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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 
E. S. P. 

Re: Expediente No. 05090.735 
Patente de lnvenci5n: "APARATO DE SUMINISTRO 

DE ENERGIA ELECTRICA 
PARA VEHICULO" 

Titular: HONDA MOTOR CO., LTD. 

RECURSO DE REPOSICI?Pl CONTRA LA 
RESOLUCION No. 14491 DE 30 D9 MARZO DE 

� 
2009. NOTIFICADA EL 2 DE ABIL DE 2009. 

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, dómiciliado  en Bogota, con la 
Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de 6,sta ciudad, Abogado en Ejercicto, 
portador de la Tarjeta Profesional No. 50.07 del Consejo Superior de la 
Judicatura, actuando en carÆcter de apoderado de (a sociedad HONDA MOTOR 
CO., LTD., domiciliada en 1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-Ku, Tokio, Japón; 
debidamente reconocido par su despacho, erkcontrÆndome dentro de la debida 

oportunidad procesal; por medio del presente escrito interpongo RECURSO DE 
REPOSICIÔN contra la Resolución No. 14491 de 30 de Marzo de 2009, notificada 
el 2 de Abril del mismo ano; con el propôsito Ie que sea revocada y en su lugar 
proferir otra, en que se OTORGUE el privilegic de (a Patente de lnvenciOn 
denominada: "APARATO DE SUMINISTRO [E ENERGIA ELECTRICA PARA 
VEHICULO", conforme a los siguientes: 

I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. 

La Decision Recurrida 

1. Mediante la ResoluciOn objeto del presento rcurso, su despacho ha negado el 
privllegio de patente de invención denominada: ’APARATO DE SUMINISTRO DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA VEHICULO", solloitada a registro por ml 
representada la sociedad HONDA MOTOR LTD.; at considerar que la 
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mencionada solicitud no cumple con las d 
do la Decision 486. 

2. La Division de Nuevas Creaciones de( 
invenciOn por considerar que el capitulo de 
articulo 28 de la Decision 486, por las fale 
debido lenguaje tOcnico 

3. Niega su Despacho la invenciOn do la 
cumple con Ia dispuesto en el articulo 
reivindicación Unica es indefinida, no perm 
tØcnica al arte y por que se redacto en tØrmi 
componentes do un circuito de regulador dE 
quo segin su Despacho no es permitida por 

IL FUNDAMENTO DEL RECURSO 

do los articulos 14, 28 y 30 

íó near el derecho de patente de 
iptivo to es claro en los tOrminos del 
Jas eri la traducciOn y el no uso del 

ferencia porque considerar que no 
4 do la DecisiOn 486, porque la 
e establecer cual es la contribución 
os de uso o efectos del mismo de los 
potendia para un vehiculo, redacción 
a nomatividad andina. 

1. De acuerdo a la DecisiOn 486 de la C4munidad Andina, fey aplicable a los 
trÆmites de patentes en Colombia, para q.ie una patente pueda ser patentada 
debe gozar de dos requisitos positivos de patentbilidad quo son: - Novedad y 
Nivel lnventivo. 

En el acto administrativo recurrido, encontamos una serie de fundamentos de() 
rechazo, que do ninguna manera se ajusan a ls procedimientos quo deben 
observarse en los procesos de examen dł pateritabilidad, 10 ünico que puede 
deducirse es un alan por parte del examindor del!negar la invenciOn a como de 
lugar, sin dar oportunidad como as usual jor la Division de Nuevas 
Creaciones, al solicitante, mediante un ultimol requerimiento, para corregir 
esencialmente presupuestos formales que por tratärse de defectos de redacciOn, 
traducciOn, resulta complejo entrar a determnar cuales estÆn acordes y cuales no 
lo estÆn, pues se trata de un anÆlisis muy subjetiio, por lo que en estos casos, 
resulta conveniente que el examinador in’ique con cuales cosas no esta de 
acuerdo, y de ser posible aplicando los principio de lealtad y buena fe, sugiera en 
10 posible la forma mas conveniente de corregir errcres de este tipo. 

El Doctor Cabanellas, establece que el reuisito de novedad se caracteriza por 
"comparar un determinado conocimiento tØcnico con un conjunto do otros 
conocimientos tØcnicos." 

Guillermo CABANELLAS, Deretho de las Patentes de. 
706. 

Tomo 1, Editorial Heliasta, 2001, Pag. 
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Adicionalmpnte, el Manual Andino de Patntes, Ostablece que el requisito de 
novedad aquel utilizado para determinar "si exiten anticipaciones del estado 
de la t69nica que contengan expIicitamene tods (as caracteristicas tØcnicas 
eseneia1s de la invenci6n."2 

El mencionad ’ManuactabIece clararente cual es el "MØtodo para la 
Evaluación d Nivel lnventivf, proporcionado unÔs  parÆmetros entre los que se 
pueden encon rar los siguien)es: 

� El examinador debe realizar el esferzo inteIectual de colocarse en la 
situaciôn que ha tenido que afrontar el tØcnico con conocimientos medios 
en la materia en un momento en que la invehción  no era conocida, es decir 
ante de (a invención; 

� La invención debe considerarse e su onjunto. Si consiste en una 
.� 

combinaciôn de elementos, no es yalido Orgurnentar que cada uno por 
separado es obvio pues la invenci6fI puedó  estar en la relación (carÆcter 
tØcnico) entre ellos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, 
Despacho hizo caso omiso de los parÆme 
vez que no obstante a dar respuesta a k 
esencialmente fueron formales que por 
redacciôn, traducción resulta muydificilenl 
estÆn acordes, haciØndose un $sisrniy 
existencia de la presenteinción,  la 
situaciOn y proporciono..una solui&Ique 
derivado del Østado de Ia tØcnica n es 
cuenta esto, Despacho no batria ft 
sustento tØcnico�que llevaronâ  la negaci 

