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Re: Expediente No. 05-090.735
Patente de Invencién: “APARATO DE SUMINISTRO
' DE ENERGIA ELECTRICA

. PARA VEHICULO”

Titular: ~ HONDA MOTOR CO., LTD.
RECURSO _DE _REPOSICION CONTRA LA 5
 RESOLUCION No. 14491 DE 30 DE MARZO DE g
2009, NOTIFICADA EL 2 DE ABRIL DE 2009. 6 ¢
% o, &
| )
HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, con la &

Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de és'sta ciudad, Abogado en Ejercicio,
portador de la Tarjeta Profesional No. 50. 007 del Consejo Superior de la
Judicatura, actuando en caracter de apoderad‘o de Ia sociedad HONDA MOTOR
CO., LTD., domiciliada en 1-1, Minamiaoyama | \2—chome Minato-Ku, Tokio, Japén;
debidamente reconocido por su despacho, encontrandome dentro de la debida
oportunidad procesal; por medio del presente escrito interpongo RECURSO DE
REPOSICION contra la Resolucién No. 14491 de 30 de Marzo de 2009, notificada
el 2 de Abril del mismo afio; con el propésito qie que sea revocada y en su lugar
proferir otra, en que se OTORGUE el privilegio de la Patente de Invencién
denominada: “APARATO DE SUMINISTRO [DE ENERGIA ELECTRICA PARA
VEHICULO”, conforme a los siguientes: l ‘

|

; l

. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. |
' I

l

l

La Decision Recurrida

1. Mediante la Resolucién objeto del presento rgcurso su despacho ha negado el
privilegio de patente de invencién denominada: F‘APARATO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA PARA VEHICULO”] solicitada a registro por mi
representada la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD.; al considerar que la
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mencionada solicitud no cumple con las disposicion
de la Decision 486. |

A )
HUMBERTO RUBIO & CIA. W~

s de los articulos 14, 28 y 30

2. La Division de Nuevas Creaciones decidié negar el derecho de patente de

invencion por considerar que el capitulo descriptivo

no es claro en los términos del

articulo 28 de la Decisién 486, por las falenFlas ed la traduccién y el no uso del

debido lenguaje técnico

3. Niega su Despacho la invencion de la leferencla porque considerar que no

cumple con lo dispuesto en el articulo 14 de
reivindicacién unica es indefinida, no permﬁe esta

la Decision 486, porque la

‘blecer cual es la contribucion

técnica al arte y por que se redacto en términos de pso o efectos del mismo de los
componentes de un circuito de regulador del potencia para un vehiculo, redaccion
que segun su Despacho no es permitida por la nomjatividad andina.

Il. FUNDAMENTO DEL RECURSO |

1. De acuerdo a la Decision 486 de la Comunidéd Andina, ley aplicable a los

tramites de patentes en Colombia, para que una}

patente pueda ser patentada

debe gozar de dos requisitos positivos de patent#bilidad que son: - Novedad y

Nivel Inventivo.

En el acto administrativo recurrido, encontramos una serie de fundamentos de@
rechazo, que de ninguna manera se ajustan a los procedimientos que deben
observarse en los procesos de examen de patentablhdad lo Gnico que puede

deducirse es un afan por parte del examnngdor de‘

negar la invencién a como de

lugar, sin dar oportunidad como es ubual ﬁor la Division de Nuevas

Creaciones, al solicitante, mediante un ultlmo‘

requerimiento, para corregir

esencialmente presupuestos formales que por tratarse de defectos de redaccion,
traduccion, resulta complejo entrar a determ?nar cuales estan acordes y cuales no
lo estan, pues se trata de un analisis muy \subjetl{/o por lo que en estos casos,
resulta conveniente que el examinador lndlque con cuales cosas no esta de

acuerdo, y de ser posible aplicando los principio de

lealtad y buena fe, sugiera en

lo posible la forma mas conveniente de corrq?gir errores de este tipo.

El Doctor Cabanellas, establece que el requisito de novedad se caracteriza por
“comparar un determinado conocimiento | técnico con un conjunio de otros

conocimientos técnicos.”

' Guillermo CABANELLAS, Derecho de las Patentes de anencxon, Tomo I, Editorial Heliasta, 2001, Pag.

706.
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novedad es aquel utilizado para determinar “si existen anticipaciones de! estado

de la tégnica que contengan explicitamenfe todas las caracteristicas técnicas

iales de la invencion.” | |

T ‘
tablece clararFente cual es el “Método para Ia

4 Manual,
", proporcionando unos parametros entre los que se
pueden enconirar los siguientes: | |

|
o El examinador debe realizar el esfuerzo ifntelectual de colocarse en la
situacion que ha tenido que afrontar|el técnico con conocimientos medios
en la materia en un momento en que la invehcién no era conocida, es decir

ante de la invencion; f

|
» La invencién debe considerarse e% su conjunto. Si consiste en una
combinacién de elementos, no es valido érgumentar gue cada uno por
separado es obvio pues la invencion puede estar en la relacidén (caracter

técnico) entre ellos.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es claro /que durante la evaluacion, ese
Despacho hizo caso omiso de los parémetros dados por el Manual Andino, toda
vez que no obstante a dar respuesta a lo§ requénmlentos del examinador, que
esencialmente fueron formales, que porJtratarse de defec tgs de_trascripcion
redaccion, traduccidn resulta muy dificil entrar a determmaricua fcuales ‘cosas no
estan acordes, haciéndose un @ndlisis muy $ubjet|vo no reconocio qué antes de  la
existencia de la presente:- i ¢ién, la Ifersoné versada se enfrento a una
situacion y propormono una solubton que no podla de ninguna manera, haberse
derivado del estado de la técnica en ese momento pues de haber tenido en
cuenta esto, 'su Despacho no ria formuladdr los argumentos carentes de
sustento técnico-que llevaron-a la negacion de Ip presente solicitud, cuando la
misma si cumple con los requisitos de “Novedad y Nivel Inventivo®, toda vez que
su Despacho no hace ningun tipo de referencia a documentos y/o publicaciones
existentes en el estado de la técnica, *

