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Re: Expediente No. 07-121.822 - 
Solicitud de patente a non bre de Lojack Operating Company, LP 

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN identificada cotno apatece al 
pie de mi firma, domicthada en la Carrera 11 No 86-53, piso 6, obrando como 
apoderada de la sociedad Lojack Operating Company, LP domiciliada en 
Westwood, Massachussets, Estados Umdos de America, sohcit2nte de la patente 
de la referencia, en respuesta al oficio No 12887 notificado pot fijación en hsta el 
20 de hoviembre de 2009, relacionado con ci concepto tØcnlco de fondo No 
3900, para el cual se solicitó prorroga, inc perinito mamfestar 

1. Con fundamento en la facultad que conflere ci articulo 34 de la Decision 
486 al solicitante para modificar la sohcitud de patente en cualquier 
mornento del trÆmite, pre sento junto con este memorial nueva descripción 
y nuevo capItulo reivindicatorio en los cuales se realiaron las siguicntes 
modificaciones: 

1.1 Como primera medida, se modificO el titulo de la mvenciOn, con el fin de 
reflejar la materta que se desea proteger y que estÆ deflmda en las 
reivindicaciones. En este sentido, el nuevo tItulo es: 

"IJNIDAD LOCALIZADORA DE VEHICULOS QUE COMPRENDE 
UNA UNIDAD DE PROTECCION SENSIBLE A UN VOLTAJE DE 
ENTRADA INYECTADO" 

12 Se modiflcO todâ la solicltud, con ci fin de corregir los posibles errores de 
transcripción,redacción y traducciOn. 

1.3 Sc corrigió en la pgina 12 original, ahora nueva pgma 10, ci nimero de 
referencia del voltaje de entrada, ci cual ha sido modificado pot (61). Esta 
misma modificación fue realiada en la figura 3A, la cual tambiØn se anexa 
corregida. 

1.4 Se incluyO a lo largo de toda la solicitud los nimeros de referencia entre 
parØntesis "Q" de los eleinentos que forman parte de la unidad recianiada, 
con ci fin de suministrar çlaridad y concision. 
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1.5 Se ]iniiitó ci capItuio reivindicatorio a 5 clksulas, eliminÆndose las antiguas 
reivindicaciones 5 a 81 renumerando las restantes reivindicaciones y 
corrigiendo la dependencia de las mismas, 

1.6 Adicionalinente, se niodificaron todas las reivindicaciones para incluir ci 
tØrniino "catactetizado P6 r", con ci fin de resaltar la diferencia que existe 
entre el preÆmbulo y la parte caracterizante. 

1.7 Finalrnente, se modificó todo ci texto de la solicitud con el fin de 
presentarlo en hoja legal (oficio) y con las mÆrgenes adecuadas para evitax 
los adjetivos descalificadores que utiliza el examinador al refe–se a la 
presentación del docuninto original y de la traducción al espaæol del 
mismo. Una vez ma’s, hacemos un ilamado para que ci examinador se 

. limite a rendir su concepto sobre la parte tØcnica evitando expresiones 
subjctivas que para nada contribuyen a la discusión. 

En cuanto a estas mo&ficacions, me permito decir que las mismas no ampilan 
de ninguna manera la inateria objeto de la presente solicitud y se realizaron con ci 
nimo de supetar las objeciones de claridad, uriidad de invención, excepciones a 

la patentabilidad, reivindicaciones relativas a un uso o a un uso dlistinto y mvel 
inventivo planteadas pot ci examinador en su concepto tØcnico. 

Adicionalmente, de acuerdo cori lo estabiecido en la respuesta emitida pot esa 
Supermntendencia ci 4 de matzo de 2009 para ci pxpediente No. 09-012.566, dado 
que la modiflcación que se presenta en este caso no supera las quince 
reivindicaciones, no se hace necesario presenrar la respecliva tasa de modificación 
iii ninguna otra tasa adicional con relación al exceso de reivindicaciones para ci 

. presente caso, siguiendo lo establecido pot ci Supermntendente Delegado para la 
Propiedad Industrial,ci Doctor Giancarlo Marcenaro JØnez. 

2. Oaridad de la solicitud 

Respecto a este punto, ci solici1ante manifiesta que mediante las modificaciones 
realizadas tanto en la descripción como en el capItulo reivindicatorio quedan 
subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que ci nuevo capItulo 
descriptivo y las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concision a la 
invención descrita, siguiendo 125 recomendaciones  realizadas pot ci examinador 
en su concepto tØcnico. 

El examinador cuestionaba qie dos elementos diferentes terilan un mismo 
nimero, tanto en la pÆgina 12 cQmo en.la flgura 3. Este hccho ha sido corregido 
para que ahora ci voitaje de entrada tenga como mimero de referencia (61) en 
lugar de (62), ci cual correspond C’  al circuito regulador del voltaje. 
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Adicionalmente, el examinador establece en su concepto tØcnico que "La 
descrpci6n c4flcada NO pe?wIitf identjficar una farina de ejccucion data 

y 

conipteta de hi 
mejora cansiderada patentable porque dieha descrpcidn so limita a mencionar los componentes 
del sistema do rectperación  ampliàiwcnte conocido en el arte junta con ci usoj/o secuencia de 
pracesamiento de seia4 pero sin que sea posible deterininar coma so puede ejecutar o fabricar 
dicha mejora. 

(..) Es importante recordarie al interesado tenga en cuenta que hi simple presencia do una 
descripcidn do la forma preferida NO basta para cumplir ci requisito legalparque Jo que la 
norma exige es, en cierta medida, hi "receta " para ejecutar a fabricar hi unidad locaik<adora 
(producto) que se desea a,,sparar. Par consiguiente, doscribir elprocesamienta do seial(es) con 
modios tIcnicos NO serve defundamenlopara reivindicar dichos medios tØcnico/’. 

S Sobre este particular, nos pertiiimos informar que la descripción claramente 
divulga una unidad locali2adora de vehIculos denominada como VLU (pot sus 
siglas en inglØs). Particulanneite, las VLUs del solicitante son ampliamente 
conocidas en el canipo de la recuperación  de vehIculos robados, tal como se 
indica en las pÆginas 1 

y 

2, dondØ se establece que 

"El exitosoy popular sistema do recuperaddu do vebiculos del solicitante, vendido baja hi marca 
Lojackfi inclujie una pequena unidd elecfrdnica localüadora do vehIculos proziista de an 
transpondedor oculto dentro del vehiculo, una rodprivada do toms do ceir,uinicacidn cada una de 
his cualos hone una unidad trasmisora remota, uno a aidsehIcnlospolicia1es equpadas can una 
unidad de rastreo do vehicuios,y an centre de red con una base do datos do los clientes, quienes 
ban adquirido una unidad localkadora do i.’ehlculos El contra do red so interconecta con ci 
Contra Nacional de Inforinacion de Delitos. Las entradas do esa base de dams comprenden el 
namero VIN del vehIculo del efientej �1 cddigo do identflcaci6n asignado a hi unidad 
loca1iadora de vohIculos del cliente. 

Cuando an cliento delproducto Lejackfi infarma que cii vehiculo ha sido robado, so envIa ci 
nefrisero ON del mismo a Un centre polidal para set ingresado on una base de dates de 
vebiculos robados. El centre do red inc/ny an software quo se interconecta con la base do dates 
del centre policialpara comparar el niknoro VIN. del z’ehIcuio robado con hi base do dates del 
contra do red, 01 cual inc/ny los ndmeros I/IN que corresponden a los cddigos do identijicacidn 
do hi unidad locaiiadora do vebiculos. Cuando haji una coincidenda entre ci nÆmero VIN de 
an vebIculo robado 

y 

an código do identficacidn de hi unidad lacaliadora do #thiculos, coma 
podria ser el caso cuando el vehiculo robado esId equpado con tal unidad localiadora,ji cuando 
ci contra ha confirmado quo ci vebIculo hi side rQbado, el contra do red so comunica con las 
unidades trasmisoras retnotas de las varias tories do comunicacidn (actualmente existen 130 a 
nivel nadonal) 

y 

cada una do c/las trasmite an mensaje para activar ci transpondedor do hi 
inidadparticular localiadora de vebiculos quo Ileva el cddigo do identijicación. 

Se activa ad ci transpondedor do la unidad iecaiiradora de vebiculos quo so encuentra en el 
vehiculo robado j comien-<a a trasmitir el código mice do identjficacidn do la unidad 
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localzadora do t’eb:culos La unidad rastreadora de vehiculos de cualqu:er vehiculo poitcial 
cercano al vehiculo robado recibe oslo c$d:go del tranrpondedor do la unidad locak’<adora de 
vehic2Ilosy, tomando coma base la sntonsdad de hi seialj hi tnforinac:dn dzrecc,onal, el vehiculo 
pohczal apropzado puede lamar medidas actwas para recuperar el vehiculo robado Ver, por 
ejemplo, his Patentes Norteamericanas No: 4.17Z466, 4.818-988,  4908609, 5704,008, 
5917423, 6229988, 6522698j 6.665.613,  tot/as zncorporadas aqui a modo do 
referenda". 

AdemÆs, una unidad locali2adora de vehiculos o VLU es un artIculo tangible, 
que tiene una forma especIfica y esth compuesto de una sene de elementos o 
partes, tanibtØn tangibles, que permiten que dicha unidad tenga un 
comportamiento especIfico al set utilizado en un sistema, becho que es chiro para 
una persona medianamente versada en la materta que puede entenderlo y ejecutar 
la mvenclón reclamada leyendo la descripción  de la sohcitud en estudio, donde se 
especifica que la unidad o ’VLU estÆ compuesta pot receptores, fuentes de 
comurncación, transpondŁdores, circuitos reguladores de lit fuente de poder, 
circuito dc protección, circuitos de flltración y componentes de circuitos, tales 
como condensadores y chodos hinitadores de voltaje) que hacen que para un 
tØcnico versado en la matetla sean realmente entendible como ejecutar y fabncar 
la unidad locah2adora de vehiculos reivindicada en la presente solicitud 

De acuerdo con lo anterior, existe un ampho soporte en la descnpción para que 
una persona versada en la materia Øfectâe la mvención reivindicada. 

En este sentido, resaltamos ci hecho que ci solicitante en ningn momento estÆ 
pretendtendo reclatnar el procesanilento de seflales, pot el contrarlo se desea 
proteger una unidad locahzadora de vehiculos (VU)) que comprende una sene 
de elementos, pero NO se reclitma el procesaniiento de seflales, como lo 
pretende entender el examinador. Esto se puede ver claramente en las nuevas 
reivindicaciones 1 a 5, donde se establece que se busca protección para "Una 
unidad localtadora do vehiculos (10) caractenada porque comprende tin receptor (40) quo 
recibe una selal desde una red defuentes do comunicacidn (16),  an transpondedor (12, 42) quo 
so actzva cuando una fuente do comumcaczdn (16) envIa un mensaje al receptor, un circuito 
regulador do la fuente de podor (50) decl:nado a regular a tin voltaje do entrada nominal j 
alimentar al receptorj al transpondedor (12), tin circuito deproteccion (52) sensible al voltaje 
do entrada injiectado al mono: tin ordez do magnitud major quo el voltaje do entrada del 
vehiculoy configurado para jijar el voltaje do entrada injectado  en tin voltaje mdx:mo 
predeterimnado, el mismo a aproximadamente el tmsmo del voltaje do entrada del vehoculo , el 

I

 

circuito do proteccion (52) comprende tin circuito defiltracidn (60) con al mono: tin dispositwo 
protector do voltaje (70, 72, 74) quo soporta, sin sufrir danos, tin nwel do voltaje do entrada al 
menos tan alto canto el voltaje do entrada siyectado,y tin circutto regulador de voltaje (62) que 
induye al memos an dispositwo protector de voltaje (78, 80) quo soporta, sin sufrir dabs, an 
nivel do voltaje do entrada al memos tan alto coma el voltaje de entrada inyectado." 
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El tØcnico medianamente versado en la inatetia puede ver claramente que lo que 
se desea proteger par medio de la presente solicitud es una unidad localizadora 
de vehiculos que son robados, Ia cual cuenta con una unidad de yrotección, 
es decir un circuito de protección que permite  que todo el sistemp 0 la 

vehfculo hurtado cuenta con unidad localizadora, esto con ci fin de Mar 
la unidad y evitar gc 10 sigan y IQ atrapen 10 q permite que IaVLU 

Asi las cosas, es deseo del solicitante inanifestar que lo que se reivindica Cs una 
nueva y no obvia combinaciób de elementos en una unidad localizadora de 

S vehIculos, pot ejemplo, los cuales proporcionan ventajas sobte lo existente en el 
arte como es ayudar a prevenir que alguien deshabilite la VLTJ mediante la 
inyección de un alto voltaje, hecho para el cual el examinador no ha suministrado 
la suficiente evidencia para desvirtuat el cumplimiento de los requisitos de 
patentabilidad, como se indicarÆ ma’s adelante. 

