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Ref:  Expediente No. 03-029.529
Patente de Invencién: “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA
| PARA GENERADOR SINCRONICO”.
Titular: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI
KAISHA.

RECURSO _DE REPOSICION CONTRA LA
RESOLUCION No. 23264 DE 30 DE JULIO DE
2.007 Y NOTIFICADA EL 8 DE AGOSTO DE 2.007.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota,
con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en
Ejercicio, portador. de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura, actuando en caracter de apoderado de la
sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, domiciliada en 1-1,
Minamiaoyama 2-chome, Minato-Ku, Tokio, Japén; reconocido por su
despacho y encontrandome dentro de la debida oportunidad procesal, por
medio del presente escrito interpongo RECURSO DE REPOSICION contra la
Resolucién No. 23264 de 30 de junio de 2.007, notificada el 8 de aggsto del
mismo afo; con el propdsito de que sea revocada y en su lugar proferir otra,
en que se OTORGUE el privilegio de la Patente de Invencion denominada:
“UUNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SiNCRONICO?”,
conforme a los siguientes:

I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resoluc‘ién, su despacho ha negado el privilegio de
patente de invencién denominada: “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA



HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

PARA GENERADOR SINCRONICO”, solicitada a registro por mi
representada la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA; al
considerar que la mencionada solicitud no cumple con los requisitos
dispuestos en la legislacién comunitaria vigente y aplicable al presente caso.

B-) Cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Decisién 486
de la Comunidad Andina.

La decisién contenida en la resolucién, motivo de la actual impugnacion,
resulta equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta la
modificacion presentada, por medio de la cual fue allegado nuevo capitulo
reivindicatorio, constituyéndose en una invencién que cumple los requisitos
previstos en el articulo 14 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, como
se demostrara a continuacion:

Modificacion presentada el dia 25 de Febrero de 2007:

Su despacho seiiala que no es de recibo la modificacién presentada el dia 25
de febrero de 2007, por medio de la cual fue allegado un nuevo capitulo
reivindicatorio.

Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no tienen sustento
descriptivo, ni cumplen con lo estipulado en el los articulos 30 y 34 de la
norma comunitaria, afirmacién que solicito muy respetuosamente a su
despacho re-considerar, pues vistos en conjunto la descripcion con las
nuevas reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que permite dar el
respaldo descriptivo a las nuevas reivindicaciones.

Por lo que, el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud 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®.

La reivindicacion 1 fue modificada dejando en claro cuales de las
caracteristicas corresponden a la unidad de control de salida, que es el
objeto de la invencién y cuales caracteristicas corresponden al generador al
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que se conecta dicha unidad. Las reivindicaciones 1 a 4, al ser modificadas si
cumplen con el requisito de claridad, haciendo que la definicién del objeto de

la patente de invencion sea clara y cumpla con los requisitos de la Decision
de la Comunidad Andina.

Las secuencias descritas y las reivindicaciones 5 a 8 referentes a un método
para aumentar establemente la energia generada por un generador
sincronico no son una ampliacién de la proteccion inicialmente solicitada. Asi,
el nuevo capitulo reivindicatorio presentado se ajusta a los parametros
establecios en los articulos 14, 15 e) 21 y 30 de la Decisién 486 de la

- Comision de Comunidad Andina.

Lo que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, para
proferir una decisién ajustada a derecho.

1.1. Claridad de las Reivindicaciones

Asi pues, notese que las reivindicaciones presentadas inicialmente,
especificamente de la 1 a 4 se objetaron por esa entidad, al sefialar que su
redaccion fue hecha en términos de la secuencia de procesamiento de senal
y de los efectos del uso, relacionando como funcién los pasos de una
secuencia logica de procesamiento, lo que no se permite. Sobre la
reivindicacion 1 es preciso anotar que se objetd por no ser clara, pues
enunciaba una unidad de control pero a la vez relacionaba la composicion y
el uso de los componentes de un alterador, lo cual no permitia determinar
qué es lo que define, si una unidad de control de la salida de voltaje o un
generador sincrono.

Por ello, las nuevas reivindicaciones presentadas, mediante Formulario Unico
de Modificaciones, en legal forma, el dia 25 de Febrero de 2007, y que
solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, pues notese
como la reivindicacidon 1 fue modificada, siendo una reivindicacion clara que
establece cuales de las caracteristicas corresponden a la unidad de control
de salida, que es el objeto de la invencién y cuales corresponden al
generador al que se conecta dicha unidad.

Las reivindicaciones presentadas en la modificacién no definen unicamente
una secuencia de procesamiento de sefales sino elementos estructurales y
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las funciones de los mismos, es decir se trata de reivindicaciones del tipo
“medio + funcion” es decir, una categoria de reivindicaciones admitida
expresamente en la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes
publicada por la OMPI (1982).

1.2. La presente invencidén se encuentra ajustada a lo prevnsto por el
articulo 14 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Adicional a lo anterior, me permito reiterar a su despacho que aun cuando se
objetaron las reivindicaciones presentadas inicialmente, debido a que las
reivindicaciones 1 a 4 inicialmente presentadas estaban redactadas en
términos de una secuencia de procesamiento de sefial llevada a cabo por los
componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un
alternador o generador sincrénico, llegando a la conclusion que 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 la 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

redaccion 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. De hecho, en dicha guia figuran ejemplos que
precisamente combinan la identificacién 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 delimitar las
caracteristicas de tal elemento estructural frente a otros elementos que no
tienen esa funcion.

Asimismo, para definir la funcién de un elemento, este elemento debe
primero mencionarse e identificarse para luego indicar cual es su funcién. En
consecuencia, en este tipo de definiciéon, es decir, elemento + funcion,
forzosamente siempre se mezclan caracteristicas estructurales, funcionales y
de uso. Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas no definen unicamente
una secuencia de procesamiento de sefales, sino elementos estructurales y
las funciones de los mismos, lo que esta permitido.

2l
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Por lo que las nuevas reivindicaciones 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 Decision 486.

1.3. La presente invencion no se encuentra incursa dentro de los
literales previstos en el articulo 15 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina. .

Ademas, solicito muy respetuosamente a su despacho considerar, como aun
cuando inicialmente esa entidad, objetd que lo reivindicado en la invencion,
se referia a un soporte légico, la cual es un programa como tal cuya
patentabilidad queda prohibida por el articulo 15 e) de la Decision 486; tal
objecion fue subsanada.

Lo anterior, conforme a las modificaciones presentadas ante su despacho, el
25 de febrero de 2007, pues nétese que la nueva reivindicacion 1 que ahora
se presenta, se refiere a una unidad de control de salida conectable a un
generador sincrono provisto de un rotor con medijos de iman generadores de
flujo de campo y con un estator con devanados de estator para producir una
salida generada, cuya unidad de control comprende

medios detectores de un numero de revoluciones del rotor del
génerador, conectados al generador;

medios energizadores conectados al generador capaces de energizar
con retardo los devanados del estator, para aumentar la energia generada
del generador; y

un regulador conectado al generador (restrictor de un voltaje de salida
del generador a un voltaje de regulacion,

caracterizado porque
la unidad de control de salida esta adaptada para realizar dicha energizacion

.con retardo cuando el niumero de revoluciones de dicho rotor (60) esta en

una region de revolucién baja, de manera que se produce un control de dicho
voltaje de salida a un valor predeterminado de voltaje de control que es
menor que dicho voltaje de regulacion.

La misma unidad de control con la misma interrelacién funcional y estructural
de los componentes se aplicara al control de objeto distinto a un generador
sincrono.
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Sin embargo, la unidad de control reivindicada en la presente solicitud si bien
es implantable mediante una CPU y emplea componentes en si conocidos,
produce una interrelacion novedosa entre dichos componentes y ademas,
produce un efecto técnico ventajoso que actla sobre elementos técnicos y
tangibles. Se tratar de una nueva combinacién funcional y estructural de los
componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador o de
un soporte 16gico técnico como tal, sino de una invencion 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 consigue s evitar
que en el control de la energia eléctrica generad por un generador sincrono,
se evita, cuando el motor funciona a un régimen de bajas resoluciones, que
el regulador tenga que detener la generacion de energia eléctrica y, por lo
tanto, que se produzcan las variaciones de carga en el motor que resultarian
en un régimen de revoluciones inestable del motor.

Este método o procedimiento que se define en la nueva reivindicacion 1 se
basa en la combinacidn 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 de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se
consigue que determinados elementos fisicos interactuen de forma distinta a
la convencional.

Asi, es necesario hacer una breve referencia al software como tal. Debe
tenerse en cuenta 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 configurado 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 estructurales que conformen el
software, mientras que la presente invencién si, cosa que no se toma en
cuenta en esa oficina.

