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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. E D.

Re: Expediente No.3 07-121.822 ;
Solicitud de patente a nox}nbre de LoJack Operating Company, LP

Yo, DILTA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN identificada como aparece al
pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como
apoderada de la sociedad LoJack Operating Company, LP domiciliada en
Westwood, Massachussets, Estados Unidos de América, solicitante de la patente
de la referencia, en respuesta al oficio No. 12887 notificado por fijacién en lista el
20 de noviembre de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No.
3900, para el cual se solicité prérroga, me permito manifestar:

1 Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier
momento del tramite, présento junto con este memorial nueva descripcién
y nuevo capitulo rewmdicatono en los cuales se realizaron las siguientes
modificaciones: ‘

1.1  Como ptimera medida, se modificé el titulo de la invencién, con el fin de
teflejar la matetia que 'se desea proteget y que esti definida en las
reivindicaciones. En este: senttdo el nuevo titulo es:

“UNIDAD LOCALIZADORA DE VEHICULOS QUE COMPRENDE
UNA UNIDAD DE PROTECCION SENSIBLE A UN VOLTAJE DE
ENTRADA ‘INYECTADO”

1.2  Se modificé toda la solicitud, con el fin de cotregit los posibles errotes de
transcripcin, redaccién y traduccion.

1.3 Se cortigi6 en la pagina 12 otiginal, ahora nueva pagina 10, el nimero de
referencia del voltaje de cntrada, el cual ha sido modificado por (61). Esta
misma modificacién fue reahzada en la figura 3A, la cual también se anexa
cotregida.

1.4 Se incluyé a lo latgo de Etoda la solicitud los nimeros de referencia entre

paténtesis “()” de los elementos que forman parte de la unidad reclamada,
con el fin de suministrar claﬂdad y concision.
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Se limité el capltulo re1v1nd1cator.to a5 clausulas, eliminindose las antiguas
teivindicaciones 5 a 8, renumerando las restantes reivindicaciones y
corrigiendo la dependencm de las mismas.

Adicionalmente, se mddiﬁcaron todas las reivindicaciones para incluir el
tétmino “catacterizado por”, con el fin de resaltar la diferencia que existe
entte el preimbulo y la parte caracterizante.

Finalmente, se modificé' todo el texto de la solicitud con el fin de
presentatlo en hoja legal (oficio) y con las mirgenes adecuadas para evitar
los adjetivos descalificadores que utiliza el examinador al referirse a la
presentacién del documeénto otiginal y de la traduccién al espafiol del
mismo. Una vez mis, hacemos un llamado para que el examinador se
limite a rendir su concepto sobre la parte técnica evitando expresiones
subjetivas que para nada conttibuyen a la discusion.

i
i
i

de ninguna manera la matetia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el

1 . . | . . . ’
. En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
|

animo de superar las objeciones de clatidad, unidad de invenci6n, excepciones a
la patentabilidad, reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto y nivel
inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

|

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la respuesta emitida por esa
Superintendencia el 4 de marzo de 2009 para el expediente No. 09-012.566, dado
que la modificacion que se presenta en este caso no supera las quince
teivindicaciones, no se hace necesatio presentar la respecuva tasa de modificacion
ni ninguna otra tasa adicional con relacién al exceso de reivindicaciones para el
presente caso, siguiendo lo establecido por el Supetintendente Delegado para la

¥ | Propiedad Industrial, el Doctor Giancatlo Matcenaro Jiménez.

\
1 1.7

2.

Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones
realizadas tanto en la descripcién como en el capitulo reivindicatorio quedan

. subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que el nuevo capitulo

en su concepto técnico. ;
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descnpmro y las nuevas treivindicaciones propotcionan clatidad y concisién a la
invencién desctita, siguiendo las tecomendaciones realizadas por el examinador

H
)
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El examinador cuestionaba que dos elementos difetentes tenfan un mismo
numero, tanto en la pagina 12 cgf')mo en la figura 3. Este hecho ha sido corregido
pata que ahora el voltaje de entrada tenga como nimero de referencia (61) en
lugar de (62), el cual corresponde al circuito regulador del voltaje.
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Adicionalmente, el examinador establece en su concepto técpnico que “La
deseripeion calificada NO permite identificar una forma de ejecnciin clara y completa de la
wmejora considerada pateritable por%gzze dicha descripcion se limita a mencionar los componentes
del sistema de recuperacion amplmmmte conocido en el arte junto con ¢l uso y/o secnencia de
procesamiento de sedial, pem sin que sea posible determinar como se pwede ejecutar o fabricar
dicha mejora.

(...) Es importante recordarle al zm‘eremdo tenga en cuenta que la simple presencia de una
de.rmﬂzon de la_forma preferida NO basta pam cumplir el requisito legal porgue lo que la
norma exige es, en cierta miedida, /a “receta” para ejecutar o fabricar la unidad localizadora
(producto) que se desea amparar. Por consiguiente, describir el procesamients de sesial(es) con
medios téenicos NO sirve de fuﬂdamé;ﬂto para recvindicar dichos medios tenicos”.

1
l

Sobre este particular, nos permitimos informar que la descripcién clatamente
divulga una unidad localizadora de vehiculos denominada como VLU (por sus
siglas en inglés). Parttcularmemte las VLUs del solicitante son ampliamente
conocidas en el campo de la recuperacién de vehiculos robados, tal como se
indica en las paginas 1y 2, donde se establece que

“El exitoso y popular sistema de rec@eraozon de w/mu/os del solicitante, vendido bajo la marca
LoJack® incluye una pequedia unidad elecivinica localizadora de vebiculos provisia de un
transpandedor oculto dentro del vebiculo, una red przma’a de torres de comunicacion cada una de
las cuales tiene una unidad trasmisora remota, uno o mds vehioulos policiales equipados con una
unidad de rastreo de vebisulos y un centro de red con una base de datos de los clientes, quienes
han adguiride una unidad lam/z:g;adom de vebiculos. Bl centro de red se interconecta con ¢f
Centro Nasional de Informaciin de Delitos. Las entradas de esa base de datos comprenden el
nimero VIN del vebicwlo del cliente y el cidigo de identificacion asignade a la unidad

‘%1‘ localizadera de vebiculos del cliente.

" Cuando un dliente del producto Lo]ané@ informa que su vehiculo ha sido robado, se envia el
nimero VIN del mismo a un centro polisial para ser ingresado en una base de datos de

vebiculos robados. El centro de red mclzgye un software que se inferconecta con la base de datos

' del centro policial para comparar el niimero VIN del vehivulo robado con la base de datos del

centro de red, el cual incluye Jos nimeros VIN que corresponden a los cbdigos de identificacion
de la unidad localizadara de vebiculos. Cuando bay nna coincidencia entre ef nimero VIN de

un vebioulo robade y un cédigo de identificacion de la unidad lecalizadora de vebfoulos, como
podrz’a ser ¢l caso cuando el vehiculo robad estd equipado con tal unidad localizadora, y cuando
el centro ha confirmado que el vebiculo ha sido robado, el centro de red se comunica con las
mzzdade.f trasmisoras remotas de las varias forres de comunicacin (actuabmente existen 130 a
nivel nacional) y cada una de ellas trasmite un mensaje para activar of transpondedor de I
zmzdad particular lpcalizadora de vehiculos gzze Heva el codigo de zdmtgﬁmmn

.S" ¢ activa a5t el z‘m;z.poﬂdedar de la zlmdad lomlzzadom de vebiculos que Se encuentra en el
vehicnlo robado y comienza a trasmitir’ el cédigo dnico de identificaciin de la wnidad
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/oaa/zzadom de w/mu/os La zmzdad mmmdom de zzebz’m/o.r de ma/qmer vehiculo policial
 cercano al vehicnlo robado recibe este m’dggo del transpondedor de la unidad localizadora de
 vebiculos y, tomando como base la intensidad de la sesial y la informacion direccional, el vehiculo

po/zcm/ apropiado puede tomar ﬂzedzda,r activas para recuperar el vehiculo robade. Ver, por
. ¢jemaplo, las Patentes Norteamericanas No.r 4.177.466, 4.818.988, 4.908.609, 5.704,008,
| 5.917.423, 6.229.988, 6.522.698 _y 6.665.613, todas incorporadas aqui a modo de
. referencia”. ‘

 Ademis, una unidad localizadora de vehlculos o VLU es un articulo tangible,
~ que tiene una forma especifica y estd compuesto de una setie de elementos o
partes, también tangibles, que permiten que dicha unidad tenga un
comportamiento especifico al ser utilizado en un sistema, hecho que es claro para
' una persona medianamente versada en la materia que puede entenderlo y ejecutar

la invencién reclamada leyendo la descripclon de la solicitud en estudio, donde se
espec:lﬁca que la unidad o VLU esti compuesta por receptotes, fuentes de
 comunicacién, transpondedotes, circuitos reguladores de la fuente de poder,
circuito de proteccién, circuitos de filtracién y componentes de citcuitos, tales
como condensadores y diodos limitadotes de voltaje) que hacen que para un
técnico versado en la materia sean realmente entendible como ejecutar y fabricar
 la unidad localizadora de vehiculos_remndmada en la presente solicitud.

I
!

" De acuerdo con lo antetior, existe un amplio soporte en la descr_lpcmn para que

una petsona versada en la materia efectie la invencién reivindicada.
s

En este sentido, resaltamos el hecho que el solicitante en ningin momento esta
pretendiendo reclamar el procesamiento de sefiales, por el contrario se desea
proteger una unidad localizadora de vehiculos (VLU) que comprende una setie
- de elementos, pero NO se rec]ama el procesamiento de sefiales, como lo
 pretende entender el examinador. Esto se puede ver claramente en las nuevas
reivindicaciones 1 a 5, donde se establece que se busca proteccién para “Una
unidad localizadora de vebiculos (10) mraaz‘mr{ada porque. comprende: un receptor (40) gue
' recibe una seial desde una red de fuentes de comunicacion (16); un transpondedor (12, 42) que
se activa cuando una fuente de comuniacion (16) envia un mensaje al receptor; un - circuito
 regulador de la_fuente de poder (50) de,rz‘mado a regular a un voltaje de entrada nominal y
 alimentar al receptor y al transpondedor ( 12); y un circuito de proteccion (52) sensible al voltaje
de entrada inyectado al menos un orden: de magnitnd mayor que el voltgje de entrada del
vehiculo y configurado para fijar el z;oltzye de entrada inyectado en un voltaje mdximo
pmdez‘emmado, el mismo o aproximadaments el mismo del voliaje de entrada del vebiculo , el
' circuito de proteccidn (52) comprende: un circwito de filtracidn (60) con al menos un dispositivo
protecfor de voltaje (70, 72, 74) que sapan‘a, sin sufrir dafios, un nivel de voltaje de entrada al
menos tan alto como el voltaje de entrada inyectado, y un circuito regulador de voltaje (62) que
zm/zg/e al menos un dispositivo protector‘de vollaje (78, 80) que soporta, sin .rzg?zr dafios, nn
mwl de voltaje de entrada al menos tan a/to comao el z/o/tcye de entrada inyectado.”
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El técnico medmna.mente versado en la matetia puede ver claramente que lo que
se desea proteger por medio de la presente solicitud es una unidad localizadora
de vehiculos que son robados, L@_ cual cuenta con una unidad de proteccién,

es decir un circuito de proteccién que permite que todo el sistema o la

unidad junto con sus circuitos puedan soportar una sobrecarga de voltaje
que es lo que comGnmente ocusre cuando el ladrén se da cuenta que el

vehiculo hurtado cuenta con unidad localizadora, esto con el fin de dafiar
la unidad y evitar que Jo sigan y lo atrapen, lo que permite que la VLU

tenga un_comportamiento especifico, mejorado y se diferencie de las

unidades localizadoras existentes en el estado del arte.

i
|

Asi las cosas, es deseo del solicitante manifestar que lo que se reivindica es una
nueva y no obvia combinacién de elementos en una unidad localizadora de
vehiculos, pot ejemplo, los cuales proporcionan ventajas sobre lo existente en el
arte como es ayudar a ptevemr que alguien deshabilite J]a VLU mediante la
inyeccién de un alto voltaje, hecho para el cual el examinador no ha suministrado
la suficiente evidencia pata désvirtuar el cumplimiento de los tequisitos de
patentabilidad, como se indicard mis adelante.

De acuerdo con lo expuesto, el solicitante tespetuosamente sostiene que los
elementos de la reivindicacién 1 estin petfectamente definidos por su estructuta
y funcién y no simplemente como una “sefial de procesamiento”

L

Ahora bien, el examinador también establece en su concepto técnico que “La
resvindicacin 1se redactd en términos. del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y
en Secuencia Jigica de procesamiento de sefal, lo cual, no se permite...”.

Como respuesta a la declaraCmn del examinadot, el solicitante retoma lo
mencionado antetiormente y le aclara al examinador que la reivindicacion
independiente 1 claramente define una unidad localizadora de vehiculos que se
caractetiza porque comprende un citcuito tegulador de la fuente de poder (50)
destinado a regular 2 un voltaje de entrada nominal y alimentar al receptor y al
transpondedot (12) y un circuito de proteccién (52) sensible al voltaje de entrada
inyectado al menos un otden de magnitud mayor que el voltaje de entrada del
vehiculo y configurado para ﬁ]qr el voltaje de entrada myectado en un voltaje
maximo predeterminado, el mismo o aproximadamente el mismo del voltaje de
entrada del vehiculo , el citcuito de proteccién (52) comprende: un circuito de
filtracién (60) con al menos un dispositivo protector de voltaje (70, 72, 74) que
sopotta, sin suffir dafios, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el
voltaje de entrada inyectado, y un circuito tegulador de voltaje (62) que incluye al
menos un dispositivo protectot de voltaje (78, 80) que sopotta, sin sufrir dafios,
un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada
inyectado, lo cual corresponde a elementos electrénicos fisicos y tangibles que

[
i
§

i
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son configurados de una forma especlﬁca para que la VLU que se desea proteger
tenga un comportamiento diferente a las unidades existentes en el estado del arte.