Dc acuerdo con lo expuesto, el solicitante respetuosamente sostiene que los 
elementos de la reivindicación 1 estÆn perfectamente definidos por su estructura 
y función y no simpiemente cotno una "seftal de procesainiento" 

Ahora bien, el examinador tambiØn establece en su concepto tØcriico que "La 
reipindicacidn ise redactd en tIm,inos del resultado a obtener mediante usc de medics tØcnicos,y 
en secuencia ldgica deprocesamiento de selal, lo cual, no sepermite.,.". 

e 

Como respuesta a la deciaración del examinador, ci solicitante retoma lo 
mencionado anteriormente y le aclara al examinador que la reivindicación 
independiente 1 claramente define una unidad localizadora de vebIculos que se 
caracteriza porque coniprende un circuito tegulador de la fuente de poder (50) 
destinado a regular a un voltaje de entrada nominal y alimentar al receptor y al 
transpondedor (1.2) y un circuito de protección (52) sensible al voltaje de entrada 
inyectado al menos un orden de magnitud mayor que ci voltaje de entrada del 
vehIculo y configurado para fijr el voltaje de entrada inyectado en un voltaje 
mÆximo predeterminado, ci mismo o aproximadamente el mismo del voltaje de 
entrada del vehiculo , ci circuito de protección (52) comprende: un circuito de 
flltración (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 
voltaje 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 ci voltaje de entrada 
inyectado, lo cual corresponde all  elementos electrónicos fisicos y tangibles que 
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son configurados de una forma especifica para que la VLU que se desea proteger 
tenga un comportamiento diferente a las unidades existentes en el estado del arte. 

Pot tal razón, no entendemos, cómo ci hecho de mencionar una serie de 
componentes electrónicos y/p la relacion o tipo de conexion que existe entre 
ellos, puede set considerado como el resultado a akanzar, si en ningm momento 
de las reivindicaciones se esth recianiando lo que se obtiene al usar la unidad 
localizadora de vehiculos, smo que pot ci contrano, se define claramente cuales 
son los elementos que la coxnpoien y no ci resuitado que se obtiene pot medio 
de dichas partes. 

En consecuencia, se puede declarar que la reivindicación independiente 1 no 
define en ningl’ln momento el resultado a alcanzar sino que especifica claramente 
que se desea proteger una nidad 1ocahadora de vehIculos (VLU) que 
comprende los elementos. electrónicos anteriormente mencionados que cuniplen 
con un criterio especifico, que NO corresponde bajo ninguna circunstancia al 
resultado a alcanzar. 

Adicionalmente, el examinador etablece que "Las reivindicadonos 3ji 8 son iguales, lo 
que afecta hi concision", sin embargo la reivindicación 3 define "La unidad localiadora 
de vebiculos (10) do acuerdo con hi ioev:ndicaczon 1, caracteriada porque ci circuito de 
protccción (52)inc/ny un diodo (80) km:tador do voltaje que jgia el zioltaje do entrada 
snyctado al zioltaje mdx:mo predeterirnnado" y la reiviindicación 8 "La unidad loca/zadora 
do vehiculos (10) do acuerdo con la rewindicaceon 7, caracterzada porgue ci circwto 
reguladorde voitaje (62) de iapthvera etapa inc/ny un diodo Iwutador (80) do 
voltaje quo jija hi sakda del cercusto dejiltraceon a dicho inaxuno predeterniznado", donde se 
puede vet claramente que los elementos que se estÆn limitando ci alcance de la 

. invención en cada uno de estOs casos, son coinpietamente diferentes No 
obstante, el solicitante ha decidlido cancelar dicha reivindicación 8. 

Ahora bien, respecto a la dependncia de las reivindicaciones 2 a 9, esta objcción 
no es Clara pues si el objeto de la solicitud es un producto, en este caso una 
unidad locahzadora de vekIculos (VLU), no se entiende de donde ci examinador 
considera que dicho producto debe o estÆ relacionado con pasos de un proceso 
Aunque no es clara su objeción, ci solicitante ha reahzado correcciones a la
reivinchcación 1 para que ahora inenclone todos los elementos de la VLU y su 
mterrelacion y ha ehminado las reivindicaciones 5 a 8 para tratar de hacer aiin 
mÆs Clara la invención. 

Dado que ahora la reivindicación 1 bace referencia al circuito de protección (52) 
y ci circuito de la fuente de podct (50), la dependencia de las reivindicaciones 2 a 
5 es Clara pues en ellas se precisan caractcrIsticas de estos dos elementos. 
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Asi las cosas, la reivmdicación 2 define que los componentes del circuito de 
protección (52) estÆ seleccionado para soportar un voltaje de entrada myectado 
mayor que el voltaje de entrada nominal La reivindtcacion 3 indica que ci circuito 
de protecclón (52) incluye un diodo (80) hmitador de voltaje que fija ci voltaje de 
entrada myectado al voltaje mÆximo predeterminado Por su parte, la 
reivind.icacion 4 precisa que el circuito de proteccion (52) estÆ integrado con ci 
circuito regulador de Ia fuente de poder (50) y la reivindicación 5 establece que el 
circuito de la fuente de poder (GO) incluye ademÆs un circuito regulador (64) 
conectado al circuito regulador de voltaje (62) y configurado para sumirnstrar los 
niveles apropiados de voltaje al receptor (40) y al transpondedor (12,42). 

Considerando la información  anterior, es claro que la dependencia de las 
reivindicaciones 2 a 5 es correcta loda vez que ellas se refieren a los elementos o 
propiedades de los elementos meticionados en la nueva reivindicacion I 

Dc otra parte, el examinador indica que "Todo ci documento contzene errores de 
transcnpcson, rcdaccidn,y traducczón no so hard una ksta detailadajia que send una labor 
d:pendwsa, 1iwa de nuesttas fwidones La presentaclon general de la solicitud es, 
por caitficarla do a/gun modo, pesma porque tanto ci docuinento original como el de la 
traduccion se allegaron en hojas de rainaflo carta cuando es bun conoc:do que se debe usar 

I legal (oficio), adwionalmente, no se re.petan las msfrgenes catableddas de 2,5 cm 
aniba y a la izgwerda y de 2 cm a Ja de-roc�ha y abajo" (El subrayado es 
nuestro). 

Con respecto al pÆrrafo anterior, ci solicitante presenta nuevamente la solicitud 
en su totalidad en hojas tamaio oflcio con las mrgenes definidas por ci 

II

 

examinador. Sin embargo, 1mamos la atencion del examinador al hecho que se 

. 

1 menciona que revisar esos formalismos de la solicitud se encuentra ’fuera de 
I nuestrasfuncionel’, pero no entendcmos cómo at este tipo de supuestos reqinsitos 

se encuentran fuera de las funciones del examinador de los reguisitos de 
paternabthdad, ci examinador se permite inchcar que la presentación de  la 
solicitud en general es "pØsima" por ci 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 seflalar que el anÆlisis de claridad del examinador se 
reduce a aspectos for-males que de ninguna forma le qultan sentido o le dan un 
alcance difetente a la solicitud. El articulo 28 de la Decision 486 consagra que 
"La dcscnjxidn deberd divulgar hi invncidn do inanera sujicienteswente ciaraj completa para 
su comprensidnypara que una persona ca padtada en la niateria tIcnica corre.pondientc pueda 
ejecutarla La descripcidn do hi invenddh tndscard el nombre de Ia :nvenczdn e inclusra hi 
siguiente informacidn. 

a) El sector tecnoldgico al quo se ref1 ore a al cual se aplica hi invencidn; 
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b) La tecnologIa anterior conocidapr ci solicitante quefuese Ætilpara la comprensidn-Y ci 
examen de hi invendón, y his ejŁrencias a los documentos y pziblicaciones anteriores 
relativas a dicha tocnoiogIa; 

c) Una descrzbción do la irn’ención en tØrniinos quepermitan la conrprensión deiprobleina 
ticnico y de la soiucidn aportadapor hi invencidn, exponiendo las dfrrentesj eventuales 
ventajas con r&rpecto a Ia tecnologfa anterior; 

d) Una reseia sobre los dibujos cuaizdo los hubiera; 
e) Una descripcidn do hi mejor maiera conocida par ci solicitante para ejecutar o fiwar a 

la prdctica la invcncidn, utiiiando ejeinpios j referencias a los dibujos, do ser istos 
pertinentes;y, 

j) Una indicación do hi inancra en que la invención sat4face hi condicidn do sor susceptible 
do aplicación industrial, si ello nEfuese evidente do hi descripddn o de hi naturalea de 
la invenddn". 

De acuerdo con el anterior articulo es claro que la obligación  de claridad estÆ 
sujeta a un propósito consistente en la comprensión y pata que 1* persona 
versada en la materla de la invenciôn pueda lievarla a cabo. 
Definitivamente estos son los dos criterios que soportan la claridad de la 
invención, de tal forma que las objeciones de una descripción pot falta de 
claridad tendrn lugar cuando los obstÆculos que originan la misma afectan la 
comprensión de  la invención o de alguna forma impeclirlan la ejecución de 
la inisma. 

A renglón seguido ci mismo artIculo 28 especifica de forma muy clara la 
información que debe contener la invención, esto es, ci sector tecnológico, el 
arte anterior, la descripción de la invención con sus eventuales ventajas, la resefla 
de los dibujos si a do hubiere lugat, ejemplos y cómo esa invención si tiene 

� 
aplicación industrial. 

AsI, el legislador andino ha querido dare alcance a la claridad de la invención con 
las partes que la componen, de tal forma que ellas son necesarias para que 
cualquier persona versada en la tnatenia entienda y pueda ilevanla a cabo. 
Consideramos definitivamente quo estas partes son las que dan el alcance de la 
claridad y que si alguna de ellas se viera afectada o no apareciera, lógicamente 
podria haber lugar a una objeción pot fai.ta de claridad. 

No obstante lo anterior, esa Superintendencia le estÆ dando un alcance al ardculo 
que no iiene, fruto de una interpretación errónea y sesgada. Es absolutamente 
inadmisible bajo una adecuada interpretación de la norma en discusión, que ci 
examinadot formule objeciones cÔmo "La prescntacidn general de hi solicitud Os, por 
cal#icarhi do al  ,nodo, pisinia porque. tanto ci docuinento original como ci de hi traduccidn so 
ailegaran en hojas do lamalo carla, cuindo es bien conocido que se debe usar legal (ojicio); 
adicionahnente, no so respetan las tndrgcnes establecidas de 2,5 cm atribaj a hi iquierdaj de 
2 cm a hi derecha3 abajo", en dondº es evidente un giro en el tipo de hoja y las 
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mÆrgenes en las cuales se allegó el documento de la solicitud de patente pero de 
ninguna forma esta presentación de la información o de bx inverición que se desea 
proteger le impedirla la comprensión a la solicitud o le impedirla a la persona 
versada en la materia la ejecución de la in.vención. Es ma’s, el examinador estuvo 
en la capacidad de leer la invención descrita a  to largo de la, solicitud y de 
entenderla, taón por la cual pudo teaIiar objeciones de supuesta falta de nivel 
inventivo y otras objeciones que serÆn discutidas mÆs adelante. Pot lo tanto, es 
claro que la presentación de  la solicitud en tin tipo de hoja y las mÆrgenes de la 
misma, no afecta para nada ci contenido de la materia que se desea proteger pot 
medio de la patente. Sumado a to anterior y corno en numerosas ocasiones to ha 
indicado ese Despacho, ese requisito no se encuentra en la Decision 486, 
mica norm atividad vigente, pot lo tanto su exigencia va mÆs aJiÆ de las 

obligaciones cstablçcidas pot la norma andina y pot tanto, no es necesarlo 

su cumplimiento. 