10misma si cumple con los requisitos de "N 
su Despacho no hace ningün tipo de refe 
existentes en el estado de la tØcnica, 

claro que durante (a eva(uaciOn, ese 
os dados por el Manual Andino, toda 
requrimientos del examinador, que 

tratarso de defectos de trascripción 
r a d$erminarcuaIoibuales. bosas no 
,ubjno reconociO que antes de la 

IT
 

)erson6 versada se enfrento a una 
o podia de ninguna manera, haberse 4, 
momØnto, pues de haber tenido en 

rnuIad los argumentos carentes de 
n de [a presente solicitud, cuando (a 
edad y Nivel Inventivo", toda vez que - 
ncia a documentos y/o publicaciones 

2. Argumenta ese Despacho que no ostante a que el solicitante atendiô 
oportunamente a los requerimientos forriuladoS, presentando aclaraciones y 
presentando un nuevo capitulo descriptivo y reiviædicatorio, (a so(icitud segUn el 

2Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de In’iencion, Organizacion Mundial de la. Propiedad 
Industrial, 2004, Pag. 65. 
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examinador continuo con errores de trar 
claridad de la solicitud, no compartimos 
toda vez que no se realizo un estud!ode 

resultaria conveniente, reiteramos, que E 
no esta de acuerdo y de ser posible sugie 
errores de este tipo, otorgando la oportt 
forma tangible, describiendo de forma qu 
producto reivindicado. 

iipcion y redacciOn que inciden en la 
posicin tomada per ese Despacho, 

ndodLja solicitud ppreIhecho de no 
refiersea utilizado an estos casos, 
examniador indique con cuales cosas 
la forria mÆs conveniente de corregir 

idad de redactar la reivindicación de 
se sepa como se ejecuta o fabrica el 

3. Con respecto a la claridad de la reivindicaciónesta  va ligada a to anterior, de 7 
otra parte as difIcit comprender si existe fatta ce claridad y de definición de la 
materia cómo se puede estabtecer que to eivindiado: 

En primer lugar no reviste forma tangible? ( 
En segundo lugar quo incluye mezcla do cara4teristicas no pormitidas.. 

Y en tercer lugar hace uso do medios 
arte y por tanto so trata do un uso? 

Como quiera que sea no se puede est., 
para denegar la solicitud pues se ad 
fundamento concreto que respalde la der 

os ampliamente conocidos en el 

r:1 concretamentØ cual as el motivo 
niuchas razones, sin enfocar un 

Ahora bien no existe an la legislación una expresa prohibiciôn o una indicaciOn an 
cuanto que no se permita definir aparaos, diŁpositivo o simitares mediante sus 
componentes estructurales y su funciOn pentro de ese todo que as el aparato. De 
otra parte tambiØn as importante sefialar que el reunir" medios tØcnicos", como to - 
define el examinador, ampliamente conocidos en el arte, no se puede siempre 
asimilar a un uso porque si asi fuera naIa serla patentable pues siempre se parte 
de elementos conocidos para Ilegar a algo que sea nuevo e inventivo, por Jo 
demÆs no se puede calificar cada eImento constitutivo del aparato an forma 
independiente porque se trata de la stima de’ todos los elementos o sea de un 
todo, aqul no se pretende obtener un priviIego para cada elemento involucrado, 
por tanto la disposición de estos e$erentos tienen un fin determinado que no 
corresponde at fin de cada elemento individual, 

Asi las cosas no so dio oportunidad a soilcitante para efectuar las correcciones 
formales una vez el examinador detennino qe la respuesta no so ajustaba a su 
requerimiento, y ademÆs no resulta logico hacer un anÆlisis do la materia a 
proteger an estas condiciones para Ipego .concluir que se trata do un uso, de 
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medios tØcnicos ampliamente conocidos, 
constituye una mezcla do caracteristica 
momento so aportó una prueba de que los 
como tampoco que en su conjunto se conc 
aplica. 

4.-Finalmente debemos resaltar las 
pues el examinador sostiene que: 

"......, y una estudiada la solicitud es, 
medios tØcnicos ampliamente conocid 
convencionales, o do partes do ellos 
puede constatar" 

No lo expresa en forma contundente, per 
considera que la invenciôn carece de all 
proceso NO se hace ninguna tipo do refer 
existentes en el estado de la tØcnica, que r 
por to tanto la decisiOn se encuentra 
fundamentos concretos. 

10 CIA. 
(ERS 

ero que ademÆs la reivindicación la  
tØcnics no permitidas, en ningn 
iedios en mención son conocidos, as[ 
en pare un fin determinado at cual so 

de la resoluciOn recurrida, 

ro qul to reivindicado hace uso de 
on el arte, por lo quo se denomina 
ara procesar una seæal, como se 

podria deducirse que el examinador 
ra inventiva, no obstante durante el 
r)cia a:: documentos y/o publicaciones, 
paldØn la afirmación del examinador; 

falsamente motivada y carece de 

La decisiOn contenida en la resoluciOn, m,tivo do la actual impugnación, resulta, 
infundada, equivocada, injusta, se pued establecer que dicha resoluciOn de 
ninguna manera considera la importancia el alcance del objeto do la solicitud en 
referenda, su Despacho tampoco consider, la invenciOn en su conjunto 

Lo quo permite concluir, que la presente 
Articulo 14 de la Decision 486, y se refer 
Ia dispuesto por la mencionada norma con 

III PETICIONES. 

Pretensiones Principales. 

