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LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Cddigo Contencioso

Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO:| Que mediante Resolucién 23283 de 30 de julio de 2007, la
Supenntendenma de Industria y Comercio negé el privilegio de patente de invencién a
la creacion denominada: ‘UNIDAD DE CONTROL DE GENERACION DE POTENCIA
PARA VERICULO'.

SEGUNDO Que mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de agosto de 2007
bajo el numero 02054502 00011-0000, el doctor Humberto Rubio Camacho, en su
calidad de apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA,
interpuso recurso de reposicion contra la decision contenida en la citada resolucion,
con el objelto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se
conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamento,

en sintesis,

de la siguiente manera:

Considera eI recurrente que “La decision contenida en la resolucién, motivo de la

actual impu
cuentalam
descriptivo

gnacnon resulta equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en
odificacion presentada, por medio de la cual fue allegado nuevo capitulo
y reivindicatorio, constituyéndose en una invencion que cumple los

requisitos previstos en el articulo 14 de la Decision 486 de la Comunidad Andina,
como se demostrara a continuacion: ...”

Anota enseguida: “Su despacho sefiala que no es de recibo la modificacion

presentada

capitulo descriptivo y reivindicatorio.

presentada

el dia 15 de marzo de 2007, por medio de la cual fue allegado un nuevo
Pues se afirma que las reivindicaciones
s no son lo suficientemente claras al no cumplir con lo estipulado en los

articulos 30 y 34 de la norma comunitaria, afirmacién que solicito muy

respetuosa
descripcidn

mente a su despacho re-considerar, pues vistos en conjunto la nueva
con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que

permite dar el respaldo descriptivo y claridad a las nuevas reivindicaciones. Por lo
gue, el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud esta recogido

integramen

te en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones estan, tal

como estlpula el Art. 30 de la Decision 486 ‘sustentadas por la descripcion’.

“Asi, el nuevo capitulo reivindicatorio presentado se ajusta a los parametros

~ establecido

s en los articulos 14, 15 e) 21y 30 de la Decisidon 486 de la Comision de

la Comunidad Andina. Lo que solicito muy respetuosamente a su despecho teneren
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cuenta, para proferir una decision ajustada a derecho.”

Con relacion a la claridad de las reivindicaciones sefala que “(...) las reivindicaciones
presentadals inicialmente, especificamente la 1 se objetc') por esa entidad, al sefialar
que su redacmon fue hecha en términos de la secuencia de procesamiento de sefial
llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de salida de potencia de
un generadlor lo cual no se permite. Respecto a las reivindicaciones 2 a4, 8y 9 se
objetaron porque no aclaraban o delimitaban una caracteristica de la unidad de
control smo que se desvian a caracteristicas convencionales de un generador
polifasico de CA, que no es el cbjeto de la solicitud. Respecto de las reivindicaciones
5, 7, 10 y |11, esta entidad manifestd que no tienen un enlace légico y estan
redactadas|en términos del uso y de la secuencia de procesamiento de senal llevada
a cabo por los componentes de un circuito de control de |a salida de potencia de un
generador, lo cual no se permite.

“Por ello, las nuevas reivindicaciones presentadas, mediante Formulario Unico de
Modlflcacm'nes en legal forma, el dia 15 de Marzo de 2007, y que solicito muy
respetuosamente a su Despacho tener en cuenta, pues nétese como las
re|v1nd|ca0|ones1 9,6, 7, 9 (antes 10) y 10 (antes 11) fueron modificadas, siendo

las rewmdlcacmnes modificadas suficientemente claras.

“‘En lo relacmnado con las objeciones del examinador a la claridad de las
relvmdlcac:ones de proeducto quisiéramos sefialar en primer lugar que ni la Decision ni
el reglamento ni el Manual Andino establecen, taxativamente, cémo se debe definir
cada concepto y al observar que el examinador acudié a la Guia sobre el examen de
las sohcﬂudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, resulta necesario sefalar
asu despacho que el parrafo 57 de la misma Guia, no prohibe en absoluto que en la
redaccién de una reivindicacién de producto o de un pliego de reivindicaciones de
producto como el de la presente solicitud, puedan coexistir componentes definidos
por su estructura o componentes definidos por su funcion, sino que claramente
permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales, ya que dicha guia
de examen precisamente establece que las funciones atribuidas a un elemento
estructural snrven para delimitar las caracteristicas de tal elemento estructural frente a
otros elementos que no tienen esa funcion.

“Las reivindicaciones presentadas en la modificacion no definen Gnicamente una
secuencia de procesamiento de sefiales sino elementos estructurales y las funciones

de los misrrlws es decir se trata de reivindicaciones del tipc ‘medio + funcién’, una
categoria de reivindicaciones admitida expresamente en la Guia sobre el examen de

las solicitudes de patentes publicada por la OMP! (1982)".

