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Fecha: 2008-11-20 08:55:52 Dep. 2020 NUECREACIONI 
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SENORES 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 
E.S.D. 

REF: EXPEDIENTE No. 07.121.822 
SOLICITANTE: Lojack Operating Company, LP 

AS UNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD 

DILIA RODRIGUEZ D ’ALEMAN identificada como aparece al pie de ml 
firma, donilcffiada en Bogota, en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando 
como apoderada de la sociedad solicitante, pido a usted que se proceda a 
examinar si la invención, cuya patente se tranilta en el expedlente de la 
referenda, es patentable. 

Adji.mto al presente memorial el recibo No. 08-77,809 de 30 de septiembre 
de 2008, por la suma de $420000.00, con 10 cual queda cubierta la tasa 
oficial correspondlente a dlicho estudlo. 

Seæor Superintendente, 

�lye, 

DILIA RODRRIUEZ D - ALEMAN 
C.C. 4L654.8$2 deXÆ-
TP. 20824 del C.S.J. 

P-105, 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIB 

NIT 000176089-2 

RECIO OFICIAL DE CAJA 
SEPTIEMBRE3ODE 2008 

SUPER NIENDENCIADEINDUSTRIAYCOMERCIO 

FECH:AiIIIftIJNo.
 nt!ijIJjjI-03-0000 

!JIOiflhIH 
Fecha: 2008-11-20 08:55:52 Eep. 2020 NUECREACIOM 
Ira. 11 PATENTEIVH Eve: 379 

FASma 

u"U’jENACIONAUI 
Act, 538 PETICION Folios: 2 

*****CONSIGNACION*U** 

DEPOdITANTE IIPO PAGO BANCO CUENTA No PA60 FECHA P60 Yr. PASO 

CLARKE MODET V CO. COLOMBCONSI6NACION BANCO BE B6OTA 062754387 92970393 3010912008 51,690,000.00 

***** C N C E P 1 0 **$** 

CANT. RENTISTICO 
---------------------------------------

1 50005-01-01 SOLICITUDES 

SON-. CUATROCIENTOS VEINTE NIL PESOS 

RESPONSABLE  

RECIOt! BE CAJA APLICABO AL EXPEDIENTE No.__________  

CONCEPTO 
---------------------------

85 EXAMEN BE PATENTABLIDAD BE INYEN 
TOTAL: $ 

--------------

TOTAL CONCEPTO 
--------------

420,000.00 
420,000.00 



0 
Industria y Conierdo 
S U PUNTEND EN CIA 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-121822 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION 

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 594 DE 

FECHA 31 DE JULIO DE 2008 EL TERMINO HABIL SEfIALADO POR LA LEY 

EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE DE 2008 

NOTA IDentro del plazo de los seis () meses siguientes a partir de la fecha de publicaciôn 
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de 
patentabilidad so pena de qua la solicitud caiga en abaridono, cia acuerdo con lo 
establecido en a! ArtIculo 44 de la becisión 486/2000. 

SE PRESENTARON OPOStC!ONES POR PARTE DE TERCEROS 

SI  NO X 

c2�70?  ,X’0W 

L.. 
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Asimismo, el articulo 6 del decretq 2591, senala que: "el nombre de la invención de que \ \. 
se trata en el articulo 27 literal d)( ... ) deberÆ reflejar et objeto V el campo industrial con 
el cual se relaciona la misma y ser coricordante con la materia descrita y las 
reMndicaciones de la soticitud (...) nombres de fantasia". (Subrayados fuera de texto). 

El nombre de la invencin o titulo no refleja con 61aridad el objØto y el campo industrial 
al que Se refiere la sohcitud y no àoncuerda Ri con, Ia materia descrita ni principalmente 
con las reivindicaciones. 

.b. La descripción calificada NO permite .identlficar una forma de ejecución clara y 
completa de la mØjora considerada patentable porque dicha descripción se limita a 
mencionar los com.ponentes del sistema de recuperaciôn ampliamente conocido en el 
arte junto con el uso y/o secuencia de proesamiento de seæal, pero sin que sea posible 
determinar coma se puede ejecutar o fab,ica_r dicha mejora. 