U 

ELECTR1CA PARA VEHICULO". 

olicitud cumple con to estipulado en el 
a una invenciOn patentable a Is luz de 

unitariÆ. 

r:ii 
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Pretensiones Subsidiarias. 

IV.- PRUEBAS 

1. Todas y cada uno de los docui 
citado en la referenda. 

2. Resolución No. 14491 de 30 de 
copia simple al presente escrito. 

3. La actuaciôn surtida. 

V.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Las disposiciones legales que invoco como 
recurso son los articulos 14, 16, 18, y 34 y 
a Comunidad Andina, ArtIculo 51, 52 y 
Contencioso Administrativo, Código de 
disposiciones vigentes. 

Vi- OPORTUNIDAD 

La Resoiución recurrida fue notificada ci 
encuentro dentro de la debida oportuni 
Contencioso Administrativo. 

2 de 

que reposan en el expediente 

2009, de la cual acompaæo 

nto para promover ci presente 
plicables de la Decision 486 de 
normas aplicables del COdigo 
niento Civil y en las demÆs 

1 de 2009, por Jo tanto me 
consagrada en ci Código 
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Ml* representada y el susciito red 
su Despacho y en la Oficina 506 
ciudad. 

Atentamente, 

QR’f P HUMBERO RUBIO CAMACHO 
C.C. 17’192.062 de BogotØ 
T.P.A. 50.007 Consejo Superior 

de la Judicatura 
COD. 4134 

VIES 

SecretarIa de 
en Pa Carrera 7 No. 74-64 de Østa 
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S RESOLUClCN NO 449 T 
Por Ia cual so niega una patnte do invencion 

Rad. No PCT/05 - 090735 

� EL SUPERINTENDENTE IX JNDJISTRI4 V COMERC1O 
en ejercicto do sus facultades legales, on espcial do las quo so confineron en el 

articulo 4, numeral 5 del decrto 215 do 1992, y 

S 

S CONSIDERAtDO 

PRIMERO: Quo mediante escrito radicado 4n esta Su.perintendencia el 8 do 
.septiembre do 2005, bajo el nümero 05 - 09075, entO a fase nacional Ia solicitud 

de patente do invencion titulada £&APAT DE $UMJNISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA VEHJCULO", que correponde a la solicitud internacional 
PCT/JP2004/003098, del 10 do marzo do 2004. 

SEUN:DO: Quo efectuado el examen do forna er cuanto a los requisitos quo 
debe ilenar Ia solicitud y cumplidas las exigecias lgaJes, so ordeno pubhcar el 
exfracto sin quo se hubieran presentado oposipiones per parte de terceros, 

TERCERO: Que realizado el examen de patentbitldad so encortrO quo l 
invención no cumple con los requisitos etablecdos, En consecuencla, eon 
fundamento en Jo dispuesto en el articulo 45 ce Ia Dcisión 486 de Ia Coniisión do 
Ia C-omunidad Andina, so requirió at peticionaio para quo se pronunciara sobre las 
objeciones efectuadas a Ia solicitud. 

CUARTO: Que el solicitante mediante escritp racftcdo et 26 de enero do 2009, 
atendio oportunamente at requerimiento formulado y presentO aclaraciones 

� Finalmente, allego nuevo capitulo reivindictorio , descriptive, los cuales Be 
� ajustan a las prescripciones establecidas n el aticuJo 34 do Ia mencidriada 

Decision 486. 5 

QUINTO: Que segün Ia dispuesto en ci articuio 451 de Ia Decision 486 expedida 
par Ia Comisión do Ia Comunidad Andina, "Si la?l oficina nacional competente 

e 
S 

encontrara que Ia invenciOn no es patentable a qu no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos en esta Decision pars Ia concesión de (a patente,1 Jo 
notificarÆ al solicitante. Este deberÆ responder a (a notificaciOn dentro del p!zo"de 
sosenta dias contados a partir de Ia fecha de (a notificacion 

"Si ci solicitante no respondiera a (a notificaciOn dentro del plaza seftaIdo, oa’ .: 

pesar de (a respuesta subsistreran los impedimentos para Ia cocsfc, iaoi’Łinâ 
nacional competente denegara Ia patente" , 

’’ 1% 
�, 

SEXTO Que Ia reivindicacion unica 1, co ntenida en el f*?8 dem’ deio ser 
clara, se refiere a us Adicionalmente, el cathIo descriptivp’ no es 
suficientemente claro La anterior de acuerdo con Iaijuientqcor’rsideraciones 

C �- ., 

.-. ..-

Sede8
 

qo;p$i 2 5,7-0isos 2, 7 y 10 

1 Soda 40A -60-Con utador. 3820840 
Linea 9800-910 165 

We e-mail: 
oa D.C. - Colombia got  

I)’ 
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RESOLUCl.NN0 14491 
Por la cual se Mega una patnte de invención 

Rad. N° PCT/05 - 090735 

t Objeto de la invención 

� El objØto de Is solicitud, consiste an un aparat de suninistro de energIa etØctrica 
Para vehiculo, qua mejore Is operación de rranqu del motor de combustiOn 
intema. . S 

El nuevo .pliego reivindicatorio, Se relaciona con uæ aparato de suministro de 
energia elØctrica Para vehiculo instalado on un ieh1cufo. 

2. S.obre ci capitulo descriptivo 

El artIculo 28 de Is Decision 486 establece: "La descripciOn deberh divulgar Ia 
invenciOn de manera suficientemente clara y c4mpiet Para su comprension y Para 
qua una persona capacitada an Is mate  tØcrIca correspohdiente pueda 

� ejecutarla..." S 

Respecto a Is descripción seæala el Tribunal d Justica de Is Comunidad Andina: 

"La normativa comunitaria contempla que s efoctt una descripci6n do la 
invenciOn, elcuaI es un requisito do forma qua $o pued ser omitido en Is solicitud 

......porque as la via a tavØs do Is cuat los 
int

er

sados pueden recibir inform- ackn 
� suficiente y completa acerca do las reglastØricas qu constltuyen la invenciOn. 