Manifiesta |eI recurrente que la presente invencidn “se encuentra ajustada a lo

previsto por el articulo 14 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina. Adicionalalo
anterior, me permito reiterar a su despacho que aun cuando se objetaron las
reivindicaciones presentadas inicialmente, debido a que las reivindicaciones 5a 7,9y
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10 inicialmente presentadas estaban redactadas en términos del uso de los
componentes de la unidad de control y de la secuencia de procesamiento de sefal
llevada a cqbo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia,
llegando a la conclusion que ello era contrario a lo dispuesto en el articulo 14 de la
Decisién 486 cuando éste se interpretaba a la luz del parrafo de la ‘Guia sobre el
examen de las solicitudes de patentes’ publicada en la OMPI en 1982; resulta
imperativo [elterar a su despacho lo siguiente:
|

“El pérraf0]57 de la citada guia de examen no prohibe en absoluto que en la
redaccion de una reivindicacion de producto o de un pliego de reivindicaciones de
producto como el de la presente solicitud, puedan coexistir componentes definidos
por su estructura o componentes definidos por su funcidn, sino que claramente
permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales. De hecho, en
dicha guia |figuran ejemplos que precisamente combinan la identificacion de un
elemento estructural que se define ulteriormente por su funcién, y dicha guia
precisamente establece que las funciones atribuidas a un elemento estructural sirven
para delumltar las caracteristicas de tal elemento estructural frente a otros elementos
que no tienen esa funcion.

‘Asi mismol, para definir la funcién de un elemento, este elemento debe primero
mencionarse ¢ identificarse para luego indicar cual es su funcién. En consecuencia,
en este tipoe de definicion, es decir, elemento + funcion, forzosamente siempre se
mezclan caracteristicas estructurales, funcionales y de uso.

“Porlo tantci;, las reivindicaciones presentadas no definen unicamente una secuencia
de procesamiento de sefiales, sino elementos estructurales y las funciones de los
mismos, es decir, s una creacion muy avanzada de un concepto técnico a través de
la cual se aplica una ley natural; lo que esta permitido.

“El examinador ha sefialado que para dar cumplimiento al requisito del Articulo 14 de
la misma Decisién, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el reglamento ni el
Manual Andino establecen, taxativamente, como se debe definir cada concepto y al
observar que el examinador acudi6 a la Guia sobre el examen de las solicitudes de
patentes, publicada por la OMPI en 1982, resulta necesario sefialar a su despacho
que el parrafo 57 de la misma Guia, no prohibe en absoluto que en la redaccién de
una relwndlcacmn de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto como
eldela presente solicitud, puedan coexistir componentes definidos por su estructura
o com ponentes definidos por su funcién, sino que claramente permite tal coexistencia
de definiciones estructurales y funcionales, ya que dicha guia de examen
precisamente establece que las funciones atribuidas a un elemento estructural sirven
para delimitlar las caracteristicas de tal elemento estructural frente a otros elementos
que no tienen esa funcién.

“Las reivindicaciones de la presente solicitud no definen meramente una secuencia
de procesamiento de sefiales, sino elementos estructurales y las funciones de los
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mismos, es|decir, se trata de reivindicaciones del tipo ‘medio + funcién’, es decir, una
categoria d? reivindicaciones admitida expresamente en la mencionada Guia y porla
practica totalidad de las Oficinas de Patentes del mundo desde hace décadas.

“De acuerdo al Oficio No 2902, la citada Guia de la OMPI indica que un objeto
(instrumento, aparato, dispositivo, instalacion, etc.) puede estar definido por su
estructura o: por la funcién de sus elementos, pero a la vez el examinador afirma que
diversas caracteristicas que se refieren a la funcién de los elementos estructurales
en umerado:s en las reivindicaciones, son caracteristicas de uso. Por tanto, el citado
oficio, hace una distincion entre la definicion de un componente a través de su

funcién y la definicion de un componente a través de su uso.

“Esto, en sil parece ser una diferenciacion de caracter mas bien semantico a la vista
de que cuando se indica gue un determinado componente sirva para hacer alguna
cosa se de|f|ne tanto la funcion del componente como el uso del mismo ya que,
ewdentemelnte para definir la funcién de un elemento, este elemento debe pnmero
mencionarse e identificarse para luego indicar cudl es su funcién. En consecuencia,
en este t|po de definicidon, es decir, elemento + funcién, forzosamente siempre se

mezclan caracterlstlcas estructurales y funcionales y de uso. Por lo que las nuevas
relvmdlcac:lones aportadas, y que ruego a su despacho tener en cuenta, pues se
presentaron en legal forma, cumplen los requisitos establecidos por el Articulo 14 de

la Decisiton|486."