De igual forma, vale la pena entrar a mirar el Contenido de las
reivindicaciones, de acuerdo a lo que indica el Manual Andino:

20l
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“3.2 Las reivindicaciones deben definir todas las caracteristicas técnicas
esenciales de la invencién las cuales definen a la invencién 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
invencién.

Una reivindicacidon debe incluir no solamente _una enumeracion de
elementos, sino que también debe indicar su funcionamiento y la relacion
funcional entre los mismos cuando para la persona versada en |a materia ello
no se desprenda de forma obvia de la misma definicién del elemento.

Las caracteristicas pueden ser estructurales (forma de una pieza,

- férmula quimica, etc.) o funcionales (del tipo: elemento, medios o pieza para

n

hacer una funcién, por ejemplo “elemento para medir la presion”)
(Subrayado y negrilla fuera de texto”)

Obsérvese entonces que, el manual Andino para examinadores indica
claramente que se debe incluir en las reivindicaciones no solamente
elementos estructurales sino también de funcionamiento, cosa que esa
oficina rechaza, ahora cuando solamente se enumeran elementos
estructurales igualmente se hacen objeciones, por falta del enlace funcional
entre los elementos estructurales. Entonces la pregunta para este caso es:
i.como se debe reivindicar para que esa oficina acepte las reivindicaciones
de producto electrénico?

1.4. La presente invencion no se encuentra incursa dentro del articulo
21 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, me permito reiterar a su despacho que respecto a la
objecidn que la presente invencién se encontraba afectada por el articulo 21
de la Decisidon 486, al referirse a otro (segundo) uso aparatos convencionales
de una unidad de control de salida del alternador de un vehiculo, me permito
manifestar:

En las objeciones presentadas por su despacho, concretamente en el Oficio
No. 11925 y que se reitera en la resoluciéon objeto de la actual impugnacion,
es sefalado que un producto (unidad de control de salida) no puede ser
definido por un programa como tal, puesto que ese producto reivindicado

Z

P.7/11

/8



HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un tecnico en
la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su préctica diaria como
cargar instrucciones o comandos o una secuencia de procesamiento, para
que la unidad de control de salida efectie el procesamiento de sefial
correspondiente y logre el resultado deseado, todo lo cual no fue tenido en
cuenta por el interesado.

Asimismo, indica que /a solicitud no cumple lo dispuesto en los articulos 14,
15 e) 21, 30 y 3, y teniendo en cuenta que las correcciones allegados no
controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el
oficio No. 11925, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio
solicitado.

e acuerdo con lo previamente indicado, debe resaltarse la consideracion de
que la presente invencion no es un programa de ordenador como tal debido a
que la invencion afecta el funcionamiento de elementos, siendo una
invencion 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 consigue es evitar que en el control de la energia eléctrica
generada por un generador sincrono, se evita, cuando el motor funciona a un
régimen de bajas revoluciones, que el regulador tenga que detener la
generacion de energia eléctrica y, por lo tanto, que se produzcan las
variaciones de carga en el motor que resultarian en un régimen de
revoluciones inestable del motor.

Respecto a la consideracion segun la cual el solicitante no corrigio las
objeciones, debe tenerse en cuenta que la modificacion presentada el 25 de
febrero de 2007 cumpli6 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 + funcién”,
una categoria de reivindicaciones admitida expresamente en la mencionada
Guia y por la practica totalidad de las Oficinas de Patentes del mundo desde
hace décadas.

Con relaciona a las consideraciones sobre las reivindicaciones 5 a 8
agregadas en la modificacion, cabe resaltar que estas no amplian la inicial
solicitud puesto que son referentes a un método para aumentar establemente
la energia generada por un generador sincrono, que se encuentran

h/A
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plenamente soportadas en el texto original de la solicitud inicial, subsanado
asi las objeciones del examinador.

Por otra parte, el solicitante también desea hacer hincapié en que la presente
invenciéon tampoco se limita a hacer que un sistema en si conocido opere de
otra manera, sino que la presente invencién se refiere a una combinacion
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 implantacién practica de la invencion en base a un
diagrama de flujo, no es otra cosa que el hecho de que un ingeniero
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.

Precisamente para llegar a esas informaciones basicas, 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
programacién de ordenador.

Por lo tanto, en el presente caso, al igual que en el caso de una invencion
mecanica, el técnico en la materia primero tendria que conocer las
caracteristicas de la invencidon, 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 Decision 486,
segln la que una invencién no es 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 presente caso, y nuevamente me permito ELEVAR
ANTE SU.DESPACHO LA RESPETUOSA PETICION DE SER TENIDO EN
CUENTA EL NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO, presentados ante
su despacho en forma oportuna, el 25 de febrero de 2007, en razén a
que adicional 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 descripcion que las acompana, y

@
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se ajusta a lo prescrito por el articulo 34 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina, subsanando asi las objeciones del examinador.

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.

Il. PETICION ESPECIAL

De acuerdo a lo sefalado en el transcurso de este recurso, solicito
respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos
anteriormente propuestos y con base a ello, adicional a tener en cuenta las
modificaciones presentadas el 25 de febrero de 2007 ante su despacho, se
otorgue el privilegio de Patente de Invencién, respecto a la creacion
denominada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR
SINCRONO”

Asi pues, solicito a su Despacho REVOCAR la Resolucién que impugno y en
su lugar proferir otra en la que se OTORGUE el privilegio de la Patente de
Invencién denominada: “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA
GENERADOR SINCRONO”.

lll.- PRUEBAS

1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente
citado en la referencia.

2. La modificacién presentada a su despacho, el dia 25 de febero de
2007, que se ajusta a lo prescrito en el articulo 34 de la Decision,
por medio, de la cual, se allegd nuevo capitulo reivindicatorio, en
legal forma.

3. Resolucion No. 23264 de 30 de julio de 2.007, de la cual acompafio
copia simple al presente escrito.

4. La actuacion surtida.

&
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IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el
presente recurso son los articulos 14, 16, 18, y 34 y demas aplicables de la
Decision 486 de la Comunidad Andina, Articulo 51, 52 y demas normas

~aplicables del Cédigo Contencioso Administrativo, y en las demas

disposiciones vigentes.

V.- OPORTUNIDAD

La Resolucién recurrida fue notificada el 8 de agosto de 2.007, por lo tanto

me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el
Cédigo Contencioso Administrativo.

VI.- NOTIFICACIONES

Mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaria de
su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64
de Bogota.
SUPERINTENDENCIA DE IMDUSTRIA Y COMERT
Santafé de Bogota,

Atentamente, PT%U"MBERT@'WU@ 'A
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA |
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION,, . 23264
Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. Exp. PCT/03029529
Sl.  PCT/ JP01/08873

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de abril de 2003,
bajo el numero 03029529, entro a fase nacional la solicitud de patente de invencion
titulada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, que
corresponde a la solicitud internacional nimero PCT/JP01/08873.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencion no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirio al peticionario para que
se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 23 de febrero de 2007, el solicitante atendio
oportunamente el requerimiento formulado y presenté aclaraciones. Asi mismo, allegé un
nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, no se acepta, porque no se ajusta a las
prescripciones de los articulos 30 y 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de Ia Decision 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 4, contenidas en los folios 110y 111, ademas de no
cumplir con el requisito de claridad, reclaman materia que no se considera una invenciony
pretenden proteger un uso, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

Segun la descripcion, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una unidad de
control de salida para un motor sincrono, que aumenta la salida sin desestabilizar las
revoluciones del motor en la regién de paj?‘sin@vglupi@;siéf‘s‘.ﬁ« Y
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De otra parte, el nuevo pliego reivindica una unidad de control de salida conectable a un
generador sincrono (1) provisto de un rotor (60) con medios de iman generadores de flujo
de campo (62) y un estator (50) con devanados de estator para producir una salida
generada, relacionado en las reivindicaciones 1 a 4: un procedimiento para aumentar
establemente la energia generada por un generador sincrono provisto de un rotor (60) con
medios de iman generadores de flujo de campo (62) y un estator (50) con devanados de
estator en un régimen bajo de revoluciones de un motor, empleando una unidad de control
de salida conectada al generador sincrono, relacionado en las reivindicaciones 5 a 8.

2. Sobre la modificacién presentada

El articulo 30 de la citada Decisién 486 establece que “las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”.

El articulo 34 de la misma Decision sefiala que: “el solicitante de una patente podra pedir
que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacién no podra

implicar una ampliacion de la proteccién que corresponderia a la divulgacion contenida en
la solicitud inicial”.

El nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los folios 184 a 186, no se acepta, porque
las reivindicaciones 1 a 4 iteran lo objetado en el Oficio n° 11925 del 20 de octubre de
2006 (de aqui en adelante llamado el Oficio), y porque agregan las reivindicaciones 5 a 8
que van mas alla de lo permitido por el articulo 34, toda vez que en la descripcion no
aparece la secuencia en la forma relacionada en ella; ademas, se redactaron en términos
del uso de un componente y como secuencia de procesamiento de sefal, lo cual, es
improcedente. En consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el Oficio
mencionado contintian vigentes. '

Dado lo anterior, el nuevo capitulo reivindicatorio no cumple con lo dispuesto por los
articulos 30 y 34 de la Decisi6n 486, razén por la cual no se tendra en cuenta para efectos
de la presente decision y se calificara el capitulo reivindicatorio que obra a folios 110 a 111
del expediente en estudio.- -

3. Claridad de la solicitud
3.1 Reivindicaciones

El articulo 30 de la citada Decisidén 486 establece que “las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben %g\cl@ras y concisas y estar
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Las reivindicaciones calificadas estan redactadas en términos de una secuencia de
procesamiento de sefial llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la
salida de potencia de un alternador o generador sincrénico, lo cual, no se permite.

La reivindicacién 1 no es clara, porque el preambulo enuncia una unidad de control y a la
vez 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 la unidad de control de la salida de
voltaje o el generador sincronico.

Las reivindicaciones dependientes no tienen enlace l6gico con la independiente, porque no
aclaran o delimitan una caracteristica de estructura o funcién de la unidad de control sino
que hacen referencia a efectos del uso de los componentes.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no
cumplen las disposiciones del articulo 30.

3.2. Reivindicaciones de producto

El articulo 14 de la Decision 486 establece claramente que los paises miémbros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la
forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina,
en la practica comiin, ha acudido a la Guia para los paises en desarrollo sobre el examen
de las solicitudes de patentes, la cual fue publicada por la OMP! en 1982 con el fin de
ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

En el parrafo 57 (de dicha guia) se especifica que existen dos tipos de
reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método). Adicionalmente, el citado
parrafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir el objeto que se desea
proteger, mediante las caracteristicas estructurales 6 de funcion.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina tradicidnalmente se ha
pronunciado sobre el tema de los productos y de los procedimientos. Concretamente,
dentro del proceso 36-IP-98, fijo unas pautas acerca de Io que es producto y

procedimiento, como se aprecia en el punto 4.1, del citado proceso donde se establece

que:

‘(...) Las invenciones de producto son aquellas {(...) (}qgil{e@/isten una forma

fangible, por ejemplo, méquinas, equipps,,a&:ggipﬁ;ﬂ@ﬁé& vos, elc. la invencion

puede residir tanto en L{n\ggov;{%{@lﬁde?&én‘g {?efn{g)como en un producto que solo
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constituye una parte de ofro producto y que solo puede venderse como parte de
ofro producto. Una invencién de procedimiento, en general, es una solucién
consistente en una_secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un
producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Visto todo lo anterior, se puede afirmar, por una parte, que un producto debe, de un lado,
revestir una forma tangible y, de otro lado, ser definido o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funcionamiento entre los elementos de una
estructura, pero no mediante una mezcla de ellas, menos ain cuando dicha mezcla
consiste en la enumeracion de uno o mas elementos, ampliamente, conocidos en la
tecnica con su uso y, el (los) efecto(s) del procesamiento de sefial.

En conclusion, un producto no se puede definir mediante una enumeracion de
componentes junto con una secuencia de procesamiento de senales, porque eso seria
algo mas cercano a un procedimiento, lo que provocaria definir una cosa por otra, lo cual,
no es procedente, porque un producto no se puede definir por las caracteristicas de un
procedimiento ni viceversa.

Al estudiar las reivindicaciones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de
caracteristicas técnicas no permitidas, como se evidencia de su redaccion, ejemplos:

“1. una unidad... detectores para detectar... energizadores para energizar... regulador
para restringir... caracterizado porque... dicha energizacion... "

“2. una unidad... en dicha energizacién...”.

“3. una unidad... dicho valor de voltaje...”.

“4. una unidad... dicho trabajo de energizacion...".

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y la
subrayada, caracteristicas de uso o consecuencias del mismo.

4. No se considera invencién

El articulo 15 de la Decisién 486 sefiala, que no se consideraran invenciones: “e) los
programas de ordenadores o el soporte légico, como tales”

Como ya se sustentd, las reivindicaciones de “unidad de control de salida” o producto se
redactaron en términos de la secuencia de procesamiento-de:sénal y de los efectos del
uso, es decir, relacionan como “funcign"; "los '»b'géoé de una secuencia légica de
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procesamiento que ejecutan una unidad de decision de velocidad 48 al ser activada por un
pulsador que da una orden de retardo al excitador 46 si la velocidad se pone en un rango
de control predeterminado (ver paginas 9 a 11 de la descripcion).

Ahora bien, la normativa andina vigente establece que por programa de ordenador
(software) se entiende: “la expresidn de un conjunto de instrucciones mediante palabras,
codigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de
lectura_automatizado, es capaz de hacer que un ordenador — un aparato electronico o
similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga
determinado resuiltado. El programa de ordenador comprende también la documentacién
técnica y los manuales de uso” ", '

A la luz de lo anterior, resulta obvio que un conjunto de instrucciones en forma de
secuencia de procesamiento de seial para que un aparato electronico ejecute una tarea o
entregue determinado resultado, es sopoite ldgico como tal.

Por las razones precedentes, no cabe duda que las reivindicaciones se encuentran dentro
del alcance del literal €) del mencionado articulo 15 de la norma andina, suficiente motivo
para negar la presente solicitud.

5. Usos

Por otra parte, lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso de aparatos
convencionales de una unidad de control de salida del alternador de un vehiculo que
incluye medios detectores, medios energizadores, un regulador, etc., de donde es
evidente que lo solicitado solo hace uso de medios técnicos para procesar sefales.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso
desconoce lo dispuesto por los articulos 14 y 21 de la norma supranacional andina,

6. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificacion de fondo, conviene realizar las
siguientes consideraciones:

¢ El nuevo pliego, se evalud vy, consecuentemente, no se aceptd por los motivos
expuestos en el punto 2 de la presente resolucion, quedando vigentes las
observaciones oportunamente trasladadas.
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» Sobre las afirmaciones del punto 3 de la respuesta, resultan improcedentes, por lo cual
se hace necesario aclarar que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la
invencion, con lo cual, se fija la extensién de la patente y se hace posible delimitarla
respecto del estado de la técnica, ademas, una reivindicacion independiente debe
definir la invencién mediante caracteristicas técnicas.

Cuando lo anterior no se cumple, la definicion del objeto no es clara, como sucede en
este caso, ya que el predmbulo enuncia una unidad de control y a la vez relaciona la
composicion y el uso de los componentes de un alternador, lo cual, no permite
determinar qué es lo que trata de definir en la reivindicacion, si una unidad de control
de la salida de voltaje o un generador sincronico; ademas, tal enunciacion afecta la
unidad de invencion puesto que no se trata de dejar en claro cuales son las
caracteristicas de la unidad de control y cuales del generador, sino que deberia
haberse dejado lo relativo a la unidad de control o al generador, pero no referirse al
mismo tiempo a la unidad y el generador.

Por ultimo, asegurar que el nuevo capitulo cumple los requisitos objetados en el Oficio
sin presentar ningn argumento de sustento, no desvirtiia las objeciones trasladadas. A R

* Respecto a los comentarios del punto 4, basta sefialar que en el Oficio trasladado no
se dijo que el parrafo 57 de la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes,
“prohibe en absoluto que en la redaccién de una reivindicacion de producto... puedan
coexistir componentes definidos por su estructura y componentes definidos por su
funcion, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y
funcionales...En consecuencia, en este tipo de definicion, es decir, elemento + funcion,
forzosamente siempre se mezclan caracteristicas estructurales y funcionales y de uso”,
como afirma el solicitante. -

En el citado Oficio se sostuvo y aqui se reitera, categdricamente, que:

a) El articulo 14 de la Decision 486 establece que: “Los paises miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial”,
(resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decision ni el
reglamentario, ni el Manual Andino establecen, taxativamente, como se debe definir
cada una de las categorias, en la practica se han seguido las indicaciones de las
definiciones del parrafo 57 de la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes,
donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de
procedimiento (método), que las primeras deben- definir el objeto que se desea
proteger mediante las caracteristicas estructuralés 6 de funcion.
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Quien lea el parrafo 57 de la Guia encontrara que lo anterior es cierto Yy que no es
cierto que, “...permite claramente tal coexistencia de definiciones estructurales y
funcionales... elemento + funcién...”, como lo asegura el solicitante.

b) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacién prejudicial
dictada dentro del proceso 36-1P-98, referente a lo que se debe entender por producto
y procedimiento, establecio: “(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que
revisten una forma tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, aparatos, dispositivos,
etc. la invencidn 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
solucion consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un
producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Por lo tanto, y de acuerdo con la normativa, jurisprudencia y practica comun aplicable
al presente caso, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por
las caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de una estructura. Como se advierte, ni en la Guia ni en la sentencia
sefialada se hace referencia a la combinacion de medio + funcion, argtiida por el
interesado, ni la inclusion del uso en las mismas.

c) Se argumenta que, “la interpretacion...36-IP-98... no aborda en absoluto |a forma
en la que se debe definir un producto en las reivindicaciones de una solicitud de
patente... La interpretacion de que un producto no se puede definir por una secuencia
de procesamiento de sefiales, o que no es licito definir los componentes de un
producto por sus funciones no esta fundamentada esa interpretacion...”. Agrega que
“la unidad de control efectivamente reviste una forma tangible con_componentes
tangibles...”, (subrayados fuera de texto).