Asimismo, is descripciOn constituye un factor reIevarie at fijar at Æmbito de Is 
patente."1 �. 

.En efecto, el nuevo capitulo descriptivo co$tinCa con errores . de trascripcion, 
redcción y traducciOn, qua inciden an Is cIaidad d Is solicitud. Para ilustrarlà 
anterior, a continuación se s.uministra un par de ejemplos de los defØctos 
detectados, entre otros: 

La traducciOn y redacción de las lineas 32 a .O de Is pÆgina 4 de Is descripciôn, 
lineas I a 18 de la pÆgina 5, de la lines 35 de Is pgina 7 a Is lines 26 de la 
pgina 8, lineas 35 de Is pÆgina 8 a Is linea 24 de La pagina 9, continCia siendo 
deficiente, teniendo an cuenta qua no posee el lenguaje tØcnico propio del campo. 

41 

Con relaciOn a Is primers de las referencias anteriores, cabe decir qØ deberla 
seæalar "por ejemplo, el generador de CA se puede Oscar girar al Asr. ônectadoal 
motor de combustiOn interna o puede hacerse girarpor Ia acciOre imp qise. del 
pedal -por un conductor (del vehIculo) o anÆlogo; de los d. termlØ :.d( 
generador de CA 11 uno (de los terminales) se pone a tierT? .e trp.sve como 
salida I Ia por donde se entrega (sale) Is 

formAr

 

a de onda qe la comente alfema’ c. 

Al comparar Is traducoión de contexto realizada par jØ;.Ofkhia  conla ortadjf 

C 
I Prncesol56iP200B  

� 
So  rt Carera:13 No, 27-00 Pios 2, , 7  10 

� SedCA1f ti;4Q’Nà. 38-se Conmutadoi 3820840 
, :-Fa38 2695. Lin eÆ 9800-910 165 

� .WØb.sjc.ov.co e-mail: infosov 

� 
Bogota D.C. - Colombia 
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& solicitante, se aprecia una diferencia notoria.. 
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Por su parte, la solicitud incluye expresiones tales como, "primer contacto fijo", 
"segundo contacto fijo", "noveno contacto fijo", que no son usuales en el lenguaje 
proplo del campo. 

Teniendo en cuenta Ia anterior, se concluye quo el caitulo descriptivo no es claro 
en los tØrminos del articulo 28 de la Decisi6n 486, antes mencionado, entre otras 
cosas por las falertcias en la traducción y el no iso del debido lenguaje tØcnico. 

3. Sobre el capitulo reivindicatorlo 

El articulo 30 de la Decision 486 seæala que: "Las reivindicaciones definirØn la 
materia que se desea proteger mediante la patnte. peben ser claras y poncisas y 
estar enteramente sustentadas par la descriciOn." (Subrayados fuera de texto 
original) 

Al respecto ha setialado el Tribunal Andino de Ousbci4 Ia siguiente: 

"...Ias reMndicaciones constituyen, Juridicamene hablando, el elemento do mayor 
importancia dentro do ura solicitud do paterte, pue on ellas, of examinador 
tØcnico do patentes encontrarØ los elementos hecesarios pare determiner to quo 
se pretende patentar, at alcance do la invencin y su. definiciôn para efectos do 
entrar at anÆlisis comparativo respecto del etado d la tØcriica. Esto as pare 

� reivindicar to qua so considers nuevo y con nivI inventh’o,2 S � 

"(...) las reivindicaclones constituyen parte eenciaI de la respective solicitud, 
� debido a qua delimitan at campo do la patente especifcan la re)a tØcnica qua so 

� doses patentar, rezones per las cuales Was deben sr suficientemente dares y 
concisas. Su fundamento radica puss en Is cescripck$n respective, do forma tel 
quo el alcance do Ia reivindicaciôn correspond y so jutifique con 01 contenido do 
aquella". (Proceso 106-IP-2002, pubticado an  G.O.AC. NO 892, do 31 do enero 
de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLAOR INORPORA0O")3 

Cabe sefialar, que la claridad de un capitulo re 
definir el objeto susceptible de protecciOn y 
posibles antecedentesque puedan afeàtar  la so 

En el presents caso, la reivindicación On 
establecer cual es la contribuciOn tØcnica 
teniendo en cuenta que Jo que parece 
redundante, enurtcia un mater de combustió 
no fomian parte de (a solicitud en si. Adicioi 

2 Proceso 156 IP 2006 
Proceso 197 IP 2007 

3 

es 
arte, 
r el 

ejnaispensaie para 
laJ:n,queda de 

a, pio perrtiFte 
.901C, Ith La ant&ior, 
�ulcmÆs d’ ser 

æeoaI misnb, quo 
ifu iivindioorio no 

-. 
(.1 

ra 1.3 No. 27-00 Pisos 2, 5, .7 y 10 
No. 33-50 ConmuLador: 3820840 

2695. Linea 9800-910 M. 
jgo e-mail: infosip.py 
OogotÆ 0.C. - Colombia 
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Por la cual so niega una patnte denvel 

Raci. N° PCTI05 - 090735 

as claro, ye quo este so redactó an tórminos e uso o efectos del mismo do lbs 
cłm ponentes do un circuito de regulador de potenia pare un vØhIcUlo. Dicha 
redacciôn  an tØrminos do uso o. efectos de .mism, cabe indicar quo no as 
permitida por Ia normatividad ardina, ten ieno an uenta quo los USOS y los 
efectos del uso no son reMndicables, acorde al conenido del articulo U de la 
Oesión 486 de 2000, que solo permite a reivndi�cación do productos 0 
prOcedirnientos, 

En Ia reivindióación ünica, so agregó el contendo 
- inical afectando Ia claNclad, pues Jo agregadc so 

dØlprocesamiento de La seflal do CA, lo cual, cmc 

Por los motivos anteriores, Ia reMndicai4n 
disposiciones del articulo 30 do Ia Decision 48P de 

do Ia reivindicación 4 del pliego 
relaciona a las consecuencias 
se iridicO, no as permitidb. 