Considera el recurrente que la presente invencion no se encuentra incursa “dentro de
los literales| previstos en el articulo 15 de |a Decisién 486 de la Comunidad Andina.
Ademas, solicito muy respetuosamente a su despacho considerar, como aun cuando
|n|C|atmenté esa entidad, objet6 que lo reivindicado en la invencién, se referia (a) un
soporte Ioglco técnico, que es un segundo uso de una unidad de control, porque en la
técnica se [conoce ampliamente ese tipo de control, cuya patentabilidad queda

prohibida por el articulo 15 e) de la Decisién 486; tal objecién fue subsanada.

“Sin embargo, la unidad de control reivindicada en la presente solicitud no es un
programa de ordenador como tal ni un soporte légico técnico como tal, ni se trata
meramente de un segundo uso de componentes en si conocidos y al respecto
qumeramo's sefalar que se ftrata de una invencién de caracter técnico e

industrialménte aplicable.

“Este método o procedimiento que se define en el nuevo capitulo reivindicatorio, se
basa en la combinacién de fases o etapas que, aunque aisladamente pudieran ser
conocidas, | no se habian combinado previamente de la manera reivindicada,
consiguiéndose asi el control de un elemento fisico.

“Por lo tanto, el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un
programa dle ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que
determinados elementos fisicos interactuen de forma distinta a la convencional.
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“Por lo anterior es necesario hacer una breve referencia al software como tal. Debe
tenerse en éuenta que el software viene contenido en un bien industrial, no es una
serie de ordenes para operar mediante un hardware, tal como es el caso de la
presente solicitud de patente no es un programa de ordenador como tal, y ese bien
asi conflgurado es patentable, es un producto industrial, que cumple con todos los
requisitos de patentabilidad establecido en la Decision 486. Tal como se puede ver
un programa para ordenador o software no posee piezas o elementos materiales o
estructurale’s que conformen el software, mientras que |la presente invencion si, cosa
que no se toma en cuenta en esa oficina.

i H i - . . - ' b
De igual forma, vale la pena entrar a mirar el contenido de las reivindicaciones, de
acuerdo a lo que indica el Manual Andino:

“(...) Las reivindicaciones deben definir todas las caracteristicas técnicas esenciales
de la mvencmn las cuales definen a la invencidén y la hacen o pudieran hacerla
distintiva del estado de la técnica. Estas caracteristicas esenciales definen la
solucién al problema técnico que intenta resolver la invencion...

“Una reivindicacién debe incluir no solamente una enumeracién de elementos, sino
que también debe indicar su funcionamiento y la relacién funcional entre los mismos
cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia
de la misma definicion de! elemento’.

“Las caractéristicas pueden ser estructurales (forma de una pieza, férmula quimica,
etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para hacer una funcién, por
ejemplo 'elemento para medir la presion’)...

“Obsérvese|entonces que, el Manual Andino para examinadores indica claramente
que se debe incluir en las reivindicaciones no solamente elementos estructurales sino
también de funC|onam|ento cosa que esa oficina rechaza, ahora cuando solamente
se enumeran elementos estructurales igualmente se hacen objeciones, por falta del
enlace func[onal entre los elementos estructurales. Entonces la pregunta para este
caso es: ;como se debe reivindicar para que esa oficina acepte las reivindicaciones
de producto': electronico?”

Considera ademas el recurrente que la presente invencion “no se encuentra incursa
dentro del artlculo 21 de la Decision 486 de la Comunidad Andina. En las objeciones
presentadas por su despacho, concretamente en el Oficio No 12982 y que se reitera
en la Resolucuon 23283 objeto de la actual impugnacién, es sefialado que ‘el mero
uso de elementos convencionales de un aparato y/o la redaccion del documento,
donde se comblnen caracteristicas de estructura o funcién con usos, no confiere
patentablhdad a la unidad de control.’

“Asimismo, indica que ‘'lo solicitado es otro (segundo) uso de una unidad de control,
porque en la técnica se conoce ampliamente ese tipo de control, ademas las
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reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeracion de uno o mas
elementos, ampliamente conocidos en la técnica.'

“De acuerdo con lo previamente indicado, debe resaltarse que la presente invencién
no €s un programa de ordenador como tal debido a que la invencion afecta el
funcuonamlento de elementos, siendo una invencién de caracter técnica en la que se
gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que
seria un programa, ya que lo que se logra mediante las reivindicaciones es regular
todas las co:rrientes de fase porigual, ademas de permitir una reinicializacion positiva
a partir de un estado regulado en una unidad de control de generacion de potencia
que rectmca corrientes de salida de un generador de corriente alterna polifasico y que
ajusta la salida rectificada a un voltaje predeterminado mediante un regulador.

“Respecto a Ia consideracion segun la cuatl el solicitante no corrigio las objeciones,
debe tenerse en cuenta que la modificacion presentada el 25 de febrero de 2007
cumplié con los requisitos exigidos, siendo las reivindicaciones claras y definiendo los
elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir, reivindicaciones del
tipo ‘'medio *;r funcién’, una categoria de reivindicaciones admitida expresamente en la
mencionada Guia y por |la practica totalidad de las Oficinas del mundo desde hace
décadas.