Al respecto, puede decirse que es cierto que la sentencia no aborda la definicién de
producto, pero siindica que las invenciones de producto son aquellas que revisten una
forma tangible. Asi las cosas, de un lado, resulta evidente que, contrario a lo que el
interesado manifiesta, las reivindicaciones 1 a 4 no revisten una forma tangible, puesto
que ellas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de sefial
llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia
de un alternador o generador sincrénico y'no mediante las caracteristicas de estructura
o de funcion que definieran una solucién al problema técnico.

En materia de patentes se sabe, de un lado, qqe,_yr,y_,g}rgd@étd‘"para que revista forma

tangible se debe describiry reivindicar.de:formia‘qtie Se sepa como se ejecuta o fabrica

el producto, pero no de%qué;fdﬁmé‘%”ysa @:se:puede usar, tcg‘tabo parcialmente, uno o
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mas de los componentes del producto para obtener un resultado o efecto del uso, tal
como procesar la sefial de control de la salida de potencia de un alternador o
generador sincrénico con la unidad de control, pues es solo el uso de medios técnicos
para procesar una senal, lo cual, evidentemente no es una forma de fabricar el
producto.

En consecuencia, lo fundamental consiste en que el pliego no define una forma de
ejecutar o fabricar una unidad de control de la potencia de salida de un alternador sino
que relaciona una secuencia de procesamiento de sefial para procesarla con medios
técnicos, lo cual, es un uso, soporte Iégico como tal y, reiteramos, no una forma de
fabricar el producto.

De otro lado, y acorde con la sentencia anotada, cabe anotar que en las invenciones

de procedimiento las reivindicaciones consisten en una secuencia de etapas e
conducentes a la fabricacién de un producto, por esa razén resulta improcedente que o
el nuevo pliego haya agregado un grupo de reivindicaciones de procedimiento, que o
relaciona una secuencia de procesamiento de sefiales con medios técnicos.

d) A continuacion, el interesado arguye que: “la presente invencion no és un
programa... como tal, ni tampoco se trata de un segundo uso... seria que se
reivindicara que la misma unidad... es implantable mediante una CPU y emplea...
interrelacién novedosa... produce un efecto técnico. .. actia sobre elementos técnicos
y tangibles... combinacién funcional y estructural... no de un uso ni tampoco de un
programa... gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto... seria un
programa... inestable del motor”.

Los comentarios precedentes son meras aseveraciones infundadas que para
desvirtuarlas, en primer lugar, basta resaltar que las reivindicaciones no se ajustaron a
las objeciones sefialadas en el oficio trasladado, donde se le informa al solicitante que
las reivindicaciones no cumplen lo establecido por el articulo 14, como se explicé en el
punto 5.1 del mencionado Oficio. -

En segundo lugar, en el Oficio trasladado se explicé qué se considera programa o
soporte l6gico como tal y se sefiald lo que la normativa vigente entiende por, ‘programa
de ordenador’, de donde, un conjunto de instrucciones en forma de secuencia de
procesamiento de sefial para que un aparato electrénico ejecute una tarea o entregue
determinado resultado, es soporte I6gico como tal.

Y, en el expediente en discusion es lo que sucede, toda vez que las reivindicaciones se
redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de sefial y de los efectos
del uso, pues ellas relacionan como “funcion” los:pasds de'lina secuencia logica de
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procesamiento de sefial, gue ejecuta la unidad de decisidn de velocidad 48 al ser
activada por un pulsador, que da una orden de retardo al excitador 46. si la velocidad
se pone en un rango de control predeterminado (ver paginas9a 11 dela descripcion).

Ahora bien, la Oficina toma cualquier secuencia de procesamiento de sefal, datos o
kS informacién como soporte I6gico como tal, no solo porque asi lo establece la normativa
andina sino porque, técnicamente, son tal tipo de soporte. .

/
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.. En tercer lugar, se reitera que lo solicitado, simplemente, es otro (segundo) uso de
aparatos convencionales de una unidad de control de salida del alternador de un

vehiculo, ya que las reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la

enumeracion de uno o mas elementos, ampliamente, conocidos en la técnica, como se

reconoce en la respuesta del solicitante, con su uso que es para el procesamiento de

la sefial. :

Adicionalmente, se sabe que un producto’, como tal, es independiente de cémo 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 sefal y la manera
(secuencia) en que se procese la misma, son independientes del producto (unidad de
control) o de parte del mismo, usado (“utilizado”) para procesar dicha sefal.

— ‘J\

Adicionalmente, en el traslado se recordé al solicitante que no se puede aceptar como
sustento de patentabilidad, ni la redaccion del documento con mezclas o
“combinaciones”, no admitida, de caracteristicas, porque dichas mezclas no sirven para
darle caracter patentable y distinguir del arte, un producto o “unidad de control de
salida”.

Asimismo, en el Oficio se indico que un producto (unidad de control de salida) no
puede ser definido por un programa como tal, puesto que ese producto reivindicado
carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia,
sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su practica diaria como cargar instrucciones o
comandos o una secuencia de procesamiento, para que la unidad de control de salida
efectlie el procesamiento de sefial correspondiente y logre el resultado deseado, todo
lo cual, no fue tenido en cuenta por el interesado.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los
articulos 14, 15 e), 21, 30 y 34, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones
allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el

oficio N° 11.925, se considera que la solicitud no puede rff???j’-ﬂ at grivitsgio solicitado.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negér el privilegio de patente de invencién a la creacién
denominada: “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio Camacho, en
su calidad de apoderado de la sociedad Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, o a quien
haga sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma,
advirtiendole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el Superintendente
de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles

siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <
Dada en Bogotd D.C.,alos 3 JL, 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

COBAR

Doctor ‘
HUMBERTO RUBIO CAMACHO

Carrera 7 N° 74-64, Of 506
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No 03-29.529
Clasificacion internacional (IPC) HO2P 9/48.
Concepto Técnico No 1476

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolucion No 23.264 del 30 de julio
de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) Al inicio del escrito el interesado sefala que, “HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor
de edad... apoderado de la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA...
encontrandome dentro de la debida oportunidad procesal... interpongo RECURSO DE
REPOSICION contra la Resolucién No. 23264 de 30 de junio de 2.007, notificada el 8 de
agosto... sea revocada y en su lugar proferir otra, en que se OTORGUE el privilegio...
"UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONICO", conforme alos
siguientes:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resolucién, su despacho ha negado... solicitud no cumple con los
requisitos dispuestos en la legislacién comunitaria vigente y aplicable al presente caso.

B-) Cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Decisiéon 486 de la Comunidad
Andina.

La decision contenida en la resoluciéon, motivo de la actual impugnacion, resulta
equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta... articulo 14 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina, como se demostrara a continuacion:

Modificacion presentada el dia 25 de Febrero de 2007:

Su despacho sefiala que no es de recibo la modificacion presentada el dia 25 de febrero
de 2007, por medio de la cual fue allegado un nuevo capitulo reivindicatorio.

Pues se afirma que las reivindicaciones presentadas no tienen sustento descriptivo, ni
cumplen con lo estipulado en el los articulos 30 y 34 de la norma comunitaria, afirmacién
que solicito muy respetuosamente a su despacho re-considerar, pues vistos en conjunto
la descripcion con las nuevas reivindicaciones, existe la_secuencia y coherencia que
permite dar el respaldo descriptivo a las nuevas reivindicaciones.

Por lo que, el contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud esté recogido
integramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones estan, tal como
estipula el Art. 30 de la Decision 486 "sustentadas por la descripcion”.