2. Argumenta ese Despacho que no obstanté a que el solicitante atendi6
oportunamente a los requerimientos forn‘pulado%.s, presentando aclaraciones y
presentando un nuevo capitulo descriptivoy reivindicatorio, la solicitud segun el

2 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion, Crganizacion Mundial de la Propiedad
Industrial, 2004, Pag. 65. !
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| |
examinador continuo con errores de transoﬁpcién‘fy redaccion que inciden en la
claridad de la solicitud, no compartimos la posicipn tomada por ese Despacho,
toda vez que no se realizo un estudio de fondo de la solicitud por el hecho de no.
contener-el-lenguaje que elCexammador Qreﬂeﬂe?sea utilizado en estos casos,
resultaria conveniente, reiteramos, que el wexaminador indique con cuales cosas
no esta de acuerdo y de ser posible suglera la forma mas conveniente de corregir
errores de este tipo, otorgando Ia oportumdad de redactar la reivindicacién de
forma tangible, describiendo de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el

producto reivindicado. ‘} !
\ f

3. Con respecto a la claridad de la relvmdlcamén esta va ligada a lo anterior, de
otra parte es dificil comprender si exuste‘ falta de claridad y de definicion de la
materia cOmo se puede establecer que lo relvmdlcado

\ c
En primer lugar no reviste forma tanglble'? ‘ !
En segundo lugar que incluye mezcla de carac:tenstlcas no permitidas.
Y en tercer lugar hace uso de medios tbcmcos ampliamente conocidos en el
arte y por tanto se trata de un uso? ,‘ :

Como quiera que sea no se puede establecer concretamente cual es el motivo
para denegar la solicitud pues se aducen muchas razones, sin enfocar un

fundamento concreto que respalde la derd’egamén

—_——

Ahora bien no existe en la legislacion una expresa prohibicion o una indicacién en | )

cuanto que no se permita definir apara{os dispositivo o similares mediante sus
componentes estructurales y su funcion dentro de ese todo que es el aparato. De
otra parte también es importante seﬁalar que el reunir” medios técnicos”, como lo
define el examinador, ampliamente conbcldos ‘en el arte, no se puede siempre
asimilar a un uso porque si asi fuera nada sena patentable pues siempre se parte %
de elementos conocidos para llegar al algo que sea nuevo e inventivo, por lo
demas no se puede calificar cada elémento constitutivo del aparato en forma
independiente porque se trata de la suma de todos los elementos o sea de un
todo, aqui no se pretende obtener un pnvnleglo para cada elemento involucrado,

por tanto la disposicion de estos elementos tienen un fin determinado que no
corresponde al fin de cada elemento mdwldual

|

Asi las cosas no se dio oportunidad al solicitante para efectuar las correcciones |

formales una vez el examinador determino que la respuesta no se ajustaba a su
requerimiento, y ademas no resulta légico hacer un anélisis de la materia a
proteger en estas condiciones para luego concluir que se trata de un uso, de

-
g
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medios técnicos ampliamente conocidos, dero qufe ademas la reivindicacion la
constituye una mezcla de caracteristica \técnicﬁs no permitidas, en ningin
momento se aporté una prueba de que los jvedios en mencién son conocidos, asi
como tampoco que en su conjunto se conocen para un fin determinado al cual se
aplica. ‘
‘ \
4. -Finalmente debemos resaltar las wntr#d;ccnones de la resolucién recurrida,
pues el examinador sostiene que: /
|
. , Yy una estudiada la solicitud, es cl%lro qué lo reivindicado hace uso de
medios técnicos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denomina
convencionales, o de partes de ellos ?ara procesar una sefial, como se
puede constatar” |
| |
No lo expresa en forma contundente, pemlf podria deducirse que el examinador
considera que la invencion carece de altura in\/entiva no obstante durante el
proceso NO se hace ninguna tipo de referencia a documentos y/o publicaciones,
existentes en el estado de la técnica, que r spalden la afirmacion del examinador,
por lo tanto la decision se encuentra falsamente motivada y carece de
fundamentos concretos. {
| ;
La decision contenida en la resolucion, motivo de la actual impugnacién, resulta,
infundada, equivocada, injusta, se puede establecer que dicha resolucion de
ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de la solicitud en
referencia, su Despacho tampoco considero la invencién en su conjunto -
\ |
Lo que permite concluir, que la presente ohcntud cumple con lo estipulado en el
Articulo 14 de la Decisién 486, y se refiere a una invencion patentable a la luz de
lo dispuesto por la mencionada norma con'{umtana

ll. PETICIONES. |

Pretensiones Principales. \

De acuerdo a lo sefialado en el iranscurso de este recurso, solicito

o

respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente
propuestos v con _base a ello, se otcm@ el privilegio de Patente de Invencion,

respecto a la_creacion denom nada “APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA PARA VEHICULO”. ‘\

4 o
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Asi pues, solicito a su Despacho REVOCAR la Resolucién No. 14491 de marzo 30

de 2.009, que impugno y.en su lugar

proferir otra_en la_aque se OTORGUE el

privilegio de la Patente de Invencién denominada: “APARAIQ_ DE SUMINISTRO

DE ENERG A ELECTRICA PARA VEHICULO”.