“Por otra parte el solicitante también desea hacer hincapié en que la presente
invencion talmpoco se limita a hacer que un sistema en si conocido opere de otra
manera, sino que la presente invencién se refiere a una combinacién nueva e
inventiva de elementos fisicos. En este contexto, el hecho de que efectivamente, un
técnico en Ia materia, como un ingeniero electrénico, podria disefiar una implantacion
practica de Ia invencidén en base a un diagrama de flujo, no es otra cosa que el hecho
de que un mgemero mecanico podria construir un nuevo aparato sobra la base de
unos dibujos esquematicos de tal aparato, ya que en ambos casos se partiria de
informaciones ya existentes.

“Precisamente para llegar a esas informaciones bésicas, contenidas en un diagrama
de flujo o en los dibujos esquematicos de un aparato, hacian falta consideraciones
técnicas que van mas alla de unas labores rutinarias de programacion de ordenador.

“Por lo tanto, en el presente caso, al igual que en el caso de una invencidon mecanica,
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 analisis
ex post facto que seria contrario a las disposiciones relativas al nivel inventivo
contenidas en la Decisidn 486, segun la que una invencidn no s evidente cuando no
resulta de una manera del estado de la técnica, es decir, las informaciones técnicas
disponibles con anterioridad a la invencién.

“Por lo que muy respetuosamente solicito a su despacho, tener en cuenta todas y
cada una de las consideraciones expuestas anteriormente, al momento de estudiar el
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presente caso y nuevamente me permito ELEVAR ANTE SU DESPACHO LA
RESPETUOSA PETICION DE SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO
DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO, presentados ante su despacho en forma
oportuna, el 15 de marzo de 2007, en razdn a que adiciona! a la oportuna
presentacion de la referida modificacion, con el pago de las respectivas tasas
oficiales, las reivindicaciones presentadas, se encuentran enteramente sustentadas
con la descnpcuon que las acompana, y se ajustaba a lo prescrito por el articulo 34
de la Decision 486 de la Comunidad Andina, subsanando asi las objeciones del
examlnador! Lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo
estipulado en el Articulo 14 de la Decision 486, y se refiere a una invencion
patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria.”

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrati\;fo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que apall'ezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

|
NORMA APLICABLE

|

El articulo 1£ de la Decisién 486 expedida por la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto!o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nueva‘s, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

El articulo 21 de la misma normativa comunitaria dispone: “Los productos o
procedlmlentos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformldad con el articulo 16 de la presente Decision, no seran objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial”.

Por su partei el articulo 30 de |a Decisién 486 sefala: “Las reivindicaciones definiran
. | - .

la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y

estar enterar'nente sustentadas por la descripcién...”

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado ’nuevamente el expediente al que se refiere el presente tramite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye “una unidad de
control de generacidn de potencia para un vehiculo que rectifica corrientes de salida
de un genefador CA polifasico y que controla la salida rectificada a un voltaje
predeterminado utilizando un regulador..” (ver folio 4).

Parai |mpugnar la decisién de negar la patente solicitada argumenta el recurrente que
“La decnsmn}contemda en la resolucién, motivo de la actual impugnacion, resulta
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equivocadal e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta la modificacion
presentada! por medio de la cual fue allegado nuevo capitulo descriptivo y
reivindicatofio, constituyéndose en una invencion que cumple los requisitos previstos
en el articulo 14 de la Decisidén 486 de la Comunidad Andina, como se demostrara a
continuacion: ...", anota enseguida: “Su despacho sefiala que no es de recibo la
modificacic’:h presentada el dia 15 de marzo de 2007, por medio de la cual fue
allegado un nuevo capitulo descriptivo y reivindicatorio. Pues se afirma que las
relvmdlcamones presentadas no son lo suficientemente claras al no cumplir con lo
estipulado en los articulos 30 y 34 de la norma comunitaria, afirmacion que solicito
muy respetuosamente a su despacho re-considerar, pues vistos en conjunto la nueva
descnpcuon|con las nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que
permite dar el respaldo descriptivo y claridad a las nuevas reivindicaciones. Por lo
que, el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud esta recogido
integramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones estan tal
como estipula el Art. 30 de la Decision 486 ‘sustentadas por la descripcion’..