4. ReMndicaciones relatives a an uso o a ut, uso ciistinto 

no cumple con las 

El articulo 14 de Ia DecisiOn 486 establece qe: "Los Paises Miembros otorgarÆn 
patentes pare las invenciories, sean de p.pdujo o d procedi.rnionto, an todos los 
campos do Ia teónolo�gIa, siempre quo sean nyevas, engan nivel inventivo y seen 
susceptibles de aplicàciOn industrial." (Subraydo fuerfa do texto original) 

En virtud do Jo dispuesto en of artIculo 14, el UO no as patentable, dbido a quo la 
norma mencionada as clara al establecer el Ærnblto do patentabilidad, as decir, las . patentos so otargarÆn "para las invencones sean do producto o do 
procedimiento..", campo dentro del cual no ca an Los usos 

Al respecto, el Tribunal Andino do Justicia, tryendo 
siguierite: 

Las irivenciones de producto son todas aquells ..... qi 
por ejemplo mÆquinas, equipos, aparatas, dispoitivos, 
tanto an un producto independiente corno en tin pro 
parte de otro producto y qua solo puede vendere car 
invenciOn de procedirniento, an general, as una ooluci6i 
de etapas conducentes a Ia fabricaciOn de un Oroducl 
Propiedad Industrial", cia Manuel PachOn yZbraida 
Gustavo lbez CIa. Ltda, Bogota, 1195, citando Is Lay 
OMPI, 1979)." 

De oath manera, las invenciones do. product I d 
edemas, an eras. de Ia precisiOn y cIaridd, 
aracteristicas do estructura o bien por as 

Proceso 36 IP 98 

do doctrine, indica Jo 

revisten una forms tangible, 
tc. La invenciOn puede residir 
icto quo solo constituye tins 

parte de otro producto. Una 
onsikferite en .una secuencia 

1. (EI Regin æi5ndino de Ia 
3ªchez Aji,:Ed Juridica, 

do Ia OMPJ Vi, Ginebra 

i revestir una forma tangible, 
en ,effn’se o IiØn por las 
iriticsde fun  entre los 

ctc&.Carre&I3 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
e r.ADA No. 38-50 Conmutador, 3820840 

x: 382 25 95. Linea 9800-910 165 
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componentes do una estructura. 

A la tuz de to precedente, resulta evidente que to reivindicado no reviste forma 
tangible, ni se definió mediante las caracteristicas tØcn(cas permitidas, porque se 
redactó en tOrminos de usa de una enumeraciön de eiementos de un circuito 
regulador de energia de un vehiculo y se adicionaron (as consecuencias del 
procesamiento de la seæal. 

.Cabe agregar, que un producto para que revista una forma tangible se debe 
describir y reivindicar de forma tat que se sepacoma se ejecuta o fabrica el 
producto, pero no de quØ forma se use a se puede usar, para procesar una seæai 
a datos, urto o mÆs componentes de un circuit o convencional, tat como ocurre en 
Ia reivindicación del pliego calificado. 

Ahora bien, at estudiar la ünica reivindicaciOn, salta a la vista que incluye mezclas 
de caracteristicas no permitidas, como se evidencia de au redacción. Ejemplo: 

"1. U_OJ-apgjLatg. de surninistror de energia elØctrica para vehicuj... caracterizado 
porque comprende: una bateria (16 para suministrar energia elØctrica...  j 
qenerador de corriente alterna (11) para cargar la bateria... on dispositIy 
interru (14) para interrumpir el suministro de energia elØctrica.. 
disiDositiVo de suministro de energIa elØctrica (12) para suministrar energia 
elØctrica... y_disposJ.jvo... coloca el dispositivo interruptor (14) on un estado 
abierto... cuando la velocidad de revoluciones del motor de combustion interna 
se mantienen por encima de un valor predeterminado. . . 

Dc to anterior es evidente que Ia parte subrayada son caracteristicas estructurales, 
y la parte on negrilla corresponde a caracteristicas de uso a efecto mismo. 

Sumado a to anterior, y una vez estudiada Ia solicitud, es claro que to reivindicado 
hace uso de medios tØcnicos ampliamente conocidos on ci arte, por to que se 
denominan convencionales, a de partes de ell  para procpsar una seæal, coma se 
puede constatar con ci contenido de la mis  soiicitid, por ejemplo, con las 
figuras 1 y 2 que itustran el aparato de suministro de rgia :I&ma on que se 
procesa la seæal, motivo por el cual se considara queŁL!iŁgo afpta las 
disposiciones del citado articulo 14 de la Decision 4STq 

A110%. 
.r . 