De esta forma sucesiva, el eaminadot de patentes sigue formulando objeciones 
de carÆctet insidioso, puntilloso y formalista que estÆn fuera de los dos 
criterios de la norma andina. Sobre este punto, nos preguntamos entonces ecuil 
es la función de la adniinistración? Le recordanios a la Supermntendencia de 
Industæi. y Comercio que de acuerdo con el articulo 123 de la Constitución 
Politica "Los sewidores pÆblicos estdn al servicio del Estado j de la coinunidad; ejercerdu sus 
funciones en laforinaprevista pot la Constitucidn, la leyj el reghvnento", de tal forma que 
los examinadores de esa Superintendencia at analizar un caso como el presente, 
estÆn obligados a bacerlo de :conformidad con los prmncipios orientadores de las 
actuaciones administrativas en cuyo desarrollo debe observarse, entre otros, 

la 

. En desarrollo de la norma constitucional anterionnente citada ci Código 
Contencioso Administrativo indica en su artIculo 3 que "En virtud delprinczjio de 
celetidad, las aatoddadcs ten&in ci impulso oficioso de los proccdiinicntos, 
supriinirdn los trÆmites innecesarios, utiliaranforinu1ariospara actuaciones en serie cuando la 
naturalea de ellas lo haga posibiej sin que ello releve a las autoridades de la obligadón de 
considerar todos los argumentos,ypruebas de los irneresado1’ (el subrayado es nuestro). De 
forma complementaria el pnncipio de eficacia indica que "Se tendrd en cuenta que los 
pro cedimientos deben lograr su jinalidad, ret ioviendo de oficlo los obsticulos 
putamente formales v edtando dedsiones inbibitorlas. Las nulidades que 
resulten de vicios deiprocedimiento podrdn sanearse en cualquier tienspo (de ojicio o) a peticidn 
delinteresado" (el subrayado es nuestro). 

Las anteriores normas sin dUda alguna le estÆn dando la facultad at examinador 
para realizar actuaciones cificiosas con lit fnalidad de remover obstÆculos 
puramente formales, to que ignifica que si el examinador de patentes encuentra 
temas de puntuación, expresiones que no estn en ci cliccionario de la Real 
Academia de la Lengua o aspectos fonnales que de ninguna manera necesitan la 

J36 
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aclaración del solicitante porque no afectan lit comprenslón y la posibihdad de 
ilevar a cabo la invenclón debe, como es mandato de la icy, proceder a no 
objetar pot simples errores fotmales o a remover el obst.cu10 si la acción estÆ en 
sus manos. 

Una vez mÆs agradecemos a ese despacho limitar sus comentarios a 

uuauus. 

En consecuencia, nos permilimos informar que las nuevas reivmdicaciones 1 a 5 
son claras y concisas y los elementos descritos en dichas clÆusulas son 
entendibies pot una persona medianamente versada en la materia, la cual puede 
ver las figuras presentadas con la sohcitud y entenderÆ claramente cómo son las 
conexiones que se crean entre todos los elementos que forman parte de la unidad 
localizadora de vehiculos que se desea proteger. 

30 No es una invención 

En este punto, ci exarriinador estableció que "Acorde a laprdctica co,nün seguida, hi 
ofic.zna consideray considerara come soporte l4gico coma tal no solo las instrucciones que necesita 
una mdqusna para obtener sin ressiltado, sino tam  los modules de programacton, las 
estructuras de dates, las secuencias logscas de procesainiento de informacion ,y/ a datos, los 
cocligos, his rutsnas, losprotocolos, los algoritmos, los diagrainas deflujo, etc no solo porque asl 
lopermite hi norma, ( a en citaiquser otraforma que, al ser incorporadas en un dspos:two de 
lectura automatirado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sine porque 
tØcnicamente son progransas como tai, 

Del estudie de hi solicitud salta a hi vista, en primer lugar, que la reivindicación 1 y sus 
respectivas dependsentes, so redactaron en terminos del resultado a obtener medsante use de 
medsos tecrncosparaprocesarinento do irormaczon en secuencia idgica, Jo quo so considera soporte 
lógico como tat’. 

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que efectivamente el 
examinador es acertado en su declaración sobre lo que es considerado "soporte 
idgico como tat’ Sin embargo, es iniportante tener en cuenta que las 
reivmdicaciones mdependientes y sus respectivas depenchentes de la sohcitud en 
estudlo, en ningun momento pretender reclamar "las :nsfruccsones que necesita una 
inaqusna para obtener sin resultado, sine tambien los rnodulos do progranzacson, las estructuras 
de dates, las secuencias Id gicas de procesamiento do inforinacidn j/ o datos, los cddigos, las 
iwtinas, los protocolos, los algoritm’os, los diagramas de flujo", ni mucho menos un 
software definido como un proceso o una serie de etapas que permitan que una 
mÆqiiina tenga un comportainiento especifico. Por el contrario, lo que se desea 
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proteger darainente es un aparato łsco y taigib1c, es decir una unidad 
localizadora de vehiculos, que se instala en el interior de un vehIculo y que 
obtiene su potencia (voltaje y corriente) del sistema elØctrico de dicho vehiculo, 
donde la unidad locali2adora a VLTJ comprende "tin receptor (40) que recibe una selal 
desde una red defuantes de co,minicación (16); tin transpondedor (12, 42) que se activa cuando 
unafuente de coinuinicacidn (16) env&i tin mensaje al recptor; tin circuito regulador de lafuente 
de poder (50) destinado a regular a tin voltaje de entrada nominaiji alintentar al receptorj’ al 
transpondedor (12);y tin circuito de protcccidn (52) sensible al voltaje de entrada injiectado al 
menos tin orden de inagnitud qyor que el voltaje de entrada del iiehIcuio,y configurado para 
fl/ar ci voltaje de entrada injectado en tin voltaje miximo predeterininado, ci mismo o 
aproxitnadamente ci rnicmo del voltaje de entrada del iehiculo , ci circuito de protecdón (52) 
coinprende: tin drcuito de filtration (60) con al menos tin di.rpositiio protector de voltaje (70, 
72, 74) que soporta, an suflir daffos, tin nivel de voltaje de entrada al menos tan alto como ci 
voltaje de entrada injiectado, ji tin circuuto regulador de voltaje (62) que incluy al menos tin 
dispositivo protector de voltaje (78, 80) que soporta, sin sufrir dabs, tin nivel de voltaje de 
entrada al menos tan alto cômo ci z’oitaje de entrada injiectado", tal como se encuentra 
establecido en la reivindicación independiente 1. 

En consecuencia, el solicitante no entiende cómo un articulo tangible que se 
compone de una serie de elementos o partes fisicos que se pueden vet 
numetados en las figuras de la solicitud, puede set considerado como soporte 
iógico, teniendo en cuenta la cobertura del soporte iógico coma tal definida pot 
el examinador en su concepto tØcnico, donde Se indica que nicamente el soporte 
lógico no puede ser con.siderado ni se considetarÆ coma materia patentable. 

Adicionalmente, si lo que ci examinador pretende es excluir todas las partes 
electrónicas que, coma, una persona versada en el campo electrónico lo sabe, la 

. mayotIa de los componentes eiectrónicos deben tenet una especie de 
programación para que funcionen de lo contrario serIan siniplemente elementos 
dispuestos en un circtito que no cumplirian ninguna función, entonces en este 
punto se estaria violardo ci derecho de los solicitantes en general, ya que se est 
excluyendo un area muy importante e influyente del campo de las solicitudes de 
patente, teniendo en çuenta que la Decision 486 no indica en ningt’in aparte que 
todas las invenciones que comprenden componentes electrOnicos deben set 
exciuidas o representan una excepción a la patentabilidad. 

AsI mismo, ilamamos la atenciOn del examinador al hecho que cuando se desea 
proteger una invención en ci area de la electrOnica, donde dicha invenciOn inciuya 
elementos que requieran algOn tipo de programaciOn o involucren procesamiento 
de seflales o datos, NO se reciama ci procesamiento de seæales ilevada a cabo ni 
se reivindica las istrucciones con las que se programaron los diferentes 
elementos electrOnicos. Por el contrario, lo que se desea proteger es un sistema o 
el articulo como taly se hace estrictamente neccsario indicar cuales son las partes 
que lo componen, como se encuentran conectadas o como funcionan estas entre 
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si y cual es la función final de cada uno de los componentes, lo cual claramente es 
lo que se pretende definir y proteger por medio de las nuevas reivindicaciones 1 a 
5 de la presente solicitud. 

Por lo tanto, las nuevas reivindicaciones 1 a 5 definen claramente la materia que 
se desea proteger, es decir una unidad 1oca1iadora de vehIculos o VLU (articulo 
tangible) que se compone de una serie de eicmentos fisicos y tangibles, tal 
como se deflnió anteriormente, lo cual no se ajusta a las excepciones a la 
patentabilidad establecidas en el artIculo 15 de la Decision 486. 

4. Reivindicaciones relathas a un uso o a un uso dlstinto 

El examinador establece en su concepto tØcnico que "A la &Z de loprocedente resulta 
eziidente, quo la reivindicación 1 y por ende sus dependiontos do "unidad localfradora de 

’bkttlos" a do prodacto, NO confomsan un cuetpo de10 a lienar una necesidad industrial, as 
dodr, no revistenforina ibley, no so definieron par ,nedio do las caracterlsticas tIcnicas do 
ostructura a defunddn entre los conuponentes do una estructura, sino quo el/as so redactaron en 
tIrminos del resultado a obtener par nsa do medios tIcnicos y, en secuencia l4gica do 

procesauniento do scnal, lo quo no satisface ki establecido par la normaji lajurispradencia. 

Aqul es necesario precisar, de un lado, quo un producto para quo revista una farina tan &ib/e se 
debe desoibiry reivindicar defor,na quo so #pa como so ejecuta ofabrica elproducto pero no de 
quØ forina so usa a se puede usar, para procesar seæ’ales a niensajes, etc. con uno o 
companentes do un sisteina de locaiiadón do vehIculos convencional iii en qua secuencia se 
procesan las seiales (datos), tal CO/flO: ocurre en las reivindicaciones deipliego". 

Como respuesta a esta objeción, nos permitinios informar que mediante las 

modificacionesrealizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud y 
-definidos en ci punto 1 dØ este memorial, se superaron los probleinas 

presentados con la forma de dflniciOn de la invenciOn pot el supuesto "resultado 
a alcana?’. 

Adicionalmente, es deseo del solicitante llamar la atenciOn del examinador, jp 
vez mÆs, al hecho que por mdlio de la presente invención se pretende proteger 
una unidad localizadora de vebIculos o VLU, la cual reviste una forma tangible y 
es un elemento fisico cominmente conocido en mcrcado bajo la marca del 
nombre del solicitante (Lojack) y que permite ubicar un vehIculo por medio de 
rastreo cuando Øste ha sido robado. Esta unidad localizadora es un aparato que 
se ubica y se instala en el inte4or de un vehIculo motoriado, lo cual demuestra 
que efectivamente reviste una forma tangible, de lo contrario no serla posible 
realizar dicha concxión con el sistema elØctrico y electrónico del vehIculo. 

AsI mismo, esta unidad con forma tangible es definida claramente en la 
reivindicaciOn 1 y se caracteria porque comprende "un receptor !0 que rcdbe 
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una sejal desde una red defuentos de comunicaddn (16); an r.ranspondedo.r (12 42) quo 
se activa cuando unafuente de comunicacidn (16) envia tin mensaje al receptor; Wi cfrcuito 
rcgjUM
 

lador de la fuente de ppder (50) destinado a regular a tin voltaje do entrada 
nominal, alimentar al recptor3 eu transpondedor (12),ji an cfrcuito de protccdón 
(’52) sensible al voltaje do entrada injiectado al mono: us orden do magnitud mayor que el 
voltaje do entrada del vehIculo y ern/gurado para fijar el voltaje de entrada injiectado en un 
voltaje mJximo prcdetemdnado, ci mismo o proximadamente ci mismo del voltaje de entrada 
del vehIculo , ci circuuto do protecciós (52) comprende: Wi circuito de fikracidn (60) con 
al mono: an dispositivo protector de voltak MOP, 72 7) quo soporta, sin sufrir 
daæos, un nivel de voltaje do entrada al mono: tan alto canto ci voltaje de entrada inyectado, 
an cfrczzito regulado: de vØltaje (62) que incluy al memos art dispLosidvo 
protector de voltaje (78, $Q) quo soporta, sin sufrir dajos, tin nivel do voltaje do entrada 
al memos tan alto coma ci voltaje do entrada injiectado", donde estos subsistemas, partes o 
circuitos son elementos fisicos que revisten una forma tangible y que tambiØn le 
proporcionan una forma tangible a la unidad localizadora que se desea proteger. 

En este sentido, el solicitantp, se permite iridicarle al examinador que los. 
elementos relacionados en las reivindicacioties de la solicitud en estudilo ilevan a 
cabo funciones, como es tIjico en la mayorIa si no es en todas las 
reivindicaciones de patentes. Las funciones particulares de los elementos 
reivindicados, los cuales se eæcuentran dØntro de la unidad loca1iadora de 
vebIculos reclatnada, 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 estabiecido en ci artIcuio 30 de la Decision 486. 