Coma se conoce bien en el campo de la .propiedad industrial, la descripciôn debe 
suministrar infarmación suficiente, tat que. Østa le permita a un tØcnico de nivet medlo, 
evaluar y ejecutar (fabricar) la invención. Esos requisitos se ubican en el piano 
tecnolôgico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, 
ve.rificar ci con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, 

� 
de forma reproducible. 

Es importante recordarle al interesado tenga en cuenta que la, simple presencia de una 
descriDcin de la forma preferidà No basta para cumplir el requisito legal porque lo que 
to norma exige es, en cierta medida, la "receta" jecutar o fabricar la unidad 
localizadora (producto) que Se dese. nipar. ,or consiguiente, describir el 
procesamiento de serial(es) con medi’os tØcniäôs NO sirve de fundarnento para 
reivindicar dichos medios tØcnicos. 

La oficina deja en clara que, el sollcitante estÆ obligado a divulgar la invenciôn pues de 
Jo contrario la patente podrÆ sØr denegada. Dicha obligaciôn se considerarÆ cumplida, 
cuando la descripciôn contenga todas las indicaciones, que necØsita la persona de nivel 
tØcnico media, para ejecutar la invenciôn, en especial, aquellas indicaciones que no 

� estØn comprendidas en el estado de la tØcnica. 

c. Todo el documØnto contiene errores. de,trascripciôn, redacciôn y traducciôn, que 
irtciden en la claridad de la exposición, pare ilustrar nuestras afirmaciones a 
continuaciOn se suministrÆun par ØJemplos de los defectos detectados, sin embargo, no 
se harÆ una lista detallada ya qye serIa una labor dispendiosa, fuera de nuestras 
funciones. 

En la pØgina I pÆrrafo 2 se afirma que "... red privada... lleva una unidad... .", !o que no 
es cierto; en la ült!ma linea de  la misma pÆgina hay un error de concordancia. 

En la pagina 4 ultima Ilnea Ia que se afirma carec cecpncordancta 

Tonto en la figura 3 coma en la pØgina 12 se dä un mismo posiclonat a dos elementos 
diferentes como son la el borne de entrada de voltaje y el circuito regulador, Jo cual, 
puede generar confusion. 

En todo el documpnto se hace maluso de las preposiciones desde, hacia,a travØs de, 
etc. que muchas veces no corresponden a las relaciones que se quieren establecer. Por 
ejemplo en expresiones tales coma; "... hacla las fuentes...", ",..a travØs de un 
transmisor. .,", ".., desde tine unidad.. . ", "... desde una red...", etc. TambiØn se detectó 
un continuo abuso con los gerundios, propiosde otros Idiomas pero no del castellano. 

d. La presentación general de to solicitud es, par catificarla de algtn modo, pØsima 
porque tahto el document  original como el de la traducción se allegaron en hojas de 
tamaæo carta, cuando es bien conoido que se debe usar legal (oficio); adicionalmente, 
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no se respetan las mÆrgenes establecidas de 2,5 cm arriba y a la izquierda y de 2 cm a 
Pa derecha y abajo. 

Por los motivos precedentes, (a descripción no cumple las disposiciones del arficulo 28. 

3.2 Reivindicaciones (artfcuIQ 30 �D 486) 

La reivindicación ly sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer 
cual es la contiibuciôn tØcnica al arte del solicitante; no incluyen signos de referenda 
que faciliten su interpretaciôn; no presentan (a estructura de preÆmbulo y parte 
caracterizante cominmente usada y apropiada para el caso, ya que, afimiaciones tales 
como: "la cual comprende", "en (a cual", no son sinónimos de "caracterizado par"; y, no 
guardan concordancia con el tituIo. 