Por los motivos precedentes, las reivindicaclonea  9chficado.R6 cumplen 
(as disposiciones del articulo 14 mencionado fr’ 

5 Sobre la respuesta del solicitante 
& 

Seæala ci solicitante, que allega una nuevat-desGrJpcIon ,’y nuevo pliego 
reivindicatorio como respuesta a las objeciones r9ad ’ 

j ntwCarrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10 
d&AN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840 

? ) Fax: 3822696, LInea 9800-910 165 
Ieb: e-mail: 
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Con relaciön a las citas qua dan sustento desciptivo a la nueva reMndlcaciOn, as 
necesarlo aclarar qua an eflas se hace Ia expo ición  parcial del procesamiento de 
la sefal acorde a la figura, as decir, as algo q   se rienciona an la descrpción,  
pero agregar las consecuencias del procesamiento do a senal de CA noes definir 
of objeto con una nueva fun.ciôn.  AM las cosas, a mezla do caracteristicas dejada 

� an of nuevo capitulo no as clara, no cumpflndo c  la normatividad vigente 
� aplicable al caso. S 

Adicionalmente, of solicitante declara quo la epresiói "contacto estacionario" as 
"perfectamente admisible" A esto as precio senIar quo no as admisible 

S tØcnicahiente dicha expresión, pues no as un lengaje proplo del arte. Cabe 
� . � aclarar, qua la terminologia del caso se relacioa a lo roles o relevos, los cuÆles S 

tienen contacto(s) normalmente cerrado(s) y nrmaImnte abiert(s), razôri  por a 
� quo dentro do la reivindicación aliegada se menciona: ... an an estado abierto". S 

Se sum a to anterior, quo el ôambio do  la e4presiói  cuestionada por "contacto 
� fijo" tampoco as aceptable, porque an los etevos los contactos pueden ser 

55 

abiertos a cerrados, to qua do ninguna thanera corresponde a "contactó 
� estacionarlo o fijO". S � S S 

De otto lado, el solicitante argumenta quo, "...i bien oincidimos on la opinion del S 

exarninador an quo dichas caracteristicas no s   caracteristicas tØcnicas 
S constructivas como tales, son caracteristicas ftncionalos qua clarifican la relaclOn 

� .entre los componentes de la estructura y pr Jo taito han do ser admisibles, S 

puesto qua of aparato (producto) estÆ descrito e foma tangible por media do sus 
partes componentes quo so enumeran... y stas partes componentes posoen 

S 

entre silas caracteristicas..,".  

Al respecto, cabe indicar quo to expresado por el soliltante no explica cuales son 
las caracterIsticas funcionales do (a invenciOn, ni tamoco por que, aquoflo por of 

� senalado como caracteristicas funcionales, deban ent!nderse coma tales. S 

Asi mismo cabe recordar, quo un producto dete yestir na forma tangible y ser 
definido o bien por las caractensticas do estrtc3’a q bnJ las caracteristicas 

� do funciOn entre los componentes de una estrutra. .’ 

S 

S r 
� 

Es preciso aclarar, quo para efectos del 2"n 4ec*,do’noic9e toma coma 
caracteristica tecnica la inclusiOn do term feIa(Ø aspeçbs no tecnicos, 

� como por ejemplo los usos do los -,c płet en4erad.os yb las 
consecuencias del procesamiento do n4i, f’J que l resultado a fin 
alcanzado no as una caracteristica eset retecto Sip perjuicio do ello, la 
inclusion do elementos no tecnicos pujn afeataridadde la reivindicacion 

/ 

4 ’ i S 

S 
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Por su paite, es necesarlo recordar .que el 
octubre de 2008 seæala que, ’un aparato d 
vehiculo’ o producto camp. tat, es indepenc 
producto NO se puede restringir por Ia mane 
le de a uno o ms de sus componentes; por 
independiente del tipo de corriente que SE 
independiente del tiempo qua necesite para 
enunciar uno a mas componentes de un re 
con et usa de aquellos, no son caracter 
’aparato de suministro de energia etØctrica 
aqul". 

Afirmar por ejemplo: "aparato de comunicaci 
trasmitir una seæal codificada, un receptor pa 
otros, no establece una relaciôn de funciOn 
componentes del aparato de comunicacione 
menciona as at uso de una a mas partes del 
usa para transmitir seæales, un receptor se u 
se usa para cifrar, encriptar senates, un deftdabs, etc. 

pa

De alli as evidente qua expresiones tai 
suministrar energia... un generador de C 
interruptor (14) para interrumpir at suministro 
suministrar energia...", etc., no establecen 
una bateria se usa para suministrar energ 
vehiculos, se usa para cargar la bateria, u 
desconectar etatternador de la bateria, etc. 

. er. 

lixiustria y Comerelo 
S UP E R I N T E N DEN CIA 

COMERCIO 

do lnvención 

ofcIo No. 13777, notificado at 31 de 
uministro de energia elØctrica para 

iinte d cómo se usa; as decir, un 
rO de usb pensada (deseada) qua se 
ejempto un regulador do energia es 
Ile suministre, un condensador es 
nacenar una carga, etc, de all, que 
utador convencional y rnezctarlo(s) 

tcas qua sirvan para distinguir un 
r,ara vØhiculo’, coma so reivindican 

ones qie incluye un transmisor para 
 reciir una seæal codificada" entre 

ni determine una funôin entre los 
sino qua par eI.contrarIo to qua se 

parato, puesto qua un transmisor se 
a para recibir senates, un codificador 
ctor so usa para detectar senates o 

S comb, "...una bateria (16) para 
(11)1, pare cargar la bateria... un 
un dispositivo de suministro... pare 

na rejacion de función, puesto que 
a, un ;generador (älternador) on Los 
1 interruptor se usa para conectar o 

Por to tanto, un tØcnico medlo en el arte conoce la forma especifica de establecer 
una retaciôn de funcion entre los compOnentes do una estructura, aparato, 
sistema, dispositivo, mecanismo, etc., y do definir una caracteristica tØcnica de 
estructura o de función. 