Pretensiones Subsidiarias.

EVOCAR la Resolucién No. 14491I de

males de defectos e trascripcion
precisién cuales son los que

IV.- PRUEBAS

1. Todos y cada uno de los documentos /que reposan en el expediente

citado en la referencia.

2. Resolucién No. 14491 de 30 de Marzo de 2009, de la cual acompafio

copia simple al presente escrito.
3. La actuacién surtida.

V.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las disposiciones legales que invoco como fundamentorpara 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 Cddigo
Contencioso Administrativo, Cédigo de Procedﬁmiento Civil y en las demas

disposiciones vigentes.

VI.- OPORTUNIDAD

La Resolucién recurrida fue notificada el 2 de
ad legal, consagrada en el Codigo

encuentro dentro de la debida oportuni
Contencioso Administrativo.

fbril de 2009, por lo tanto me

P N o
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Mi representada y el suscrito redbiremo:‘; notificaciones en la Secretaria de
su Despacho y en la Oficina 506 ubicnda# en la Carrera 7 No. 74-64 de ésta
| |

ciudad.

J

Atentamente, |
|

(00 |
HUMBERTO RUBIO CAMACHO ‘

C.C. 17'192.062 de Bogota !
T.P.A. 50.007 Consejo Superior |

de la Judicatura
COD. 4134
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Tarjeta Profesional No.
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que aparece en el presents

documento #on’ suyas

El Declarante. e
Bogota, D.C.
Autorizd el antpr
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/ - Industriay Comercio
\‘ SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE CO OMBI
SUPERINTENDENCIA DE INDU TRIA COMERCIO

[ RESOLUCION N° 3 4 491
' Por ia cual se niega una patente de mvenmon
|
| o | | -
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio dé sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2151}'» de 1992, y

consm&RAIJDo f

PREMERO Que mediante escrito radicado Ln esta Superintendencia el 8 de
septiembre de 2005, bajo el nimero 05 - 0907B5 entré a fase nacional la solicitud

' de patente de invencién titulada: “APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA PARA VEHICULO”, que corre ponde| a la sohcutud internacional .
PCT/JP2004/003098, del 10 de marzo de 2004, f‘

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma ed cuanto a los requisitos -que
debe llenar la solicitud y cumplidas las ex;ge cias l@gales se ordend publicar el
extracto sin que se hubieran presentado oposn}cnones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de ’patenté;b:lidad se encontré que &
invencidn no cumple con los requisitos e tablecidos. En consecuencia, con -
fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina, se requiri6 al peticiona lO para que se pronunciara sobre las
objeciones efectuadas a la solicitud. “
|
CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 26 de enero de 2009,
atendid oportunamente al requerimiento formulado y presentd aclaraciones.
Finaimente, allegd nuevo capitulo reivindi atorio descriptivo, los cuales se
%n el ah:culo 34 de la mencionada

ajustan a las prescripciones establecxdas
Decisién 486.

QUINTO: Que segtn lo dispuésio en el zartiJ ulo 45 de la Decision 486 expedida

‘por la Comisiéon de la Comunidad Andina, “Si la“‘ oficina nacional competente

encontrara que la invencién no es patentable o que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en esta Decision para la( concesién de la paten’tex
notificara al solicitante. Este debera responder a la notificacién dentro del plaz

sesenta dias contados a partir de la fecha dera notlfxcacmn ? o v -
. m*‘, »
kK

“Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sef f'ado, @r ao ®

pesar de la respuesta subsistieran los rmpec?tmentos para la cong%u;@, la g cigi%
nacional competente denegara la patente.” | @’*‘:‘5 £ A
\ { ) w@v’ €4 e & ‘»‘3 ["”
' SEXTO: Que la reivindicacion Gnica 1, contgmda en el v;e,:‘é m‘%qdig ffﬁf

clara, se refiere a usos. Adicionalmente, el tulo d %‘@rgpﬁ “no eaa
suficientemente claro. Lo anterior de acuerdof con I@ mﬁhtgg"&gu@d@racmne% &

g\ s

{*v ~¢.’)¥3’ g}@

/ ede U w%ﬂ o270 la'g’csz57y10
1 | ade h? -50-Confhutador:-3820840
W I&@ 5. Linea 9800-910 165

rSfedov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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|
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RESOLUCIONIN® 14497
Por la cual se niega una patente de Jinvencién

Rad. N° PCT/05 - 090735 | | ‘

1. Objeto de la invencién |

para vehiculo, que mejore la operacién de arranque del motor de combustién

El objeto de Ia solicitud, consiste en un aparat% de suministro de energia electnca
interna.

El nuevo pliego reivindicatorio, se relaciona ’oon uh aparato de suministro de
energia eléctrica para vehiculo instalado en un vehiculo.