La reivindicacion 1 fue modificada dejando en claro cudles de las_caracteristicas
corresponden a la unidad de control de salida, que es el objeto de la invencion y cudles
caracteristicas corresponden al _generador al que se conecta dicha unidad. Las
reivindicaciones 1 a 4, al ser modificadas si cumplen con el requisito de claridad, haciendo
que la definicion del objeto de la patente de invencién sea clara y cumpla con los
requisitos de la Decision de la Comunidad Andina.
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Las secuencias descritas y las reivindicaciones 5 a 8 referentes a un método para
aumentar establemente la energia generada por un generador sincrénico no_son una
ampliacién de la proteccion inicialmente solicitada. Asi, el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado se ajusta a los parametros establecidos en los articulos 14, 15 e) 21 y 30 dela
Decision 486 de la Comisién de Comunidad Andina.

Lo que solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta, para proferir una
decisién ajustada a derecho. :

1.1. Claridad de las Reivindicaciones

Asi pues, nétese que las reivindicaciones presentadas inicialmente... en términos de la
secuencia de procesamiento de sefial y de los efectos del uso... solicito muy
respetuosamente a su despacho tener en cuenta...reivindicacion clara que establece
cuales de las caracteristicas corresponden a la unidad de control de salida, que es el
objeto de la invencioén y cuales corresponden al generador... no definen Unicamente'una
secuencia de procesamiento de sefiales 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 Guia sobre el examen de las
solicitudes de patentes publicada por la OMPI (1982)”, (subrayados y resaltados del
exammador)

2) Los alegatos comienzan con la identificacion del apoderado de la sociedad solicitante,
quien senala que interpone recurso contra el acto proferido y hace afirmaciones y
peticiones no concordantes con la realidad porque, si los alegatos fuesen ciertos y
contundentes, lo que seguiria seria la valoracion de la novedad y el nivel inventivo pero
NO la concesidn del privilegio solicitado, como lo pide el recurrente.

El escrito continta con la relaciéon de unos motivos de inconformidad, en A-) se hace
referencia a la base de la negativa y en B-), se hace referencia al, “cumplimiento de las
disposiciones de la Decisidén 486", que terminan afirmando que los documentos cumplen
los requisitos del articulo 14.

Mas adelante, el memorialista hace referencia a la “modificacion presentada el dia 25 de
febrero”, donde se limita a alegar que, “... la resoluciéon resulta equivocada e injusta...
no ha tenido en cuenta la modificacién...”, que cumple los requisitos de los articulos 14, 15
e), 21 y 30 sin presentar razones fundamentadas en hechos reales, como se puede
constatar a partir de los siguientes hechos:

a. En el numeral 2 del sexto considerando de la Resolucion impugnada, se trascribieron
los articulos 30 y 34 y se sefiala que: “el nuevo pliego de reivindicaciones, que obra en los
folios 184 a 186, no se acepta porque las reivindicaciones 1 a 4 iteran lo objetado en el
oficio n® 11925 del 20 de octubre de 2006 y porque se agregaron las reivindicaciones 5 a 8
que van mas alla de lo permitido por el articulo 34 porgue en la descripcidn no aparece la
secuencia en la forma relacionada en ella; ademas, se redactaron en términos del uso de
un componente y como secuencia de procesamiento de seial, lo cual, no se permite. En
consecuencia, todas las observaciones trasladadas en el oficio mencionado contintan
vigentes.

De lo anterior queda claro, en primer lugar, que las reivindicaciones 1 a 4 se rechazaron
porque iteran lo objetado en el oficio, es decir, dichas reivindicaciones se redactaron en
términos de una secuencia_de procesamiento de sefial llevada a cabo por los
componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un alternador o
generador sincrénico, lo cual, no se permite. Ademas, la reivindicacién 1 no es clara
porque el preambulo enuncia una unidad de control y a la vez relaciona la composicién y
el uso de los componentes de un alternador, lo cual, no permite determinar qué es lo que
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trata de definir si la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrénico v,
las reivindicaciones dependientes no tienen enlace légico con la independiente porque no
aclaran o delimitan una caracteristica de estructura o funcién de la unidad de control sino
que hacen referencia a efectos del uso de los componentes.

Las afirmaciones anteriores se pueden corroborar con solo comparar las reivindicaciones
1 a 4 de los pliegos correspondientes (ver folios 110 a 111 y 184 a 185) y, las diferencias
que se pueden apreciar son Unicamente de la redaccién en algunos renglones,. por
ejemplo, la reivindicacion 1 del primer pliego sefiala: “unidad de control de salida para un
generador sincrono (1) que tiene un rotor (60) provisto de medios de iman... medios
detectores (30) para detectar un nimero de revoluciones... medios energizadores (46)
para energizar con retardo... un regulador (5) para restringir... caracterizado porque dicha
energizacion... cuando el nimero...".

La correspondiente del pliego de respuesta al oficio dice: “unidad de control de salida
conectable a un generador sincrono (1) provisto de un rotor (60) con medios de iman...
estator (50)... medios detectores (30) de un nimero de revoluciones del rotor (60) del
generador (1) conectados al generador (1); medios energizadores (46) conectados al
generador (1) capaces de energizar con retardo... un regulador (5) restrictor...
caracterizado porque la unidad... estd adaptada para realizar dicha energizacién...cuando
el numero..."”. El ejercicio se puede realizar con cada una de las restantes reivindicaciones
2 a 4y llegar a la conclusién a la realizada por la administracion.

En segundo lugar, las reivindicaciones 5 a 8 son un agregado que va mas alla de lo
permitido por el articulo 34 porque en la descripcidon no aparece la secuencia en la forma
relacionada en ellas.

La reivindicacion 5 agregada en el Gltimo pliego dice: “un procedimiento para aumentar
establemente la energia generada por un generador sincrono provisto con un rotor (60)...
comprende: detectar un nimero de revoluciones... energizar con retardo... restringir un
voltaje... caracterizado porque dicha energizacion...”.

En ningan lugar de la descripcion calificada se expone el “procedimiento para aumentar
establemente la energia...”, de la forma que se relaciona en dicha reivindicacién y sus
dependientes; aun mas, tanto el preambulo como los “pasos” del procedimiento hacen
referencia a los componentes usados para el procesamiento de la sefial, lo cual, no se
permite. .

Por las razones precedentes, la reivindicacion 5 y, consecuentemente, sus dependientes

no se pueden aceptar y las observaciones trasladadas para el pliego original quedaron
vigentes.

b. Es obvio que, si el pliego allegado como respuesta al oficio No 11.295 no se aceptd, las
objeciones a la patentabilidad de la Resolucion son las informadas en dicho oficio para el
pliego en él calificado.

En consecuencia, alegar que, “... vistos en conjunto la nueva descripcién con las nuevas
reivindicaciones, existe la secuencia y coherencia que permite dar el respaldo descriptivo a
las nuevas reivindicaciones”, y que, "... 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 Decisién 486 "sustentadas por la
descripcion®, son afirmaciones que no tienen ningtin fundamento valido de sustento.

Ahora bien, es evidente que si el recurrente queria controvertir los motivos de sustento de
la Resolucion, deberia haber mostrado la_coincidencia entre lo reivindicado en el plieqo
inadmitido y lo descrito en la radicacion inicial de forma que se apreciara el procedimiento
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de fabricacién de la unidad de control de salida, conforme a lo establecido por la norma, el
procedimiento de calificacion y la jurisprudencia vigentes que dieran fundamento a’sus
pretensiones; tan solo afirmar que las reivindicaciones si tienen sustento descriptivo,
calificar la decisién de equivocada, injusta, no ajustada a derecho, etc. no demuestra ni
constituye una prueba irrefutable de que nuestras objeciones no hayan sido las
pertinentes y que no se haya explicado, en forma clara, las diferencias que van mas alla
de lo permitido por el articulo 34.

c. El articulo 14 de la Decision 486 establece que: “Los paises miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial”,
(resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, como se debe definir cada
una de las categorias la oficina, como practica comun del procedimiento de calificacién ha
seguido las indicaciones de las definiciones del parrafo 57 de la Guia sobre el examen de
las solicitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones:
de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que
se desea proteger mediante las caracteristicas estructurales 6 de funcién y las segundas,
mediante una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricacion de un producto.

Quien lea el parrafo 57 de la Guia encontrara que lo anterior es cierto y que no es cierto
que, “...permite claramente tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales...
elemento + funcién...”, como lo asegura el memorialista en sus alegatos.

d. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dicté jurisprudencia referente a lo que
se debe entender por producto y procedimiento, en la interpretacion prejudicial dentro
del proceso 36-IP-98, donde en 4.1 establecio:

“(...) 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 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 fabricacion de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Por lo tanto, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada un
producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los componentes de una
estructura y las invenciones de procedimiento (método) se deben definir mediante una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacién de un producto. En ningun lugar ni de
la Guia ni en la jurisprudencia se permite la combinacion de medio + funcién, arglida por
el mandatario como valedera para las reivindicaciones objetadas, ni mucho menos el
remplazo de una supuesta “funcion” por el uso en las mismas.