Dc otra parte, el examinador estableciO que "Del estudia de la solicitud queda claro, do 
tin lado, que lo reivindicado simplemente relaciona coma pro ducto ci resultada a obtener 

mediante 
ci usa de 4aratos eonvnciona1es, canto son los componentes del sistema de 

recuperación do vehIculos camercialiados con hi uzarca registrada LoJack o departe del mismo, 
par ejemplo la unidad clectrónica localæadara, hi red do torres de comunicacidn, etc. coma se 
evidencia, de farina man/iesta, on toda hi descrbción (ver de pdgina 9 en ado/ante) donde 
reileradamente se indica que .rc bace tic a "utiiia" x,y a t elemento. 

En esfe punto, rest/ta mqy importante recordar al interesado quo hi oficina no puede aceptar 
canto sustento dopatentabilidad, ni ci uso do dipositivos convendonales o partes de estos para 
procesar, transmitir, intercambiar informaddn ni la redacción del documonto con una mqck, no 
adinitida, de caracteristicas porque i .rc distarsiana ci aporte real al estado de hi ticnica, altera hi 
proporción que debe existir entre Ia d6jgado Ia proteccidn solicitada, porque nose cumplen 
exigencias taxativas do hi Icy; por 14motivos anteriores .rc considera quo elpliego afecta las 
di.osiciones del citado artIcubo 21 do hi Decisidn 486". 

Como respuesta a los comentariôs y argumentos presentados por el exaininador, 
el solicitante desca inanifestar que si un detenninado eleinento, condiciOn o 
circunstancia de la nueva creacióó  ya hace parte del estado de la tØcnica no quiere 
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do decir, desde luego que la:: mvención deba  set rechazada pot considerarse 
como un uso o un USO distinto 

al 

que ya se le babia atnbuido antenormente For 
tal razon, el Tribunal de Justicia dci Acuerdo de Cartagena ha declarado que "bay 
que advei*r que toda creacsdn es en iiderta farina, pioducto del estado de la tØcnica 
existentc en el sentido do quo el inventor ha do toner en cuenta un conjunto de conocrnuentos 
ticnicos quo le per/rntan crear nue’o&piocedJmientos apbcables a Ia industna" 
(IbIdem, pÆginas 53 y, 54) (el su1rayado es nuestro). 

En este sentido, la afirmación del examinador no es acertada, ya que, como Øl 
claramente lo debe saber teniendo en cuenta su experiencia en ci campo del 
anahsis de las solicitudes de patente, todas las invenciones se derivan de algo 
exlstente o mejor aün, todos los tiuevos inventos se encuentran fonnados o 
compuestos pot una serie de elementos que ya se conocian en el estado del arte, 
ma’s especIficaniente cuando se lab]a de invenciones en ci Øampo de la ingemerla 
electronica, toda vez que los elementos electrómcos bien sea pasivos o activos, 
son amphamente conocidos en ci arte, como bien lo sabe una persona 
medianamente versada en la materla 

Como se ha mencionado en nunierosas ocasiones a lo largo de este escrito la 
unidad reivindicada es tin objeto tangible, definida pot elementos que realizan 
funciones determinadas Lo que el sobcitante reivindica para si es la unidad de 
localrzacion de vehIculos que presenta dertos elementos mterconectados de una 
manera particular, los cuales no hablan sido reunidos in acoplados para format 
un nuevo y ünico aparato o unidad de de locahzación de vehiculos que presenta 
ventajas que las ULV existentes en ci mercado no presentaban 

La unidad de localizaciózi  de veb cuibs reivindicada es tan tangible, que ella puede 
. set comprada, vendada e mstaladas dentro de, pot ejemplo, ci motor del vebiculo 

Ella mcluye componentes hardware que son los que se definen en la 
teivindicación 1, los cuales incluyen tin receptor y tin transpodedor, entre otros, 
los cuales tambiØn son elementos tangibles, que cumplen con una función 
especffica dentro del aparato o unidad de de localización de vehiculos La 
interrelación entre dichos componentes tangibles y los ejemplos de sus respetivas 
funcionahdades con respeto U41  del otto tambiØn se reclama Siendo asi, la 
invención no es simplemente una vieja unidad localizadora de vehIcuios con los 
componentes estandares usada de una nueva forma, como mal interpreta ci 
examinador. 

En iugax de do, ci objeto reclaniado pot ci solicitante es una nueva unidad de de 
localizacion de vehiculos, que incluye elementos estructurales nuevos y diferentes 
a los reportados en ci estado de 14 tØcnica, cuya funcionalidad dentro de la unidad 
es novedosa y proporciona nuevas ventajas que bace que el comportamiento de 

I 
dicha unidad sea distinto al de las viejas unidades que podlan set bloqueadas o 
dafiadas mediante la incorporación de alto voltaje A la fecha, el examinador no 

’2’ 
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ha mostrado que existiera en 41 estado de la tØcthca un dispositivo con los 
mismos elementos o una ULV que no fuera daflada pot el surninistro de un alto 
voltaje. 

Am las cosas, lo que cambia o permite que una invención sea novedosa, inventiva 
y completamente diferente a lo que eziste en ci estado del arte es la configuración 
de estos elementos y su disposición en un circuito, hecho que debe set claro para 
una persona medianamente versada en la materia. Pot lo tanto, la presente 
invención como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 5 
comprende una setie de elementos que se encuenträn y que son conocidos en ci 
estado del arte, pero tienen una configuración especifica que permite mejorar las 
propiedades de regulación de votaje de la unidad locali2adota donde se ubican, 
hecho que no habla podido set logrado pot ningin elemento de este tipo en ci 
estado de la tØcnica. 

.AdemÆs, es importante resaltar el hecho que el solicitatite no pretende reclamar 
simplemente una unidad 1oca1iadora de vehIculos "antigua" con componentes 
esthndar utilizados en una nueva forma. Pot ci coritrario, lo que se desea proteger 
es una nueva unidad localizadora de vehiculos o VLU (o sistema para 
dispositivos electrónicos), la cual incluye nuevOs elementos estructurales, nueva 
funcionalidad y ademÆs, suminitra resultados nuevos y ventajosos sobre los 
existentes en el estado del arte. 

AsI mismo, consideramos conveniente Ramat la atención del examinador al 
hecho que ci articulo 21 de la: Decision 486 establece que "Los productos o 
proedimientos yapatcntados comprendidos en el estado de la ticnica, de conformidad 
con el Atdculo 16 de ii presente Decision, no sera’n objetc de nueva patente, per el 

� simple hecho de atribuirse un use distinto al originalmente comprendide por la patente iniciat’ 
(el subrayado es nuestro), dondo, Se puede vet clatamente que para que una 
solicitud sea considerada como el uso o segundo uso de algo existente, 
reguiere que se demuestre que se rçclama ya habla sido patentado o se 
encontraba comprendido enci estado del arte hecho gue no ha sido 
demostrado en ningüt momento por ci examinador. Pot el contrario, ci 
examinador mat intetpreta la norma y se lirnita a indicar en su concepto tØcnico 
que los componentes que forman parte de la unidad iocaiiadora reclamada ya se 
encontraban en ci estado de la tØcnica y que forman parte de los aparatos 
convencionales coinercializados bjo la inarca Lojack, pero en ningin momento 
estÆ teniendo en cuenta la nueva configuraciOn de elementos ni la nueva 
funcionalidad de los mismos. 

En consecuencia, se puede establecer que la presente invenciOn como se 
encuentra definida en las nuevas reivindicaciones I a 5, no corresponde a un uso 
y menos ain a un segundo uso de, algo ya conocido en el estado de la tØcnica, 
teniendo en cuenta que ci exatninador no ha demo strado que efectivamente lo 
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que se pretende proteger carece de novedad o ya se encontraba en ci estado de la 
tØcnica y se le estÆ atribuyendo un uso diferente al que tenla inicialmente. 

S. Nivel Inventivo 

Con relación a este punto, es deseo del solicitante manifestar que en relación con 
los argumentos presentados pot el examinador es necesario afirmar que carecen 
de Un anÆlisis adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas 
tØcnicas que existen para poder desvirtuar el nivel inventivo de la materia objeto 
de Ia solicitud en estudio, como a continuación me permito demostrar. 

En primer lugar, como se evidencia ma’s adelante, el examinador no realizó una 
adecuada interpretación del artIculo 18 de Ia Decision 486, con ci fin de 
desvirtuar ci nivel inventivo de la presente solicitud y partiendo de premisas 
erradas en cuanto a la supuesta obviedad de la materia objeto de la presente 
invenciOn y de su forma equivocada de anÆ1iis del requisito en cuestión, 
desvirtha sin justificación ci cumIimiento de dicho requisito para la solicitud en 
comento. 

En efecto, el examinador argumena en su concepto tØcnico No. 3900 que las 
antiguas reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud en estudio carecen de nivel 
inventivo, toda vez que "...el ticnico en la materia, de forma obiiia, habrIa obtenido lo 
reivindicado porque cargar unprorama en laforma de secuencia deprocesamiento o algoritmo a 
rutina a protocolo etc. aiprocesador del ordenador del centro de hi red 24 a aparato electrdnico 
similar, ca  de Jrocesar seiaizznansajes, cddigos a informaciones, para que ejecute 
determinada tarea u able nga do resultado, puesto gue se trata de 
operadones comØmnente, realizadas pot _ti en un sistenia de segaridad vehicular 
coma el comercialiado con Ia .marca arriba mencionada. 

De otro lado,. seleccionar (estd seleccinado) cada componente de un circuito, bien sea para 
protección de sobre voltajes, dejiltro, t,stgos, etc. as un proceso elemental seguido en Ia tIcnica, 
pues basta conocer el voltaje i/o corriente n.zdximos a los qua so va a .conseter el circuito j 
consecuenteniente todos sus componentes, para determinar. las caracteristicas qua deben tener los 
elementos que se vqyan a einplear en ese circuito anparticular;por ejemplo, ehgir el tpo de diodo 
qua soporte determinado(s) voltaje(s), que para determinada zplicación en concreto puede ser un 
rec4ficadar de silicia, an diodo zoner, etc. en dependencia de la aplicacidn en la quo so vqya a 
emplear. Par este motivo, Ia reladonado en las reivindicadones 2 a 9 carece de nivel 
inventfro porque realizar dicha sŁlectidn cstÆ a! alcance de un tcnico en In 
materia pues es also que so aprende desde Ja un.iversidad y gue se aplica 
constantemente" (El subrayado es nuestro). 

Como se puede observar de los anteriores pÆrrafos, ci examinador se limitó a 

mencionar que la presente invenciOn, como se encontraba definida en las 

reivindicaciones 1 a 5, carece de nivel inventivo teniendo en cuenta que un 
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tØcnico medio versado en la materia se vetia motivado a realizar la selección de 
un tipo de dliodo o elemento eletróthco que permita realizar una regulación  de 
voltaje para evitar que la unidad localizadora de vehiculos (VLU) se queme o se 
dafle pot causa de la aplicación deun voltaje muy alto. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el supuesto "anÆlisis" realizado pot 
ci examinador, Øste no estÆ considerando todas las caracterisiicas de la invención 
y no se estÆ reconociendo el desarrollo inteiectual realizado pot ci solicitante al 
momento dc la presentación de la solicitud prioritaria, simplemente desvirtuando 
los esfuetzos del solicitante y declarando que cualquier persona versada en la 
materia o cualquier persona con conocimientos bÆsicos de universitario, lo cual 
es simplemente una afirmación sub jetiva y menosprecian, ilevarla a cabo la 
selección de un simple componentç electrónico para reducir el voltaje que ingresa 

Oal citcuito que suministra la potencia a la VLU, pero no se tiene en cuenta que lo 
que se pretende no es inicamente reducir este voltaje, sino que la presente 
invención proporciona una uthdad ]ocalizadora de vehIculos, donde localizar no 
significa simplemente decir que fue robado o no,  so que se hace necesario 
rastrear para encontrar el vehiculo y evitar que pot medio de una aplicación de un 
voltaje bastante alto se dafle la VLU y asI ci vehiculo no pueda set rastreado y 
recuperado, que es la esencia de la invención,  pot medio de un circuito regulador 
dc potencia y de un circuito de protección sensible al voltaje de entrada al 
sistema, hecho que fue desarrollado pot ci solicitante gracias a su esfuerzo 
intelectuat sin partir de documents existentes en el estado del art; becho que 
no estÆ siendo tethdo en cuenta porel examinador. 

kdiciona1mente, ci articulo 18 de la Decision 486 determina que "una invenddn 
tiene nivel inventivo, si para una perso1a del oficlo normalmente versada en la 

� p.iate.da tØcnica corresjondiente, esa invenddh no hubicie resultado obt’ia ni se hubiese 
derivado de inanereLevidente del estado de h ticnica". (El subrayado es nuestro). 