La reivindicaciôn I se redacto en terminos del esillado a obtener mediante uso de 
medios tØcnicos y en secuencia lôgica de procesamiento de seæal, Jo cual, no se 
permite; no tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte no se divulga la 
forma de obtener un cuerpo óierto destinado a ileriar una necesidad industrial que el 
estado de la tØcnica aün no ha satisfecho, sino que se relaciona el usa de medios 
tØcnicos pare procesar senates o informaciôn 

Las reivindicaciones 2 a 9 no tienen enlace logico con su independiente porque no 
aclara(n) [delimita(n)] alguna caracteristica, de estructura o funciôn del aparato 
relacionado en la independiente sino que relacionan etapas de un mØtodô coma es 
seleccionar una caracteristica o citar un elemento de un circuito, no definido ni descrito 
en lo precedente u otrotipo dØ caracteristicas inconexas, como en la 3 donde no queda 
clara que significa, "estÆ integrado con ci circuitoregulador", ,a quØ? 

Las reivindicaciones 3 y 8 son iguales, Ia que afecta la concision. 

Por los motivos precedentes, se �.concluye que (as reivindicaciones calificadas no 
cumplen las disposiciones del articulo 30. 

Se recomienda qua las observaqlones de este pwitoan resueltas en conjunciOn con 
(as de los puntos 5 a 7 de adelante. 

4. Unidad de invención ’aiticuIo 25 D 486) 
� 

Para efectos de este examen se considera qua el pHego calificado se dirige a un ünico 
objeto, par Jo que cumple at requisito establecido. 

S. No es una invención (aTtica/a 1.5,D 4,6 literal a) 

La Iegislación vigente establece que, por programa de ordenador (software) se 
entiende: "la expresion de un coniunto d  instrucciones mØdiante palabras, cOdigos, 
planes o en cualgüier otra farina clue. al ser incorporadas en un dispositivo de lectura 
automatizado, es capaz de hacer due un ordenador - un aparato electrônico o similar 
capaz de elaborar informaciones-, eiecute determinada tarea u obtenaa determinado 
resultado". 

Acorde a la prÆctica comün seguida, la  oficina considera y considerarØ como soporte 
Ióqico como tal no solo las instrucciones que necesita una mÆquina para obtener un 
resultado, sino tamblØn los md.utos de prograaqiin, las estructuras de datos, as 
secuencas Iopicas de procesamiento de sefaI o hfài4Wacion yb datos, los codicios, (as 
rutinas, los protocolos, los aIgôritmbs tosdiagrafflas & flujo, etc. no solo porque as[ lo 
permite (a norma, (... o on cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un 
dispositivo de lecture automatizado... determinada tarea u obtenga determinado 
resultado), sino porque tcnicamente son proramas comotal. 
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Del estudlo de la solicitud salta a. la iista que, la reivindicacióri I y por ende sus 
respectivas dependientes, so redactaron en tØrminos del resultado a obtener mediante 
usa de medios tØcnicos para procesamiento do informaciôn en secuencia lOgica, la que 
se considera soporte logico como tat. 

Por los motivos anteriores, se considera. que las reivindicaciones del pliego no cumplen. 
las disposiciones del inciso e) del citado.articulo .15. 

6 Reivindicaciones relativas a Un USO o a un u$9 ditlnto (art!cuios 14 y 21) _-
6.1 RoqUisitos do patentabilidad, (articulo 14 D 486) 

De acuerdo a la norma, el procedimento vigente y la jurisprudencia aphcable, se 
determinó que un producto debe ser un cuerDo cierto destinado a Ilenar una necesidad 
industrial que el Østado de la tØcnica ain no ha satisfecho; en otras palabras, debe 
revestir forma tangible y ser definido o bien par las caracterlsticas de estructura a bien 
por las caracteristicas de función entre los componentes de una estructura. 

A la Iuz do lo precedente resultä .evidente,. que la reivindicaciôn I y por ende sus 
dependientes de "unidad localizadora de vehfçulos" o de producto, NO coriforman un 
cuerpo cierto a Ilenar una necesidad industrial,’es deck, no revisten forma tangible y, no 
se definieron por medio de las caracteristicas tØcnicas de estructura o do funciôn entre 
los componentes do una estructurÆ, sino quo ellas se redactaron en tØrminos del 
resultadô a obtener por uso de medios tØcnicos y, en secuencia lOgica de 
procesamiento de seæal, 10 que no. satisface Jo establecido por la norma y la 
jurisprudencia..  