.

|

|
El arficulo 28 de la Decision 486 establece: “La descripcién debera divulgar la -
invencion de manera suficientemente clara y completa para su comprension y para
gue una persona capacitada en la materia técrﬁica correspondiente pueda
ejecutarla \ '

2. Sobre el capitulo descriptivo

Respecto ala descnpcnon sefiala el Tribunal d? Justicia de la Comunidad Andina:

‘La normativa comunitaria contempla que s efectué una descripcién de la

- invencién, elicual es un requisito de forma que no puede ser omitido-en la solicitud
porque es la via a través de la cual los interesados pueden recibir informacion
suficiente y completa acerca de las reglas téénicas que constituyen la invencion.
Asimismo, la descripcion -constituye un factor relevante al fijar el ambito de la
patente.” - |

En efecto, ‘el nuevo capitulo descrlptwo cor?mnua ‘bon errorés . de trascripcién,
redaccion y traduccién, que inciden en la claridad de la solicitud. Para ilusirar Jo
anterior, a continuacién se suministra un par de ejemplos de los defectos
detéctados, entre otros: | |

La traduccion y redaccion de las lineas 32 a 40 de !g pagina 4 de la descnpcnon
lineas 1 a 18 de la pagina 5, de la linea 35/ de la pagina 7 a la linea 26 de la
pagina 8, lineas 35 de la pagina 8 a la linea 24 della pagina 9, continda siendo
deficiente, teniendo en cuenta que no posee e lengu@e técnico propio del campo.

Y

‘Con relacion a la primera de las referencias antencbres, cabe decir @@é deberia
sefialar “por ejemplo, el generador de CA se puede hacer girar al s g@onec‘tgda al
motor de combustién interna o puede hacerse girar por la accigriide tmqus@‘d"%L
pedal por un conductor (del vehiculo) o anlogo; de los @% termi l@,@ gel
generador de CA 11 uno (de los terminales) se pone a tiers ‘i‘r‘ Lobtr é‘smfé como £
~ salida 11a por donde se entrega (sale) la forma de odda @Wi&g&% aﬁ’&ﬁ\a 0«}:»’

'}3’) W “A:{"Z M‘} .
Al comparar la traduccién de contexto realizada p & f@%a cg@n«fa@partada {gﬁ
: o q " «.* W’ . @w
1 Process 156 1P 2008 ' f & %{:m ﬁ:s .
- [ Sefie % ng‘ orgEts No, 2’755@‘5 Pisos 2,5, 7y 10
' 9 4, 3&»%€onmutador 3820840
«:é} 95 Lined 9800-910 165
. . ‘ WQ@%&AM e-mail: Info@sic.gov.co

’ ¥ & Bogot D.C. - Colombia
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RESOLUCION ' "z & 4‘3‘1

Rad. N° PCT!OS 090735 ‘
el solicitante, se aprecia una d‘rferéncia notoria. o

Por su parte, la solicitud- incluye expresiones tales como “primer contacto fijo”,
“segundo contacto fijo”, “noveno contacto fijo”, gue HO/ son usuales en el lenguaje
propio de! campo. . ‘\ ‘\

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el caﬁntulo descriptivo no es claro
en los términos del articulo 28 de la Decisién 486, antes mencionado, entre otras
cosas por las falencias en la traduccion y el no uso deelJ debido lenguaje técnico.

-3. Sobre el capitulo reivindicatorio |

| ’ ‘
El articulo 30 de la Decisién 486 sefiala 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.” ‘(Subrayados fuera de texto
ortgmal) - : E .
Al respecto ha sefialado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

\

..las reivindicaciones constituyen, juridicamente hablando, el slemento de mayor
lmportancza deniro de una solicitud de patente, pueq en ellag, e examinador
técnico de patentes encontrard los elementos necesarios para determinar lo que
se pretende patentar, el alcance de la invencibn y su /deﬁmcnén para efectos de
entrar al analisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para

.reivindicar lo que se considera nuevo y con nival inventivo, 2 .

“(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial He la respectiva solicitud,
- debido a que delimitan el campo de la patente \ espec:ﬂcan la regla técnica que se
- desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y
concisas. Su fundamento radica pues en la escnpc@n respectiva, de forma tal
que el alcance de la reivindicacién corresponda y se jl.lftlﬁque con el contenido de
aquella”. (Proceso 108-1P-2002, publicado enla G.0.A,C. N° 892, de 31 de enero
de 2003, patente BATERIA CON CONTROLA OR IN ORPORADO“

Cabe sefialar, que la claridad de un capitulo relvnndicatono dispensable para
definir el objeto susceptible de proteccion |y necesario péfa fa éwgqueda de
posibles antecedentes que puedan afectar la Fohcrtud &5" Q

: &

| £ «:::a
En el presente caso, la reivindicacion um#a es mdeﬁ@ @no perm%e
establecer cual es la contribucién técnica aLarte por@l @hc ey Lo. an

teniendo en cuenta que lo que parece ser el pnga,, ulgs @pl;gmés of:] ser
redundante, enuncia un motor de combustion interna ' of al mis@) que
no forman parte de la solicitud en si. Adicmrjalmen;g"y?g%a ufb %wmdno@%no no
o
e | @“,ﬁg@ %f?
2 proceso 156 1P 2006 B | Y
s ‘ M | o]
3 Proceso 197 1P 2007 Q% J ,59 "g? ‘E? @@ @;&é
& e eaﬁ%{ﬁ ra 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
3 ’% Se éu A No. 38-50 Conmutador; 3820840

(3 26 5. Linea 9800-910 165

(: WW&M e-mail: info@sic.gov.co

Wi &t' Bogota 0.C. - Colombia
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camponentes de un circuito de regulador de potenqla para un vehiculo, Dicha
redaccion en términos de uso o efectos del mismo, cabe indicar que no es
permitida por la normatividad andina, tenienTo en buenta que los usos y los

es claro, ya que este se redacté en términos jﬂe uso ‘o efectos del mismo de los

efectos del uso no son reivindicables, acorde al contenido del articulo 14 de la
Decisién 486 de 2000, que solo permlte a relv*ndlcacnon de productos o
procedimientos. ’

En la reivindicacion unica, se agregé el conten ido de la reivindicacién 4 del phego
inicial afectando la claridad, pues lo agregado se relacnona a las consecuencias
del procesamiento de la sefial de CA, lo cual, como se indicé, no es permitido.