Con reIaC|on a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente precisar, en
primer Iugan que como bien se indicé en la resoluciéon que se impugna, para efectos
del examen definltlvo de la solicitud si se tuvieron en cuenta la descripcion y capitulo
reivindicatorio allegados como respuesta a la comunicacion del 10 de noviembre de
2006 (Oficio 12982). En efecto, en la parte de dicha Resolucién relacionada con la
respuesta de! solicitante, esta Oficina sefiala que la nueva descripcion y el nuevo
capltulo relvmdlcatono fueron aceptados y evaluados, otra cosa es que como alli
mismo se lindica el ultimo capitulo reivindicatorio allegado continle siendo
defectuoso,|como luego se vera. :

Especificamente se dijo, con relacién a la falta de claridad de las reivindicaciones y,
en primer {ugar, de la reivindicacion 1: “(...) no es clara porque: a) en el preambulo
se enuncia una unidad de control y a la vez, se relaciona la composicion y el uso de
los componentes de un alternador, lo cual, no permite determinar qué es lo que trata
de definir si una unidad de control de la salida de voltaje o un generador sincrénico,
b) aunque la redaccion y traduccidn se mejoraron respecto al pliego calificado en el
oficio No 12 982, contintan con deficiencias, probablemente,... como se puede
apreciar al comparar lo que dicen las lineas 12 a 14 de la reivindicacién, donde se
asevera que ...medios de deteccidon capaces de detectar el paso por potencial cero
(113, 114, 115) de la corriente alterna en cada una de las fases en el estado
regulado...’; con lo que dice la traduccién inglesa del documento de prioridad (ver
folio 76), que en nuestra traduccién correspondiente del aparte, ... deberia decir:

..medios detectores de cruce por cero {113, 114, 115) para detectar que la corriente
alterna CA de cada una de las fases ha cruzado por cero en estado regulado...’;...”
Esta reivindicacion, se dijo, esta redactada en términos de uso de los componentes
dela unldad’de control y de secuencia de procesamiento de sefal llevada a cabo por
los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un generador,
lo que no es permitido.
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En cuanto se refiere a las reivindicaciones 2 a 4 y 8 se sefial6é que se salen del tema
porque no aclaran o delimitan una caracteristica de la unidad de control y se desvian
a caracternstlcas convencionales de un generador polifasico de CA, que no es el
objeto de la solicitud.

Con relamon a las reivindicaciones 5 a 7, 9 y 10 se dijo que estan redactadas en
términos del uso de los componentes de la unidad de control y de la secuencia de
procesamiento de senal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control
de |a salida de potencia de un generador, lo que no es permitido.

Por las razohes anteriores, se dijo, el capitulo reivindicatorio no cumple lo previsto en
el articulo 3? de la Decision 486.

Asilas cosa!s, queda completamente claro que, contrario a lo que indica el recurrente,
la Oficina si considerd para el examen definitivo de la solicitud la descripcion y el
capitulo reivindicatorio allegados por el solicitante el 15 de marzo de 2007,
contenidos en los folios 326 a 347 del expediente, como respuesta al Oficio 12982;
ademas, la,Resolucion en cuestion no incluye en sus fundamentos objeciones
basadas enilas disposiciones del articulo 34 de la Decisién 486, como lo sugiere el
recurrente en sus alegatos.

Con relac:on al objeto reivindicado se recordé al solicitante, en su momento, que de
acuerdo con la normativa andina : “Los paises miembros otorgaran patentes para las
mvencuonesl sean de producto o de procedimiento...” (Articulo 14 D. 486).

Ahora bien, aungue el articulo 14 de la Decisién 486 es el que establece las
categorias de invenciones a las que se puede otorgar patente, ni el citado articulo ni
el reglamento de la Decisién 486 sefialan expresamente cémo podria presentarse
una reivindicacion de una u otra categoria. Por tal razén es que la Oficina nacional,
con el fin de|hacer practica la disposicidn, ha venido utilizando las sugerencias de la
citada Guia|para los Paises en Desarrollo sobre el examen de las solicitudes de
patentes, adlemés de la jurisprudencia producida al respecto.

Como se manifiesta en la resolucién atacada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la interpretacién prejudicial Proceso 36-1P-98, fijo unas pautas acerca de
lo que es pr¢ducto y procedimiento, de la siguiente manera;
1

“(...) Las invenciones de producto son aquellas {...) que revisten una forma tangible,
por ejemplo] maquinas equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invencién puede
residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye
una parte deI otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto.
Una invencion de procedimiento, en general, es una solucién consistente en una
secuencia dg etapas conducentes a la fabricacion de un producto (...)"

Por consiguiente, de acuerdo con la norma y jurisprudencia referidas un producto
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debe revestlr una forma tangible y ser definido bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los componentes de una
estructura. En ninguna parte de las mismas se permite la combinacién de método +
funcién, mencmnada por el recurrente como valida para las reivindicaciones
objetadas ni menos aon el reemplazo de la funcién por reivindicaciones de uso.