Lo anterior significa que ci anÆlisis de, nivel inventivo no es una comparación de 
los objetos de las anteriotidades y la solicitud en estudio. El anÆlisis de nivel 
inventivo debe demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo Østa 
no contiene un salto cualitativo, que dernuestre su altura insrentiva, teniendo en 
cuenta que se hace necesario demostrar con fundamento que la invención 
analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada 
en la materia, pot medio de su conocimiento y no por media de una serie de 
pthebas que pueden opcfonahnentØ resultar en la .obtención de la presente 
invención, partiendo siempre a pattir de lo que existe en ci estado dc la tØcnica al 
momento de la presentación de la soliitud prioritaria.. 

En este sentido, es importante mencionar que ci Manual Andino de Patentes 
estabiece que "La cuestidnpara ci examinador es si/a iiwenciön reijindicada es a no etiidente 

para un tienico en la materia. La existencia o Ia falta de cualquier ventaja tIcnica no es un 
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crAte rio absoluto para reconocer 0 no tin nivel ini’entivo. Elexaminador no ebe 
determfriar quØ "cantidad" de nivel inventho existe El nivel invendvo 
existe o no, no hay respuestas intermediad’ (El subrayado es nuestro). Para 
esto, el rnisrno Manual en la pgina 74 determina que existe un mØtodo gula con 
elfin de ilevar a cabo un anlisis de nivel lnventivo apropiado, el cual se basa 
en lo siguierite: 

10.2 MItodopara hi evaluacidn di nivel inventivo 
10.2.1 And/isis probieirni-.thluci6n 

Pam determinar ü el objeto de la reivindicación rest/ta obvio o so deriva do n.zanera evidente del 
es/ado de hi tIcnica so recurre, siempre quo sea posible, al mØtodo problema-soluciórz 

(..) La pregunta es qui probleuza rome/von his dj/’retzcias ticnicas en/re la invenddn  X ci 
es/ado do hi tIcnica,nds cercano? 

Dithas dfŁrencias, en tIrminos do cdracterIsticas ticnicas, en/re hi invendo’hy el es/ado do la 
tØcnica md.c cercano representan la solución aiproblema tØcnico en cuestidiL 

Se dthe definir elproblema gm incluir elementos de la solución, porque ern’onces hi 
soluciÆn sera evidente, 

(...) La pregunta a conies/ar es Si teniendo en men/a el es/ado do la tØcuica en sit conjunto 
existe alguna indicaddn quo i/eve a la persona versada en hi materia a niodE/icar o adaptar el 
estado de hi tØcnica inds cercano para resolver eiproblema ticaico, do ta/firma quo 1/egue a an 
rest//ado que estuviera incluido on el tenor do la(s) reivindicadón(e).  

(...) En resuewen, el exanminador debeplantearse las 4guien/espreguntas: 
- Øes/aba tin iIcnico con conodmientos medios en hi mater/a en condiciones do plan/earse el 
pro blenta?; 

- edo 

resolverlo en lafornia en quo se reiviutdica?; 
- Œdeprever ci rem//ado? 
Si la respuesta es ajlrmativa on los trej’ casos, no haji nivel inz’entivo" (El subrayado es 
nuestro). 

AsI las cosas y tethendo en cuenta la información establecida en el Manual 
Andino, Se puede concluir que el exatninador no ha ilevado a cabo de forma 
pcertada el an1isis de nivel inventivo, ya que se liinita a afirxnar que lo 
reclamado en la presente invención hubiera sido obvia para una persona versada 
en la materia, toda vez que dicho tØcnico, en su labor diana, habrIa realizado la 
selección de un simple coinponente electtónico con el fin de controlar el voltaje 
que ingresa a la unidad localizadora de vehiculos, pero en ningón momento se 
esthn Ilevando a cabo las etapas antetiormente mencionadas como la de definir ci 
problema tØcriico a solucionar, ni talnpoco se hace la respuesta a. la pregunta de 
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"que’problema resuelven las dj/Łrencias tØcnieas entre la invención el estado de la tJcnica mds 
cercano?". 

Ma’s especIficatnente, el exaniinador no estÆ partiendo de lo existente en ci estado 
del arte, ya que no menciona ningün docurnento que pueda ser considerado 
como una anterioridad para poder afirmar que las diferencias que existen entre la 
presente invención y el estado de la tØcnica, hubiesen sido obvias o evidentes 
para una persona versada en la materia. 

�Adicionaimente, es iniportane mencionar que el exaininador no ha realizado un 
anâlisis  teniendo en cuenta la infortnación que existla en ci estado de la tØcnica y 
su conocimiento en el momento de la presentación de la solicitud prioritaria, que 
es la que se debe considerar en el momento dc analizar los documentos que se 
encontraban en ci estado del arte, los cuales no fueron inencionados en ningÆn 
momento por el examinador en su concepto tØcmco. 

En cuanto a las caracteristicas tØcnicas de la presente invención, nos permitirnos 
recordar que la interpretación prejudicial 81-IP-2006 del Tribunal ha establecido 
lo siguiente: ’Ante ella, espredso d/inirlo que se entiende par "’bjio "jipor "evidente". L 

lene diffcultad. Mientras que 
10C m(deme es a/.o tanciettoj’-clarociuc nadjejuede dudar racionalmente 
de elio se presenta de manera k’an perceptibleji manifiesta que inuestra certeaji claridad!. 
Como se podrd i’er, la d/irencia radica en Jo "tan") deforina que also que resulte obi.’io no es 
necesara,nente euidente; empero Jo que Os eziidente, es tambiØn obvio" l subrayado es 
flue stro). 

. En ci presente caso, Ia inverni6n no salta a la vista de una persona medianamente 
versada en la tØcnica toda vez .que no se han mencionado documentos o 
anterioridades que permitan crear Un punto de partida para el an1isis de los 
requisitos de patentabilidad, con el fin de diferenciar la invención deflnida en las 
nuevas reivindicaciones 1 a 9 con lo existente en la tØcnica. 

Ahora bien, ci Manual Andiæo de Patentes. es txiuy ciaro en evidenciar que existen 
ciertos parÆmetros para demostrat ci cumplimiento del requisito de nivel 
inventivo que estÆ basado en lo siguiente: 

"En la rdctica del examen defondo so puedo u/iliar una swie do indiciospara identjficar la 
existencia de nivel inventivo, tales como: 

- el cardcter inesperado del resultado; 
- ellwcho de haber superado wiprejuido tØcnico antedor 
- Ia sorprendente sencillq do Ia solucionpropuesta; 

Diccionarlo de la Lengua Espaæola, Vigesima Primera Edición. Madrid - Espana. 1992. Detiniclones de 
evidente, evidencia y obvio. Pp. 6$5 y 1.036. 
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- el hecho de haber superado dilkuirades ttcnicas rca/es 
- Ia originalidad do hi solución,  que so aparta del camino conocido abre una z.’Ia nueva; 

- el hecho do quo hi invención responda a una necesidadjia antigna, permanentey aÆn 
insati.1fechd’ (El subrayado es nuestro). 

En este orden de ideas, a lo IiLrgo de Ia descripción se estÆ mostrando de forma 
clara y .concisa que la presente irivención efectivamentecwnple con el requisito 
de nivel inventivo, toda vez que proporciona una solución a un problema 
existente en el estado del arte y que ningCin docutnento o ninguna persona 
versada en Ia materia habIa propuesto antes de Ia presentación de la solicitud 
prioritaria. 

TambiØn es iniportante destacÆr, como se ha venido tnencionando a lo largo de 
este memorial, que el estudio del nivel inventivo no se debe hacer de forma 
retrospectiva. Dicho estudio se debe limitar a los conocimientos de una persona 
versada en Ia materia antes de Ia presentación de Ia solicitud prioritaxia y lo que 
acÆ se ha mostrado es que basta ese momento un tØcnico con dichos 
conocinnentos y con los docurnentos que existia en el estado dcl arte, que no hart 
sido mencionados en ningün momento pot el examinador, no se habria sentido 
motivado a obtener el resultado alcanzado en la presente solicitud, como se 
deflnió anteriorrnente y mucho menos por medlio de Ia simple selección de un 
componente electróthco, tal coino un diodo, para regular el voltaje de entrada a Ia 
VLU, hasta ilegar a obtener Ia inención reclamadÆ en las nuevas reivindicaciones 
1 a 5 de la presente solicitud. 

AsI mismo, el anÆlisis de nivel inventivo realizado pot el seæor examinador es 
clatamente el resultado de un anÆlisis del tpo "hindsight". De becho, este tipo 
de anÆlisis no es permitido para : desvirtuar ci concepto de altura inventiva, toda 
vez que en este tipo de anÆlisis ci examinador no enfoca su estudio en ci 
momento en el que ci solicitant plantea un problema con ci fin de solucionar 
fallas tØcnicas existentes en los productos convencionales de un campo tØcnico 
especIfico, sino que se enfoca en Ia solución dada al problema planteado sin 
ilevar a cabo Ia bisqueda de documentos con conceptos anÆlogos en otros 
campos de la tecnologIa. A este respecto ditijo la atención del examinador a! 
"Manual para Examen de SaNdtudes, de Patentes do Invenddn en his QJicinas do Propiedad 
Industrial do los PaIses do la Comunidad Andina, publicado en Ia pgina Web de la 
Comunidad Andina, donde se establece en la pÆgina 74 en cuanto al nivel 
inventivo ". . quo hi büsqueda de anterioridades so efectüa a posteriori, tomando coriso punto 
departida hi mis/na invención,. . . J examinador debe realizar ci esfuerzo 

tØcnico con conocmientoà medios en is matexia en wi momento en que is 
invendón no era con ocida, es decir antes do Ia invencidu" (El subrayado es 
nuestro). 
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En ci presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de 
la presente solicitud se derive de la materia objeto del conocnmento de un 
tØcnico versado en la materia o de un estuthante de ingemerla electrónica, sin dat 
mayor importancia at trabajo desplegado y a la capacidad invenriva del solicitante 
para lograr ilegar a la solución del problema pianteado Es decir, que ci 
examinador no hace su 4n1isis partiendo del problema mismo que existla en la 
tecnica en ci momento en que 

ci 

solicitante di*’ige to4os sus esuerzospata 
encontrar una solución, sino gue enfaca su estudio en el momento en que 
el probiema ya fue resuelto 

En este sentido, es claro que existe una violación a la norma y a to establecido 
pot la Comunidad Aridina en sii pÆglna Web, de acuerdo con to mencionado en 
pÆrrafos anteriores, toda vez que el examinador no realjzó ci esfuerzo intelectual 
de ubicarse en la situación afrontada pot ci solicitante en ci momento de la 
presentación de la solicitud priotitaria, smo que tuvo en cuenta los conocimientos 
de un tØcmco versado en la materia al momento de la reahación de su anÆhsis y 
cuando se expicho su concepto tecnico 

En consecuencia, ci Manual Andino de Patentes establece que "( ) d 
II1g l.P# 1 1 .1 1... 

situación que  ha tenido gUe aftonwr ci tØcnico con conocirnientos medios 
en la materia en un momento en que Ia invenc45n no era conocida, es dear 
an/es de la :nvenaon" (el resaltado es nuestro), hecho que no fue reali2ado pot ci 
examinador sino que sirnpiemeiite se hmitó a declarar que lo rec]amado pot mi 
mandante hubiese sido obvio o evidente para un tØcmco versado en la materia 
con conocimlentos en sistemas de vigilancia, to cual quiere decir que ci solicitante 
no realizó ningcin esfuerzo intelectual iii la invención que se desea proteger pot 
mecho de la presente Invencion tiene ningun efecto sorprendente sobre lo que 
existe en ci estaclo del arte 

Pot lo tanto, es deseo del solicitante establecer que para desvirtuar ci 
cumplimiento del requisito de tuvel inventtvo pot parte de la presente mvenclón, 
se hace esinctamente necesano que ci examinador presente las suficientes 
pruebas y demuestre que efectivamente lo reciamado en las nuevas 
reivindicaciones I a 5 hubiese sido obvio para una persona versada en la materla, 
es decir un ingenlero eiectrónico con conocinuentos en sistemas de vigilancia, no 
un mgeniero de sistemas, ya que sus funciones y sus conocinuentos son 
completamente diferentes, al IZiomento de la presentación de la solicitud 
priontana 

En resumen, me permito decir cjue gracias a las moclificaciones expuestas en ci 
punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la 
presente solicitud cuniple cabaknente con los requisitos de claridad, nivei 

P-1056 



Clarke, Modet & CO 
COLOMBIA 

itwrentivo y no contiene reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso 
respecto a la uriidad de ubicación de vehiculos expuesta en ci nuevo capItulo 
reivindicatorio. Pot lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva 
reconocer estos requisitos y conceder ci privilegio de patente de invención a la 
solicitud en estudlio. 