Por los motivos anteriores, la reivindicaci n cahf cada no cumple con las
disposiciones del articulo 30 de la Decislén 486 de 20@0

4. Re:vmd:cacrones relativas a un uso o a un uso dlstmto

El amculo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los Paises Miembros otorgarén
patentes para las invenciones, sean de produgto o d procedimiento, en todos los
campos de la te¢nologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel lnventlvo y sean
susceptibles de aplicacion industrial.” (Subrayado fue a de texto original)

En virtud de lo dispuesto en el articulo 14, el uso no as patentable, debido a que la
norma mencionada es clara al establecer el ambito de patentabilidad, es decir, las
patentes se otorgardn “para las invenciones sean de producto o de -
procedimiento...”, campo dentro del cual no caben Ios‘ usos.

Al respecto el Tribunal Andino de Justicia, trayendo ‘apartes de doctrina, indica lo
s-ngulente ' , |

“ Las invenciones de producto son todas aquellas 5. que revisten una forma tangible,
por ejemplo maduinas, equipos, aparatos, dispositivos, eéc La invencion puede residir
tanto en un producto independiente como en un prodqcto que solo constituye una
parte de otro producto y que sélo puede venderse como parte™de ofro producto. Una
invencion de procedimiento, en general, es una solucion cpans;'é&énte egpna secuencia
de etapas conducentes a la fabricacion de un %;oductoﬁ (EF Régimen . Andino de la
Propiedad Industrial”, de Manuel Pachon 'y Zoraida Sanghez Avﬁa SES Juridica,
Gustavo Ibafiez Cia. Lida, Bogoté, 1195, cntandc?!a Ley Tiﬁ'& de la @Is/lﬁ})” w Gmetﬁd
OMP! 1979)." m : 3

| 'éwf.? ﬁ {? ¢35 *27 - @

De esta manera, las invenciones de. product‘ d%be “f’evgsti‘r Qna fom"ge tangxble

-ademas, en aras de la precision y clarid d, {debgn @@ﬁ"n se o hign por las
caractenshcas de estructura o bien por las ca;agteri ca*s&:le fun@;%n entre los

3% | & F :i:,‘
- &7 @ §
4 Proceso 36 IP 98 P %’»"ﬁ.ﬁ? 5 8
g;i:«*' . Bags t 9 Carreri13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
4%, : SBate ﬁwA No. 38-50 Conmutador: 3820840
L 22
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B

~ componentes de una estructura,

“tangible, ni se definié mediante las caracteristicas técnicas permitidas, porque se
redacté en términos de uso de una enume ﬁcion de elementos de un circuito
regulador de energia de un vehiculo y se adiciongron las consecuencias del
procesamiento de la sefial.

A la luz de lo precedente, resulta evidente qi.zjf lo reivindicado no reviste forma

- Cabe agregar, que un producto para que revista una forma tangible se debe -
~ describir y reivindicar de forma tal que se sepa como se sjecuta o fabrica el
producto, pero-no deé qué forma se usa o se puede usar, para procesar una sefial
0 datos, uno o mas componentes de un circuit conv%ncional; tal como ocurre en
la reivindicacion del pliego calificado. | |

Ahora bien, al estudiar la (nica reivindicacién, salta a la vista que incluye mezclas

" de caracteristicas no permitidas, como se evidencia d ‘ su redaccién. Ejemplo:

“1. Un aparato de suministro de energia elec’c ica gg;a_ gnicglg .. caracierizado
porque comprende: una_bateria (16) para uministrar energia eléctmca un.
ador de corriente alterna (11) para cargar la bateria... un dispositiv
nte[rugtg[ (14) para interrumpir el suministro tfle energia electrica un
* _de suministro de energia eléctri (12) para suministrar energia'
elécmca v el dgsgogmv . coloca el digpositivo in erruptor (14) en un estado
ablerto . cuando la velomdad de revoluc:on S del otor de combustién mtema

De lo anterior es evidente que la parte subrayada son paractenst:cas estructurales,

y la parte en negnlla corresponde a caracteristicas de ‘\uso o efecto mismo.
\
Sumado a lo anterior, y una vez estudiada la s hcntud% es claro que lo reivindicado

hace uso de medios técnicos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se
denominan convencionales, ¢ de partes de ellos para prosgsar una sefial, como se
puede constatar con el contenido de la misma soﬂ:cﬂ@d pog ejemplo, con las
ﬂguras 1y 2 que llustran el aparato de sumini tro de rgia géf ima en que se