De la Iectura del parrafo 57 de la citada Guia no parece cierto que de alli se
desprenda que “...claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales
y funcionales... En consecuencia, en este tipo de definicion, es decir, elemento +
funcion, forz'osamente siempre se mezclan caracteristicas estructurales funcionales y
de uso’, como lo asegura el memorialista en su escrito de recurso. Por tanto, no es
cierto que slegun la Guia sea permitida la combinacion de método+funcion en las
reivindicaciones y, puesto que el recurrente no indica en qué parte de la Guia se
indica que se puedan incluir caracteristicas de método+ funcion, no resulta aceptable
tal argumen_to.
F

Considera el recurrente que la presente invencién “se encuentra ajustada a lo
previsto por el articulo 14 de la Decision 486 de la Comunidad Andina. Adicionala lo
anterior, me permito reiterar @ su despacho que aun cuando se objetaron las
reivindicaciones presentadas inicialmente, debido a que las reivindicaciones 5a7,9y
10 inicialmente presentadas estaban redactadas en términos del uso de los
componentes de la unidad de control y de la secuencia de procesamiento de sefial
llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia,
llegando a la conclusion gque ello era contrario a lo dispuesto en el articulo 14 de la
Decision 486 cuando éste se interpretaba a la luz del parrafo de la ‘Guia sobre el
examen de|las solicitudes de patentes’ publicada en fa OMPI en 1982; resulta
imperativo reiterar a su despacho lo siguiente: . El parrafo 57 de la citada guia de
examen no |prohibe en absoluto que en la redaccién de una reivindicacién de
producto o de un pliego de reivindicaciones de producto como el de la presente
solicitud, puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes
definidos por su funcién, sinc que claramente permite tal coexistencia de definiciones
estructurales y funcionales...”

Con relacmn a estas manifestaciones del recurrente cabe sefalar que en ninguna
parte de lo actuado por esta Oficina se ha sefialado que la ya citada Guia prohiba la
mezcla de caracteristicas de estructura y funcién, comoquiera que la misma
constituye sélo una ayuda para los examinadores de las oficinas nacionales en sus
estudios y no puede prohibir nada puesto que no es una norma propiamente dicha ni
forma parte de la legislacién aplicable.

Por lo demés es evidente que es el articulo 14 de la Decision 486 el que establece
las categorlas a las que se puede dar proteccidbn mediante patentes y que no son
mas que a los productos y procedimientos.

Argumenta por otra parte que “Las reivindicaciones de la presente solicitud no
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definen mer?mente una secuencia de procesamiento de sefales, sino elementos
estructurales y las funciones de los mismos, es decir, se trata de reivindicaciones del
tipo 'medio ’ + funcién', es decir, una categoria de reivindicaciones admitida
expresamente en la mencionada Guia y por la practica totalidad de las Oficinas de
Patentes del mundo desde hace decadas. De acuerdo al Oficio No 2902, la citada
Guia de la OMPI indica que un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalacion,
etc.) puede estar definido por su estructura o por la funcion de sus elementos, peroa
la vez el exalmlnador afirma que diversas caracteristicas que se refieren a la funcién
de los elementos estructurales enumerados en las reivindicaciones, son
caractenstlcas de uso. Por tanto, el citado oficio, hace una distincién entre la
definicién de un componente a través de su funcién y la definicion de un componente
a través de su uso...”

Esta Oficina considera que a la luz de la normativa y jurisprudencia aplicables al caso
(Proceso 36-1P98), las reivindicaciones 1y 5 a 10 no revisten forma tangible puesto
que ellas se(redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de sefial
llevada a cabo por los componentes de la unidad de control para controlar las
corrientes de salida de un generador polifasico de CA y no mediante las
caractenstlcas de estructura o de funcién que definieran una solucién al problema
tecnico que, ipresuntamente resuelve la solicitud.

También se aclaré que para que un producto revista forma tangible se debe describir
y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de
qué forma se usa 0 se puede usar, total o parcialmente, uno o mas de los
componente|s del producto para obtener un resultado o efecto del uso, tal como
procesar la senal de la salida de potencia de un generador de CA con el aparato de
control, pues es solo el uso de medios técnicos para procesar una sefial, lo cual
ewdentemente no es una forma de fabricar el producto.

De lo antes expuesto se concluye, fundamentalmente, que el capitulo reivindicatorio
no define una forma de ejecutar o fabricar una unidad de control sino que relaciona
una secuencia de procesamiento de sefal realizada mediante dicha unidad de
control, lo gue no es otra cosa que usar medios técnicos para procesar sefiales y no
una forma de fabricar el producto, ademas la definicién se hace con mezclas de
caracteristicas no permitidas.

Considera el recurrente que “...En dicha Guia figuran ejemplos que precisamente
combinan la identificacion de un elemento estructural que se define ulteriormente por
su funcién.. |', sin embargo, no se adjunta una copia de la Guia en la cual se
establezca esto que muestre esos ejemplos y, en general, compruebe sus

aﬂrmac:ones.