Como ya se dijo, en la Guia que tenemos en la oficina NO se permite la combinacién de
medio + funcién en las reivindicaciones y, puesto que el mandatario no indica en que parte
de la Guia que tiene, se indica que se pueden incluir caracteristicas de medio + funcién, ni
aporta una copia de ella que sustente tal alegato, el mismo es mas una fantasia que un
hecho real. :

Ahora bien, si la administracién aceptase los alegatos del interesado como validos, se
llegaria a que por solo arglir que, “...las reivindicaciones de la presente solicitud no
definen... sino elementos estructurales y las funciones... admitida expresamente en la
Guia...", se admitiria que, solapadamente se otorgasen derechos a materias,
taxativamente, excluidas por la ley, a que no diera cumplimiento a las atribuciones a ella
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otorgadas y, se aceptase la mentira como verdad.

A la luz de todo lo anterior, queda claro que la oficina califico el pliego allegado como
respuesta al oficio No 11.925, contrario a lo que arguye el recurrente; ese pliego se
rechaz6 porque las reivindicaciones alli incluidas iteran lo objetado en dicho acto, no
cumplen lo dispuesto por el articulo 34 y se redactaron en términos del uso de un
componente y como secuencia de procesamiento de sefal, como se explicd en los
fundamentos de la Resolucidn y, que arriba reiteramos.

Por lo tanto, NO es cierto que no se tuvieran en cuenta las modificaciones allegadas,
como sugiere en sus alegatos el recurrente, sino que ellas NO cumplen las disposiciones
de los articulos 30 y 34 ni tampoco los articulos 14, 15 inciso €) y articulo 21, excepciones
a la patentabilidad, razones por las cuales NO se puede pasar a calificar novedad y nivel
inventivo puesto que, de entrada, la ley no se cumple.

En conclusién, hasta aqui no se ha encontrado ni una sola razén que, con fundamentos
reales, demuestre errores de juicio de esta oficina y, por tanto, que haya procedido en
forma equivocada e injusta, como se asegura en los alegatos.

3) A continuacion, se alega que: “1.2. La presente invencion se encuentra ajustada a lo
previsto por el articulo 14 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Adicional a‘lo anterior, me permito reiterar a su despacho que alin cuando se objetaron las
reivindicaciones presentadas inicialmente... resulta imperativo reiterar a su despacho lo
siguiente:

El parrafo 57 de la citada guia de examen no prohibe en absoluto que en la redaccion...
puedan coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su
funcién, sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y
funcionales... figuran ejemplos que precisamente combinan la identificacion de un
elemento estructural que se define ulteriormente por su funcion... definicion, es decir,
elemento + funcién, forzosamente siempre se mezclan caracteristicas estructurales,
funcionales y de uso. Por lo tanto, las reivindicaciones presentadas no definen
unicamente una secuencia de procesamiento de sefiales, sino elementos estructurales y
las funciones... cumplen los requisitos establecidos por el Articulo 14 de la Decision 486”,
(subrayados y resaltados del examinador).

4) Con el fin de desvirtuar los alegatos del punto precedente, basta puntualizar que:

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

b. Es evidente que, el articulo 14 es el que establece las categorias a las que se puede
dar proteccion, ademas, como se explicé en los apartes c. y d. del punto 2) precedente,
dado que ni el citado articulo ni el reglamentario ni el Manual Andino sefalan,
taxativamente, como se podria presentar una reivindicacién de una y/u otra categoria, la
oficina, desde hace mas de 20 afios ha venido utilizando la Guia sobre el examen de las
solicitudes de patentes en el procedimiento de calificacion de las solicitudes puestas a su
consideracion, debido a que la OMPI escribié dicha Guia con el fin de suministrar una
forma de llenar los “vacios” dejados por la legislacién y se diera una salida a esos “vacios”,

la cual, por su uso prolongado se ha convertido en proceso comun, conocido por casi
todos.

c. No sabemos que Guia tiene y leyo el recurrente, pues la nuestra en su parrafo 57 dice:
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“En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las de
procedimiento... las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u
otra similar) definida mediante la indicacién de su composicién o de las funciones de sus
componentes, ya sea a_un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalacion, etc.)
definido por su estructura o por la funcién de sus elementos...”. (Subrayados fuera de
texto), lo cual, paradédjicamente lo trascribe el memorialista en sus alegatos vy,
simultdneamente, trata de hacer ver lo contrario.

De lo anterior es evidente, que un objeto (unidad de control de salida para un motor
sincrono), de las reivindicaciones 1 a 4 NO se puede definir con caracteristicas de
estructura y funcién, ni mucho menos remplazando las dltimas por usos y, ademas,
asegurar que son una “funcion”.

d. El interesado asevera 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 adjunté una copia de la Guia que tiene en su poder, que
muestre los ejemplos y compruebe sus afirmaciones. Por consiguiente, esos alegatos del
recurso, no tienen sustento real y por ello, no son ciertos.

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

las reivindicaciones de la solicitud no cumplen las disposiciones del articulo 14.

5) En el punto siguiente del recurso se alega que,“1.3. La presente invencién no se
encuentra incursa dentro de los literales previstos en el articulo 15... tal objecion fue
subsanada... nueva reivindicacion 1 que ahora se presenta, se refiere a una unidad de
control de salida conectable a un generador sincrono provisto de un rotor... unidad de
control con la misma interrelacién funcional y estructural de los componentes... sibienes
implantable mediante una CPU y emplea componentes en si_conocidos, produce una
interrelacion novedosa entre dichos componentes y ademas, produce un efecto técnico
ventajoso... nueva combinacion funcional y estructural de los componentes y no de un
uso nhi tampoco de un programa de ordenador ... se evita, cuando el motor funciona a un
régimen de bajas resoluciones, que el regulador tenga que detener la generacién de
energia eléctrica...Este método o procedimiento que se define en la nueva reivindicacion
1 se basa en la combinacién de fases o etapas que, aunque aisladamente pudieran ser
conocidas, no se habian combinado previamente de la manera reivindicada... control de
un elemento fisico... el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un
programa. procednmlento con el que se consigue que determinados elementos fisicos
mteractuen de forma distinta... no es una serie de ordenes para operar mediante un
hardware... presente solicitud... invencién si, cosa que no se toma en cuenta en esa
oficina. ‘

De igual forma, vale la pena entrar a mirar... Manual Andino:

"3.2 Las reivindicaciones... debe incluir no solamente una enumeracion de elementos...
indicar su funcionamiento y la relacion funcional entre los mismos... caracteristicas
pueden ser estructurales (forma de una pieza, formula quimica, etc.) o funcionales (del
tipo: elemento, medios o pieza para hacer una funcion, por ejemplo, “elemento para medir
la presion... manual Andino para examinadores indica claramente que se debe incluir en
las reivindicaciones no solamente elementos estructurales sino también de

funcionamiento, cosa que esa oficina rechaza...”, (subrayados y resaltados del
examinador). .

6) Para controvertir y desvirtuar los alegatos del punto precedente basta sefialar que:

a. Por los motivos ya explicados arriba en los puntos 2) y 4), NO es cierto lo que arguye el
recurrente en, “.. .tal objecion fue subsanada... conforme a las modificaciones...”, puesto
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que en el numeral 2 del sexto considerando de la Resolucién impugnada, se trascribieron
los articulos 30 y 34 y se explicd que: “el nuevo pliego de reivindicaciones no se acepta
porque las reivindicaciones 1 a 4 iteran lo objetado en el oficio No 11.925 y porque se
agregaron las reivindicaciones 5 a 8 que van mas alla de lo permitido por el articulo 34
porque en la descripcion no aparece la secuencia en la forma relacionada en ella;
ademas, se redactaron en términos del uso de un componente y como secuencia de
procesamiento de seial, lo cual, no se permite. En consecuencia, todas las observaciones
trasladadas en el oficio mencionado continian vigentes.

Adicionalmente, los alegatos del memorialista no explican en qué se sustenta su
consideracion de que se subsanaron las observaciones hechas en el oficio; hacer la
transcripcién de la reivindicacion 1 del dltimo pliego y asegurar que las objeciones se
subsanaron, no son fundamento que demuestre que, efectivamente, si se subsanaron
dichas objeciones, tampoco hay fundamentos de por qué deberia entenderse asiy, silas
reivindicaciones se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento de
calificacion y la jurisprudencia vigentes.

b. Una vez mas, se arguye que: “la presente invencién no es un programa... como tal, ni
tampoco se trata de un segundo uso... seria que se reivindicara que la misma unidad... es
implantable mediante una CPU y emplea... interrelaciéon novedosa... produce un efecto
técnico... actla sobre elementos técnicos y tangibles... combinacién funcional y
estructural... no de un uso ni tampoco de un programa... no se toma en cuenta en esa
oficina.”.