Aquf es necesano precisar, de un lado, que uh rodu.ftcto para quo revista una forma 
tangible se debe describir C y reivindicar de fórma qt sØsepa como so ejecuta o fabrica 
el producto .pero no de quØ forma Se usa o so puede usar, para procesar. seflales o 
mensajes, etc. con uno 0 mØs componØntes do un sistema de Iocalizaciôn de vehlculos 
convencional ni en que secuencia ’,se procesan las seæales (datos), tal como ocurre en 
las reivindicaciones del pliego. 

De otro lado, no se admiten rnezclas do caracteristicas tØcnicas y no tØcnicas en la 
definición de un producto, como ocurre en las antes citadas reivindicaciones. 

"I. Una unidad... un receptor gue rŒcibe una seæal. 

"2. La unidad... estØ seleôcionado para Soportar...". 

"3. La unidad... caue fija el voltaje.. 
.."; 

y asi con todas las restantes de "unidad 
Iocalizadora". .. 

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

Cabe precisar que, las caracteristica iflcluida o AV las reivindicaciones NO son 
caracteristicas tØcnicas quo sirvan para definir un producto porque, como se conocØ 
en el tema, dichas caracteristicas son de las seæales que se usan en la Iocalización de 
un vehiculo robado; donde las seflales o la información funcionalmente equivalen a un 
disco compacto o a la mera presentación de informaciOn puesto que una seæal a una 
informaciOn o similares no es mÆs que un(a) portador(a) do material descriptivo no 
funcional, el cual, por si solo no puede proveer aplicación(es) prÆctica(s) para la 
obtenciOn de una cosa o un rØsultado, definlda(o) con caracteristicas tØcnicas 
patentables. 

Por las razones precedentes, las reivindicacionØs no cumplen las disposiciones del 
artcuio 14 . 
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6.2 Reivindicaciones relativas aun LISO oª un 4,egoldo uso (artIculo 21 D 486) 

Del estudio de la solicitud queda claro de un lado, que 10 reivindicado simplemente 
relaciona como producto el resultado a obtener mediante el uso de aparatos 
convencionales, como son, los componentes del sistema de recuperación de vehiculos 
comercializados con Ia marca registrada LoJack o de parte del mismo, por ejemplo La 
unidad electrónica locafizadora,  I la red de torres de comunicación, etc, como se 
evidencia, de forma manlfiesta, On toda la descripción  (ver de pªgina 8 en adelante) 
donde reiteradamente se indica que se hace uso a "utiliza" x, y a z elemento, por 
ejemplo, el centro 24 de Ia red incluye el software que Interconecta ese centro con la 
base de datos del centro policlal 26 de vehiculos robados para comparar el nümero VIN 
del vehiculo robado con la informaciôn de Ia base do datos 28 del centro 24 (ver pâgina 
9). 

Se considØra importante precisar, quo una secuencia de eventos (programa) NO so 
puede convertir en patentable, tan solo por redactarse o en forma de producto que usa 
medios tØcnicos para procesar una seæal, ya que, so trata de la obtenciOn de un 
resuitado por el uso de medios tØcnicos procesadores de información o senales 
convencionales, que no necesitanser soportados con documentos tØcnicos puesto que 
el sistema do recuperaciôn antes ôitado es conoc. idong solo por los tØcnicos en el arte 

. sino par el publico en general, como minsrd dese t94 y, aqui no se discute ningun 
aspecto que involucre conocimientos especlalizadôs,’ ms allÆ de La programación de 
las seæales a la informaciôn, que permitan recuperar el vehiculo. 

j En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina no puede 
aceptar coma sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o 
partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar información ni la redacciOn del 
documento con una mezcla, no admitida, de daracteristicas porque se distorsiona el 
aporte real al estado do La tØcnica, altera la proporciôn que debe existir entre 10 
divulgado y Ia protección solicitada y, porque no so cumplen exigencias taxativas dØ la 
by; par los motivos anteriores Se consderique Iel pliego afecta las disposiciones del 
citado articulo 21 do la Decision 486. 