De lo antes expuesto se concluye que, contrario a las afirmaciones del memorialista,

las reivindicaciones de la solicitud no revisten forma tangible y no se ajustan a o
- | A - ..

previsto en el articulo 14 de la Decision 486.
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Considera, por otra parte, que la presente invencién “no se encuentra incursa dentro
de los Ilterales previstos en el articulo 15 de la Decisién 486... Ademas, solicito muy
respetuosamente a su despacho considerar, como aun cuando inicialmente esa
entidad, objeto que lo reivindicado en la invencion, se referia (a) un soporte l6gico
técnico, que es un segundo uso de una unidad de control, porque en |a técnica se
conoce ampllamente ese tipo de control, cuya patentabilidad queda prohibida por el
articulo 15 e) de la Decision 486; tal objecion fue subsanada. Sin embargo, la unidad
de control reivindicada en la presente solicitud no es un programa de ordenador
como tal ni un soporte l6gico técnico como tal, ni se trata meramente de un segundo
uso de componentes en si conocidos y al respecto quisiéramos sefalar que se trata
de una invencion de caracter técnico e industrialmente aplicable...”

Con relacion a estas manifestaciones de! recurrente se tiene que, contrario a lo aqui
expuesto, no es cierto que “tal objecion fue subsanada’, puesto que como se puede
ver en el numeral 2 del sexto considerando de 1a Resolucmn impugnada, se senald
que la reivindicacion 1 no es clara. En conclusién, no es posible aceptar productos
gue reclamen “medio+funcion o uso”,

Por ultimo, cabe aclarar que en la resolucién atacada no se formularon objeciones
basadas en: el articulo 15 e} sino que se menciono la secuencia de procesamiento de
sefal para resaltar que el objeto reivindicado no reviste forma tangible y, de otro lado,
que es el u$o de medios técnicos para procesar senales lo que realmente pretende
patentarse.:

Con relacion al Manual Andino el recurrente cita alguna parte del mismo pero omite el
parrafo que contiene “para efectos del examen no se toma como caracteristica
técnica la inclusién de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo,
la secuencia de control ejecutada por la unidad de decision de velocidad puesto que
el resultado o fin alcanzado no es una caracteristica esencial para el efecto. Sin
perjuicio de ello, la inclusién de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de
la reivindicacion”.

En fin, hacer la enumeracion de unc o mas elementos, conocidos en la técnica lo
mismo que ‘su Uso para ejecutar una secuencia de procesamiento de sefial, no es lo
mismo quejindicar el funcionamiento y la relacion funcional a los que se refiere el
Manual Andino. Ademas, en la reivindicacion 1 no se indica cual es la relacién de
funcién entre el regulador, los medios de deteccién, los primeros medios de
reinicializacién, los medios de decision y los segundos medios de reinicializacién; por
otra parte, una secuencia de procesamiento no es la “indicacion del funcionamiento”,
porque la mlsma debe hacerse entre los elementos de estructura de un productoy no
mediante eI uso de uno o mas de dichos elementos, como ocurre en el presente
caso. Adicionalmente, una invencion se puede y debe definir, unicamente, mediante
caracteristicas tecnicas de estructura o de funcion; la alternativa dada por la
conjuncion les disyuntiva y no copulativa contrario a lo que pretende hacerse ver.
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Ahora b|er, como es conocido en materia de patentes, una reivindicacion
mdependlente es el resultado de un proceso de abstraccién mediante el cual se
formulan las caracteristicas comunes de las formas de realizacion previstas o
descritas y| que es comun subdividirlas en preambulo y parte caracterizante; la

primera se 'eflere al conjunto de caracteristicas cuya combinacién ya se conoce es,
por decirlo aS| el “género” al que pertenece la invencion. La segunda parte, debe
citar las caracterlstlcas propias de la invencion, aquellas que la distinguen del estado
de la tecmca es, por decirlo asi, la "especie” de la invencién, particularmente, se
refiere a Ias caracteristicas técnicas que e! solicitante considera son su aporte al arte.

Por lo anterior, un capitulo reivindicatorio debe: definir la materia, ser claro, conciso y
tener sustento descriptivo, consecuentemente, seglin lo establecido por la normativa
aplicable, una reivindicaciéon no debe ser solo una enumeraciéon de elementos
(componentes) sino que debe establecer la relacién de funcién entre aquellos, io cual
en los carhpos eléctrico, electronico y afines tiene una forma especifica de
realizacion, | conocida por quienes tienen experiencia en el arte y debe la
rewmdlcacmn ademas, indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en
la materia e'llo no se desprenda de forma obvia de la misma definicién del elemento,
sin que sea/dable incluir términos relativos a aspectos no técnicos, como el uso o los
efectos delimismo con relacion a los elementos considerados.