Por tal razén, no entendemos cémo el hecho de mencionar una serie de

componentes electronicos y/o la telacion o tipo de conexién que existe entre
ellos, puede ser considerado como el resultado a alcanzar, si en ningin momento
de las reivindicaciones se estd reclamando lo que se obtiene al usar la unidad
localizadora de vehiculos, sino que por el contrario, se define clatamente cuales
son los elementos que la compofnen y 10 el resultado que se obtiene por medio
de dichas partes. | :

En consecuencia, se puede declarar que la reivindicacién independiente 1 no
define en ningén momento el tesultado a alcanzar sino que especifica claramente
que se desea proteger una unidad localizadota de vehiculos (VLU) que
comprende los elementos electrdnicos antetiormente mencionados que cumplen
con un ctitetio especifico, que NO cotresponde bajo ninguna circunstancia al
resultado a alcanzar. |
Adicionalmente, el examinador establece que “Las reivindicaciones 3 y 8 son iguales, lo
que afecta la concision”, sin embargo la teivindicacion 3 define “La unidad localizadora
de vebiculos (10) de acuerdo con la reivindicaciin 1, caracterizada porque el circuito de
proteccidn (52) incluye un diodo \(80) limitador de voliaje que fija el voliaje de entrada
inyectado al voltaje mdximo predeterminads” y la teivindicacion 8 “La unidad localizadora
de vebiculos (10) de acuerdo con la reivindicaciin- 7, caracterizada porque._el circuito
regulador de voltaje (62) de Ia primera etapa incluye un divdo Emitador (80) de

voltaje que fija la sakida del circuito de filtraciin a a’zcbo mdximo predeterminado”, donde se

. puede ver claramente que los elémentos que se estin limitando el alcance de la

invencion en cada uno de estos casos, son completamente diferentes. No
obstante, el solicitante ha decidido cancelar dicha reivindicacion 8.

Ahora bien, respecto 2 la dependencia de las reivindicaciones 2 a 9, esta objecién
no es clara pues si el objeto de la solicitud es un producto, en este caso una
unidad localizadora de vehiculos(VLU), no se entiende de donde el examinador
considera que dicho producto debe o esti relacionado con pasos de un proceso.
Aunque no es clara su ob]ec:lon, el solicitante ha realizado correcciones 2 la
teivindicacién 1 para que ahora mencione todos los elementos de la VLU y su
interrelacién y ha eliminado las re1v1nd1cac1ones 5 a 8 para tratar de hacer atn
mis clara la invencion. !

Dado que ahora la reivindicaciéd 1 hace referencia al circuito de proteccién (52)
y el citcuito de la fuente de poder (50), la dependencia de las reivindicaciones 2 a

5 es clata pues en ellas se prec1san caractetisticas de estos dos elementos.
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Asi las cosas, la reivindicacion 2 deﬁne que los componentes del circuito de
proteccién (52) esta seleccionado, para soportar un voltaje de entrada inyectado
mayor que el voltaje de entrada nominal. La reivindicacién 3 indica que el citcuito
de proteccion (52) incluye un d10do (80) limitador de voltaje que fija el voltaje de
entrada inyectado al voltaje ma.xlmo predeterminado. Por su parte, la

reivindicacién 4 precisa que el circuito de proteccién (52) estd integtado con el

circuito regulador de la fuente de poder (50) y la reivindicacién 5 establece que el
circuito de la fuente de poder (50) incluye ademds un circuito regulador (64)
conectado al circuito regulador de voltaje (62) y configurado para suministrar los
niveles apropiados de voltaje al receptor (40) y al transpondedor (12, 42).

Considerando la informacién atterior, es clato que la dependencia de las
reivindicaciones 2 a 5 es cotrecta toda vez que ellas se refieren a los elementos o
propiedades de los elementos meﬁmonados en la nueva teivindicacion 1.

De otra parte, el examinador ir}dica que “Todo o/ documento contiene errores de
transcripeion, redaccion y traduccion. .. no se havi una lista detallada ya que seria una labor
dispendiosa, fuera de nuestras funciones... La presentacién general de la sobicitud es,
por calificaria de algin modo, pésima porgue tanto el documento original como el de la
traduccion se allegaron en hojas de tamafio carta, cuands es bien conocido gue se debe usar

legal (oficio); adicionalments, no s respetan las métgenes establecidas de 2,5 cm
arriba y a la izquierda y de 2. cm & Ia_derecha y abajo’ (El subrayado es

nuestro). |

Con tespecto al patrafo antetior, el solicitante presenta nuevamente la solicitud
en su totalidad en hojas tamafio oficio con las mAitgenes definidas por el
examinadot. Sin embargo, llamamos la atencién del examinador al hecho que se

 menciona que revisar €sos fo:mahsmos de la solicitud se encuentta “fuera de

nuestras funciones”, pero no entendemos c6mo si este tipo de supuestos requisitos
se encuentran fuera de las funqones del examinador de los fequisitos de
patentabilidad, el examinador se permite indicar que la presentacién de la
solicitud en general es “pésima™ por el tipo de hojas en la que se presenta,
teniendo en cuenta que supuestamente es algo que se encuentra fuera de sus
funciones.

Adicionalmente, me permito sefialat que el analisis de clatidad del examinador se

‘reduce a aspectos formales que de ninguna forma le quitan sentido o le dan un

alcance difetente a la solicitud. El articulo 28 de la Decisién 486 consagra que

- “La descripeion deberd divalgar la mw‘mza;z de manera suficientemente clara y completa para

S# comprension y para que wna per.fomz mpcztztada en la materia ticnica comgbmdzem‘e pueda
gecutarla. La descripcidn de la invencion indicard el nombre de la invencin e incluird la
Siguiente informacion. '

a) El sector tecnoligico al que se refiere 0 al cual se aplica la invencidn;
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b) La tecnologia anterior coﬂoada por el m/mtmzz‘e que fzme m‘zl para la comprension y el
excanten de la invencidn, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores
relativas a dicha tecﬂologza, ;

¢) Una descripcion de la invencién en términos que permitan. la comprension del problema
técnico y de la solucidn aportada por la invencion, exponiendo las diferentes y eventuales
venlajas con respecto a /afemo/og}’a anterior; |

d) Una resesia sobre los dibujos mahdo los hubiera;

¢) Una descripcidn de la mejor manera convcida por el solicitante para ejecutar o levar a
la prictica la invencion, utzlzzando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos
pemﬂmtes, ¥ i

) Una indicacién de la manera en gue la invencién satisface la condicidn de ser susceptible
de aplzmczoﬂ industrial, si ello ﬂb fzte.re evidente de la descripeion o de la naturaleza de
la invencion”.

' De acuetdo con el antetior aruculo es claro que la obhgacmn de claridad est4

sujeta a un propésito consistente en la comprensién y para que la persona
versada en la materia de ;l_a invencién pueda llevarla a _cabo.

Definitivamente estos son los dos criterios que soportan la clatidad de la
invencién, de tal forma que las objeciones de una desctipcién por falta de
claridad tendrin lugar cuando los obsticulos que otiginan la misma afectan la

omprenslén de la invencién o de alguna forma impeditian la ejecucién de

la misma.

A renglén seguido el mismo articulo 28 especifica de forma muy clara la
informacién que debe contener la invencidn, esto es, el sector tecnologico, el
 arte antetiot, la descripcién de la intvencién con sus eventuales ventajas, la resefia
' de los dibujos si a ello hubiete lugar, ejemplos y cémo esa invencion si tiene

aplicacién industrial.

' Asi, el legisladot andino ha querido% datle alcance a la claridad de la invencion con

las pattes que la componen, de tal forma que ellas son necesatias para que
' cualquier petsona versada en la’ materia  entienda y pueda llevara a cabo.
- Consideramos definitivamente qud estas partes son las que dan el alcance de la

clatidad y que si alguna de ellas se viera afectada o no apareciera, l6gicamente
podtia haber lugar a una objecion por falta de claridad.

No obstante lo anterior, esa Supenptendencm le esta dando un alcance al articulo

- que no tiene, fruto de una interpretacion errénea y sesgada. Es absolutamente

inadmisible bajo una adecuada interpretacién de la norma en discusién, que el

" examinador formule objeciones como “La presentacién general de la solicitud es, por

calificarla de algiin mods, pésima porque tanto el documento original como el de la traduccidn se

 allegaron en hojas de tamafio carta, cuando es bien conocido que se debe usar legal (oficio);

 adicionalmente, no se respetan las mdrgenes establecidas de 2,5 om arriba y a la izquierda y de
2 om a la derecha y abajo”, en donde es evidente un giro en el tipo de hoja y las

i
|
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margcnes en las cuales se a]lego el documento de la sohc1tud de patente pero de
ninguna forma esta presentacion de la informacién o de la invencién que se desea
proteger le unpedma la comprensmﬂ a la solicitud o le impeditia a la persona
versada en la matetia la ejecucién de Ia i invencién, Es mas, el examinador estuvo
en la capac1dad de leer la invencidén desctita a lo largo de la solicitud y de
entenderla, tazén por la cual pudo realizar ob]ec1ones de supuesta falta de nivel
inventivo y otras ob)eclones que serdn discutidas mas adelante. Por lo tanto, es
claro que la presentacién de la solicitud en un tipo de hoja y las mérgenes de la
misma, no afecta pata nada el contenido de la materia que se desea proteger pot
medio de la patente. Sumado a lo anteriot y como en numerosas ocasiones lo ha

indicado ese Despacho, ese ‘requisito no se encuentra en la Decisién 486,

tnica normatividad vigente, por lo tanto su exigencia va mas alld de las

obligaciones establecidas por la norma andina y por tanto, no es necesatio
su cumplimiento.

De esta forma sucesiva, el examinadot de patentes sigue formulando objeciones
de caricter insidioso, puntilloso y formalista que estin fuera de los dos
ctitetios de la norma andina. Sobte este punto, nos preguntamos entonces ¢cudl
es la funcién de la admlmstracmn? Le recordamos a la Superintendencia de
Industria y Comercio que de acuerdo con el articulo 123 de la Constitucién
Politica “Laos servidores priblicos estdn al servicio de! Estado y de la comunidad; ejercerdn sus
Sunciones en la_forma prevista por:ka Constitucion, la ky y el reglaments”, de tal forma que
los examinadores de esa Supetintendencia al analizar un caso como el presente,
estin obligados a hacetlo de \conformidad con los principios orientadores de las
actuaciones administrativas en cuyo desarrollo debe obsetvarse, entre otros, la

efectividad de los derechos y los intereses de los administrados.

En desarrollo de la normfa constitucional anteriormente citada el Codigo
Contencioso Administrativo indica en su articulo 3 que “E#n virtud del principio de
celeridad, las autoridades tendrdn el impulso oficioso de los procedimientos,
suprimirin los trimites innecesarios, utilizarin formularios para actuaciones en serie cnando la
naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las antoridades de la obligacion de
considerar todos los argumentos y pmeba.f de los interesados” (el subrayado es nuestro). De
forma complementaria el principio de eficacia indica que “se Zendni en cuenta que los
procedimientos deben - lograr su ﬁnalzdad removiendo de oficio los obsticulos
puramente formales y evitando decisiones inhibitotias. Las nulidades que
resulten de vicios del procedimiento podrin sanearse en cualguicr tiempo (de ofécio o) a peticion
del interesads” (el subrayado es nuestro).

Las anteriotes normas sin duda alguna le estin dando la facultad al examinador

para realizar actuaciones oficiosas con la finalidad de temover obsticulos

puramente formales, lo que mgmﬁca que si el examinador de patentes encuentra

temas de puntuacibn, expresiones que no estin en el diccionario de la Real

Academia de la Lengua o aspectos formales que de ninguna manera necesitan la
!
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aclaracién del solicitante porque 1o ‘afectan' la comprension y la posibilidad de
llevar a cabo la invencién debe, como es mandato de la ley, proceder a no
objetar pot simples ettotes formales o a remover el obsticulo si la accién estd en
Sus manos. *

Una vez mids gggagecemoé a_ese despacho limitar sus comentatios a
aspectos técnicos de la evaluacién de la solicitud de patente eliminado de

Jos conceptos técnicos adjetivos descalificadotes que de maner:

contribuye al buen entendimiento de esa Superintendencia con sus

usuarios. '

En consecuencia, nos permitimos infotmar que las nuevas reivindicaciones 1 a 5
son clatas y concisas y los eclementos. descritos en dichas cliusulas son
entendibles por una petsona medianamente versada en la matetia, la cual puede
ver las figuras presentadas con la solicitud y entenderi clatamente cémo son las
conexiones que se crean entre todos los elementos que forman parte de la unidad
localizadota de vehiculos que se desea proteget.

3.  No es una invencién

En este punto, el examinador establecm que “Acorde a la pritica comiin seguida, la
oficina considera y considerard como ;opon‘e logzco camo tal o solo las instrucciones que necesita
una mdquina para obtener un resultado, sino tambitn los midules de programacién, las
estructuras de datos, las secnencias ligicas de procesamiento de informacidn y/o datos, los
cdigos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, ete. no solo porque ast
lo permiite la norma, (... o en cualguier otra forma que, al ser incorporadas en un disposstivo de
lectura automatizado. .. determinada tarea u obtenga determinado resultads), sino porque
Ycnicamente son programas como fa4

Del estudio de la solicitud salta a la vista, en primer lugar, que la reivindicacion 1 y sus
respectivas dependientes, se redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de
medios tenicos para promamzem‘o de informacidn en secwencia ligica, lo que se considera soporte
logico como tal’. !