De otra parte, solicitanios a ese dspacbo pronunciarse en relación con todos los 
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio 
del debido proceso consagrado eIi el artIculo 29 de la Constitución Nacional. Dc 
igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la 
presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos 
y razones que sustenten su objeci6n con el fin de que mi mandante tenga la 
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los 
artfculos 45 de la .Decision 486 -el cual otorga la facultad al examinador pata 
emitir los exÆnienes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo 
que seflala que: "habiIndose dada oportnnidad a los intcresadospara expresar sus opiniones, 

con base en las pwebas e infamies  disponibles, so ta,narÆ ki decision que serd niotivada al 
nienos enfomia suniaria si afecta aptv-ticulares" y "(.) deberOproferirse la decisiOn dejinitiva. 
Esta so motivard en 5115 aspectos do hichoy do derecha, y en los do conveniencia si es el caso 
respectivamente (el subrayado es nuestro). 

Seæor Superintendente, 

TP 20824 CSJ 

0 
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UNIDD LOCALXZDORA DE VEHICULOS QUE COMPRENDE UNA UNIDD DE 

I PROTECCION SENSIBLE A UN VOLTA3E DE ENTRDA INIECTADO 

CIPO DE LA INVENCION 

Esta invención se refiere a sistemas de recuperación de 

vehiculos robados y en particular a una unidad localizadora 

de vehiculos con protección para el voltaje de entrada. 

NTECEDENTES DE LA XNVENC ION 

El exitoso y popular sisterna de recuperación de vehiculos del 

solicitante, vendido baja la marca LoJackfi iricluye una 

pequefla unidad electrónica localizadora de vehiculos provista 

de un transpondedor oculto dentro del vehIculo, una red 

privada de torres de comunicación cada una de las cuales 

tiene una unidad trasmisora remota, uno o mÆs vehiculos 

policiales equipados con una unidad de rastreo de vehiculos y 

un centro de red con uha base de datos de los clientes, 

quienes han adquirido una unidad localizadora de vehiculos 

El centro de red se intØrconecta con el Centro Nacional de 

Información de Delitos. Las entradas de esa base de datos 

comprenden el nümero VIN Oel vehiculo del cliente y el c6digo 

de identificación asignado �a la unidad localizadora de 

vehiculos del cliente 
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Cuando un cliente del producto LoJackfi informa que su 

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

un centro policial para ser ingresado en una base de datos de 

vehiculos robados. El centro de red incluye un software que 

se interconecta con la base de datos del centro policial para 

comparar el numero VIN del vehiculo robado con la base de 

datos del centro de red,’:. el cual incluye los nümeros VIN que 

corresponden a los codigos de ideiitificación de la unidad 

localizadora de vehiculos Cuando hay una coincidencia entre 

el numero VIN de un vehiculo robado y un código de 

identificacion de la unidad localizadora de vehiculos, comc 

podria ser el caso cuando el vehiculo robado esta equipadc 

con tal unidad localizadra, y cuando el centro ha confirmadc 

que el vehiculo ha sjdorôbdo, el centro de red se comunica 

con las unidades trasmisoras remotas de las varias torres de 

comunicación (actualmente existeri 130 a riivel nacional) 

cada una de ellas trasmite un mensaje para activar el 

transpondedor de la inidad particular localizadora de 

vehiculos que J,.leva el cdigo de identificación. 

Se activa asi el transpondedor de la unidad localizadora de 

vehiculos que se encuentra en el vehiculo robado y comienza a 

trasmitir el códgo unco de identificación de la unidad 

localizadora de vehiculos. La unidad rastreadora de vehiculos 

de cualquier vehiculo policial cercano al vehiculo robadc 

recibe este código del transpondedor de la unidad 
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localizadora de vehiculos y, tomando coma base la intensidad 

de la sefial y la infomación direccional, el vehiculo 

policial apropiado puede tomar medidas activas para recuperar 

el vehiculo robado. Ver, por ejemplo, las Patentes 

Norteamericarias Nos. 4.177.466, 4.818.988, 4.908.6090, 

5.704,008, 5.917.423, 6.22.988, 6.522.698 y 6.665.613, todas 

incorporadas aqul a modo de referencia. 

Una unidad tipica localizadora de vehiculos incluye, entre 

otras cosas, un receptor a un receptor y un trasmisor 

coinbinados coma un tranceptor, un transpondedor y un 

icrocontrolador programado para, entre otras cosas, 

controlar el funcionamint.o del transceptor y del 

transpondedor a fin de pracsar los merisajes recibidos par el 

transceptor y almacenar el niunero de identificación ünico de 

La unidad localizadora de vthIculos. Una fuente de poder para 

ui-ia unidad localizadora de vehiculos recibe una seæal nominal 

çie 12 voltios del vehiculo y filtra y regula el voltaje de 

ntrada para proporcionar los niveles de voltaje apropiados a 

fin de permitir el funconamiento del transceptor, del 

transpondedor y del microcontrolador, 

cuando ui-i vehiculo es robado, es posible anular la unidad 

localizadora de vehiculos c tandoenla misma un voltaje 

ce entrada muy alto (par Oj.emplo, 200 voltios). Cuando es 

sometida a tal voltaje de entrada, la fuente de poder, el 



transceptor, el transpondedor y/o el microcoritrolador (o sus 

cornponentes individuales)l pueden ser daæados y torna 

inoperable la unidad localizadora de vehiculos e iricapaz de 

trasmitir la seæal del trarspondedor. 

RESOMEN DE LA XNVENCXON 

Por lo tanto, un objetivode la presente invencion consiste 

en proporcionar una unidad localizadora de vehiculos para un 

’sistema de recuperación de vehiculos robados, la cual no se 

dafia si se inyecta tin alco’voltaje de entrada en la misma. 

La invención nace al comprender que mediante la incorporación 

de un circuito protector :l circuito regulador de la fuente 

de poder de la unidad localizadora de vehiculos, el cual fija 

el voltaje de entrada a un valor maximo predeterminado, 

fracasaran los intentos para anular la unidad localizadora 

mediante la inyeccion de l,un alto voltaje de entrada a la 

misrna 

Sin embargo, la invención 
en otras formas no necesita lograr 

’todos estos objetivos y sus reivindicaciones no deben estar 

’limitadas a estructuras o mØtodos capaces de lograr estos 

objetivos. 

La invención se una unidad localizadora de 



vel-iiculos con un receptor para recibir una seflal de una red 

de fuentes de coxnunicación, un transpondedor que es activado 

cuando una fuente de icomunicaci6n envia un mensaje al 

receptor y un circuito regulador de fuente de voltaje 

destinado a regular un voLtaje de entrada nominal y alimentar 

el receptor y el transpondedor. Un circuito de protección es 

sensible a un voltaje do entrada inyectado (alto nivel) y 

. estÆ configurado para fjar el mismo a un nivel mÆximo 

predeterminado. 

Tipicamente, cada componerte del circuito de protección estÆ 

seleccionado para soportar un voltaje de entrada inyectado 

mayor que dicho voltaje de entrada nominal. En una forma 

preferida, el circuito de protección incluye un diodo 

limitacior de voltaje que fja el voltaje de entrada inyectado 

al nivel mÆximo predeterminadb. En un ejemplo, el circuito de 

protección estÆ integrado con el circuito regulador de la 

fuente de poder. Por ejernp1.o, un circuito regulador de la 

fuente de poder incluye uæ circuito de filtracióri conectado 

al voltaje de entrada y un circuito regulador de voltaje de 

primera etapa coriectado al circuito de filtraciôn. El 

circuito de protección  4.s integral con el circuito de 

filtración y el circuito Iregulador de voltaje de primera 

etapa y cada componente del circuito de filtración estÆn 

seleccionados para soportar, sin sufrir danos, un voltaje de 

entrada inyectado superior a dicho voltaje de entrada 

5 



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

primera etapa es el que incluye un d:Lodo limitador de voltaje 

para fijar la salida del circuito de filtración al maxima 

predeterminado. Un circiito regulador de voltaje de segunda 

etapa estÆ conectado 41 circuito regulador de voltaje de 

primera etapa y estÆ configurado para proporcionar los 

niveles de voltaje apropiados al receptor y al transpondedor. 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DXBtJJOS 

Otros objetivos, caracterIsticas y ventajas serÆn evidentes 

para los expertos en el arte en la siguiente descripciOn de 

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

La figura 1 es un dagrama de bloque que ilustra los 

componentes primarios asociados con un ejemplo de un sistema 

de recuperación de vehiculo robado, de acuerdo con la 

invención. 

La figura 2 es un diagrama de bloque que ilustra los 

cornponentes primarios aociados con uria forma de una unidad 

localizadora de vehiculos de acuerdo con la invención. 

La figura 3 es un diagrama de circuito que ilustra el 

circuito de protección para la fuente de poder de la urxiclad 

localizadora de vehiculos ilustrada en la figura 2. 

6 



DESRXPCION DE ia roma PREFERIDA 

Aparte de la forma’: o formas preferidas descritas mÆs 

adlante, esta irivención coritempla otras formas y puede ser 

ilevada a la prcticade varias maneras. As!, se compreriderâ 

que la irivención no estA limitada en su aplicacióri de los 

detalles de construcbión y disposiciones de coinponentes 

iridicados en la siguiente descripción o ilustrados en los 

dibujos. Si se describe aqui solamente una forma, las 

reivindicaciones de la irivención no estÆn limitadas a esa 

forma. AdemÆs, sus reivindicaciones no deben ser 

interpretadas como restrictivas a menos que haya evidencia 

clara y convincente de que existe cierta exclusion, 

restricción o renuncia 

Como se vio en la secciOn anterior de antecederites, el 

sistema exitoso y popular de recuperaciOri de vehIculos del 

solicitante, vendido pajo la marca Lojackfi, incluye una 

pequeæa unidad electrónica localizadora de vehiculos (10), 

fIgura 1, con un tränsponcedor (12) oculto dentro del 

vehiculo (14), una red privada de torres de comuriicaciOn (16) 

cada una con una unidad trasrnisora rernota (18), uno o mÆs 

vehIculos policiales (20) equipados con una unidad de rastreo 

de vehlculos (22) y un dentro (24) de red. 

Cuando un cliente del, producto LoJackfi informa que su 

7. 
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vehiculo ha sido robao, se notifica el nUrnero VIN del 

vehiculo al centro poliial (26) a fin de que sea ingresado 

en la base de datos (28)’ de vehiculos robadc,s. El centro (24) 

de la red iricluye un software que se interconecta con la base 

de dates (28) del centre policial (26) para comparar el 

nimero VIN del vehiculo r,obado con is base de datos (30) del 

centre (24) de la red, la cual incluye los nümeros VIN que 

Scorresponden �a los códios de identificación de is unidad 

localizadora de vehiculo. Cuando hay una coincidencia entre 

un nfmiero VIN de un ivehiculo robado y un código de 

identificación de la uniad localizadora de vehiculos, come 

podrIa ser el case cuaido el vehiculo robado (14) estÆ 

equipado con la unidad (10) localizadora de vehiculos, el 

centro (24) de la red se cornunica con las unidades 

trasmisoras remotas (18) de las vavias torres de comunicación 

16 y cada terre trasntLte un mensaje para activar al 

transpondedor (12) de la unidad (10) localizadora de 

vehiculos que ileva el códgo particular de identificaciOn. 

El transpondedor (12) de là unidad 10 localizadora de 

vehiculos situada en el vehiculo robado (14), una vez 

activado comienza a trasmitir un código ünico de 

identificación de la unidad localizadora. La unidad (22) 

rastreadora de vehiculos del vehiculo policial (20) cercario 

al vehiculo robado (14) reibe� este codigo del transpondedor 

de la unidad localizadora y, tomando come base la intensidad 

8 
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de la sefial y la iriformacion direccional, el vehiculo 

policial apropiado puede tomar znedidas activas para recuperar 

dicho vehiculo robado (14). 

Una unidad (10) localizadora de vehiculos, figura 2, incluye 

entre otras cosas un receptor o un receptor y un trasmisor 

cornbinados en un transceptor (40), un transpondedor (42) y un 

inicrocoritrolador (44) L programado para controlar el 

funcionamiento del traæseptor (40) y del, transpondedor (42) 

para procesar inenajes recibidos par el transceptor (40) y 

almacenar el rnmero de identificación ilnico de la unidad 

localizadora de vehiculos. 