El recurso concluye con la indicacién de que “L.a presente invencién no se encuentra
incursa dentro del articulo 21 de la Decision 486...debe resaltarse que la presente
invencion no es un programa de ordenador como tal debido a que la invencion afecta
el funcionahiento de elementos..."

Como se resaltd en la resolumon que se impugna del examen del capitulo
renvmdmatono salta a la vista que se incluyen mezclas de caracteristicas no
permitidas, como se evidencia de su redaccién, ejemplos:

I
“1. unidad de control...circuito rectificador... requlador capaz de poner...caracterizado
porque... |medios... capaces de detectar...primeros medios...capaces de
reinicializar...medios... capaces de determinar... segundos medlos... capaces de

el

reinicializar...”.

“5. unidad...regulador es capaz de poner...”

“6. unidad!.. medios (101) registradores capaces de reqistrar...medios (103)
determinantes...medios de retardo...ajustadores de cada una de las fases...”

“7.unidad..imedios de retardo...capaces de realizar...".

i
En lo anteriormente transcrito la parte no subrayada son caracteristicas
estructurales, y la subrayada, caracteristicas de uso o consecuencias del mismo.
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Se reitera, por lo demas, que en materia de patentes un producto, como tal, es
independiente de como se usa, por ejemplo, una memoria es independiente del
género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género
de informacién que se despliegue en la misma, etc., de alli que el género de una
sefnal y la manera (secuencia) en que se procese la misma son independientes del
producto (unidad de control) o de partes de la misma, usadas ‘utilizadas’ para
procesar una sefal.

De otro lado, se reiteré que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad el
uso de un aparato o circuito o unidad convencional ( o parte de esta) para procesar,
transmitir o recibir sefales, porque como bien es sabido por quienes tienen
conocimientos en el arte, al afirmar: “aparato de comunicaciones que incluye un
transmisor para transmitir una sefial codificada, un receptor para recibir una sefal
codificada",! no se establece una relacién de funciéon ni se determina una o mas
funciones entre los componentes del aparato de comunicaciones, sino que se hace
alusion al l'Jso de partes de ese aparato, puesto que un transmisor se usa para
transmitir senales un receptor se usa para recibir senales, un codificador se usa para
cifrar o encnptar sefales, un detector se usa para detectar sefiales, etc.; por tal
razéon, expresmnes como: “...regulador capaz de poner...", “...medios...capaces de
detectar...” medlos...capaces de reinicializar...”, ...medios...capaces de
determinar...”, etc.., determinan el USQO de esos elementos pero no establecen una
relacion de|funcion ni definen una funcién entre ellos, como se argumenta en los
alegatos.

A la luz de lo anterior queda claro que un aparato o circuito o unidad como tal,
independiente del género de la sefial y/o de la manera (secuencia) en que se procese
la misma, que relaciona el mero uso de elementos convencionales de un aparato,
donde se combinen caracteristicas de estructura o funcion con usos no confiere
patentabllldad a la unidad de control menos aun cuando se mezcla con un generador
polifasico de CA, donde el Gltimo no es objeto de la solicitud, puesto que, esa
caracterlstlca no es una caracteristica técnica ni de estructura ni de funcién que sirva
para caractenzar un aparato o unidad de control particular, tal como se reivindica en
este expedzente

|

Con base en lo anterior, la oficina considera que lo solicitado es el simple uso de los
componentes de una unidad de control de salida de un alternador para vehiculo,
porque en Ia técnica se conoce ampliamente ese tipo de control, el cual, usualmente
incluye: medlos de deteccidn, “medios” de reinicializacién, “medios” de decision,
etfc.; por esta razén, lo solicitado simplemente relaciona el uso de medios técnicos
convenC|onLales para procesar sefales.

Asimismo, se considera que lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso de una
unidad de control porgue en la técnica se conoce ampliamente ese tipo de control y
las reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeracién de uno o
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mas elemehtos, ampliamente conocidos en la técnica, como se reconoce en los
alegatos (respuesta al oficio No 12.852), con su uso que es el procesamiento de la
sefal. ;

|
Por ultimo, Fen la resoluciébn impugnada no se mencioné para nada el nivel inventivo,
por ello el alegato de que, “...combinacidn nueva e inventiva de elementos fisicos...
técnico en la materia primero tendria que conocer las caracteristicas... establecer
una falta de nivel inventivo se basaria en un analisis ex post facto, que seria
contrario...”, no tiene sustento real y se aparta de lo fundamentado en dicha
resolucién.’

|

|
Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia,
no se halla mérito para revocar la decision impugnada.

RESUELVE
!
j
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 23283 de
30 de julio del 2007 por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, o a quien haga sus veces,
entregandocle copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por iencontrarse agotada la via gubernativa.

l NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

; Dada en Bogota, D. C., a los 18 ABR 2008
i
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MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA
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Doctor _

Humberto Rubio Camacho.
Carrera 7 No. 74-64
Bogota D. C.
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