afectado por e articulo 21 de la Decisién 486.

Al respecto, el oficio mantiene que un dispositivo o dirculto o aparaip como
tal es independiente del género de los datos y/o de ka manera (secuenda)
an que se procesen dichos datos, razdn por k3 cual esas caracteristicas, no
skven para caracterizar un dispositivo 0 aparato o sisterna particular tal
como se relvindica en este expediente.

Asimismo, indica que esa Dependencia en casos como éste, considera que e
pliego carece de nivel inventivo puesto que se trala de operadiones que un
téonico en la materia, en su préctica diaria, podria realizar porgue sdlo seria
cargar una rutina acorde a un diagrama de Mo, para que o
microcomputador entregue los resultados del procesamiento de k& seiial, en
particular indique la presencla de una avena (falla) en & funclonamiento de
un sensor que monitorea la sallda de un aparato, y que & mero uso de
elfementos convendonales de un dispasitivo (aparato) y/o la redacdidn del
documento donde se combinen caracteristicas de estructura o funcidn con
usas no confiere pateniablidad ni al método ni al dispasitivo.

De acuerdo con lo previamente indicado, consideramos que la presente
invencddén no es un programa de ordenador como tal debido a que la
invendén afecta el fundonamlento de elementos fisicos distintos al
microordenador.

Por otra parte, el solidtante también desea hacer hincapié en que la
presente invendén tampoco se limita a hacer que un sistema en si conoddo
opere de otra manera, sino que ia presente invenddn se refiere a una
combinacién 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 implantadén practica de la Invencién en base
a un diagrama de flujo, no es otra cosa que el hecho de que un ingeniero
mecanico podria construlr un nuevo aparaito sobre la base de unos dibujos
esquemdticos de tal aparato, ya que en ambos casos se partira de
informaciones ya existentes.

Precisamente para llegar a esas informaciones bésicas, contenidas en un
diagrama de fiujo o0 en los dibujos esquematicos de un aparato, hadan faita
consideraciones técnicas que van mas alld de unas labores rutinarias de
programacdién de ordenados.

Por lo tanto, en el presente caso, al igual que en el caso de una Invendon
mecanica, el técnico en la materla primero tendria que conocer las
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caracteristicas de la Invenddn, por lo que establecer una falta de nivel
inventivo se basaria en un andlisis ex post facto, que seria contrario a las
disposiciones relativas al nivel Inventivo contenidas en la Decisién 485,
segun la que una invencidn no es evidente cuando no resulta de una
manera del estado de la téonica, es declr, las informadones técnicas
disponibles con anterloridad a la Invendén.

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

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

excitar un drcuito de exditadion para exdlar el sensor, con la sefial de
excitacion emitida por el microordenador en un chip;

Y

recbir en el microordenador una sefial eléctrica de un valor

especifico predeterminado generada por & sensor durante una
parada de la sefial de exdtacion.

Estas etapas se producen fisicamente con elementos fisicos eléctricamente
interconectados, con 13 intervendén de elementos distintos al
microordenador, por lo que consideramos que lo relvindicado es una
combinacién novedosa a la vista de que no esta contemplada en el estado
de la técnica que, ademds, también debe considerarse Inventiva a ia vista
de que no es parte de las labores rutinarias de un Ingeniero electrénico ni
resulta evidente nl para tal Ingeniero sobre la base del estado de la téonica
conocido.

De igual manera, la parte esenclal de la nueva relvindicacion 5 se refiere a
un dispositivo que se caracteriza porque

comprende un drcultp de exotacion conectado al microprocesador en
un chip que exdita el sensor, y que estd controlado por una seflal de
control emitida por el microordenador en un chip,

y porgue dicho microordenador en un chip comprende medios
detectores que detectan sl la sefial eléctrica de salida del sensor tiene
0 no un valor espeadiico, y medios de detenddn que detienen la
exdtadidn del dircuito de exdtacion cuando ke sefial eléctrica de salida
del sensor detectada por los medios detectores no tiene dicho valor

espediico.

De manera atenta solicito a su Despacho, tener en cuenta todas y cada una de las
consideraciones expuestas anteriormente, al momento de estudiar el presente

Caso.
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II. Anexo:

i. Copla del Formulario Unico de Modlificaciones 2000-10, radicado ante su
Despacho el 22 de mayo de 2.006, cuyo original y anexos reposan en e
respectivo expediente.

III, Peticidn:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigendas del
examinador y al tener en cuenta las modificaciones presentadas, asl como los
argumentos expuestos, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el
tramite de rigor y de ser el caso se hagan las comespondientes observaciones con
el animo de hacer lo pertinente dentro del presente trémite.

Atentamente,

(& s

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17'192.062 de Bogotd
T.P. 50.007 de Consejo Superior
de la Judicatura.
COD. 4134
02/524-026/pi
cpfm.-
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MOD[FICACIONES

2000-10
o SOLICITUD DE:
—  Correccitn de Error Material _X_ Modificacién a una solicitud

Nombre: HONDA GIKEN KOGYD KABUSHIKI KAISHA I
SOLICITANTE Direccién: 1-1, Kinaminoyama 2-chomo, Minato-kn
Domicilio: TOKY0, JAPON

Nombre: HUMBERTO RUBIO CAMACHO lDl"iN'l'IFICACION
REPRESENTANTE Dircccién: Cra. T No. 74-64,01. 8306 C.C._X_ NIT ___
O APODERADCOTcklono: 3132408 Fax: 3131647 CE.__ OTRO ___

E-mail: No. 17"192.082 TP. 30.007
@ Nimero de expediente: Tilo
02-018.013 «NETODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE

FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR"

Descripcidn de la correceién o modificacién solicitada

ConformealoestablecldoenelAtﬁculo34dehDecm6n486dehCom6n

de la Comunidad Andina, solicito sean tenidas en cuenta para el estudio de Ia
presente solicitud, lis siguientes modificaciones: 1. Nuevo Capitulo Descriptivo
y 2. Nuevo Capitulo de Reivindicaciones. Para gue Ia presente peticién gsea
vigble, se snmexan los nuevos capitulos sefialados anteriormente. Estas

modificaciones no implican ningGn cambio sustancial, ni ampliacién de la
cién de la solicitud tada inicialmente.

Comprobante dc pago No. 05-84,067 Fecha: 21 DE JULIO DE 2.008
06-752 04 DE ENERO DE 2.006

Ancxos:

X Comprobante dec pago de la tasa

— Poderey, si fuerc el caso.

__ Certificado de Existencia y Representacidn legal de las partes, cuando sean “
personas juridicas.

NOMBRE HUMBERTO RUBIO CAMACHO  FIRMA _ FurBumberto Bubio
: C.C. 17°192.062 de Bogots T.P. 50.007

opta..
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