Una fuente depoder. (SO)’ de la una unidad (10) localizadora 

de vehiculos recibe una seæai nominal de (12) voltios del 

vehiculo (14) y filtra y regula el voltaje de entrada para 

proporcionar los niveles de voltaje apropiados destinados al 

funcionamiento del trnsceptor (40.), figura 2, del 

transpondedor (42) y del microcontrolador (44). 

El transceptor (40) recibe a travØs de la antena (11), 

figuras 1  2, seæales pocedentes de las torres (16) de la 

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

centro policial (26), el centro (24) de la red envia sefiales 

a la unidad trasmisora remota (18) de la torre (16) (y a 

todas las torres de la red) para presentar un mensaje al 



ransceptor (40), figura 2., Este rnensaje es procesado por el 

controlador (44) que activaa1 transpondedor (42), 

uando un vehIculo es robado, es posible anular la unidad 10 

localizadora de vehlculos nyectando en la m–sma un voltaje 

ide entrada muy alto (por ejemplo, 200 voltios) Cuando es 

’sometida a tal voltaje del entrada, la fuente de poder, el 

transceptor, el transpondedor y/o el microcoritrolador (o sus 

componentes individuales) pueden ser daæados y vuelven 

noperante la unidad (10) localizadora de vehiculos 

Pero esto no ocurre de acterdo con la invencion debido a la 

incorporacion del circuito de proteccón (52) configurado 

para fijar el voltaje de entrada de la unidad (10) 

localizadora de vehiculos a un maxima predeterminado 

Tal coma se ilustra en el ejemplo de la figura 3, el circuito 

de proteccion es integral con el circuito (50) de la fuente 

de poder, el cual inclue un circuito de filtracion (60) 

ii canectado al voltaje de entrada (61) procedente de la bateria 

del vehIculo. El circuito regulador (62) de voltaje de la 

primera etapa regula a la isalida de voltaje desde el circuito 

de filtracion (60) y el egundo circuito regulador (64) de 

voltaje de la segunda etapa recibe a la salida de voltaje 

’I 

regulador desde el circuito regulador (62) y estÆ configurado 

para proporcionar los niveles de voltaje apropiados al 

10 
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transceptor (40), a]. trartspondedor (42) y a]. microcontrolador 

(44). 

De acuerdo con una forma prefØrida, cada componerite del 

circuito de filtración (60), ,o sea condensadores (70, 72 y 

74) y el inductor (76) estan seleccionados para soportar, sin 

sufrir daflos, un nlvel dØ voltaje de entrada mucho mayor que 

el voltaje de entrada no’rinal de 12 voltios en (62). En un 

ejemplo, los condensadors (70, 72 y 74) pueden soportar 200 

voltios en la entrada (62). Se cumple 10 mismo con respecto a 

los componentes del circuito regulador (62) de la primera 

etapa. Por ejemplo, el condensador (78) puede soportar un 

voltaje de 200 voltios 2demÆs, el circuito regulador (62) de 

la primera etapa iricluye el diodo limitador de voltaje (80), 

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

voltios, tal como es filtrado par el circuito de filtración 

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

voltaje de la primera etapa presenta una seæal de 9 voltios 

a]. circuito (64) regulador de voltaje de la segunda etapa tal 

como se ilustra en 
el 

arte. Asi, no se describeri 

adicionalmente aqui otros componentes especificos del 

circuito (62) regulador de voltaje de la primera etapa y los 

componentes especificos del circuito (64) regulador de 

voltaje de la segunda etapa. 

En cualquier forma, Si antes de que un vehiculo policial 

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

vehiculos (22), pueda lqcalizar a un vehiculo robado (14), un 

ladrón intenta anular a la unidad localizadora de vehiculos 

(10) de dicho vehiculo robado (14) mediarite la aplicación de 

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

circuito de protección (52), figura 2, fija el voltaje 

aplicado a un valor nominal que permite el funcionamiento 

Sadecuado del transceptor (40), trarispondedor (42) y 

microcontrolador (44). Antes de que sea fij ado el nivel de 

alto voltaje, se seleciona a cualquier componerite del 

circuito sornetido al nivel aplicado de alto voltaje de modo 

que pueda soportar a]. thismo. En esta forma, la unidad 10 

localizadora de vehiculos furiciona correctamente aün cuando 

un ladrón intente anularla. 

Se ilustra caracteristicas especificas de la irivención en 

algunos dibujos y On otrós  no, pero esto es por conveniencia 

solamente ya que cada caiacterIstica puede ser combinada con 

cualesquiera o todas las lemÆs caracterIsticas de acuerdo con 

la inverición. Las palabas "que incluye", "que comprende", 

"que tierie" y "con", tail como se emplea aqul, deben ser 

interpretadas en forma amplia y comprensiva y no estÆn 

limitadas a cualquieri iriterconexión fisica. AdemÆs, 

cualesquiera forrnas descritas en la solicitud no deben ser 

tomadas como solamente fQrmas posibles. Otras forinas serÆn 

evidentes para los expertłs en el arte y caeri dentro de las 

12 
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siguientes reivindicacones. 

AdemÆs, cualquier enmienda presentada durante el trÆmite de 

la solicitud de esta ptente no es una renuncia de cualquier 

elemento de reivindicción preseritado en la solicitud tal 

coma fue presentada; ids expertos en el arte no puede esperar 

que se redacte una reivindicacióri  que pueda abarcar 

literalmente todos los equivalentes posibles ya que muchos 

equivalentes serÆn no pronosticables en el momenta de la 

enmienda y estÆn mÆs allÆ de una interpretación clara de 

aquello a lo cual se debe reriunciar (Si hubiese alga 

susceptible de rØnuncia); laezposición razonada que sustenta 

a la enmienda puede comportar no mÆs que una relación 

tangencial con muchos equivalentes; y/o existen muchas otras 

razones por las cuales no se puede esperar que el solictante 

describa ciertos sustitutos no importantes para cualquier 

elemento enrnendado de la reivindicacion 

\bt 
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BEIVINDICACIONES 

Una unidad localizadora de vehIculos (10) caracteriada 

porque comprende: 

� un receptor (40) que recibe una seæal desde una red de 

fuentes de cornunicaciórx (16); 

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

fuente de comunicaciri (16) envla un mensaje a]. 

receptor; 

� un circuito regulador de la fuerite de poder (50) 

- destinado a regular a un voltaje de entrada nominal y 

alimentar al receptor yl,al transpondedor (12); y 

� un circuito de protecci6n (52) sensible al voltaje de 

entrada inyectado al menos, un orden de magnitud mayor 

que el voltaje de entrada del vehiculo y configurado 

para fijar el voltaje d6 entrada inyectado en un voltaje 

maxima predeterminado, el mismo o aproxirnadamente el 

mismo del voltaje de entrada del vehiculo , el circuito 

de protección (52) compende: 

� un circuito de filtración (60) con al menos un 

dispositivo protector de voltaje (70, 72, 74) que 

soporta, sin sufriz dafios, un nivel de voltaje de 

entrada al menos tan alto coma el voltaje de entrada 

inyectado, y 

� un circuito reguladdr de voltaje (62) que incluye al 

14 
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menos un dispositivo protector de voltaje (78, 80) 

que soprta, sin sufrir dafios, un nivel de voltaje 

de entrada a1. menos tan alto coma el voltaje de 

entrada inyectdo. 

2. La unidad localizadora de vehiculos (10) de acuerdo con 

la reivindicacióti 11 caracterizada porque cada 

componente del circuito de protección (52) estÆ 

seleccionado para soportar un voltaje de entrada 

inyectado mayor qu6 dicho voltaje de entrada nominal. 

3. La unidad localizadora de vehiculos (10) de acuerdo con 

la reivindicación 1, caracterizada porque el circuito de 

protección (52) incluye.. un diodo (80) limitador de 

voltaje que fija lel voltaje de entrada inyectado al 

voltaje maxima predetermiriado. 

4. La unidad localizadora de vehiculos (10) de acuerdo con 

la reivindicación 11, caracterizada porque el circuito de 

protección (52) esta integrado con el circuito regulador 

de la fuente de poder (50). 

5. La unidad localizadora de vehiculos (10) de acuerdo con 

la reivindicación 1, caracterizada porque el circuito de 

la fuente de poder (50) incluye ademÆs un circuito 

regulador (64) de yoltaje de la segunda etapa conectado 

15 
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Una uriid.ad localizadoEa de vehiculos con un receptor que 

recibe uria seæal desde una red de fuentes de comunicación, un 

transpondedor activado cuando una fuente de comunicaciones 

envia un mensaje al receptor y un circuito regulador de la 

fuente de poder destinado a regular a un voltaje de entrada 

nominal y alimentar al receptor y al transpondedor. Un 

circuito de protección  es sensible a un voltaje de entrada 

inyectado y estÆ configürado para fijar al mismo (alto nivel) 

a un valor maxima predeterminado. 
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la 
Decision 486 de la ComisiOn de l Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

1.1 DescriłciÔn: Folios: _24_ a _37_ como se radicô inicialmente 
Folios: 144 a 156 memorial del 2010 - IV- 05 

1.2Reivindicaciones: 

1.3Dibuj_o: 

Folios: a se radicO inicialmente 
Foliàs:  

_38.... 
157�a-159�,memorial 

_40_como 
del 2010� IV- 05 

Folks:_  41_ a 46_ como se rÆdicO inicialmente 
Folits: _161_ a  memorial del 2010 - IV- 05 

1.4 Ooosiciones: Como Se informa en el folio 113 no se presentaron oposiciones por 
parte de terceros. 

1.5 Respuesta del Solicitante: Folios: _122.... a _143., 

2. Objeto do la Invención 

Segin la descripciOn, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una forma de 
manejo de mensajes para recuerar vehIculos, reivindicada en la forma de unidad 
localizadora de vehiculos. 

De ôtra parte, el nuevo pliego reivindica: una unidad localizadora de vehlcutos (10), 
relacionada en las reivindicacionfs I a 5. 

Segin la IPC la clasificaciôn del ÔbjetQ reolamado es 88OR 25/10. 

3. De la solicitud de Patente 

3.1 DescripciOn (articulo 28 D. 46) 

a. El articulo 27 de la DecisiOn 46 de la ComisiOn de la Comunidad Andina establece 



el 

que: "el petitorio (...) d) el nômbre de la invenciOn (.. ) naturaleza de (a invención’. 
Asimismo, el articulo 6 del decreto 2591, seæala que "el nombre de (a invencion de que 
se trata en el articulo 27 literal d) (...) deberÆ reflejar el obteto yel campo industrial con 
el cual se relaciona la misma y ser concordante con Is materia descnta y las 
reivindicaciones de la solicitud ( ) nombres de fantasia" (Subrayados fuera de texto) 

El nuevo nombre de la invenciOn ç titulo no refleja con claridad el objeto y el campo 
industrial al que se refiere la solicitud y no concuerda ni con la materia descrita ni con 
las reivindicaciones, 

b. La descripción catificada NO permite identificar una forma de ejecución clara y 
completa de la mejora considerada patentable porque dicha descripción se limita a 
mencionar los componentes dl sistema de rØcuperaciôn ampliamente conocido en el 
arte junto con el uso y/o secuencia de procesamiento de seæa(, pero sin que sea posible 
deterrninar cômo se puede elecutar o fabric ir dicha mejora. 

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripciOn debe 
suministrar informaciOn suficiente, tat que esta le perrnita a un tecnico de nivel medio, 
evaluar y ejecutar (fabricar) Ia invencion Esos requisitos se ubican en el piano 
tecnológtco y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invenciôn y, de otro lado, 

. 

1 verificar si con los medios mencionados se togra alcanzar el resultado que se declara, 
de forma reproducible. 

Por los motivos precedentes, la descripciôn no cumptØ (as disposiciones del artIcuto 28. 

3.2Reivindicaciones (articulo 300486) 

La reivindicaciôn ly sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer 
cual es la contribuciôn tecnica 

at 

arte del solicitante, no guardan concordancia con el 
titulo, se redactô en tØrminos del resultado a obtener mediante uso de medios tØcnicos 
y en secuencia Iogica de procesamiento de seæal, to 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 Ilenar una necesidad industrial que el estado de (a tØcnica aun 
no ha satisfecho, sino que solo se relaciona el uso do medios tecnicos para procesar 
seflales o informaciôn. 

Las reivindicaciones 2 a 5 no tienen enlace (ogico con (a independiente porque no 
aclara(n) [delimita(n)] alguria paracteristica de estructura o functôn del aparato 
retacionado en la independiente sino que relacionan etapas de un metodo como es 
seleccionar una caracteristica, citar etemento(s) de un circuito no definido ni descrito en 
la independiente como ocurre ahora en 3 y 5 u otto tipo de caractertstica inconexa como 
en la nueva reivindicación 4, donde no queda claro que significa: "... esta integrado con 
el circuito regulador..", 6a qua?. 

