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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF: Expediente No. 04 028.7886 - Solicitud de Patente FASE NACIONAL

Corresp. a la Solicitud Intemacional PCT/US02/278406

a favor de HEWLETT PACKARD COMPANY

Tiulada: RESISTOR TERMOSENSOR PARA UN COMPONENTE
REEMPLAZABLE DE IMPRESORA

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, vecino de Bogotd, portador de la tarjeta
Profesional No. 57482 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como
apoderado de sustituto de la Sociedad HEWLETT PACKARD COMPANY, segln lo
acredita el documento de poder presentado en esa Divisién, de acuerdo con el
Articulo 44 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, me permito
solicitar que se examine si la invencién contenida en la solicitud en referencia es
patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito allegar el recibo oficial de caja No. 08-
25,138 por valor de $164.000.

De [a sefiora Jefe atentamente,

o,

UAN PABLO CADENA SARMIENTO
C.C. No. 80.410.337 de Usaquén
T.P. No.57492 del C.8.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Bogots, 28 de abyil de 2008
CHP/MEV/har.

E.Mail:bricas @brigardycastro.com.co
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Bogota D.C.

Doctor:

Juan Pablo Cadena Sarmiento

Apoderado

REFERENCIA: Radicaclén 04-28.786
Tramite 002
Evento 001
Actuacléon 430
Oficlo Na- ... 2825
Follos 004

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudlados:

Para el presente astudio se tuvo en cuenta la descripcion de los folios 33 a 57, los dibujos
1 a 8 de los follos 61 a 688 y, las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 58 a 80, documentos
que corresponden a la radicacion inicial, que se aceptaron.

2. Objeto de la Invencién

Segun la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una resistencia
termosensora para un componente reemplazable de impresora.

De otra parte, el pliego reivindica: un componente de impresora (14), relacionado en las
reivindicaclones 1 a 5; un método para formar una pluralldad de componentes
reemplazables de Impresora (14) con resistencias termosensoras (14B) que tienen valores
nominales de resistencias varlables, relacionado en las reivindicaciones 6 a 9 y; un
sistema de impresién, relacionado en la relvindicacién 10.

Segln la IPC la clasificacion del objeto reclamado es B41J 2/00.
3. Claridad de la solicltud:

3.1 El articulo 28 de la Decisién 486 de la Comislén de la Comunidad Andina sefiala que:
“la descripcion debera divuigar la invencién de manera suficientemente clara y completa
para su comprensién y para que una persona capacitada en la materla técnica
comrespondiente pueda ejecutaria®.

La descripcion calificada presenta errores de transcripclén, redaccion y traduccién que
inciden en la claridad de la exposicién. Para ilustrar nuestras afirnaclones, a continuacién
se suministran unos ejemplos de los defectos detectados, pero no se hard una lista
detallada porque, la presentacién del documento es responsabllidad del solicitante,
ademés, no se pretende que se hagan comecciones, pues ellas no van a incidir en el
resultado final del caso.

N\



Errores de transcripcion se encuentran en las paginas 9 lineas 6, 21; 10 lineas 3, 17, 18;
11 lineas 4, 6; 12 linea 4; 13 lineas 2, 5; 14 linea 10; 15 lineas 8, 7; 16 lineas 11 a 13;18
lineas 6, 22;19 lineas 2, 6; 24 linea 3; reivindicacion 3.

La redacclén y traduccién de todo el documento es muy deficiente porque en la técnica no
son usuales afirmaciones tales como: “un ensamblaje del cabezal®, “un cabezal de
impreslén de Inyeccién de tinta®, “aimacenar otra informacién sobre el contenedor”,
“dlagrama de bloque aléctrico”, “en una modalidad®, “sub-ensamblajes®, “datos accesados
desde la memoria®, "estd acoplada a una Iinea”, “estd acoplada a la descarga del
transistor®, “tiene un ancho més estrecho”, etc.

En todo el documento se hace mal uso de las preposiciones desde, hacla, a través de, eic.
que muchas veces no cormesponden a las relaciones que se quieren establecer. También
se detectd un continuo abuso con los gerundios, propios de otros idiomas pero no del
castellano.

3.2 El articulo 30 de |a citada Decisién indica que: “las relvindicaciones definirdn la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por ia descripcion®.