4§§ que Iqﬁph go afgota las

aw‘ao ? Q Lt ~.
’ / N '”?
Por les motivos precedentes las relvmdncaclo & 58 ?qgﬁﬁcado cumplen
las disposiciones del articulo 14 mencionado. {;
, ) 1& \@ &?’x ée
. i & 8@ of
5. Sobre la respuesta del solicitante & (%3 2. &g
{‘g &3 K f;"
Sefiala el solicitante, que allega una%'n evag&‘ ggctén «.@S/ nuevo phego

reivindicatorio, como respuesta a las ob;&‘é?on s nERUFAD

EX) & (@@ ¢Bnteo~Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, ;7 y 10
°5 % 2 SpUgfCAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3320840
& ¥ Fax 38226 95, Linea 9800-910 165
Rl ﬁféh www.sic.gov.co e-mail: infofsicgov.co
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Con r‘elacién a las citas que dan sustento descfi ptnvo 4 la nueva reivind:cacron es
necesario aclarar que en ellas se hace la exposicion darcual del procesamiento de
la sefial acorde a la figura, es decir, es algo que se menciona en la descripeién,
pero agregar las consecuencias del procesamiento de la sefial de CA no es definir
el objeto con una nueva funcién. Asi las cosas, la mezcla de caracteristicas dejada
~en el nuevo capitulo no es clara, no cumpliendo con la normatividad vigente
aplicable al caso.

Adicionaimente, el solicitante declara que la e presléﬁ ‘contacto estacionario” es
C‘perfectamente admisible”. A esto es preciso sefalar que no es admisible
. técnicamente dicha expresion, pues no es u lengEaje propio del arte. Cabe
‘aclarar, que la terminologia del caso se relacioha a los relés o relevos, los cuales
tienen contacto(s) normalmente cerrado(s) y n rmalménte abierto(s), razén por la
que dentro de lar reivindicacion allegada se mencnona ..en un estado ablerto”.

Se suma a lo antenor que el cambio de la expresion cuestionada por contacto
fijo® tampoco es aceptable, porque en los relevos| los contacios pueden ser
abiertos o cerrados, lo que de ninguna manera corresponde a ‘“contacto
estacionario o fijc”. ~ - :
De otro lado, el solicitante argumenta que, “...Si bien coincidimos en la opinién del
examinador en que dichas caracteristicas | no son caracteristicas técnicas
constructivas como tales, son caracteristicas funcionales que clarifican la relacién
entre los componentes de la estructura y por lo tanto han de ser admisibles,
puesto que el aparato (producto) esta descrito de forma tangible por medio de sus
partes componentes que se enumeran... y %stas partes componentes poseen
entre si las caracteristicas...” .

Al respecto, cabe indicar que lo expresado por
las caracteristicas funcionales de la invencion,
" seﬁalado como caracteristicas funcionales, deb

Asi mismo cabe recordar, que un producto det
definido o bien por las caracteristicas de estru
de funcion entre los componentes de una estru

Es preciso aclarar, que para efectos del ex
caracteristica técnica la inclusion de termm,d
como por ejemplo los usos de Ios ¢3!
consecuencias del procesamiento - de ;&e
alcanzado no es una caracteristica ese

g

inclusién de elementos no técnicos puggkn afe 7

el soligitante no explica cuales son
ni tampoco por qué, aquello por el
an ent?nderse como tales '
| .
e r@vestir una forma tangible y ser
ciiya q bigh:per las caract&ristncas
:tgra o i, .
TLE &
g&sfopdo no e toma como
laﬁvéﬁ% aspeg?f)s no técnicos,
@;%’ei,ﬂt@‘s enunferados ylo las
que resultado o fin
efecte Sig perjuicio de ello, la
la}’dplaridadede la relvmdncacuén

bﬁw ’,_;;Q’ ‘.i'gl § i}

a0 s o gy
Mo &S é’&'\i&é Centf® Garrera 13 No. 2700 Pisos 2, 5,7 y 10
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Por su parte, es necesario recordar que el oflcio No. 13777, notn‘” cado el 31 de
octubre de 2008 sefiala que, “un ‘aparato de sumtmstro de energia eléctrica para
vehiculo® o producto como tal, &s mdependlente da cémo se usa; es decir, un
producto NO sé puede restringir por la maneré de usp pensada (deseada) que se
le de a uno o mas de sus componentes; por ejempla, un regulador de energia es
independiente del tipo de corriente que se fle suministre, un condensador es
independiente del tiempo que necesite para al acenar una carga, etc. de alli, que
enunciar uno 0 mas componentes de un reg;n lador convencmnal y mezclarlo(s)
con el uso de aquellos, no son caracteristicas que sirvan para distinguir un
“aparato de suministro de energia eléctrica ﬁara vehaculo como se reivindican

o ’

aqui”. |
|

Afirmar por sjemplo: “aparato de comumcacn&nes qde incluye un. transmlsor para
trasmitir una sefial codificada, un receptor para recibir una sefial codificada” entre
otros, no establece una relacién de funcuénTm detérmma una funcién entre los
componentes del aparato de comumcacxones; sino gue por el contrario lo que se
menciona es el uso de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se
usa para transmitir sefiales, un receptor se usa para recibir sefiales, un codificador
se usa para cifrar, encriptar sefiales, un detTctor se usa para detectar sefiales o

datos etc.