Para desvirtuar esos alegatos del memorialista, en primer lugar, basta resaltar que las
reivindicaciones no se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento
y la jurisprudencia vigentes porque tanto en el oficio como en la Resolucién se informé y
sostuvo que las reivindicaciones no han cumplido, ni cumplen, lo establecido por el articulo
14, por las razones expuestas en el subpunto 5.1 del oficio y reiteradas en el acto atacado.

En segundo lugar, tanto en el oficio como en la Resoluciéon explico y reiteré qué se
considera programa o soporte l6gico como tal, puesto que alli se seiialé que la legislacion
vigente establece que se entiende por, “Programa de ordenador... conjunto de
instrucciones mediante palabras, co6digos, planes o en cualquier otra forma que, al ser
incorporadas... ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado...”, de donde,
un conjunto de instrucciones en forma de secuencia de procesamiento de sefial para que
un aparato electrénico ejecute una tarea o entregue determinado resultado, es soporte
l6gico como tal. '

En el presente expediente eso es precisamente lo que sucede, toda vez que, las
reivindicaciones se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de sefal y
de los efectos del uso, pues ellas relacionan como “funcién” los pasos de una secuencia
I6gica de procesamiento de sefal, que ejecuta la unidad de decisién de velocidad 48 al
ser activada por un pulsador, que da una orden de retardo al excitador 46, si la velocidad
se pone en un rango de control predeterminado (ver paginas 9 a 11 de la descripcion).

Ahora bien, la oficina ha tomado, toma y tomara cualquier secuencia de procesamiento de
senal, datos o informacién como soporte Iégico como tal, no solo porque asi lo establece
la norma sino porque, técnicamente, son tal tipo de soporte.

Si la administracion aceptase los alegatos del interesado como validos, se llegaria a que
con solo arguir que, “...produce una interrelacion novedosa entre dichos componentes y
ademas, produce un efecto técnico ventajoso... nueva combinacion funcional y estructural
de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador...”, se
permitiria que, solapadamente se otorgasen derechos a materias, taxativamente,
excluidas por |a ley y a que no diera cumplimiento a las atribuciones a ella otorgadas.
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c. El recurrente alega que, “de igual forma vale la pena... del Manual Andino “3.2 las
reivindicaciones deben definir... una reivindicacion debe incluir no solamente... indicar su
funcionamiento y la relacién funcional... cuando para la persona... de forma obvia de la
misma definicion del elemento... las caracteristicas pueden ser estructurales (forma de
una pieza, formula quimica, etc.) o funcionales...para medir la presion)’... manual andino
indica claramente que se debe incluir... elementos estructurales sino de

funcionamiento...”, lo cual, es una desviacion de lo tratado en el acto recurrido y parece:

ser que trata de tomarnos por tonto al examinador porque:

i) La subseccion 4.2 del Manual Andino indica en su primer parrafo que, “las
reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales que
definan la invencion y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas caracteristicas
técnicas deben definir la solucién (del problema técnico) que intenta resolver la solicitud”.

El siguiente parrafo de la misma indica que, “para efectos del examen no se toma como
caracteristica técnica la inclusion 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 inclusion de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la
reivindicacion”, esto uitimo, fue omitido por el interesado en sus alegatos.

ii) El tercer parrafo del subnumeral 4.2 del Manual Andino para el examen de solicitudes
sefiala que: “una reivindicacién debe incluir no solamente... indicar su funcionamiento y la
relacion funcional... cuando para la persona... de forma obvia de la misma definicién del
elemento”.

Asimismo, el siguiente parrafo del citado Manual sefiala: “las caracteristicas pueden ser
estructurales (forma de una pieza, formula quimica, etc.) o funcionales...”, de donde
por una parte, el que una reivindicacion no solamente una enumeracién de elementos...
indicar su funcionamiento vy la relacién funcional... NO significa que se puedan mezclar
caracteristicas de estructura y uso, como lo pretende hacer creer el recurrente.

Hacer la enumeraciéon de uno o mas elementos, ampliamente, conocidos en la técnica
junto con su USO para ejecutar una secuencia de procesamiento de sefal, es que ha
indicado el funcionamiento y la relacién funcional a que se refiere el parrafo del Manual; lo
cual, es una falacia porque, de un lado, en la reivindicacion 1 NO se indica cual es la
relacion de funcion entre los medios detectores, los medios energizadores y el regulador
y, de otro lado, una secuencia de procesamiento NO ha sido, NO es y NO sera la
“indicacion del funcionamiento”, porque el funcionamiento es entre los elementos de
estructura de un producto y no el uso de uno de ellos, la unidad de decisién de velocidad
48 al ser activada por un pulsador, como se puede constatar en las paginas 9 a 11 de la
descripcion.

Por otra parte, resulta evidente que una invencion se puede y debe definir, Gnicamente,
mediante caracteristicas técnicas de estructura O de funcion; la alternativa dada por la
conjuncion es disyuntiva y no copulativa contrario a como, fantasiosamente, pretende
hacerse ver en los alegatos.

iii) Quienes tienen experiencia en la materia, conocen que una reivindicacién
independiente 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 refiere al
conjunto de caracteristicas cuya combinacién ya se conoce es, por decirlo asi, el
‘género” al que pertenece la invencion. La segunda parte, debe citar la(s)
caracteristica(s) propias de la invencién, aquellas que la distinguen del estado de la
teécnica es, por decirlo asi, la “especie” de la invencion, particularmente, se refieren a las
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caracteristicas técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte.

De lo anterior resulta evidente que, un pliego debe cumplir 4 requisitos: definir la materia,
ser claro, conciso y tener sustento descriptivo, consecuentemente, segun lo establecido
por la norma y el procedimiento, una reivindicaciéon 1) no debe ser solo una enumeracion
de elementos (componentes) sino que 2) debe establecer la relacién de funcion entre
aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electronico y afines tiene una forma especifica
de_realizacion, conocida por quienes tienen experiencia en el arte y, 3) indicar su
funcionamiento cuando parala persona versada enla materia ello no se desprenda de
forma obvia de la misma definicion del elemento y, no debe incluir términos relativos a
aspectos no técnicos, como el uso de los elementos enumerados o los efectos del mismo.

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

d. En el subnumeral 3.2 del sexto considerando de la Resolucién la oficina sostuvo y
sostiene categéricamente que, “por su parte, el Tribunal de Justicia... (...) Las invenciones
de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, maquinas,
equipos, aparatos (...) invencion de procedimiento, en general, es una solucién
consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricacién de un producto(...)",
(subrayados fuera de texto)... debe, de un lado, revestir una forma tangible y, de otro lado,
ser definido o bien por las caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de
funcionamiento entre los elementos de una estructura, pero NO mediante una mezcla de
ellas menos aun, cuando dicha mezcla consiste en la enumeracion de uno o mas
elementos, ampliamente, conocidos en la técnica con su uso y, el (los) efecto(s) del
procesamiento de senal”.

Adicionalmente, en el numeral 6 del sexto considerando se precisé que: a la luz de las
pautas establecidas por la citada jurisprudencia, de un lado, resulta evidente que, contrario
a lo que el interesado alega las reivindicaciones 1 a 4 NO revisten forma tangible puesto
que ellas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de sefal llevada
a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un
alternador o generador sincronico y no mediante las caracteristicas de estructura o de
funcién que definieran una solucién al problema técnico.

Quienes tienen experiencia en el tema saben que, de un lado, un producto para que
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 o se puede usar, total o
parcialmente, uno 0 mas de los componentes del producto para obtener un resultado o
efecto del uso, tal como procesar la sefial de control de la salida de potencia de un
alternador o generador sincrénico con la unidad de control, pues es solo el uso de medios
técnicos para procesar una sefal, lo cual, evidentemente no es una forma de fabricar el
producto.

En consecuencia, lo fundamental consiste en que el pliego no define una forma de
ejecutar o fabricar una unidad de control de la potencia de salida de un alternador sino que
relaciona una secuencia de procesamiento de sefial para procesarla con medios técnicos,
lo cual, es un uso, soporte l6gico como tal y, reiteramos no una forma de fabricar el
producto.

e. En el numeral 6 del sexto considerando se resalté que, la citada jurisprudencia exige
que las reivindicaciones de procedimiento relacionen una secuencia de etapas
conducentes a la fabricacion de un producto, por esa razon resulta sorprendente, que el

interesado en el nuevo pliego haya agregado un grupo de reivindicaciones de
procedimiento, que relaciona a una secuencia de procesamiento de sefales con medios
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técnicos, contrario a lo que exige la jurisprudencia, motivo por el que no se pueden tener
en cuenta ni ahora ni en ningin momento posterior, razén por la que el alegato de que,
“Este método o procedimiento que se define en la nueva reivindicacion 1 se basa en la
combinacion de fases o etapas...”, esta completamente fuera de lugar, mas aun luego de
aclarar que no se permite que un producto sea definido por las caracteristicas de un
procedimiento ni viceversa. '

Por Gltimo, en el acto atacado se reiter6 que un producto (unidad de control de salida) no
puede ser definido por un programa como tal, puesto que ese producto reivindicado
carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un técnico en la materia,
sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su practica diaria como cargar instrucciones o
comandos o una secuencia de procesamiento, para que la unidad de control de salida
efectue el procesamiento de sefial correspondiente y logre el resultado deseado, todo lo
cual, fue ignorado por el recurrente pues en sus alegatos solo hace afirmaciones acerca
de su cumplimiento, sin ningun tipo de fundamento que demuestre la veracidad de ellas.