Las reivindicaciones callficadas son indefinidas porque no es posible determinar cual es el
aporte del solicitante al estado de la técnica; en particular las independientes, no
presentan la estructura de predmbulo y caracterizacién aplicable para el caso, expresiones
tales como: “que comprende”, "y que ademas comprende®, “en donde”, “el método
comprende”, etc. no son sindnimas de “caracterizado por”.

Las relvindicaciones 1 a 5 tratan de definir lo solicitado més por el resultado a obtenery no
con las caracteristicas de estructura o funcién del aparato en sl.

La reivindicacién 4 no tiene enlace Iégico con aquella a la que hace referencla, puesto que
no aclara o delimita algan elemento incluido en la relvindicacién de la que depende, sino
que se sale del tema al hacer referencia al valor de una resistencia que no es una
caracteristica ni de estructura ni de funclén sino de uso de la memoria, lo cual, no se
pemite.

Las reivindicaciones 8 a 8 y 10 no parecen tener sustento descriptivo porque en ese
aparte no se encontré divuigada la secuencia en el orden relvindicado en ellas, por
ejemplo, en ningun lugar se menciona "proporcionar una microplaqueta® o “proporcionar
una pluralidad de memorias”®; de otro iado, la 10, parece ser la aplicacién del componente
relaclonado en 1, pero ella se excede del marco permitido porque nl el montaje de la
cabeza de impreslén ni el suministro de tinta forman parte del aparato relacionadoenla 1.

Se recomienda soluclonar las anterlores objeciones en conjuncién con las del punto 5 de
adelante.

Finaimente, como se informa en el folio 139, no se presentaron oposiciones por parte de
terceros.

4. Evaluacién de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decisién 488 establece que, “La solicitud de patente sélo podré
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre sl, de manera
que conformen un Unico concepto Inventivo".

Para efectos de este examen se considera que el pllego calificado se dirige a un Gnico
objeto, por lo que cumple el requislito establecido.
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5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El articulo 14 de la Decision 486 establece que: “Los palses miembros otorgarén
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 nl la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada una de las
categorias, la oficina establecié como practica comiin del procedimiento de calificaclén,
basindose en las definiciones del parrafo 57 de la Gula 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 de procedimiento,
deben definirse con una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricacién de un
producto.

Como ya se dljo arriba, el pliego calificado trata de definir lo solicitado mas por el resuttado
a obtener y no con las caracteristicas de estructura o funcién del aparato en sl, lo cual se
evidencia en |a mezcla de caracteristicas no permitida, ejemplos:

“1. un componente... para modificar...".
“2. el componente... para almacenar...”.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y
la subrayada, efectos del uso o del resultado esperado.

5.2 Lo que la solicitud propone es almacenar Informacién o datos en una memoria ROM
con el manejo de los bits fuslibles y de enmascaramiento, lo cual, es simplemente uso de
medios técnicos para procesar informacién, como explicitamente se coloca en las
reivindicaclones 2 a 4, motivo por el que se considera que no se da cumplimiento a las
disposiciones del articulo 21.

$.3 En opinidn de la oficina, el contenido de la solicitud en estudio parece encuadrar mejor
en las disposiciones del titulo IV de la Decisién 486, razén por la que s recomienda
cambiar a ese tipo de proteccion.

Por consiguiente, no es evidente que parte de la solicitud podria servir de base para
sustentar la patentabllidad de un objeto definido; si el interesado considera que hay
alguna materia patentable deberad fundamentario con caracteristicas técnicas, que no
podran ir méas alla de lo permitido por el articulo 34 e indicar en que parte de la descripcién
tiene(n) sustento.

Puesto que la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 21, 28 y 30 se
declidié no continuar la calificacién del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de
acuerdo a los cltados articulos y/o se presenten argumentos sustentados en hechos y,
consecuentemente, convincentes.
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En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dlas contados
a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o sl a pesar de la respuesta subsisten Impedimentos
para la concesion, se denegarid la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, Iiteral e), del
capltulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX CI’:‘§PEDES DE VERGEL
Jefe dg la Division de Nuevas creaciones

02 MR 207

El anterior requerimiento fue notificado por fljaclén en lista, de fecha
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