Por ültimo, en el Oficio No. 13777 antes menci 
puede aceptar como sustento de patentabil 
convencionales o parte de altos, ni (a redacci 
mezctas de caracteristicas no permitidas, puesi 
at estado de Ia tØcnica, se altera la proporción q 
la protecciOn solicitada y, porque no se cur  
normatividad vigente. 

Asimismo, se sostuvo y se reitera, qua o rvii t  
medios tØcnicos ampliamente conocicics eli 

iado, Sc a1.clpró  que la Oficina no 
ad ni� e! uso de,componentes 
1 del cäpjulo reMndicatorio con 
q e:s ditorsio.na at aporte real 

*istir ecre Jo divulgado y 
lag lposlcloqes exigidas por la 

Iico sirnpnente hace uso de 
por I.e’ que se denominan 

’ $4’Centr9arrera 13 No. 27-00 Piss 2, 5, 7 y 10 
?.’ eŒ.CAN: 7i. 40A No. 38-50 Conmutadoc 3820840 
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I t 
industria y Comereió 
SUPERINTEND E NC I A 

TRIA V COMERCIO 

1110 

te do invención 

convencionales o, de partes de ellos, para prbcesar una seæal, como se puede 
constatar bon el contenido do la misma solicitud por ejemplo, con (as figuras 1 y 2 
quo ilustran el aparato do suministro do energa y la forma en quo se procesa La 
sefial, 

Se concluye quo (a solicitud no cumple las d 
30 do la Deóisión 486. Es decir, la materia r 
cuenta, entre otras cosas, que la reMndica 

..contribución  al estado del arte y esth redactac 
correcciones. allegadas no subsanaron (as ob 
a pesar de (a respuesta, pØrsisten los defi 
examen de fondo. 

En consecuencia, y por todo lo expuesto 
articulo 45 do la Decision 486, so niega la 
expediente en estudlo. 

RESUEL 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegia di 
denominada: "APARATO DE SUMINISTRO 
VEHICULO". 

.ARTICULO SE..LN10: Notificar personal 
Camacho, en, su calidad do apoderado do 
LTD, o a quien ha  

sus veces, el con 

entrØgÆndole copia do la misma, a’dvirtiOndól 
do reposición ante el SuperLntendente do Ii 
notificarse o dentro de los 5 dlas hÆbiles sigui 

josiciones do los artIculos 14, 28 y 
se encuentra definida teniendo en 

ión ünka no permite establecer La 
en forma do usos, ademÆs quo las 

ciones:trasladadas, do manera quo 
tos quo imp iden continuar con el 

teriormEnte, con fundarnento en el 
Olicitud: do patente contenida en el 

patente do invenciOn a la creaciôn 
DE ENERGIA ELECTRICA PARA 

nente at doctor Humberto Rubio 
la sociedad HONDA MOTOR CO., 
enido do la presente resoluciOn, 

qiie contra ella procede el re.curso 
dutriÆ y Comerciô al memento do 

NOTIFIQUESE Y quMPLAsE 
30 Dada"en BOgota D’.C;;a 1s 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA y dOME 
:� 

GU 
Doctor .: 

HUMBERTO RUBIO CAMACHO 
Carrera 711 No 74-64 Oficina 506 8 

’ 

Bogota D.C. 

202067 0 
A 

3 - 
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SUPERINTENDENCIA 
DIVISION DE I 

Radicaciôn No. 05-90735 
Clasifioaciôn  internacional (IPC) B60R I 
Concepto TØcnlco No. 1007 

Realizado el estudio del recurso presentac 
de Marzo de 2009, notificada el 2 de Abril 
conjunto, so emite el siguiente concepto: 

I Documentos estudiados 

£escripcin: 

ReMndioaoion: 

Dibu.Ios: 

Folios:_. §La, 

Folio: 80 

Folios: 37 a 

Recurso de recosicin: Folios: 

2. Objato de la solicitud: 

IND 
’As 

OMERCIO 
ES 

o contra la Resoluciôn No. 14491 del 30 
de 2009 y, reevaluada la solicitud en su 

del 2009-01-26 

rial. del 2009-01.26 

La presente solicitud se titula "APARTO 
ELECTRICA PARA VEHICULO", Folio N. 1. 

El problema planteado en la presente ?olicitu 
convencional de combustiOn interna par l enerç 
una fuente de corriente alterna, la fu= de 
relativamente debit do manera que no simpre 
potencia necesaria para arrancar el moto. 

. Para solucionar el anterior problema la solcltu 
energia elØctrica quo proporciona energlo el 
corriente alterna al dispositivo do inyecclOii de 

El objeto do la presente Solicitud se re 
Patentes (CIP): B60R 16/02. 

3. Reepuesta a los argumentos del S 

En atenciOn a los argumentos del. soli 

1. Sobre la decisiOn tomada, reclama el 
fundamenfos do rechazo, que d 
procedimlentos quo debon obser 
patentab!lldacf, 

La ResoluciOn No. 14491 concluy 
disposiciones de los artIculos 14, 28 
articulos fueron planteados los argu 
siguiO el procedimiento quo establ& 

so presento originalmente. 