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que efectivamente el
examinador es acertado en su, declaracién sobte lo que es considerado “sgporte
logico como tal’. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las
reivindicaciones mdependlentes y sus respectivas dependientes de la solicitud en
estudio, en ningin momento pretender reclamar “/as instrucciones que mecesita una
midquina para obtener un resultado, sino tambitn los modulos de programacion, las estracturas
de dates, las secuencias logicas de procemmzem‘o de informacin y/ o dates, los cddigos, las
rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de fluje”, ni mucho menos un
software definido como un proceso o una serie de etapas que permitan que una
miquina tenga un compottamiento especifico. Por el contratio, lo que se desea
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proteger claramente es _qg' aparato fisico_y 1ggg1bl es decir una unidad

Jocalizadota de vehiculos, que se instala en el interior de un vehiculo y que
obtiene su potencia (voltaje'y cotriente) del sistema eléctrico de dicho vehiculo,

donde la unidad localizadora o VLU comprende “un receptor (40) que recibe nna sefial
desde una red de fuentes de comunicacion (16); un transpondedor (12, 42) que se activa cuando
una fuente de comunicacion (16) envia un mensaje al receptor; un circuito regulador de la fuente
de poder (50) destinado a regular a un voligje de entrada nominal y alimentar al receptor y af
transpondedor (12); y un circuito de proteccidn (52) sensible al voltaje de entrada inyectado al
menos un orden de magnitud mayor que el voltaje de entrada del vebiculs y conf gumdo para
fijar el voltgje de entrada inyectado en un voltaje mdximo predeterminado, el mismo o
aproximadaments el mismo del voltaje de entrada del vebiculo , el circuito de proteccion (52)
comprende: un circuito de filtracion (60) con al menos un dispositivo protector de volsgje (70,

72, 74) que soporta, sin sufrir dasios, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como e

voltaje de entrada inyectads, y un circuito reguiador de voltaje (62) que incluye al menos un -

dispositive protector de voltaje (78, 80) que soporia, sin sufrir dasios, nn nivel de voltaje de
entrada al menos tan alto como el voltaje de entrada inyectads”, tal como se encuentra
establecido en la reivindicacién independiente 1.

En consecuencia, €l solicitante no entiende cémo un articulo tangible que se
compone de una seric, de elementos o_partes fisicos que se pueden ver
numerados en las figuras de la solicitud, puede ser considerado como soporte
16gico, teniendo en cuenta la cobettura del soporte 16gico como tal definida por
el examinador en su conicepto técnico, donde se indica que tinicamente el sopotrte
légico no puede ser cons1derado ni se considerard como materia patentable.
Adicionalmente, si lo que el examinador pretende es excluir todas las partes
electronicas que, como una persona versada en el campo electronico lo sabe, la
mayotia de los componentes electronicos deben tener una especie de
programacion pata qué funcionen de lo contratio sedan simplemente elementos
dispuestos en un circdito que no cumplitian ninguna funcién, entonces en este
punto se estatia v101ando el derecho de los solicitantes en general, ya que se esti
excluyendo un drea muy importante e influyente del campo de las solicitudes de
patente, teniendo en cuenta que la Decision 486 no indica en ninglin apatte que
todas las invenciones que comprenden componentes electronicos deben ser
excluidas o representan una excepcion a la patentabilidad.

Asi mismo, llamamos la atencién del examinador al hecho que cuando se desea
proteger una invencion en el area de la electronica, donde dicha invencién incluya
elementos que requieran algin tipo de programacioén o involucren procesamiento
de sefiales o datos, _N_Q se reclama el procesamiento de sefiales llevada a cabo ni
se teivindica las instrucciones con las que se progtamaron los diferentes
elementos electrénicos. Por el contrartio, lo que se desea proteger es un sistema o
el articulo como tal y se hace estrictamente necesatio indicar cuales son las pattes
que lo componen, como se encuentran conectadas o como funcionan estas entre

|
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siy cual es la funcién final de ca‘da uno de los c()mponentes, lo cual claramente es
lo que se pretende definir y proteget pot medio de las nuevas reivindicaciones 1 a
5 de la presente solicitud. ;
!

Pot lo tanto, las nuevas teivindicaciones 1 a 5 definen claramente la matetia que
se desea proteger, es decir una umdad localizadora de vehiculos o VLU (articulo
tangible) que se compone de una serie de elementos fisicos y tangibles, tal
como se defini¢ anteriormente, lo cual no se ajusta a las excepciones a la

patentabilidad establecidas en el articulo 15 de Ja Decision 486.

4, Reivindicaciones relaﬁ#as a un uso o a un uso distinto

El examinador establece en su concepto técnico que “A la Jug, de lo precedente resulia
evidente, que la reivindicacibn 1 y por ende sus dependientes de “unidad localizadora de
vehicnlos” o de products, NO conforsman un cuerpo cierto a llenar una necesidad industrial, es
decir, no revisten forma tangible y, no se definieron por medio de las caracteristicas técnicas de
estructura o de_funcidn entre los componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en
términos del resultado a obtener ipar uso de medios técnicos v, en secuencia lgica de
procesamiento de sedial, lo que no .mtzf.g%ce lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

Aqui es necesario precisar, de un /ado, que un producto para que revista una forma tangible se
debe describir y reivindicar de forma que Se Sepa como se gjecuta o fabrica el producto pero no de
qué forma se usa o se puede usar, para procesar seiakes o mensajes, etc. con uno o mds
componentes de un sistema de localizacion de vebiculos convencional ni en que secuencia se
procesan las sefiales (datos), tal como ocurre en las reivindicaciones del pliego”.

Como tespuesta a esta objecién, nos permitimos informar que mediante las
modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud y
definidos en el punto 1 de¢ este memoral, se superaton los problemas
presentados con la forma de deﬁmcmn delai mvencmn por el supuesto “resultado
a alcanzar’. ‘

Adicionalmente, es deseo del solicitante llamar la atencién del examinador, una
vez mis, al hecho que por medio de la presente invencién se pretende proteger
una umdad localizadora de vehiculos o VLU, la cual teviste una forma tangible y
es un elemento fisico comtinmente conocido en metcado bajo la marca del
nombre del solicitante (Lo]ack) y que permite ubicar un vehiculo por medio de
rastreo cuando éste ha sido robado. Esta unidad localizadora es un aparato que
se ubica y se instala en el mter,tor de un veh.tculo mototizado, lo cual demuestra
que efectivamente feviste e, de lo contrario no setia posible
realizar dicha conexién con el s1stema elect::l.co y electromco del vehiculo.

Asi mismo, esta unidad cori forma tangible es definida claramente en la
reivindicacién 1 y se caracteriza porque comprende “un receptor (40) que recibe
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una serial desde una red de fuem‘e.f de comunicacion ( 16 ) un transpondedor (12, 42) que
se activa cnando una fuente de comunicacion (16) envia un mensaje al receptor; un_circuito
regulador de la fuente de poder (50) destinado a regular a un voltaje de entrada
nominal y alimentar al receptor y al transpondedor (12); y un circuito de proteccion
(52) sensible al voltaje de entrada \inyectado al menos un orden de magnitud mayor que el
voltaje de entrada del vebitulo y mfgﬁgamdo para fijar el voltaje de entrada inyectado en un
voltaje mdxino predetemmado, ¢l mismo o aproximadaments ¢l mismo del voltaje de entrada

del vebiculo , el circuito de protm'zaﬂ (52) comprende: un circuito de filtracién (60) con
al menos un_dispositivo protector de voltaje (70, 72, 74) que soporta, sin sufrir

dafios, un nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como el volije de entrada inyectado, y
un_circuito_regulador de_voltaje (62) que incluye al menos un_dispositivo
protector de voltaje (78, 80) que soporta, sin sufrir dafios, un nivel de voltaje de entrada
al menos tan alto como el voltaje de entmda inyectads”, donde estos subsistemas, pattes o
circuitos son elementos fisicos que revisten una forma tangible y que también le
propotcionan una forma tangible a la unidad locahzadora que se desea proteger.

En este sentido, el so]icitante‘ se permite indicarle al examinador que los
elementos relacionados en las reivindicaciones de la solicitud en estudio llevan a
cabo funciones, como es" 1:1p1co en la mayora si no es en todas las
reivindicaciones de patentes, Las funciones particulares de los elementos
reivindicados, los cuales se et;cuentran dentro de la unidad localizadora de
vehiculos reclamada, son incluidas en las reivindicaciones, lo cual se ajusta a la
forma como deben estar redactadas las reivindicaciones en una solicitud de
patente, de acuerdo a lo establemdo en el arnculo 30 de la Decision 486.
De otra parte, el examinador escablecw qué “Del estudio de la solicitud queda claro, de
un lado, que lo reivindicado .rzm;blemmte relaciona como producto el resultado a obtener
mediante el uso de aparates convencionales, como son los componentes del sistema de
recuperacidn de vehiculos commzalzgado.r con Ja marca registrada LoJack o de parte del mismo,
por ejemplo la unidad electronica localizadora, la red de torves de comunicacion, ete. como se
evidencia, de forma manifiesta, en toda a descripcion (ver de pdgina 9 en adelants) donde
reiteradamente se indica que se hace uso o “wiliza” x, y 0 % elemento. ..

- | ‘ ‘
En este punto, resnlta muy importante recordar al interesado que la oficina no puede aceptar
como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para
procesar, transmitir, intercambiar iﬂfohhacidn i la redaccion del documento con una mescla, no
admitida, de caracteristicas parque se dz.s'z‘arszana el aporte real al estado de la técnica, altera la
pmporczoﬂ que debe existir entre lo dzwz/gado J la proteccidn solicitada y, porque no se cumphen
excigencias taxativas de la ley; por los motives anteriores s considera que el pliego afecta las
disposiciones del citado articulo 21 de la Decmzm 486’ ?

Como respuesta a los comentarios y argumentos ptesentados por el examinador,
el solicitante desea manifestar que si un determinado elemento, condicién o
circunstancia de la nueva creacién ya hace parte del estado de la técnica no quiere

L
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ello decir, desde luego, que la invencién deba set techazada por consideratse
como un uso o un uso distinto al que ya se le habia attibuido anteriormente. Por
tal razé6n, el Ttibunal de Justicia‘del Acuerdo de Cartagena ha declarado que: “hay
que advertir que toda creacién es en'cierta forma, producto del estado de la técnica
existente, en ¢f sentido de que el mverztor ha de semer en cuenta un conjunto de conocimientos
técnicos que Je pemzmﬂ crear nuevos proce aplicables a la industria’
(Ibidem, paginas 53 y 54) (el subrayado €s fluestro).

| .
En este sentido, la afirmacién del examinador no es acertada, ya que, como él
clatamente lo debe saber teniendo en cuenta su expenenaa en el campo del
andlisis de las solicitudes de patente, todas las invenciones se detivan de algo
existente o mejor aun, todos los nuevos inventos se encuenttan formados o
compuestos pot una setie de elementos que ya se conocian en el estado del arte,
mis especificamente cuando se habla de invenciones en el campo de la ingenietia
electrénica, toda vez que los elementos electronicos bien sea pasivos o activos,
son ampliamente conocidos en el arte, como bien lo sabe una persona
medianamente versada en la matc:na

Como se ha mencionado en nﬁ,merosa‘s ocasiones a lo largo de este escrito la
unidad reivindicada es un objetb‘ tangible, definida por elementos que realizan
funciones determinadas. Lo que el solicitante teivindica para si es la unidad de
localizacién de vehiculos que. presenta ciertos elementos interconectados de una
manera patticulat, los cuales no habian sido teunidos ni acoplados pata formar
un nuevo y tnico aparato o unidad de de localizacién de vehiculos que presenta
ventajas que las ULV existentes én el mercado no presentaban.
: o

La unidad de localizacién de vehiculos reivindicada es tan tangible, que ella puede
ser comprada, vendada e instaladas dentro de, pot ejemplo, el motot del vehiculo.
Ella incluye componentes ‘hardwate que son los que se definen en la
teivindicacion 1, los cuales mcluyen un receptor y un transpodedor, entte otros,
los cuales tamb1en son elementos tangibles, que cumplen con una funcién
especifica dentro del apatato o unidad de de localizacién de vehiculos. La
interrelacién entre dichos componentes tangibles y los ejemplos de sus respetlvas
funcionalidades con respeto uno del otro también se reclama. Siendo asi, la
invencién no es simplemente una vieja unidad localizadora de vehiculos con los
componentes estindares usada de una nueva forma, como mal intetpreta el
examinador. |

En lugar de ello, el objeto reclamado por el solicitante es una nueva unidad de de
localizacién de vehiculos, que mcluye elementos estructurales nuevos y diferentes
2 los reportados en el estado de la técnica, cuya funcionalidad dentro de la unidad
es novedosa y propotciona nuevas venta]as que hace que el compottamiento de
dicha unidad sea distinto al de las viejas unidades que podian ser bloqueadas o
dafiadas mediante la mcorporacmn de alto voltaje. A la fecha, el examinador no
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ha mostrado que existiera en el estado de la técnica un dlsposmvo con los
mismos elementos o una ULV que no fueta dafiada pot el suministro de un alto
volta]e |

Asi las cosas, lo que cambia o permite que una invencién sea novedosa, inventiva
y completamente difetente 2 lo que existe en el estado del atte es la configuracién
de estos elementos y su disposicién en un citcuito, hecho que debe ser clato para
una petsona medianamente versada en la materia. Por lo tanto, la presente
invencién como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 5
comptende una serie de elementos que se encuentran y que son conocidos en el
estado del atte, pero tienen una conﬁguracmn especifica que permite mejorar las
propiedades de regulacién de voltaje de la unidad localizadora donde se ubican,
hecho que no habia podido ser logrado pot mngun elemento de este tipo en el
estado de la técnica. .