. ~

- De alli es evidente que expresiones tales como, “...una bateria (16) para
suministrar energia... un generador de CA (11); para cargar la bateria... un
interruptor (14) para nnterrumplr el summlstro/ un dispositivo de suministro... para
suministrar energia...”, etc., no establecen pna relacién de funcion, puesto que
una bateria se usa para suministrar energia, un generador (alternador) en los
vehiculos, se usa para cargar la bateria, ub interruptor se¢ usa para conectar o
desconectar el alternador de la bateria, etc. ’} |

Por lo tanto, un técnico medio en el arte conoce la forma especifica de establecer
una relacién de funcién entre los compcbnentes de una estructura, aparato,
sistema, dispositivo, mecanismo, etc., y dé defi mr una caracteristica técnica de
estructura o de funcién.

1 \

&1

Par Gltimo, en el Oficio No. 13777 antes méncn@hado ge aclar6 que la Oficina 1o
puede aceptar como sustento de patentabu’léad nis ei l?i'SO» de,, componentes
convencionales o parte de ellos, ni la redbcpmn d@k%pﬁu!o relv%dlcatono con
mezclas de caracteristicas no permitidas, pues"to qué‘«s& d’iét@rsiqga el aporte real
al estado de la técnica, se altera la proporcnén que. d@b@ @as’ur erfife lo divulgado y
la proteccion solicitada y, porque no se cumplep la& gﬁos;clor@s exlgldas por la
normatividad vigente. &

f&v

’T ¥ 45 & ¢
Asimismo, se sostuvo y se reitera, que & rafvindicado s mente hace uso de
J*ve & L
medios técnicos ampliamente conocidés en | , p@r 1§ que se denominan
& ‘?'é?f Rocentr qarrara 13 No. 27-00 Pisns 2,5, 7y 10
,,gg: 7 ,‘ .&‘c’ & @ggm . 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
' SEFa g7 38226 95, Lines 9800510 165
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convencionales o, de partes de ellos, para prbcesar una sefal, como se puede
constatar con el contenido de la misma solicitud por ejemplo con las figuras 1y 2
que ilustran el aparato de suministro de energja yla forma en que se procesa la
sefial. \

Se concluye que la solicitud no cumple las d:s;bos:csones de los articulos 14, 28 y
30 de la Decision 486. Es decir, la materia no\ se encuentra definida teniendo en
cuenta, enfre otras cosas, que la re:vmd:cac:én tnica no permite establecer la
contribucion al estado del arte y esta redactada en forma de usos, ademas que las
correcciones allegadas no subsanaron las objecnones trasladadas, de manera que
a pesar de la respuesta, persisten los defectos que impiden continuar con el
examen de fondo. | |

|

En.consecuencia, y por todo lo expueéto an}%enorménte con fundamento en el
articulo 45 de la Decisién 486, se niega la sohmtud de patente contenida en el
expediente en estudio. \‘ | '

J

RESUELV&

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio dd patente de invencién a la creacion
“denominada: “APARATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA
VEHICULO". j

. | |
ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente ‘al doctor Humberto Rubio
Camacho, en, su calidad de apoderado de la sociedad HONDA MOTOR CO.,
LTD., o a qmen haga sus veces, el contenido de la presente resolucion,
: entregandole copia de la misma, advirtiéndole 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 snguuéntes *

|
|

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada*en B@gota {D Ca loa

TAVO VALBUENA QUINONES
Doctor - .
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7* No. 74 — 84, Oficina 5,,06
Bogota D.C. £

202067

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.aov.co e-mail info@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Concepto Técnico No. 1007

1

JE INDULSTRIA Y COMERCIO
EVAS CREACIONES

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolucion No. 14491 del 30

de Marzo de 2009, notificada el 2 de Abril
conjunto, se emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados
Descripcion: Folios: 65 a
Reivindicaciones:

Dibujos: Folios:__37 a

Recurso de reposici Folios:_97 _a

de 2009 y, reevaluada la solicitud en su

L. 79 memorial del 2009-01-26

Folio: 80 mernorial.del 2009-01-26

.39 q‘omo se presento originalmente.

2. Objeto de la solicitud:

La presente solicitud se titula “APA
ELECTRICA PARA VEHICULOQ", Folio N

| J
\

ATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
1

El problema planteado en la presente sohcﬂud‘ es que si al arrancar un motor

convencional de combustion interna porilj
una fuente de corriente alterna, la fue

relativamente débil de manera que no si
potencia necesaria para arrancar el motor,

Para solucionar el anterior problema la sol
energia eléctrica que proporciona energi
corriente alterna al dispositivo de inyeccid

El objeto de la presente Solicitud se relaci
Patentes (CIP): BGOR 16/02.

3. Respuesta a los argumentos del sol

energla eléctrica generada por medio de
a de accion gjercida sobre el pedal es
mpre #e puede asegurar la provisién de
|
|

citud eJ'\seﬁa un aparato de suministro de
eléctrica de la salida del generador de
de coﬁnbustible del motor de combustién.
ona an la Clasificacion Internacional de

icitanﬁ‘e

- L] L] L ‘ ’ - . 4
En atencién a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Sobre la decisién tomada, reclama el solicitante que “encontramos una serie de
fundamentos de rechazo, que de ninguna manera se ajustan a los

procedimientos que deben observi
patentabilidad’,

La Resolucion No. 14491 concluy

rse en los procesos de examen de

que la solicitud no cumple con las

disposiciones de los articulos 14, 28 y 30 de la Decision 486. Es base a estos
articulos fueron planteados los argumentos, dé rechazo. De igual manera se
sigui6 el procedimiento que establece el articulo 45 de la Decisién 486, por