En conclusion, los alegatos del solicitante no contienen razones sustentadas en hechos
ciertos que controviertan los fundamentos de la Resolucién sino que son desviaciones
para tratar de confundir a quienes no tengan experiencia en el tema.

7) Los alegatos finalizan con,“1.4. La presente invenciéon no se encuentra incursa dentro
del articulo 21... reiterar a su despacho... afectada por el articulo 21... me permito
manifestar:

En las objeciones presentadas por su despacho... producto (unidad de control de salida)
no puede ser definido por un programa como tal... e acuerdo con lo previamente
indicado... invencién no es un programa de ordenador como tal debido a que la
invencion afecta el funcionamiento de elementos ... gobiernan los componentes
técnicos para producir un efecto técnico... 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 + funcién", 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... reivindicaciones 5 a 8 agregadas en la modificacién... no amplian
la inicial solicitud... subsanado asi las objeciones... 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.... se partiria de informaciones ya
existentes.... falta de nivel inventivo se basaria en un andlisis ex post tacto, que seria
contrario a las disposiciones relativas al nivel inventivo contenidas en la Decision 486...
SER TENIDO EN CUENTA EL NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO... la presente
solicitud cumple con lo estipulado en el Articulo 14 de la Decision 486... solicito a su
Despacho REVOCAR la Resolucién que impugno y en su lugar proferir otra en la que se
OTORGUE...”, (subrayados y resaltados fuera de texto).

8) Para controvertir los alegatos del punto anterior, basta resaltar que:

1. En el numeral 5 de la Resolucién impugnada, la oficina sostuvo y reiter6 que lo
solicitado, simplemente, es otro (segundo) uso de aparatos convencionales de una unidad
de control de salida del alternador de un vehiculo ya que las reivindicaciones presentan
una mezcla que consiste en la enumeraciéon de uno o mas elementos, ampliamente,
conocidos en la técnica, como se reconoce en los alegatos (de respuesta al oficio), con su
uso, consistente en el procesamiento de la seial.

Adicionalmente, se recordé que 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
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misma, etc. de alli que, el género de una sefial y la manera (secuencia) en que se procese
la misma, son independientes del producto (unidad de control) o de parte del mismo,
usado (“utilizado”) para procesar dicha sefal.

2. Las reivindicaciones calificada (ver folios 110, 111) textualmente dicen: “1. una un_idgd...
detectores para detectar... energizadores para energizar... regulador para restringir...
caracterizado porque... dicha energizacion... .

“2. una unidad... en dicha energizacion...”.

“3. una unidad... dicho valor de voltaje...".

“4. una unidad... dicho trabajo de energizacién...”.

De la lectura cuidadosa de la reclamacion, de un lado,. queda claro que enumera 3
elementos: los “medios” detectores, los “medios” energizadores y el regulador, sin
establecer una relacién de funcion entre ellos ni definir una supuesta nueva funcion entre
dichos componentes, contrario a lo que se asegura en los alegatos y que solo un persona
sin ningn conocimiento ni en la materia ni en propiedad industrial se atreveria a hacer.

De otro lado, quienes tienen conocimientos en el arte saben que afirmar, por ejemplo:
“aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para trasmitir una sefial codificada,
uh receptor para recibir una sefial codificada” y similares, NO establecen una relacién de
funcién ni determinan una o mas funciones entre los componentes del aparato de
comunicaciones sino que menciona el USO de partes de ese aparato, puesto que un
transmisor se usa para transmitir sefales, un receptor se usa para recibir sefales, un
codificador se usa para cifrar o encriptar sefiales, un detector se usa para detectar
sefnales, etc. por tal razén, expresiones como: “medios detectores para detectar un
numero de revoluciones...”, “médios energizadores para energizar con retardo...”,
“medios detectores de un nimero de revoluciones...”, “medios energizadores... capaces
de energizar con retardo...”, etc. son afirmaciones relativas al USO de esos elementos que
no determinan una funcién entre ellos, como se pretende hacer ver.

3. Al final del numeral 6 de la Resolucion, la oficina explicé que un producto (unidad de
control de salida) no puede ser definido por un programa como tal, puesto que ese
producto reivindicado carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un
técnico en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su practica diaria como
cargar instrucciones o comandos 0 una secuencia de procesamiento, para que la unidad
de control de salida efectie el procesamiento de sefial correspondiente y logre el
resultado deseado. '

El memorialista arguye que, “... un técnico en la materia primero tendria... por lo que
establecer una falta de nivel inventivo se basaria en un analisis ex post facto, que seria
contrario... no es evidente cuando no resulta de una manera... invencion”, lo cual, se
desvirttia facilmente con lo que dice el articulo 18 de la Decision. “se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada... no
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado... técnica”, (subrayado fuera de texto).

Para explicar lo precedente, basta tener en cuenta que el Manual Andino en su pagina 76
sefala: “el examinador no debe basarse en opiniones personales; toda objecion respecto
a la falta de nivel inventivo de una invencién (léase solicitud) debe probarse a partir del
estado de la técnica” (subrayado fuera de texto), sin embargo, eso NO significa que
estemos limitados al estado de la técnica, como por las afirmaciones de la respuesta, lo
considera el memorialista.
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Acorde a la jurisprudencia dictada, para el examen del nivel inventivo, el técnico medio
que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnicay

realizar el cotejo comparativo con su apreciacién del conjunto para determinar si con esos
conocimientos habria podido producirse la invencion o no.

En otras palabras, NO es requisito indispensable que el nivel inventivo sea objetado con
documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del
examinador son el punto de partida para esa calificacion, mas ain cuando se enumeran
los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un alternador o
generador sincronico ampliamente conocidos en la técnica, como se reconoce en los

alegatos .

4. En el acto impugnado no se mencioné para nada la novedad, por ello la afirmacion de
que, “..mediante una CPU y empela componentes en si conocidos, produce una
interrelacion novedosa...produce un efecto técnico ventajoso...afecta el
funcionamiento...”, no tiene sustento en hechos reales y se sale de lo que se fundamenté
en dicho acto. '

Para terminar, las ultimas afirmaciones, “...también debe considerarse inventiva a la vista
de que no _es parte de las labores rutinarias de un ingeniero electronico ni resulta
evidente...”, no controvierten las razones del subpunto 2 precedente, ya que, no explican
por qué la carga de una secuencia no esta en las “labores rutinarias” de un técnico en la
materia, el solo arguir eso no es sustento suficiente para tal cometido.

Por las razones discutidas en los puntos precedentes, se concluye que:

i) NO es cierto que la modificacién presentada el 25 de febrero de 2007 haya cumplido los
requisitos establecidos por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia, ni que dicha
modificacion no se haya tenido en cuenta;

ii) NO es cierto que, la categoria de reivindicaciones del tipo "medio + funcién" (que
segun el memorialista) “es practica de la totalidad de las Oficinas de Patentes del
mundo desde hace décadas”, sea admitida por la guia o el Manual Andino o la
jurisprudencia;

iii) NO es cierto que se haya partido de informaciones ya existentes....;

iv) la oficina no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redaccién del
documento con mezclas o “combinaciones”, no admitidas, de caracteristicas porque
dichas mezclas no sirven para darle caracter patentable y distinguir del arte, un producto o
“unidad de control de salida...”.

v) Las conclusiones del recurrente son respetables, pero sus alegatos de ningiin modo
desvirttan los fundamentos que sustentan la Resoluciéon impugnada, como se puede
deducir de la exposicién hecha en los puntos 2), 4), 6) y 8) precedentes.

vi) La peticion del interesado es absolutamente desproporcionada porque si los alegatos
hubiesen sido ciertos y contundentes, lo que seguiria seria la valoracion de la novedad y el
nivel inventivo, es decir, la valoracion de otros requisitos de fondo pero NO la concesion
del privilegio solicitado.
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En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio solicitado
en las reivindicaciones 1 a 4 de los folios 110 a 111.

Bogota, D.C. 2007 08 31
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