Ademis, es importante resa.ltar el hecho que el solicitante no pretende reclamar
simplemente una unidad loca.hzadom de vehiculos “antigua” con componentes
estandar utilizados en una nueva forma Por el contratio, lo que se desea proteger
es una pueva unidad locahzadora de vehiculos o VLU (o sistema pata
dispositivos electronicos), la cual: mcluye nuevos elementos estructurales, nueva
funcionalidad y ademds, suministta resultados puevos y veﬂta)osos sobre los
existentes en el estado del arte. -

Asi mismo, consideramos convénieﬁte llamar la atencién del examinador al
hecho que el articulo 21 de la; Decisién 486 establece que “Las productos o

 procedimientos ya gatentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad

con el Articulo 16 de Ia presente Decisidn, no serin abjeto de nueva patente, por el

simple hecho de atribuirse un uso distinto af originalmente comprendido por la patente inicial’
(el subrayado es nuestro), donde se puede ver claramente que pata que una
b -.._
tequiere que se demuestre que se _reclama ya habia sido patentado o se
encontraba_comprendido en el estado del arte, hecho que no ha sido

_dgn_osgg@_en_m_ngun momento por el examinador, Por el contratio, el

examinadot mal interpreta 12 norma y se limita a indicar en su concepto técnico
que los componentes que forman parte de la unidad localizadora reclamada ya se
encontraban en el estado de la técnica y que forman parte de los aparatos
convencionales comercializados bgijo la marca LoJack, pero en ninglin momento
esta teniendo en cuenta la nueya conﬁguracmn de clementos ni la nueva
funcionalidad de los mismos.

En consecuencia, se puede establecer que la presente invencién como se

' encuentra definida en las nuevas relvmdlcacmnes 1 a 5, no corresponde a un uso

y menos atin 2 un segundo uso de algo ya conocido en el estado de la técnica,
teniendo en cuenta que el exammador no ha demostrado que efectivamente lo
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que se pretende proteger carece de novedad o ya se encontraba en el estado de la
técnica y se le estd atribuyendo un uso diferente al que tenia inicialmente.

5.  Nivel Inventivo - |

i

Con relacién a este punto, es deseo del solicitante manifestar que en relacién con
los argumentos presentados por el examinador es necesatio afirmar que carecen
de un anilisis adecuado de conformidad con las normas, ]unsprudencla y reglas
técnicas que existen para poder deswrtuar el nivel inventivo de la materia objeto
de la solicitud en estudio, como a‘ continuacién me permito demostrat.

En primer lugat, como se evidencia mis adelante, el examinador no realizé una
adecuada  interpretacién del. articulo 18 de la Decision 486, con el fin de
desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud y pattiendo de premisas
erradas en cuanto a la supuesta obviedad de la materia objeto de la presente
invencién y de su forma equivocada de andlisis del requisito en cuestion,
desvirtia sin 1ust1ﬁca¢:10n el cump]muento de dicho requisito para la solicitud en

comento.

En efecto, el examinador argumenta en su concepto técnico No. 3900 que las
antiguas re1v1nd1cac1ones 1 a5 de la solicitud en estudio carecen de nivel
inventivo, toda vez que “...e/ temzco en la materia, de fomm obvia, habria obtenido lo
reindicado porque cargar un pmgmma en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o
rutina o protocolo etc. al pracesador del ordenador del centro de la red 24 0 aparato electronico
similar, capay de procesar seiiales,  mensages, chdigos o informaciones, para que ejecute
determinada tarca u oblenga determinado resultads, puesto que se trata de
operaciones, comiinmente, r realizadas por &l en un sistema de seguridad vehicular
como el comercializado con la.marm amba mencionada.
De otro lado, seleccionar (estd Jelemonado) cada componente de un circuito, bien sea para
proteccidn de sobre voltajes, de filtro, z‘estzgo.r, etc. es un proceso elemental seguido en la temzm,
pues basta conocer el voltaje {0 corriente mdximos a los que se va a someler ¢l circuito y
consecuentemente todos sus mm_fpomm‘e.r, para determinar las caracteristicas que deben tener los
elementos que se vayan a emplear en ese circuito en particular; por ejemplo, elegir el %ipo de diodo
que soporte determinado(s) ﬂoltaje(.r), que para determinada aplicacién en concreto puede ser un
rectificador de silicio, un diodo ener, ete. en dependencia de la aplicaciin en la que se vaya a
emplear. Por este motivo, lo relacionado en las rezwndzmmm.f 2 a 9 carece de nivel

inventivo porque realizar dicha seleccidn estd al alcance de un técnico en Ia

materia pues es algo que e aprende desde Ia universidad y que se aplica
constantemente”’ (El subrayado es nuestro).

Como se puede observar de los antetiotes parrafos, el examinador se limit6 a
mencionar que la presente invencién, como se encontraba definida en las
reivindicaciones 1 a 5, carece de mvel inventivo teniendo en cuenta que un

!
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técnico medio versado en Ia mateﬁa se vena mouvado a reahzar la seleccidén de
un tipo de diodo o elemento electrénico que permita realizar una regulacién de
voltaje pata evitar que la unidad localizadora de vehiculos (VLU) se queme o se
dafie por causa de la aplicacién de'un voltaje muy alto.
. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el supuesto “anlisis” realizado por
el examinador, éste no estd considerando todas las caracteristicas de la invencién
|y po se estd teconociendo el desarrollo intelectual realizado por el solicitante al
| momento de la presentacién de la. solicitud ptiotitaria, simplemente desvittuando
los esfuerzos del solicitante y declarando que cualquier persona versada en la
. materia o cualquier persona con conocimientos basicos de univetsitatio, lo cual
K simplemente una afirmacién subjetiva y menospreciante, llevarfa a cabo la
seleccién de un simple componente electrénico para reducir el voltaje que ingresa
| al circuito que suministra la potencia a la VLU, peto 1o se tiene en cuenta que lo
| que se pretende no es tnicamente reducir este voltaje, sino que la presente
-invencién propotciona una unidad nga_.h_z;giggg de vehiculos, donde localizar no
significa simplemente decir que fue robado o no, sino que se hace necesatio
rastrear para encontrar el vehiculo y evitar que por medio de una aplicacion de un
voltaje bastante alto se dafie la VLU y.asi el vehiculo no pueda ser rastreado y
wrecuperado que es la esencia de la invencién, por medio de un citcuito regulador
de potencia y de un circuito de proteccién sensible al voltaje de entrada al
sistema, hecho que fue desarrollado por el solicitante gracias a su esfuerzo
,1ntelegtug1 sin pattir de documentos existentes en el estado del arte, hecho que
no esté siendo tenido en cuenta pot | el exammador |

Adlc1onalmente el articulo 18 de la Decision 486 deterrmna que “una invencion

tiene nivel inventivo, 5i para una persona del oficio normalmente versada en la |

mateﬂa técnica corre.gbamizeﬂte, esa invencion 1o bubiese_resultado obvia ni_se_hubiese

dmvado de imanera evidente del estado de Q z‘emzc ’. (El subrayado es nuestro).

Lo antetior significa que el anahs1s de nivel inventivo no es una comparacién de
los objetos de las antetiotidades y la solicitud en estudio. Fl anslisis de nivel
inventivo debe demostrar la obnedad de la invencién y establecer cémo ésta
no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en
cuenta que se hace necesario demostrar con fundamento que la invencién
analizada catece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada
en la materia, pot medio de su conocimiento y no pot medio de una setie de
piruebas que pueden opcionalmente resultat en la. obtencién de la presente
invencion, partiendo s1empre a partir de lo que existe en el estado de la técnica al
momento de la presentacion dela soh¢1tud prioritatia,

En este sentido, es nnportante mencionar que el Manual Andino de Patentes
establece que “La cuestion para ef exammador es 1 la invencin reivindicada es o no evidente
pam un téenico en la materia. La exz.rteﬂm 0la ﬁzlia de cualguier ventaja técnica no es un
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criterio absoluto pczm moﬂom" o no un mml zﬂwem‘zpa 1l _examinador no debe
determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo

existe o no, no hay respuestas intermedias” (El subrayado es nuestto). Para

esto, el mismo Manual en la pigina 74 determina que existe un método guia con

el fin de llevar a cabo un anélis_l,s de nivel mvgnmg apropiado, el cual se basa

en lo siguiente:

“10.2 Métods para la evalnaciin del nivel inventivo
10.2.1 Andlisis problema-solucin
Para determinar si el objeto de la reivindicacion resulta obvio o se deriva de manera evidente del

estado de la tienica se recurre, Jieﬂthe que sea posible, ol método problema-solucion

(...) La pregunta es gg_zze’ proble ﬁg_ resuelven_las diferencias thenicas entre_la invencion y el
estado de la tcnica mis corcana? |

|

Dichas diferencias, en tévrminos de mmcim’;tzms z‘émzm.r, entre la zmmaoﬂ y ¢l estado de la
tecnica mds cercano representan la soluci

Se debe defnir el problema sin inc[gg elementos de Ia_solucién, porgue entonces la

Solucidn seria mdmte

(-..) La pregunta a contestar es si tenzmdo en cuenta ef estado de la técnica en su conunta
exciste alguna indicaciin que leve a la _pmorm versada en la materia a modificar o adaptar el
estado de la técnica mds corcano para resolver el problema tienito, de tal forma que logne a un
resultado que estuviera incluido en ¢/ Ieﬂar de la(s) resvindicacion(es).

'\ (-..) En resumen, el excaminador debe;blam‘mr.fe las siguientes pregunias:
- gestaba un técnico con conocimientos mm’zo.r en la materia en condiciones de plantearse ¢l

| problema?;

- gde resolverlo en la forma en que se remﬂdzm? "y
| - gde prever el resultado? : ‘
‘Sz la respuesta es afirmativa en los tm‘ m.ms, no hay nivel imventive” (Bl subtrayado es

nuestro)
Asi las cosas y teniendo en cuenta la informacién establecida en el Manual
Andmo, se puede concluir que el exammador no ha llevado a cabo de forma

acertada el anslisis de nivel inventivo, ya que ge limita a afirmar que lo
reclamado en la presente invencién hublera sido obvia para una persona versada
en la matetia, toda vez que dicho técnico, en su labor diatia, habria realizado la
seleccién de un simple componente electtonico con el fin de controlar el voltaje
que ingtresa a la unidad localizadota 'de vehiculos, pero en ningin momento se
estan llevando a cabo las etapas antenormente mencionadas como la de definir el
problema técnico a solucionat, ni tampoco se hace la respuesta a la pregunta de

|
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“squé problema mszfelven las di femmzas temzca.s' entre /a invencion y el estado de la técnica més
cercano?”’. |
Mis especificamente, el examinadot no esta partiendo de lo existente en el estado
del arte, ya que no menciona ningun documento que pueda ser considerado
como una anterioridad para poder afirmar que las diferencias que existen entre la

presente invencién y el estado de la técnica, hub1esen sido obvias o evidentes

para una persona versada en la matetia.

Adicionalmente, es importanfte mencionar que el examinador no ha realizado un

anilisis teniendo en cuenta la'informacién que existia en el estado de la técnica y
su conocimiento en el momento de la presentacién de la solicitud proritatia, que
es la que se debe considerat en el momento de analizar los documentos que se
encontraban en el estado del arte, los cuales no fueron mencionados en ningin
momento por el examinador en su concepto técnico.

i
¢

En cuanto a las caracteristicas técnicas de la presente invenci6n, nos permitimos
recordar que la interpretacién prejudicial 81-IP-2006 del Ttribunal ha establecido
lo siguiente: “Ante ello, es preciso definir Jo que se entiende por “obvio” y por “widente”. Lo

obvio es gguello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se
encuentra o pone delante ge los ojos o que 1o tene dificultad. Mzmtm.s‘ que

de e]Io se presenta de manera taﬂ perceptible y mangﬁe;ta que muestra cen‘e{a ¥ cl_andad’ :
Como se podrd ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es
necesariamente evidente; empera /o que o5 ewdeﬂte, es también obvie” (El subtayado es
nuestto). 3

En el presente caso, Ia mven¢10n no salta a la vista de una persona medianamente
versada en la técnica toda vez que no se han mencionado documentos o
anterioridades que perm1tan creat un punto de parﬂda para el anilisis de los
requisitos de patentabilidad, con el fin de diferenciar la invencién definida en las
nuevas reivindicaciones 1 a 9 con lo existente en la técnica.

Ahora bien, el Manual Andino de Patentes es muy claro en evidenciat que existen

ciertos parametros para  demostrar el ~cumplimiento del requisito de nivel -

inventivo que esta basado en lo siguiente:

!

“Ein lu prictica del excamen de fondo se p'z;éde"zzz‘ilizar una serie de indicios para identificar la

excistencia de nivel inventivo, tales como:
- ¢l carditer inesperado del resultado;

- el hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior;

- la Jmprmdeﬂte .remz'//eg de la solucion propuesta;

' Diccionario de la Lengua Espaﬂola Vigésima Prlmera Edicidn. Madrid — Espafia. 1992. Definiciones de
evidente, evidencia y obvio, Pp. 665 y 1036,
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-el Izgclza de babet sggetado dlﬁcxdtadgs tégg'cas reales;

- la originalidad de la .mlmaﬂ, qute Se aparta del camino conocido y abre una via nueva;

J
- ¢l hecho de que la invencion responda a una nece.rzdad _ya antigua, permanente y anin
insatisfecha” (El subrayado €s nuestro).