I




2 |

cuanto se realizaron unos requerimientos los cuales no fueron solventados por el
solicitante, lo cual el mismo reconoce en el recurso interpuesto.
| |

Adicionalmente argumenta el solicitante que no se dio oportunidad para “corregir
esencialmente presupuestos formales que por tratarse de defectos de redaccién,
traduccién, resulta complejo entrar a determinar cuales estan acordes y cuales no
lo estan, pues se frata de un anélisis muy‘/ subjetivo”. Y ademas que “su
Despacho no hace ningtn tipo de r‘eférenciaj a documentos y/o publicaciones

» | \

existentes en el estado de la técnica”, | |
|

| . ‘
Si bien es cierto que la solicitud calificada tiene falencias en cuanto a la claridad
de la descripcion y del pliego reivindicatorio, también es cierto que en el
requerimiento realizado no se presentd el estado del arte que podria afectar la
solicitud. El articulo 45 de la Decision 486 faculta a la Entidad a notificar dos o
mas veces cuando estime necesario (hacerlq, de manera que en este caso es
necesario realizar al menos un segundo requerimiento que incluya el estudio de
novedad o nivel inventivo de la materi‘wa reclah‘lada.

| |
El solicitante manifiesta no compartir Fa posicion tomada por el Despacho “foda
vez que no se realizo un estudio de|fondo de la solicitud por el hecho de no
contener el lenguaje que el examinador prefiere sea utilizado en esfos casos,
resultaria conveniente, reiteramos, que el examinador indique con cuales cosas
no esta de acuerdo y de ser posible sugiera la forma mas conveniente de corregir
errores de este tipo”. / ‘
Se aclara al solicitante que el Despgcho efectivamente realizo un estudio de
fondo, sobre el cual se realiz6 upa serje de objeciones con relacién al
cumplimiento de las disposiciones de los articulos 14, 28 y 30. No se realizo
estudio de novedad o nivel inventivolsin em“bargo esto no significa que se haya
llegado a una resolucion sin un estu‘ jo de fpndo.

\ |

De ofra parte, la materia descrita y reivindicada debe ser presentada y redactada
de manera que se cumplan las disposiciones de la Decision 486. Estas
disposiciones estan establecidas en la norma y aclaradas en el Manual Andino,
de manera que no son el lenguaje que “el examinador prefiere” sino exigencias
apenas l6gicas para un documento qme puede llegar a representar un derecho de
exclusividad. | |

(

Finalmente cabe aclarar que en el Ofncio Nd“, 13777 (folios 57 a 61) se expuso de

manera detallada todos los argumehtos con los cuales el Despacho no esta de

acuerdo. |

(‘ i
El solicitante argumenta ‘no existe en la chagislacién una expresa prohibicién o
una indicacién en cuanto que no se permita definir aparatos, dispositivos o
similares mediante sus componenq"es estructurales y su funcion dentro de ese
todo que es el aparato.” | |

| |
Con relacion a los argumentos dnteriores, la legislacién establece que las
reivindicaciones deben definir el objeto de la invencion. Lo anterior implica que
las reivindicaciones deben relacionar las caracteristicas técnicas esenciales del
objeto reclamado. Estas caracteristicas pueden ser estructurales o funcionales.
Las caracteristicas funcionales a larelacion de un componente en funcién de los
demas componentes del invento. Esto no debe confundirse con el uso individual

que se da a cada componente,(‘ tal como por ejemplo “una bateria para

il



suministrar energia eléctrica”, pues e#to ultlmo es un resultado obvio que no
aporta nada a la definicion del objeto reclamado
\

También cabe recalcar que un aparato de tipo eléctrico o electrénico como el de
la presente solicitud, esta constituido por elementos comunes en el estado del
arte, de manera que las caracteristicas novedosas no estan en la funcién de los
componentes, sino en la disposicion de los componentes dentro de la estructura,
motivo por el cual, un aparato electrénico debe ser definido por medio de
caracteristicas estructurales del tipo coneXIones cableado, circuitos, etc.

4. Finalmente el solicitante argumenta ue las objeciones en cuanto al uso de

medios técnicos son infundadas por cuanto durante el proceso “NO se hace
ninguna tipo de referencia a documentos y/o publicaciones”.

Cabe precisar que si bien es cierto que‘ durante el proceso no se hizo referencia a
anterioridades, las objeciones planteadas se realizaron por cuanto las
reivindicaciones no definen la disposicién fisica de los componentes de!l aparato
de suministro de energia, sino los usos individuales de los componentes de tal
aparato. Como se dijo arriba, tales caracteristicas no se protegen por patente por
cuanto no aportan a la defi nlmén del dbjeto reclamado.

|
4. Conclusién g

Teniendo en cuenta todo lo antes expueéto se éoncluye gue:

a) El objeto de la presente solicitud no sp encuentra correctamente definido dado
gue no se han proporcionado las caractenstlcas técnicas fundamentales que se
presentan entre los componentes de la invencién.

b) A pesar de lo anterior, el aparato reclqmado en la solicitud esta conformado por
medio de elementos tangibles, de manera que es necesario realizar un examen de

patentabilidad para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la materia reclamada.

En consecuencia, se recomienda revocan la resolucnon No. 14491 para proseguir con
el estudio de patentabilidad de la solicitud.

Bogotd, D.C. 2011-03-22 |

CONCEPTO TECNICO No. 1007 | EXAMINADOR TECNICO
Cédigo No. 202082

e