7. AnÆllsis do patentabilidad (articubo 14 D486) 

Nivel inventivo (articulol8 D486) 

La persona del oficio, normalmente versada en la materia tØcnica correspondiente, que 
se podrIa haber encargado de solucionar et robeçna  planteado por la presente 
solicitud, seria un tecnico en programacion d un ingerro de sistemas con experiencia 
en sistemas do seguridad para vehlculós, que cc*lczca !acomposiciOn y los principios 
bÆsicos de funcionamiento de dichos sistemas o, par La menos, que cuente con Las 
condiciones necesarias para infOrmarse’ açerca de esos principlos al consultar la 
literatura tØcnica respectiva. 

Do un lado, of tØcnico en la materia, de forma obvia, habria óbtenido to reivindicado 
porque cargar un programa en la forma de secuenciä de procesamiento o algoritmo o 
rutina o protocolo etc. al procesador del ôrdenador del centro do la red 24 o aparato 
electrOnico similar, capaz do procsar mensajes, côdigos o informaciones, para que 
ejecute determinada tarea u obtenga ,detemiinado resültado, puesto que so trata de 
operaciones, comünmente, realizadas par 61. ’’en ün sistema de seguridad vehicular 
como el comercializado con la maróa arriba mØncionada. 

Do otro lado, seleccionar (estÆ seleccionado) cada componente de un circuito, bien sea 
para protecciOn de sobre voltajes, de, filtro, testigos, etc. es un proceso elemental 
seguido en la tOcnicà, pues basta qonocer el vottaje y/o corriente mÆximos a los que se 
va a someter el circuito y consecuentemente todos sus componentes, para determinar 
Las caracteristicas que deben toner los elements quo Se vayan a emplear en ese 
circuito en particular, por ejemplo, elegir el tipo de dpcLçque  soporte determinado(s) 
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voltaje(s), que para deterrninada aplicaciôn en concreto puede ser un rectificador de 
siliclo, un diodo zoner, etc. en dependencia de la aplicaciOn en la que so vaya a 
emplear. Por este motivo, 10 relaconado’ eh los’ reivindicaciones 2 a 9 carece de nveI 
Inventivo porque realizar dicha selecciOn’ estÆ al alcance de un tØcnico en la materia 
pues es algo quo so aprende desde la üniversidad y que so aplica constantemente. 

Teniendo en cuenta todo Ia anterior, so concluye que: 

a) la solicitud no cumple las disposiciones do los articulos 14, 15 inciso e), 18, 21, 28 y 
30, razones por las que no es posible continuar Ia calificaciôn del pliego hasta tanto no 
se subsanen las objeciones de :acuerdo a .Io cidos articulos y/o se presenten 
argumentos razonados y convncentes respecto a 1dic objecione 4s 

b) no es aparente cualparte de la solicitud podria servir de base para un pliego 
reivindicatorio aceptable. 

Sin embargo, si el solicitante considera quo la solicitud contiene alguna materia 
patentable, de un lado, deberâ replantear la solicitud en ese sentido pero es 
importante, quo recuerde y tengO rnu’ en cuenta que el replanteamiento de esos 
apartes NO podrÆ, en ningUn caso, implicar una ampliaciôn do la protecciôn quo 
corresonderia a la divulgacion cpntenlda en Ia solicitud inicial,de acuerdo a lo que 
establece el articulo 34 de la Decision 486,.. 

De ôtro lado, deberÆ indicar en que parte(s) de la descrlpciôn hay sustento para 10 que 
se presente, con el fin de facilitar el examen. 

I- --- -- ---------- -- -------- ---..-------------------------------------

En cumplimiento del articulo 46 do ,la Decision 486 de Ia ComisiOn do la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro cJeI tØrmino de _60_ dias contados a 
partir de la fecha do notificaclOn do la’ prsent pbunicación  En caso do no dar 
respuesta at presente requerimiento, ösI a.’ pes.r I  respuesta subsistieran los 
impedimentos parä  la concesiOn, se denegara la patente. 

Notifiquese el resente ci conforme a Ia dispuesto en el numeral 5.2, literal a), del 
capitulo quintYPd prim ro dØ la Circular Unica No 10 de 2001. 

AUX CARM PEDES DE VERGEL 
Directora d Nuevas Creacioæes (C) 

El anterior requerimiento fue notificado par fijación en lista, de fecha 
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