En este orden de ideas, a lo lar‘go de la descripcion se estd mostrando de forma
clara y concisa que la presente invencion efectivamente cumple con el requisito
de nivel inventivo, toda vez que propoxmona una solucién a un problema
existente en el estado del arte y que ningin documento o ninguna persona

versada en la materia habia prcopuesto antes de la presentacién de la solicitud
prioritaria,

También es importante destacér, como se ha venido mencionando a lo largo de
este memotial, que el estudio'del nivel inventivo no se debe hacer de forma
retrospectiva. Dicho estudio se debe limitar a los conocimientos de una petsona
versada en la materia antes de la, presentacién de la solicitud priotitatia y lo que
aci se ha mostrado es que hasta ese momento un técnico con dichos
conocimientos y con los documentos que existia en el estado del arte, que no han
sido mencionados en ningiin momento pot el examinador, no se habria sentido
motivado a obtener el resultado alcanzado en la presente solicitud, como se
defini6 antetiormente y mucho menos pot medio de la simple seleccién de un
componente electrénico, tal como un diodo, para regular el voltaje de entrada a la
VLU, hasta llegar a obtener la invencién reclamada en las nuevas reivindicaciones
1 a5 de la presente solicitud. |

Asi mismo, el anilisis de nivel : inventivo realizado por el sefior examinador es
claramente el resultado de un a.nahsm del tipo “hindsight®. De hecho, este tipo
de anilisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva, toda
vez que en este tipo de anslisis el examinador no enfoca su estudio en el
momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar
fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico
especifico, sino que se enfoca en la solucién dada al problema planteado sin
llevar a cabo la bisqueda de documentos con concepios anilogos en otros
campos de la tecnologfa. A este tespecto dirijo Ja atencién del examinador al
“Manual para Eixxamen de Solicitndes de Patentes de Invencién en las Of cinas de Propiedad
Industrial de los Paises de Ia Comumdad Andina, pubhcado en la pagina Web de la
Comumdad Andina, donde se establece en la pigina 74 en cuanto al nivel
inventivo “...que la bmqmda de anterioridades se efectiia a posterior, tomando como punto
de partida la misma invencién,... el _examinador debe realizar el esfuerza

 intelectual de colocarse en la_situacién_que ha tenido gue_afrontar el
. téenico con conocimientos medios en Ia materia en un momento en que la

~ invencién no era conocida, es decir dﬂfﬂ.ﬁ‘ de la invenciéw” (Bl subrayado es
. nuestro). |

U .
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En el presente caso, para el examinador puede tesultar “obvio” que el objeto de
la presente solicitud se derive de la materia objeto del conocimiento de un
técnico versado en la materia o!de un estudiante de ingenieria electronica, sin dar
‘mayot importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante
para lograr llegar a la solucién del problema planteado Es decir, que el
examinador no hace su analisis. pattiendo del problema mismo que existia en la
técnica en el momento en que ] solicitante todos sus esfuerzos para

encontrar una solucién, sino que enfoca su estudio en el momento en que

el problema va fue resuelto.

{
t
§

En este sentido, es claro que existe una violacién 4 la norma y a lo establecido
pot la Comunidad Andina en su pigina Web, de acuerdo con lo mencionado en
pétrafos antetiores, toda vez que el examinadot no realizé el esfuerzo intelectual
de ubicarse en la situacién afrontada por el solicitante en el momento de la
ptesentacion de la solicitud pnontana, sino que tuvo en cuenta los conocimientos
de un técnico vetsado en la materia al momento de la realizacién de su andlisis y
cuando se expidid su concepto tecmco

En consecuencia, el Manual Andmo de Patentes establece que: “(...) el

examinador_debe realizar el esfierzo intelectual de colocarse en Ia
situacién que ha tenido que afrontar ¢l técnico con conocimientos medios
en Iz matetia en un momento en gue la invencién no era conocida, es decir

antes de la invencion” (el tesaltado es nuestro), hecho que no fue realizado por el
examinador sino que snnplemente se limit6 a declarar que lo reclamado pot mi
mandante hubiese sido obvio o' evidente para un técnico versado en la materia
con conocimientos en sistemas de v1g11anc1a lo cual qmere decir que el solicitante
no realiz6 ningin esfuerzo mtelectual ni la invencion que se desea proteget pot
medio de la presente invencién tiene mngun efecto sorprendente sobre lo que
existe en el estado del arte.

Por lo tanto, es deseo del solicitante establecer que para desvirtuar el
cumplimiento del requisito de nivel inventivo por patte de la presente invencién,
se hace estrictamente necesatio que €l examinador presente las suficientes
pruebas y demuestre que ‘efectlvamente lo reclamado en las nuevas
reivindicaciones 1 a 5 hubiese sido obvio para una petsona versada en la matetia,
es decit un ingeniero electrénico'con conocimientos en sistemas de vigilancia, no
un ingeniero de sistemas, ya que sus funciones y sus conocimientos son
completamente difetentes, al momento de la presentacién de la solicitud
ptioritaria. y :
En resumen, me perrmto decir que gracias a las modificaciones expuestas en el
punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la
presente solicitud cumple cabalmente con los reqmsnos de claridad, nivel
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inventivo y no contiene i:eivindm‘acmnes relattvas 2 un uso o a un segundo uso
tespecto a la unidad de ubicacién de vehiculos expuesta en el nuevo capxtulo
reivindicatotio. Por lo tanto, solicito comedidamente 2 ese despacho se sitva
teconocer estos requisitos y conceder el pivilegio de patente de invencion a la
solicitud en estudio. |

De otra parte sohc1tamos a ese despacho pronunciatse en relacién con todos los
argumentos presentados en este memorlal dando estricta aplicacién al principio
del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional. De
igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencion ruego expedn: otro examen de fondo con los debidos motivos
y razones que sustenten su ob]ecxon con el fin de que mi mandante tenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacién de los
articulos 45 de la Decisién 486 -el cual otorga la facultad al examinador para
emitir los exdmenes de fondo-, 35 y 59 del Codigo Contencioso Administrativo
que sefiala que: “babiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones,
' con base en las pmebas ¢ informes dz.gbomb/es, se tomard la decision que serd motivada al
menos en_forma sumaria si afecta a particulares”y “(..) deberd proferirse la decision deft mimz.
Esta se motivard en sus aspectos-de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es ¢l caso”,
respectivamente (el subtayado es nuestro).

DILIA MARL RO// GUEZ D’ALEMAN
CC. 41.654.8 ]
TP 20824 CS] &—"
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UNIDAD LOCALIZADORA‘DE VEHICULOS QUE COMPRENDE UNA UNIDAD DE

PROTECCION SENSIBLE?A.UN VOLTAJE DE ENTRADA INYECTADO

i
i
H
1
i

CAMPO DE LA INVENCION

Esta invencién se refiere a sistemas de recuperacidén de
vehiculos robados y en particular a una unidad localizadora

de vehiculos con proteccﬁén para el voltaje de entrada.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION
El exitoso y popular sis#ema de recuperacidén de vehiculos del
solicitante, vendido béjo ‘la marca LoJdack® incluye una

pequefia unidad electrénica localizadora de vehiculos provista

de un transpondedor ocﬁlto dentro del vehiculo, una red
privada de torres de cémunicacién cada una de las cuales

tiene wuna unidad trasmisora remota, uno o mas vehiculos

policiales equipados conzuna unidad de rastreo de vehiculos y
un centro de red con uha base de datos de los clientes,
|

quienes han adquirido uné‘unidad iocalizadora de vehiculos.
El centro de red se intérconecta con el Centro Nacional de
Informacidén de Delitos. %Las entradas de esa base de datos
comprenden el nimero VIN &el vehiculo del cliente y el cédigo
de 1identificacién asign%do a la unidad localizadora de

vehiculos del cliente.



{
]
i

Cuando un clienté del| producto LoJack® informa que su

vehiculo ha sido robado, se envia el numero VIN del mismo a

un centro policial para éer ingresado en una base de datos de
vehiculos robados. EerQntro‘de red incluye un software que

se interconecta con la‘bése de datos del centro policial para
, |
comparar el nlmero VIN del vehiculo robado con la base de

datos del centro de‘red,iél‘cﬁal inCluye los ntmeros VIN que

corresponden a los cédfgos‘ de identificacién de la unidad

localizadora de vehiculos. Cuando hay una coincidencia entre

el ntmerc VIN de un %vehiculo robado y un cédigo de

identificacién de la unidad localizadora de vehiculos, como
i

podfia ser el caso cuan@o el vehiculo robado estd equipado

con tal unidad localizadora, y cuando el centro ha confirmado
L : - :
que el vehiculo ha sido robado, el centro de red se comunica

con las unidades trasmisoras remotas de las varias torres de
| |
comunicacién (actualmente existen 130 a nivel nacional) vy

- : v
cada una de ellas treasmite un mensaje para activar el
transpondedor de 1la hnidad particular 1localizadora de
vehiculos que lleva el cédigo3de identificaciédn.

Se activa asi el transpéndedor de la unidad localizadora de

vehiculos que se encuent%a en el vehiculo robado y comienza a
trasmitir el cédigo ﬁnico de identificacién de la unidad
localizadora de vehiculb%. La unidad rastreadora de vehiculos
de cualguier vehiculo éblicial dercano al vehiculo robado

recibe este coédigo. ael transpondedor de la unidad

i
; 2
|
|



' localizadora de vehiculos y, tomando como base la intensidad
i ‘ o -
'de la sefial y la informacién direccional, el vehiculo

'policial apropiado puede tomar medidas activas para recuperar

éel vehiculo robado. Vek, por ejemplo, las Patentes

Norteamericanas Nos.  4.177.466, 4.818.988,  4.908.609,
|
'5.704,008, 5.917.423, 6.229.988, 6.522.698 y 6.665.613, todas

1incorporadas aqui a modo de referencia.

| i
| H
| . {
| ;

|
i

iUna unidad tipica l¢calizédora de vehiculos incluye, entre

% ' ‘ , ,
1otras cosas, un receptor: o un receptor Yy :un trasmlisor
‘ |

! , :

combinados como un transceptor, un transpondedor y un

@icrocontrolador prqgrama&o para} entre otras cosas,
controlar el fﬁncionamiénto del‘ vt:ansceptor y del
transpondedor a fin de procgsar>los ménsajes recibidos por el
%ransceptor y almacenar elznﬁmero d§ identificaci6n dnico de

ia unidad localizadora de véhiculos.:Una fuente de poder para

una unidad localizadora de Vehiculos recibe una sefial nominal
de 12 voltios del vehiculoéy filtra y regula el voltaje de

%ntrada para proporcionar 155 nivelesydé voltaje‘apropiados a
ﬁin de permitir el fuhcionamiento del transceptor, del

&ranspondedor y del microcodtfolador.‘

1 i
| t
|

i
|
|

| . ‘

duando un vehiculo es roba‘;do;,‘ es posible anular la unidad

| - e \
localizadora de vehiculos \inyectando '‘en\la misma un voltajevvq

de entrada muy alto (por éjemplo, 200 voltios). Cuando es

sbmetida a tal voltaje de ?ntrada, la fuente de poder, el

=y
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transceptor, el transpondeaor y/0 el microcontrolador (o sus
' componentes individuales)@ pueden ser dafiades y torna
inoperable la unidad localizadora de vehiculos e incapaz de

: i
' trasmitir la sefial del transpondedor.

|
| RESUMEN DE LA INVENCION

)
|

Por lo tanto, un objetivo de la presente invencidén consiste
en proporcionar una unidad; localizadora de wvehiculos para un

!

'sistema de recuperacidn dd vehiculos robados, la cual no se

‘dafia si se inyecta un altoﬁvoltaje de entrada en la misma.
. | :
‘

gLa invencién nace al‘compr%nder'que ﬁediante la incorporacién
| E

/de un circuito protector %l circuito regulador de la fuente
]de poder de ia>unidad locaﬁizadora de vehiculos, el cual fija
%el voltaje de entrada ‘ag
1 - f

fracasaran los intentos para anular la unidad localizadora

| ] i
mediante la inyeccién de un alto voltaje de entrada a la

un valor maximo predeterminado,

misma. |

| i
: |
| |

i o
! }
)

Sin embargo, la invencién én otras formas no necesita lograr
i . {

todos estos objetivos y su@ reivindicaciones no deben estar
! 2 o fe ‘

limitadas a estructuras o métodos capaces de lograr estos
i ‘

objetivos.

i
i
i
{
1
e
1
i
1

La invencién se caracteriza por una unidad localizadora de

f



. vehiculos con un receptor para recibir una sefial de una red
. de fuentes de comunicacién, un transpondedor gque es activado

| cuando una fuente de comunicacién envia un mensaje al

}

receptor y un circuitoi regulador de fuente de voltaje
i destinado a regular un vd@taje de entrada nominal y alimentar
el receptor y el transpoddedor. Un circuito de proteccidn es

.~ sensible a un voltaje dé entrada inyectado (alto nivel) vy

! .
i H

. estd configurado para fijar el mismo a un nivel miximo
predeterminado. ﬁ

|

- Tipicamente, cada componente del circuito de proteccién esté

seleccionado para SOportér un voltaje de entrada inyectado

. mayor que dicho voltaje ﬁde entrada nominal. En una forma

‘preferida, el circuito zde proteccién incluye un diodo

' limitador de voltaje que f%ja‘el‘VOltaje de entrada inyectado
i

~al nivel maximo predetermi%ado. Ep‘qn ejemplo, el circuito de

 proteccién esti integrado con el circuito regulador de la

ifuente de poder. Por ejeﬁplo, un circuito regulador de la
| e

| fuente de poder incluye un circuito de filtracién conectado
|

al voltaje de entrada y_uﬁ circuito regulador de voltaje de

|
!
éprimera etapa conectado Eal circuito de filtracibén. El

circuito de proteccién es integral con el circuito de
|

%filtracién y el circuito iregulador de voltaje de primera

1etapa y cada componente del circuito de filtracién estén
| | f

seleccionados para soportaﬁ,‘sin sufrir dafios, un voltaje de

éntrada inyectado superior a dicho voltaje de entrada



e

A

"3

nominal. En esta forma, el circuito regulador de voltaje de

!

primera etapa es el queéincluye un diodo limitador de . voltaje
para fijar la salida del circuito de filtracién al maximo

predeterminado. Un circhito regulador de voltaje de segunda

etapa estd conectado ‘él‘ circuito “regulador de voltaje de

primera etapa vy estéi.configurado para proporcionar los

niveles de voltaje aproﬁiados al receptor y al transpondedor.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Otros objetivos,‘caractbristicas y. ventajas seran evidentes

1

para los expertos en el arte en la siguiente descripcién de

una forma preferida y enélos dibujos adjuntos, en los cuales:

i

La figura 1 es un ‘diagrama de blogue que ilustra los

componentes primarios aﬁociados con un ejemplo de un sistema

i

: |
de recuperacién de vehiculo robado, de acuerdo con la

'
1
i

invencién. f

La figura 2 es un 'diagrama de bloque que ilustra los

componentes primarios asociados con unha forma de una unidad

localizadora de vehiculos de acuerdo con la invencién.
B
!
|
|
La figura 3 es un diagrama de circuito que ilustra el

3

circuito de.protecci6n7§ara la fuente de poder de la unidad

localizadora de vehiculoé ilustrada en la figura 2.