E SUMINISTRO DE ENERGIA 

es que Si al arrancar un motor 
elØctrica generada por medio de 
dOn ejercida sobre el pedal es 
puede asegurar la provision do 

seæa Un aparato do surninistro do 
ft a do la salida del generador de 
bustible del motor de combustiOn. 

la ClasificaciOn Internacional do 

se Iliacen las siguientes aclaraciones: 

licitaiite quo "encontramos una serie do 
ningna manera so ajustan a los 
e on los prooesos do examen do 

quo Is solicitud no cumple con las 
30 d la DecisiOn 486. Es base a estos 
entos de rechazo. Do igual manera so 
el aritIculo 45 de Is DecisiOn 486, por 



cuanto se reallzaron unos requerimier 
solicitante, lo cual of mismo reconoce 

Adicionalmente arguments el solicitan 
esenciolmente presupuestos farina/es 
traduooiOn, resulta comp/ejo entrara di 
Jo estÆn, pues so trata do un anal 
Despacho no hace ningün tipo do re 
existentes en el ostado do la teen/ca". 

los cuales no fueron solventados pore) 
el reóurso  interpuesto. 

que no se dio oportunidad para "corregir 
ie poitratarse do defoctos do redacc!óri, 
rminar cuales estØn acordes y cuales no 

s muy subjetivo". Y ademÆs quo "su 
-encia a docurnentos y1b publicaciones 

Si bien es cierto quo Is solicitud caIificda I 
do Is descripción y del pliego reivirdicE 
requerimiento realizado no se presento el 
solicitud. El artIculo 45 de (a DecisiOn486 
mÆs veces cuando estime ’necesaria hac 
necesarlo realizar a) menos un segunJo re 
novedad o nivel inventivo do Is materia rec 

2. El solicitante manifiesta no compartir Is posi 
vez quo no so realizo un estudio do fondo 
contener s/len guaje quo el examinaior pn 
resultaria con venierite, reiteramos, qLfe el e) 
no esta do acuerdo y do serposib/e sqgieral 
errores do osto tipo". 

falencias en cuanto a (a claridad 
,, tamblØn es cierto que en el 
do del ante que podria afectar la 
ilta a Is Entidad a notificar dos o 
de manera que en este caso es 
irniento que incluya el estudio do 
ads. 

On tomada por el Despacho "toda 
18 la solicitud por 01 hecho do no 
ere sea utilizado on ostos casos, 
minadorindique con cuales cosas 
forma mØs convoniente de coiregir 

Se aclara at solicitante que el Despcho efectivamente realizo un estudio do 
fondo, sobre el cual so reaHzó u,a sere do objeciones con relación a) 
cumplimiento do las disposiciones ce los articulos 14, 28 y 30. No se realizo 
estudio de novedad o nivel inventivo sin embargo esto no significa que se hays 
(legado a una resoluciôn sin un estuio do 

 argument 

Do otra parte, Is materia descrita y revindicda debe ser presentada y redactada 
de manera que se cumplan las Iisposiciones de Is Decision 486. Estas 
disposiciones estÆn establecidas enla norma y aclaradas en el Manual Andino, 
de manera que no son el lenguaje qie "el examinadorprefiere" sino exigencias 
apenas logicas para un documento ue puee Ilegar a representar un derecho do 
exelusividad. 

Finalmente cabe aclarar que en el Oi 
manera detaHada todos los

cio N. 13777 (folios 57 a 61) se expuso do 
os con los cuales el Despacho no esta do 

acuerdo. 

3. El solicitante arguments "no ox/ste en la Iegislacion una express prnhibiciOn o 
una indicaciOn en cuanto quo no se penn/ta dofinir aparatos, dispositivos o 
sum//ares medianto sus components estruoturales y su función dentro do ese 
todo quo es el aparato." 

 ant 
 objet 

Con relaciOn a los argumentos eriores, Is legislacion establece que las 
reivindicaciones deben defirur el o do Is invenciOn Lo anterior implica que 
las reivindicaciones deben reIacionr las caracterIsticas tØcnicas esenciales del 
objeto reclamado. Estas caracterIsic 
Las caracteristicas funcionates a 1a’ re 

as pueden ser estructurales o funcionales. 
laciOh de un components en funciOn do los 

demÆs componentes del invento. sto no debe confundIrse con el uso individual 
que se da a cada componente, tal como por ejemplo "una baterla para 



4. 

suministrar energia elØctrica", pues eto ültimo es un resultado obvio que no 
aporta nada a la definición  del objeto reclamado. 

TambiŒn cabe recalcar que un aparato de tipo elØctrico a electrônico coma el de 
la presente solicitud, esta constituido par elerrentos comunes en el estado del 
arte, de manera que las caracteristica4 novedcsas no estÆn en la función de los 
componentes, sine en la disposiciôn d los componentes dentro de la estructura, 
motive por el cual, un aparato elecfrónico debe ser definido per media de 
earacteristicas estructurales del tipo cbnexiones, cableado, circuitos, etc. 

Finalmente el solicitante argumenta ue las objeciones en cuanto al use de 
medios tØcnicos son infundadas par buanto, durante el proceso "NO se hace 
ninguna tipo de referenda a documenos y10 publicaciones". 
Cabe precisar que Si bien es cierto que durante el proceso no se hizo referencia a 
anterioridades, las objeciones pladteadas se reahzaron per cuanto (as 
reivindicaciones no definen (a disposiiOn fisica de los componentes del aparato 
de suministro de energia, sine los usds individuales de los componentes de tal 
aparato. Como se dijo arriba, tales carcteristIcas no se protegen por patente por 
cuanto no aportan a la definiciôn del dbjeto reclamado. 

4. Conclusion 

Teniendo en cuenta todo lo antes 

a) El objeto de la presente solicitud no 
que no se han proporcionado (as care 
presentan entre los componentes de la 

, se concluye que: 

encuØntra correctamente definido dado 
rIsticas tØcnicas fundamentales que se 

b) A pesar de Ia anterior, el aparato recl4mado n la solicitud esta confomiado per 
medio de elementos tangibles, de manera que 

es 

necesario real izar un examen de 
patentabilidad para evaluar la novedad yeI nivel, inventive de la materia reclamada. 

En consecuencia, se recomienda re 
el estudlo de patentabilidad de la so 

Bogota, D.C. 2011-03-22 
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