(




.
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DESCRIPCION DE LA FORMA PREFERIDA

i
I
P

Aparte de la forma; o formas preferidas descritas mas
adelante, esta invencién contempla otras formas y puede ser

llevada a la précticafde varias maneras. Asi, se comprendera
|
que la invencién no esta limitada en su aplicacién de los

detalles de construcbién y disposiciones de componentes

indicados en la ‘siguiente descripcidén o ilustrados en los

H

dibujos. Si se desc¥ibe aqui solamente una forma, las

1

reivindicaciones de la invencién no estdn limitadas a esa

forma. Ademds, sus  reivindicaciones no  deben  ser

t

interpretadas como restrictivas a menos gue haya evidencia

clara y convincente de que existe cierta exclusién,

t

restricciédn o renuncia.
|
|
Como se vio en la seccién anterior de antecedentes, el
sistema exitoso y popular de recuperacién de vehiculos del
solicitante, vendido bajo la marca LoJack®, incluye una

pequefia unidad electrénica localizadora de vehiculos (10),

figura 1, c¢on un trénspondeddr (12) oculto dentro del

vehiculo (14), una red brivada de torres de comunicacién (16)

cada una con una~uniddd trasmisora remota (18), uno o mas
|
vehiculos policiales (20) equipados con una unidad de rastreo

de vehiculos (22) y un centro (24) de red.

Cuando un cliente deﬂ producto LoJack® informa que su

i

7.
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i
i
b

vehiculo ha sido robaﬁo, se. notifica el ‘nﬁmero VIN del
vehiculo al centro poli&ial (26) 'a fin de que sea ingresado
en la base de datds (28)16& véhiculos robados. El centro (24)
de la red incluye. un sof%wareque se interconecta con la base
de datos (28) del ‘cenéro policial (26) péra comparar el
nimero VINdel,vehiculo'%obado coﬁ:la base de datos (30) del
centro (24) de lared,ﬂia cual incluye los ntmeros VIN que
corresponden a los cédigos de identificacién de la unidad
localizadora de vehiculo%. Cuando hay una coincidencia entre
un  nuimero VIN dé‘ un évehiculo robado y un cdédigo de
identificacién de la uni&éd localizadora de vehiculos, como
podria ser el <caso cua%do el vehiculo robado (14) esta
equipado con la unidad %10) locaiizadora dé vehiculos, el
centro (24) de la re%\se comunica con las unidades
trasmisoras remotas (18)‘$e las varias torres de comunicacién

16 y cada torre trasmite un mensaje para activar al

transpondedor (12) de ﬁa"unidad (10) localizadora de

~vehiculos que lleva el cédﬁgo‘particUla;‘de‘identificacién.

¢
[

' E1 transpondedor (12) dév la unidad 10 localizadora de

. vehiculos . situada en elE vehiculo. robado (14), una vez

activado comienza @ a  trasmitir un cédigo unico de

Eidentificacién de la uni@ad"localizadora. La unidad (22)

{

1rastreadora de wvehiculos del vehiculo policial (20) cercano

%al vehiculo robado (14) re&ibe esté‘cédigo del transpondedor

|
de la unidad localizadora y, tomando como base la intensidad
| |

1o 8
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de la sefial y la idformacién direccional, el wvehiculo
policial apropiado puedé'tomar medidas activas para recuperar

dicho vehiculo robado (14).

Una unidad (10) localiz%dora de vehiculos, figura 2, incluye
entre otras cosas un re@eptor o un receptor y un trasmisor
combinados en un tranéceﬁtor (40), un transpondedor (42) y un
microcontrolador (44) éiprogramado para controlar el
funcionamiento del transéeptor (40) y del transpondedor (42)
para procesar mensajes %ecibidbspor el trénsceptor (40) vy

almacenar el numero de  identificacidén UGnico de la unidad

localizadora de vehiculos.

Una fuente de poder_(SO)ide la una unidad (10) localizadora
de vehiculos recibe unaéseﬁal nominal de (12) voltios del
vehiculo (14) y filtra ﬁ regula el voltaje de entrada para
proporcionar los niveles%de voltaje apropiados destinados al
funcionamiento dél tr%nsceptor (40), figura 2, del

|

transpondedor (42) y del @icrocontrolador (44).

El transceptor (40) recibe a través de la antena (11),
figuras 1 y 2, seflales pﬁocedentes de las torres (16) de la

red. Cuando un vehiculo (14) es reportado como robado por un

} centro policial (26), el ¢entro (24) de la red envia sefiales
' a la unidad trasmisora rémota (18) de la torre (16) (y a

' todas las torres de la ‘ied) para presentar un mensaje al



| !
i
i

ﬁransceptor (40), figura 2.§Este_mensaje es procesado por el

&ontrolador (44) que activaial transpondedor (42).

|
|

|
| |
| ! .

Cuando un vehiculo es robado, es posible anular la unidad 10

localizadora de vehiculos inyectando'en la misma un voltaje

fde entrada muy alto (por lejemplo, 200 voltios). Cuando es
| | |

fsometida a tal wvoltaje delf entrada; la fuente de poder, el

;transceptor, el transpondedor y/o el’microcontiolador (o sus

|
‘componentes individuales) | pueden ser dafiados y vuelven

i
| !
! H

jinoperante la unidad (10) localizadora de vehiculos.
| | [

Pero esto no ocurre de acyerdo con la invencién debido a la

?incorporacién del circuitb de proteccidn (52) configurado

‘para fijar el voltaje de entrada de la wunidad (10)

i :
localizadora de vehiculos

un méximo predeterminado.

i : t
| {
| ]

Tal como se ilustra en el éjemplq de la figura 3, el circuito
de proteccidén es integralécon_el circuito (50) de la fuente
' de poder, el cual incluye un circuito de filtracién (60)

3 conectadd al voltaje de éﬁﬁiada‘(Gl) procedente de la bateria
' del vehiculo. E1 circuité regulador (62) de voltaje de la
5 primera etapa.regula a laSsalidéfde:voltaje desde el circuito
. de filtracién (60) vy el %egundo circuito regulador (64) de
. voltaje de la segunda et%pa recibe a la salida de voltaje
J regulador desde el cirouiﬁd regulador (62) y esté configurado

para proporcicnar los ineles de voltaje apropiados al

LT
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i
i
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}
i
o
i

transceptor (40), al tran@pondedor (42) y al microcontrolador

(44) . s

i
)

De acuerdo con una forma preferida, cada componente del
circuito de filtracidn (?0),0 sea condensadores (70, 72 y
74) y el inductor (76) es%én seleccionados para soportar, sin
sufrir dafios, un nivel dé voltajezde entrada mucho mayor que
el voltaje de entrada no?inal de 12 voltios en (62). En un
ejemplo, los condensadorés (70, 72 y 74) pueden soportar 200

voltios en la entrada (625. Se cumple lo mismo con respecto a

¢

los componentes del ciréuito regulador (62) de la primera
etapa. Por ejemplo, el §condensador (78) puede soportar un
voltaje de 200 voltios.,Abemés, el circuito regulador (62) de

la primera etapa incluye%el‘diodo limitador de voltaje (80),

i

el cual fija un voltajéE de entrada tan alto como de 200

voltios, tal como es filfrado por el circuito de filtracidn

(60) hasta 12 voltios.! Luego, el circuito regulador de

voltaje de la primera et?pa presenta una seflal de 9 voltios

al circuito (64) régulado% de voltaije de la segunda etapa tal
como se ilustra en’ ;l arte. Asi, no se describen
adicionalmente aqui odroa componentes especificos del
circuito (62) regulador @e voltaje de la primera etapa y los
componentes especificosg del <circuito (64) regulador de
voltajé de la segunda etaéa.

i

En cualquier forma, si antes de que un vehiculo policial

i
0
1

11
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(20), figura 1, equiéado con  la unidad rastreadora de

vehiculos (22), pueda ldocalizar a un vehiculo robado (14), un
. .

ladrén intenta anular a?la unidad localizadora de vehiculos
(10) de dicho wvehiculo #obado (14) mediante la aplicacidén de

un alto voltaje en dicha unidad localizadora (10), el

circuito de proteccién% (52), figura 2, fija el voltaje

aplicado a un valor ndﬁinal que permite el funcionamiento
adecuado del transéep&or (40)) transpondedor (42) y

microcontrolador (44)._Antes de que sea fijado el nivel de

alto voltaje, Se sele&diona a. cualquier componente del
circuito sometido al nivel aplicado de alto voltaje de modo
que pueda soportar al‘ﬁdsmo. Ehtesta forma, la unidad 10

localizadora de vehiculds funciona correctamente aln cuando

P ] - E
un ladrén intente anularla.

Se ilustra caracteristi%as especificas de la invencidén en
algunos dibujos y én ctrés no, pero‘QSto es por conveniencia
solamente ya que céda cé%acteristicapuede ser combinada con
cualesqguiera o todas las'Eemésjcaracteristicas de acuerdo con
la invencién. Laspalabgps “que incluye”, “gque comprende”,
“que tiene” y “coh", tah como se emplea aqui, deben ser
; ,
interpretadas en‘ forma‘éamplia y comprensiva y no estén
limitadas a cuaiquier%  interconexién fisica. Ademés,
cualesquiera formas deé:Crigitas en la solicitud no deben ser
tomadas como solamenteférmas posibles. Otras formas seran

‘ | ‘
evidentes para los expertos en el arte y caen dentro de las

12 |
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siguientes reivindicaciones.

1
Ademas, cualquier enmiénda presentada durante el tramite de

la solicitud de esta pétente no es una renuncia de cualquier
T ;
elemento de reivindicécién presentado en la solicitud tal

E

como fue presentada; los expertos en el arte no puede esperar
; T

gue se redacte una; reivindicacién que pueda abarcar
{

literalmente todos loé equivalentes posibles ya gue muchos

¢

equivalentes. seran noé prondstiéables en el momento de la
enmienda y estan mésiallé de una interpretacién clara de
aquello a lo cual %e‘ debe renunciar (si hubiese algo
susceptible de rénunciabk la‘exposicién razonada‘que sustenta

a la enmienda puede Ecomportar no mas que una relacién

tangencial con muchos équivalentes; y/o existen muchas otras

razones por las cuales ho‘se puede esperar que el solicitante
describa ciertos sustﬁtutos no importantes para cualquier

elemento enmendado de la reivindicacién.
1
|

i
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REIVINDICACIONES

Una unidad localizadoré de vehiculos (10) caracterizada
porqué comprende:
un receptor (40) que rkcibe una seflal desde una red de

fuentes de comunicacién (16);

un transpondedor (12, 1 42) que se activa cuando una

fuente de comunicacién (16) envia un mensaje al

receptor;

{
t

un circuito regulador de la fuente de poder (50)

_destinado a regular aiun voltaje de entrada nominal vy

alimentar al receptor yial transpondedor (12); vy

un circuito de protecdién (52) sensible al voltaje de

entrada inyectado al n@nos un ; orden de magnitud mayor

'que el voltaje de 'ent&ada del wvehiculo y configurado

para fijar el voltaje dé entrada\inye;tado‘en un voltaije

maximo predeterminadd,@ el mismo o aproximadamente el

mismo del voltaje de eﬁtrada del vehiculo , el circuito
de proteccidén (52) comp%ende:

n un circuito . de fiﬁtracién ‘(60) con al menos un
dispositivo protec%or de voltaje (70, 72, 74) que
soporta, sin:sufri%_daﬁos, un nivel de voltaje de
entrada al menos ta% alto como el voltaje de entrada

inyectado, y

s un circuito reguladér de voltaje (62) que incluye al

14

\>7



menos un disp¢sitivo protector de voltaje (78, 80)

que soporta, éin sufrir dafios, un nivel de voltaje

{

de entrada al menos tan alto como el voltaje de

entrada inyectédo.

g

La unidad‘localizabora de vehiculos (10) de acuerdo con

[

la reivindicaciéﬁ 1, caracterizada porgue cada
componente del %ircuito de proteccién (52) esté
seleccionado paré soportar un wvoltaje de entrada

inyectado mayor qué‘dicho voltaje de entrada nominal.

La unidad localizadora de vehiculos (10) de acuerdo con

la reivindicacién i, caracterizada porque el circuito de
. i -
proteccidén (52) #ncluye“ un diodo (80) 1limitador de

voltaje que fija el voltaje de entrada inyectado al

|

voltaje maximo predeterminado.

La unidad localizadOra‘de vehiculos (10) de acuerdo con
la reivindicacién i, caracterizada porque el circuito de

proteccidén (52) esﬁé integrado con el circuito regulador

#
\ /

de la fuente de pdier (50).

;
!
La unidad localizadora de vehiculos (10) de acuerdo con

la reivindicacién_ﬂ; caracterizada porque el circuito de
la fuente de podér (50) incluye ademds un circuito

N

1

regulador (64) de %oltaje de la segundé etapa conectado

|
15
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Una unidad locaiizadoﬁa_lde‘:vehiculbs con un receptor gque

recibe una sefial desdeiﬁna red de;fueﬁtes de comunicacién, un
g

transpondedor ‘activadoﬁ cuandq una fuente de comunicaciones

envia un mensaje al ré;eptor § un circuito regulador de la

fuente de poder destinédo*a regular a un voltaje de entrada
nominal y alimentar _%l receptor y al transpondedor. Un

1

circuito de proteccién es sensible a un voltaje de entrada
. i
|

inyectado y esté configdrado-para fijar al mismo (alto nivel)

a un valor maximo predeterminado.

!
i
{
i
!
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Via PCT (fase nacional)  [] | Cap.l1 © Cap.l | X
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
'DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

B
2020 o

Bogot4, D.C., (28, 01, 2011
Abogada Do g
Dilia Rodriguez D'aleman | |
ASUNTO | ' Radicacién 07-121.822
1 Tramite 002
s Evento 001
~ Actuacién 430
| Oficio ¥ U 2783«
- Folios 009
Patente de Invencien | X ‘gj ~ Patente de Modelo de Utilidad [ ]
Via Nacional s |

No. Sol. Internacional | PCT US 2006/018.956
Fecha de Presentacion InternagiQnal. ‘ -2006- V- 17 ‘

Como resultado del éxarhen de fbndo,‘ realizado con fundamento en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados i |

11 Descripcion:  Folios: _24_a_37_ como se radicé inicialmente
- Folios: _144_a _156_ memorial del 2010 - IV- 05

1.2 Reivindicaciones: Folibs: _\__3‘8_‘ a _40;00610 se radico inicia_lmenté
 Folios: _157_a _159_memorial del 2010 - IV- 05

1.3 Dibujos: Fbli!)s: _;_41_; a _46_ _ corno se radicd inicialmente
Foli_c;as: _161_a____memorial del 2010 — IV- 05

1.4 Oposiciones: Como se inforr:rma en\el‘folid‘ 113 no se presentaron oposiciones por
parte de terceros. | T -

| ‘
1.5 Respuesta del Solicitante: ~ Folios: _122_a _143_

ot
{
Lo
!

2. Objeto de la invencion

Segtn la descripcion, el objeto de Ja solicitud consiste en suministrar una forma de

manejo de mensajes para recuberarr vehiculos, reivindicada en la forma de unidad
localizadora de vehiculos. L S

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: una unidad localizadora de vehiculos (10),
relacionada en las reivindicaciones 1 a 3. SRR

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es BEOR 25/10.

3. De la solicitud de Patente |
| oo

3.1 Descripcion (articulo 28 D. 486)

a. El articulo 27 de la Decisién“43;6; de la Comision de la Comunidad Andina establece



que: “el petitorio (...) d) el nombre de la invencion (...) naturaleza de la invencion”.
Asimismo, el articulo 6 del decreto 2591, sefiala que: “el nombre de la invencion de que
se trata en el articulo 27 hteral d)(...) deberé reflejar el objeto y el campo industrial con
el cual se relaciona la misma y ser_ concordante con la matena descrita y las
reivindicaciones de la solicitud. ( ) nombres de fantasia”. (Subrayados fuera de texto)

El nuevo nombre de la mvenc:én o titulo no refleja con claridad el objeto y el campo

industrial al que se refiere la sohc:ltud y no concuerda ni con la materia descrita ni con
las reivindicaciones. t

b. La descripcién calificada NO permite identificar una forma de ejecucién clara y
completa de la mejora considerada patentable porque dicha descripcion se limita a
mencionar los componentes del sistema de recuperacion amphamente conocido en el
arte junto con el uso y/o secuenc:a de procesamiento de sefial, pero sin que sea posible
determinar como se puede |ecutar o fabricar dicha mejora.

Como se conoce hien en el campo de la promedad industrial, la descripcién debe
suministrar informacion suficiente, tal que esta le permita a un técnico de nivel medio,
evaluar y ejecutar (fabricar) la invencion. Esos requisitos se ubican en el plano
tecnoléglco y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invencién y, de otro lado,
verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara,
de forma reproducible.

Por los motivos precedentes, la descripcion no cumple las disposiciones del articulo 28.

3.2 Reivindicaciones (articulo 3d D 486)

La reivindicacién 1y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer
cudl es la contribucion técnica al arte del solicitante; no guardan concordancia con el
titulo; se redactd en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos
y en secuencia logica de procesamlento de sefal, lo cual, no se permite; no tienen
sustento descriptivo debido a que en ese aparte no se divulga la forma de obtener un
cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aln
no ha satisfecho, sino que solo se relaciona el uso de medios téchicos para procesar
sefiales o informacion. |

Las reivindicaciones 2 a 5 no tienen enlace l6gico con la independiente porque no
aclara(n) [delimita(n)] alguna caracteristica de estructura o funcién del aparato
relacionado en la independiente sino que relacionan etapas de un método como es
seleccionar una caracteristica, citar elemento(s) de un circuito no definido ni descrito en
la independiente como ocurre ahora en 3 y 5 u otro tipo de caracteristlca inconexa como

en la nueva reivindicacion 4, donde no queda claro que significa: “... esta integrado con
el circuito regulador...”, ja qué?.’

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

4, Unidad de invencién (articulo 25 D 486)

Para efectos de este examen se consmiera que el pliego calificado se dirige a un unico
objeto, por lo que cumple el requ:stto establecido. -

5. No es una invencién (articulo 1 5 D 486 literal e)

La legislacion vngente estab|ece que, por programa de ordenador ( software) se
entiende: “la expresion de un onlunto de instrucciones mediante palabras, c6digos,
planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizado, es capaz de hacer gue un ordenador — un aparato electrénico o similar

capaz de elaborar mformacnones— ejecute determinada tarea u obtenga determinado
resultado”.




Acorde a la practica comiin seguida, la oficina considera y considerara como soporte
16gico como _tal no solo las instrucciones que necesita una maqguina para obtener un
resultado, sino también los mobdulos de programacion, las estructuras de datos, las
secuencias logicas de p_rocesamlegto de sefial o informacion y/o datos, los codigos, las
rutinas, los protocolos, los algontmos los diagramas de flujo, etc. no solo porque asi lo
permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser jncorporadas en un

dispositivo_de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado
resultado), sino porque tecmcamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista que, la reivindicacion 1 y por ende sus
respectivas dependientes, se redactaron en términos del resultado a obtener mediante
uso de medios técnicos para procesamiento de informacion en secuencia légica, la que
se considera soporte 16gico como tal.

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

8. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (articulos 14 y 21)
6.1 Requisitos de patentabilidad (articulo 74 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento vigente y la jurisprudencia aplicable, se
determiné que un producto debe ser un cuerpo cierto destinado a flenar una necesidad
industrial que el estado de la técnica aln no ha satisfecho; en otras palabras, debe
revestir forma tangible y ser defi mdo o bien por las caracteristicas de estructura o bien
por las caracteristicas de funcion entre los componentes de una estructura,

A la luz de lo precedente resulta é‘vidente, que la reivindicacién 1 y sus dependientes de
“unidad localizadora de vehiculos” o de producto, NO conforman un cuerpo cierto a
llenar una necesidad industrial, es decir, no revisten forma tangible y, no se definieron
por medio de las caracteristicas técnicas de estructura o de funcién entre los
componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado
a obtener por uso de medios técnicos y, en secuencia logica de procesamiento de
sefial, lo que no satisface lo establec:do por la norma y la jurisprudencia.

En el traslado y aqui se reitera, de un lado, que un producto para que revista una
forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o
fabrica el producto pero no de qué forma se usa 0 se puede usar, para procesar
sefiales 0 mensajes, etc. con uno 0 mas componentes de un sistema de localizacion de
vehiculos convencional ni en que secuencia se procesan las sefiales (datos), tal como

ocurre en las reivindicaciones del phego

~ De ofro lado, no se admiten mezclas de caracteristicas técnicas y no técnicas en la
. definicion de un producto, como ocurre en las antes citadas reivindicaciones.

“1. Una unidad... un receptor gue recibe una sefial... que se activa... destinado a

regular un voltaLe

“2. La unidad... gsta seleccionado géra soportar...".

‘3 La unidad... gue fija el voltaje...”; y asi con todas las restantes de “unidad
'localizadora”. .

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

‘También se aclard y se reitera que, ?Ias caracteristicas incluidas en las reivindicaciones
'NO son caracteristicas técnicas que sirvan para definir un producto porque, como se

t
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conoce en el tema, dichas caractenstlcas son de las sefiales que se usan en la |~ J
localizacién de un vehiculo robado; donde las sefiales o la informacion funcionalmente \
equivalen a un disco compactq o a la mera presentacion de informacién puesto que una
sefial o una informacién o similares no es mas que un(a) portador(a) de material
descriptivo no funcional, el cual, por si solo no puede proveer aplicacién(es) practica(s)

para la obtencion de una cosa o un resultado, definida(o) con caracteristicas técnicas
patentables. a

|

LA

Por las razones precedentes las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del
articulo 14.

6.2 Reivindicaciones“relati‘vaes a un uso o a un segundo uso (articulo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro, de un lado, que lo reivindicado simplemente
relaciona como producto el resultado a obtener mediante el uso de aparatos
convencionales, como son los componentes del sistema de recuperacion de vehiculos
comercializados con la marca registrada LoJack ¢ de parte del mismo, por ejemplo la
unidad electronica localizadora, la red de torres de comunicacion, etc. como se
evidencia, de forma manifiesta, en toda la descripcién (ver de pagina 8 en adelante)
donde reiteradamente se indica que se hace uso o “utiliza” x, y 0 z elemento, por
ejemplo, el centro 24 de la red incluye el software que interconecta ese centro con la
base de datos del centro policial 26 de vehiculos robados para comparar el nimero VIN
del vehiculo robado con la |nformacmn de la base de datos 28 del centro 24 (ver pagina
9). |

Se considera importante precisar, que una secuencia de eventos (programa) NO se
puede convertir en patentable, tan solo por redactarse o en forma de producto que usa
medios técnicos para procesar una sefial, ya que, se trata de la obtencién de un
resultado por el uso de medios técnicos procesadores de informaciéon o sefiales
convencionales, que no necesitan ser soportados con documentos técnicos puesto que
el sistema de recuperacion antes citado es conocido, no solo por los técnicos en el arte
sino por el plblico en general, como minimo desde 1994 y, aqui no se discute ningtn
aspecto que involucre conocimientos especializados, mas alla de fa programaclén de
las sefiales o la informacién, que permitan recuperar el vehiculo.

En este punto, resulta muy lmportante recordar al interesado que la oficina no puede
aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o
partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar informacion ni la redaccién del
documento con una mezcla, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el
aporte real al estado de la técnica, altera la proporcion que debe existir entre lo
divulgado y la proteccion solucntada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la
ley; por los motivos anteriores se considera que el pliego afecta las disposiciones del
citado articulo 21 de la Dec1snén 486

7. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)
Nivel inventivo (articulo18 D486) |

La persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que ‘
se podria haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente |
solicitud, seria un técnico en programacnén 0 un ingeniero de sistemas con experiencia
en sistemas de seguridad para vehiculos, que conozca la composicion y los principios
basicos de funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las
condiciones necesarias para mfo:marse acerca de esos principios al consultar la
literatura técnica respectiva.

De un lado, el técnico en la materia, de forma obvia, habria obtenido lo reivindicado
porque cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o
rutina o protocolo etc. al procesador del ordenador del centro de la red 24 o aparato
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electrénico similar, capaz de procesar mensajes, cédigos o informaciones, para que
ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, puesto que se trata de
operaciones, cominmente, realizadas por &l en un sistema de seguridad vehicular

-.como el comercializado con la marca arriba mencionada.

De otro lado, seleccionar (esta seleccionado) cada componente de un circuito, bien sea
para proteccion de sobre voltajes, de filtro, testigos, etc. es un proceso elemental
seguido en la técnica, pues basta conocer el voltaje y/o corriente maximos a los que se
va a someter el circuito y conseCuentemente todos sus componentes, para determinar
las caracteristicas que deben tener los elementos que se vayan a emplear en ese
circuito en particular; por ejemplo, elegir el tipo de diodo que soporte determinado(s)
voltaje(s), que para determinada aplicacion en concreto puede ser un rectificador de
silicio, un diodo zener, etc. en dependencua de la aplicacién en la que se vaya a
emplear. Por este motivo, lo relacionado en las reivindicaciones 2 a 5 carece de nivel
inventivo porque realizar dicha seleccion esta al alcance de un técnico en la materia
pues es aigo que se aprende desde la universidad y que se aplica constantemente.

8. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Los argumentos presentados eni la respuesta del solicitante, se tuvieron en cuenta en
su totalidad pero no contienen ninguin fundamento persuasivo, a la luz de lo explicado
en el traslado No 12.887 y de lo que se explica y reitera arriba en los numerales 3y 5 a
7.

Sin embargo, para desvirtuar los alegatos de la respuesta, es suficiente resaltar que la
interesada no tuvo en cuenta: g

1) La recomendacion hecha por la oficina en el traslado relativa a que la simple
presencia de una descripcion de la forma preferida NO basta para cumpllr el requisito
legal porque lo que la norma exnge es, en cierta medida, la “receta’ para ejecutar o
fabricar la unidad localizadora (producto) gue se desea amparar.

Por lo precedente, en el traslado se informo que describir el procesamiento de sefal(es)
con medios técnicos NO sirve de; fundamento para reivindicar dichos medlos técnicos.

Asimismo, en dicho acto se dejé en claro que, el solicitante esta obllgado a divulgar la
invencién pues de lo contrario la patente podra ser denegada. Dicha obligacion se
considerara cumplida, cuando la descripcién contenga todas las indicaciones, que
necesita la persona de nivel téonlco medio, para ejecutar (fabricar) la invencion, en
especial, aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Acorde con lo dlspuesto por el articulo 28, el procedimiento de calificacion determina
que: “la descripcién de la invencion... debe estar descrita en forma suficientemente
clara y completa... comprensnon capacuada en la materia técnica correspondlente
pueda ejecutarla... la ejecucion comprende realizar paso a paso la_invencion”
(subrayados y resaltados fuera de texto).

De lo anterior se colige que, el objeto de cada_reivindicacién tiene que tener su
fundamento en la descripcion y su alcance no debe exceder mas alla de lo justificado
por el contenido de Ia descnpcnon y los dibujos.

2) Tampoco se tuvo en cuenta que: “Para efectos del examen no se toma como
caracteristlca técnica la inclusion de términos relativos a aspectos no técnicos, por
ejemplo, “... que recibe una sefial desde una red... que se activa cuando una fuente...
destinado a regular... sensible al voltaje...soporta sin sufrir dafios...”, *...esta
seleccionado para soportar " etc. puesto que el resultado o fin alcanzado no es una
caracteristica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusién de elementos

no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicacion”.




3) En la respuesta se arguye que: “... si lo que el examinador pretende es excluir...
como una persona versada en el campo electronico lo sabe, la mayoria de los
componentes electrénicos deben tener una especie _de programacion para
funcionen... no cumplirian_ninguna funcién...”, todo lo cual es solo un sofisma de
distraccion, basado en el desconocimiento del procedimiento legalmente establecido
pues, de un lado, en la redaccion de las reivindicaciones NO se admite la combinacion
de medio técnico + uso para hacerlo parecer patentable y, de otro lado, NO se trata de
gue un circuito “deba tener una especle de programacién” para arglir que no cumpliria
ninguna funcién, sino que si_se trata de amparar un producto eso se debe hacer
acorde a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable, DEBE ser un cuerpo
cierto destinado a ilenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha
satisfecho, el cual, se DEBE definir o bien con las caracteristicas técnicas de estructura
o bien con las caracteristicas técnicas de funcion entre los componentes de una
estructura, pero NO de ninguna oti'a manera.

A la luz de lo explicado queda claro que, lo solicitado, simplemente, es un
procesamiento de sefales o meqsajes o informacién no técnicos, en una secuencia
légica de procesamiento con medios técnicos, como son los componentes de la unidad
localizadora de vehiculos para el manejo de los mensajes que permite ubicarlo y
recuperario, como hemos sostenido y se reitera categéricamente.

Como lo sabe y entenderia una persona versada en el arte, la sefial que recibe el
receptor de una red de comunicaciones, la sefial que activa al transpondedor para que
envie un mensaje al receptor, el regular y alimentar al receptor y el transpondedor y la
configuracién (programacién) de un circuito no son caracteristicas técnicas que
permitan fabricar la unidad localizadora o producto dado que una sefial o una
informacién o similares no es mas que un(a) portador(a) de material descriptivo no

~ funcional, el cual, por si solo no puede proveer aplicacion(es) practica(s) para Ta
. obtencion de una cosa o producto’ tangible

Finaimente, NO ha existido NI exuste una directiva o indicaciones del procedimiento y/o
. la jurisprudencia, que permita la combinacién de caracteristicas técnicas y de uso de
' medios técnicos, como fundamento de patentabilidad, que dé validez a las
- aseveraciones de la respuesta. Es obvio, que afirmaciones sin sustento cierto en
~ hechos reales no conirovierten los fundamentos expuestos por la oficina.

' 4) Tal como se reiteré arriba en 62 lo reivindicado simplemente relaciona como
' producto el resultado a obtener mediante el uso de aparatos convencionales como son
los componentes del sistema de recuperacion de vehiculos comercializados con la
' marca registrada LoJack o de parte del mismo, por ejemplo la unidad electrénica
localizadora, la red de torres de comunicacion, etc. como se evidencia, de forma
' manifiesta, en toda la descripcion (ver de pagina 8 en adelante) donde reiteradamente
“se indica que se hace uso o “utiliza” x, y o z elemento, por ejemplo, el centro 24 de la
‘red incluye el software que interconecta ese centro con la base de datos del centro
policial 26 de vehiculos robados para comparar el nimero VIN del vehiculo robado con
! la informacién de la base de datos 28 del centro 24 (ver pagina 9).
Tanto en el traslado como arriba se precisa que, un aparato, dispositivo o producto se
puede reivindicar por la(s) caracteristica(s) estructural(es) o de funcion(es) pero no por
‘el uso o el procesamiento de sefial que ejecute uno 0 mas de los componentes del
\dlsposuivo como ocurre en este caso, pues el uso no le confiere patentabilidad.

Quuen asegure que Ila unidad iocalizadora de vehiculos relacionada en las
reivindicaciones 1 a 5 reviste forma tanglble solo es alguien que desconoce no solo la
técnica sino la propiedad industrial, pues como ya se explico y se reitera
categéricamente la sefial que recibe el receptor de una red de comunicaciones, la
senal que activa al transpondedor para que envie un mensaje al receptor, el regular y
alimentar al receptor y el transpondedor y la configuracién (programacion) de un
CIfCUItO no son caracteristicas tecmcas que permitan fabricar la unidad localizadora o

p
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\ producto dado que una sefial 0 una informacion o similares no es mas que un(a)
portador(a) de material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no puede proveer
aplicacion(es) préctica(s) para Ia obtencion de una cosa o producto tangible.

Es importante agregar que, una persona versada en el tema entenderia que, un
“receptor de una red de comunicaciones” se USA para recibir sefiales, mensajes,
informacion, datos, y similares; un “transpondedor” se USA para transmitir sefiales a un

- vehiculo y recibirlas de las torres de comunicacion, un transmisor se USA para enviar

. sefiales, etc. todos los cuales son elementos conocidos en la técnica y por lo mismo,

‘ convencionales, y debido a que dichos componentes, como tales, DEBEN ser
independientes de cémo se usan o procesan una sefial o una informacién localizar un
vehiculo; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se
almacenen en ella, una pantalla es independiente de la secuencia en que se despliegue
informacién en la misma, un receptor es independiente de la sefial que recibe, un
transpondedor es independiente.de las sefiales que maneje etc. de alli, que la manera
(secuencia) en que se procese la sefial o el mensaje o la informacion no son
caracteristicas que sirvan para dsstmgunr una unidad localizadora o producto, de la
forma como se reivindica aqui.

~ Finalmente, por tratarse de una solicitud PCT la mandataria también debi6 tener en
i ‘ . cuenta solo las referencias citadas en el informe de busqueda (ver folio 61), a partir de
B ' las cuales una persona versada en el campo ‘electronico, habria encontrado que se trata
' de simple uso de elementos ampliamente conocidos.
|
|
|
|

5) Para desvirtuar los alegatos referentes al nivel inventivo, basta resaltar que:

i) se trata de una muy extensa transcripcion dirigida a exponer las reglas a seguir en el

. analisis del nivel inventivo, junto con la “adecuada” interpretacion hecha por la

. memorialista de esos apartes, la insistencia en asegurar que lo que se reclama es
tangible cuando se ha demostrado hasta la saciedad lo contrario, se transcribe una

. posicion de otras representaclones, que amén de relacionarse a procedimientos de

| otras oficinas con normas diferentes a las nuestras, y, obviamente, sin tratar de hacer

- un andlisis inverso sustentado en hechos y no en meras transcripciones y opiniones
personales.

ii) Una persona con conoc:mlentos en el tema sabe que, acorde a la jurisprudencia
~ dictada, para el examen del nivel inventivo, el técnico medio que realice ese examen,
‘. - debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo
- comparativo con su apreciacion del conjunto para determinar si con esos conocimientos
. habria podido producirse la invencién o no. En otras palabras, NO es requisito
2 indispensable que el nivel inventivo sea objetado con documentos sino, al contrario,
- justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida
.~ para esa calificacion. |
Cabe agregar, que si se hubiese consnderado necesario se habria indicado lo relativo a
 la opinién expresada por la autondad de busqueda (ver folios 65 a 66) donde se puede
' observar que lo reivindicado carece de nivel inventivo; pero como tenemos una serie de
- objeciones gue no fueron resueltas, no consideramos necesario relacionar el hecho; sin
‘embargo la mandataria dice no conocer documentos ni pruebas, entonces quién
_anexo el informe de busqueda y la opmlon de patentabilidad?

| m) Resuita evidente que en los alegatos no se hizo un analisis inverso al realizado por
'nosotros en el oficio No 12.887, en el que se evidenciara(n) posible(s) error(es) en los
.planteamientos realizados por la oficina como la falta de nivel inventivo, que
.controvirtiese esa oplmén y condujese a reconsiderar la situacién; pero lo arguido se
ghmlta a relacionar, segun la opinién personal de la mandataria, lo que dice un aparte del
Manual Andino y de calificar nuestro andlisis como tipo “HINDSIGHT”, ajeno al
‘procedimiento establecido en esta oficina, copiado de otra oficina, pero sin dirigirse a
demostrar una falla real en nuestros argumentos, lo que deja sin ningtin sustento cierto
lo que se afiimaenla respuesta.



A todo lo precedente debe agregarse el hecho de que esta solicitud se relaciona
intimamente con la solicitud No 07-121.818 radicada algunos momentos antes que este
expediente, pero que afecta de forma directa la patentablhdad de este caso, dado que
se estd tratando de proteger dos veces una misma cosa, es decir, existe doble
patentamiento pues para efectos de patentabilidad Ia primera solicitud radicada, asi sea
solo unos instantes, constituye estado de la técnica para cualquier subsiguiente, ya que,
la norma prohibe el doble patentamlento

Resulta evidente e importante“ resaltar que, si bien al inventor no se le puede impedir
que emplee elementos convericionales en sus solicitudes tampoco se le puede impedir
a la Administracion que aphque la norma, los procedimientos legalmente establecidos y
la jurisprudencia aplicable, a fin de cumplir las funciones en ella delegadas.

Para concluir, la representahte para su respuesta, deberia tener en cuenta la
jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 36-IP-98 antes
citado, aparte vi. “examen de fondo de la solicitud de patente”, donde se establece:

“el frdmite de concesion de patentes es la via procedimental prevista por el
ordenamiento juridico para garantizar la tutela del interés general, evitando gue se

otorguen privilegios. sobre materia _que pertenezcan al dominio pulblico o aque
simplemente no_ cumplan con las exigencias establecidas por la norma
comunitaria; pero también (...) la Administracion en cumplimiento de las
atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés
general, sin desconocer los derechos e intereses legitimos de los particulares que
soliciten una patente”. (Subrayado y resaltados fuera de texto).

De esa jurisprudencia «‘queda claro que, el examinador como miembro de la
Administracion tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legaimente
establecido, para cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a
delegar en cualquier ofra persona para gue opine en un caso a nuestro cargo, segln
sus intereses particulares.

A la luz de lo precedente, queda claro que la oficina es quien acorde a las facultades
conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina los
requisitos y la forma de presentar tanto la descripcion como las reivindicaciones; en
consecuencia resuita inaceptable que con base en opiniones personales y con
alusiones tendenciosas a la Constitucion, el Cédigo de Comercio, etc. se trate de hacer
creer que, tanto la descripcion como las reivindicaciones, cumplen las disposiciones de
los articulos 28 y 30, sin explicacion real de sustento.

En conclusion, si las objeciones planteadas en el oficio trasladado molestaron tanto a la
intermediaria, debio limitarse a presentar su respuesta con sus opiniones personales
infundadas, ya que, el resultado definitivo de ninguna manera variara ni por la mera
transcripcién del documento ni por lo que se opine del examinador, puesto que, eso no
provoca que los requisitos objetados se cumplan.

9. Conclusion: ,
a) la solicitud no cumple las dlsposwlones de los articulos 14, 15 inciso e), 18, 21, 28 y
30. 1

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

Sin embargo, si el solicitante conSIdera que la solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, debera replantear la solicitud en ese sentido, pero es
importante, que recuerde y tenga muy_en cuenta que el replanteamiento de esos
apartes NO podra, en ningun caso, implicar una ampliacién de la proteccién que
corresponderia a la divulgacion contenida en la_solicitud inicial, de acuerdo a lo que
establece el articulo 34 de la Demsmn 486. |
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De otro lado, debera indicar en que parte(s) de la descripcién hay sustento para lo que
se presente, con el fin de facilitar el examen.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de _60_ dias contados a
partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesién, se denegaré la patente.

Notifiquese el presente oficio cgﬂnforme alo di§puesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

]
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JOSE LUIS SAL OPEZ
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fi.le notificado por fijacion en lista, de fecha
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