Pot los motivos precedentes, se conctuye que (as reivindicaciones calificadas no 
cumplen las disposiciones del articulo 30. 

4. Unidad do invenciôn articuIo 250486) 

Para efectos de este examen se considera quo el pliego calificado se dinge a un unico 
objeto, por to que cumple el requisito establecido. 

5. No es una invenciôn (artfcu!o 150486 literal e) 

La legislaciOn vigente estabtece quo, por programa do ordenador ( software) se 
entiende "la expresion de un conLunto de instrucciones mediante patabras, codigos, 
planes o en cuaktuier otra forma ciue at set incorporadas en un dispositivo de lectura 
automatizado es capaz de hacer pue un ordenador - un aparato electrônico o similar 
capaz de elaborar informaciones-, etecute determinada tarea u obtenga determinado 
resultado". 

Is 
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Acorde a la prÆctica comün siguida, Iaoficina considera y considerarÆ como soporte 
lôco como tal no solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un 
resultado, sino tambiØn los mödulos de programacion, las estructuras de datos, las 
secuencias Ióicas de procesamiento de selial 

o 

informaciôn  y/o datos, los cOdipos, las 
rutinas, los protocotos, los algoritmos los dlagramas de flujo, etc. no solo porque asi to 
permite (a norma, ( o on cualquler otra forma que, al ser iricorporadas en un 
dispositivo de leotura autornatizado determinada tarea u obtenga determinado 
resultado), sino porque tØcnicarnente son proqrarnàs  como tal. 

Del estudlo de la solicitud saltÆ a la vista que, (a reivindicación I y por ende sus 
respectivas dependientes, se redactaron en tØrminos del resultado a obtener mediante 
uso de medios tØcnlcos para procesamiento de informacion en secuencia logica, la que 
se considera sopprte lóaico como tal 

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

6. Reivindicaciones relitivas a On uso o a un uso distinto (articu!os 14y 21) 

6.1 Requisitos de patentabihdad (articulo 14 D 486) 

De acuerdo a (a norma, el procedimiento vigente y (a jurisprudencia aplicable, se 
determinô que un producto debe ser un cuerpo cierto destinado a ((enar una necesidad 
industrial que el estado de is tØcnica aUn no ha satisfecho; en otras palabras, debe 
revestir forms tangible y ser dofinido o bien por las caracteristicas de estructura a bien 
por las caracteristicas de función entre los componentes de una estructura. 

A (a luz de to precederite resulta Øvidente, que (a reivindicación I y sus dependientes de 
"unidad localizadora de vehiculos" 0 de producto, NO conformari un cuerpo cierto a 
Henar una necesidad industrial, e$ decir, no revisten forma tangible y, no se definieron 
por medio do las caracteristicas tØcnicas de estructura o de función entre los 
componentes de una estructura, sino que ellas se redactaron en tØrminos del resultado 
a obtener por uso de medios tØbnicos y, en secuencia Iógica de procesamiento de 
seæal, lo que no satisface to establecido por la norma y la jurisprudencia. 

En el traslado y aqu; se reit era, de un lado, quo un producto pars que revista una 
forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cômo so ejecuta o 
fabrica el producto pero no de quØ forma so usa o se puede ussr, para procesar 
senates o mensajes, etc. con uno ó mÆs componentes de un sistema de localizaciOn de 
vehiculos convencional ni en que secuencia se procesan las senates (datos), tat como 
ocurre en (as reivindicaciones del pliego. 

De otro (ado, no se admiten mezclas do caracteristicas tØcnicas y no tØcnicas en la 
definicion de un producto, como ocurre en (as antes citadas reivindicaciones 

I. Una unidad un receptor que recibe una seæat gue se activa destinado a 
regular un voltale...". 

"2. La unidad... estÆ seleccionado oiara soportar. . . 

3. La unidad... pue fiLa et voltaje. . ."; y as[ con todas (as restantes de "unidad 
localizadora". 

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

TamblØn se aclaró y se reitera que, las caracterIsticas incluidas en (as reivindicaciones 
NO son caracteristicas tócnicas  quo sirvan para definir un producto porque, coma so 
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conoce en el tema, dichas caracteristicas son de las seflales que se usan en Is 
localizaciôn de un vehiculo rob ado; donde las seæales o Is informaciôn funcionalmente 
equivalen a un disco compacto o a Ia mera presentaciôn de informactón puesto que una 
senal o una informacton 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) 
pars Is obtencion de una cosa 0 un resultado, definida(o) con caracteristicas tØcnicas 
patentables. 

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

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artIculo 21 D 486) 

Del estudio de la solicitud queda claro de un lado, que to reivindicado simplemente 
II relaciona como producto el resultado a obtener mediante el uso de aparatos 

convencionales, como son los componentes del sistema de recuperaciôn de vehiculos 
comercializados con Is marca registrada LoJack o de parte del mismo, per ejemplo Is 
unidad electróriica localizadora, Is  red de torres de comunicaciôn, etc como se 
evidencia, de forma manifiesta, en toda la descripciôn (ver de pÆgina 8 en adelante) 
donde reiteradamente se indica que se hace uso o "utiliza" x, y o z elemento, por 
ejemplo, el centro 24 de Is red incluye el software que interconecta ese centro con Is 
base de datos del centro policial 26 de vehculos robados pars comparar el numero VIN 
del vehiculo robado con Is inforrraciôn de Is base de datos 28 del centro 24 (ver pâgina 
9). 

Se considers importante precisar, que una secuencia de eventos (programs) NO se 
puede convertir en patentable, tan solo por redactarse o en forma de producto que usa 
medios tØcnlcos pare procesar una seflal, ye que, se trata de Is obtencion de un 
resultado por el uso de medios tecnicos procesadores de informacion o seæales 
convencionales, que no necesitan ser soportados con documentos tØcnicos puesto que 
el sistema de recuperacion antes citado es conocido, no solo por los tØcnicos en el arte 
sino por el publico en general, come minimo desde 1994 y, aqul no se discute ningun 
aspecto que involucre conocimientos especiahzados, mas alla de Is programación de 
las seæales o la informacion, que perrnitan recuperar el vehiculo 

En este punto, results muy impàrtante recordar at interesadq que Is oficina no puede 
aceptar come sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o 
partes de estos pars procesar, transmitir, intercambiar inforrnación ni  Is redacciôn del 
documento con una mezcla, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el 
aporte real al estado de Is tecnica, alters Is proporcion que debe existir entre to 
divulgado y Is protección solicitada y, porque no so curnpten exigencies taxativas de Is 
ley; per los motivos anteriores se considers que el phego afecta las disposiciones del 
citado articulo 21 de Is DecisiOn 486 

7. AnÆlisis de patentabilidad (articulo 14 D486) 

Nivel inventive (articulol8 D486) 
I 

La persona del oficio, normalmente versada en Is materia tØcnica correspondiente, que 
se podria haber encargado de solucionar el problems planteado por Is presente 

I solicitud, seria un tocnico en programaciOn o un ingeniero de sistemas con experiencia 
en sistemas de seguridad pare vehiculos, que conozca Is composiciOn y los principios 
bÆsicos de funcionamiento do dichos sistemas o, par Ia menos, quo cuente con las 
condiciones necesarias pare infórmarse acerca de esos principios al consultar Is 
literatura tØcnica respectiva. 

De un lado, el tØcnico en Is mate ria, de forma obvia, habria obtenido to reivindicado 
porque cargar un programs en Is forma de secuencia do procesamlento o algoritmo o 
rutina o protocolo etc, al procesaor del ordenador del centro de Is red 24o aparato 
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electrônico similar, capaz de prócesar mensajes, codigos o informaciones, para qua 
ejecute determinada tares u obtenga determinado resultado, puesto que se trata de 
operaciones, comünmente, realzadas por Øl en un sistema de seguridad vehicular 
como el comercializado con Is marca arriba mencionada. 

De otro lado, seleccionar (estÆ seleccionado) cada componente de un circuito, bien sea 
para protecciOn de sobre voltajes, de filtro, testigos, etc. es un proceso elemental 
seguido en Is tØcnica, pues bastà conocer el voltaje y/o corriente mÆximos a los que se 
va a someter el circulto y conseàuentemente 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 pars determinada aplicacion en concreto puede ser un rectificador de 
silicio, un diodo zener, etc. en dependencia de Is apllcaciôn en  Is qua se vaya a 
emplear. Por este motivo, lo relâcionado en las reivindicaciones 2 a 5 carece de nivel 
inventuvo porque reahzar dicha selecciôn esta al alcance de un tecnico en Is materia 
pues es algo que Se aprende desde Is universidad y que se aplica constantemente. 

8. Respuesta a los argumentos del solicitante: 

Los argumentos presentados en Is respesta del solicitante, se tuvieron en cuenta en 
su totalidad pero no contienen ningun fundamento persuasivo, a Is luz de 10 explicado 
en el traslado No 12.887 y de lo que se explica y reitera arriba en los numerales 3 y 5 a 
7. 

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

1) La recomendaciOn hecha por Is oficina en el traslado relativa a que Is simple 
presencia de una descrlDclon de Ia forma preferida NO basta para cumplir el requisito 
legal porque lo que Is norma exige es, en cierta medida, Is "receta" para etecutaro 
fabricar la unidad tocalizadora (producto) qua se desea amparar. 

Por lo precedente, en el traslado se .informó que describir el procesamiento de seæat(es) 
con medios tecnicos NO sitve de fundamento para reivindicar dichos medios tØcrucos 

Asimismo, en dicho acto se dejô en claro que, el soticitante esta obligado a divulgar Is 
invenciôn pues de lo contrario Is patente podra ser denegada Dicha obligacion se 
considerara cumplida, cuando Is descripcion contenga todas las iridicaciones, que 
necesita la persona de nivel tØcnico medio, para ejecutar (fabricar) la invención, en 
especial, aquellas indicaciones que no estØn comprendidas en el estado de Is tØcnica. 

Acorde con to dispuestó por el artIculo 28, et procedimiento de catificaciOn determina 
que "Is descriciôn de Is invencion debe estar descrita en forms suficientemente 
clara y completa comprension capacitada en Is materia tecnica correspondiente 
pueda ejecutarla Is ejecucion comprende realizar paso a Paso Is invencion" 
(subrayados y resaltados fuera d  texto). 

De lo anterior se coUge que, el objeto de cada. reivindicacion tiene que toner su 
fundamento en Is descripciôn y su alcance no debe exceder mÆs allÆ de lo justificado 
por el contenido de Is descripciOri y los dibujos 

2) Tampoco se tuvo en cuenta que: "Para efectos del examen no se toma como 
caracteristica tØcnica Is inclusion de termLnos relativos a asectos no tØcnicos, por 
ejemplo, "... qua recibe una serial desde una red... que se activa cuando una fuente... 
destinado a regular sensible al voltaje soporta sin sufrir darios ", " esta 
seleccionado para soportar. . . ", etc. puesto qua el resultado 0 fin alcanzado no es una 
caracteristica esencial para et efecto. Sin perjuicio de ello, Is inclusion de elernentos 
no tØcnicos pueden afectar Is ctaridad de Is reivindicaclón". 
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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 electrónicos debØn tener una especie de ØroQramación para que 
funcionen no cumplirlan ninqina funcg ", todo Jo cual es solo un sofisma de 
thstracción, basado en 

el 

desconocimiento del procedimiento legalmente establecido 
pues, de un lado, en la redacciôn de las reivindicaciones NO se admite la combinaciôn 
de medio tØcnico + uso para hacerlo parecer patentable y, de otro ladQ, NO se trata de 
que un circuito "deba toner una especie de programacion" para arguir que no cumplirla 
ninguna función, 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 tŒcnica aun no ha 
satisfecho, el cual, se DEBE definir o bien con las caracterIsticas tØcnicas de estructura 
0 bien con las caracteristicas tØcnicas de funciOn entre los componentes de una 
estructura, pero NO de ninguna otra manera. 

A la Iuz de to explicado quea claro que, lo soilcitado, simplemente, es un 
procesamiento de senates 0 mersajes o informacion no tØcnicos, en una secuencia 
logica de procesamiento con medios tecnicos, como son los componentes de la unidad 
localizadora de vehiculos para el manejo de los mensajes que permite ubicarlo y 
recuperarlo, como hemos sostenidp y se reitera categóricamente. 

Como to sabe y entenderla una persona versada en el arte, la seæal 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 
con f!guraciôn (programacon) de un circuito no son caracteristicas tecnicas que 
permitan fabricar Is unidad localizadora o producto dado que una seæal o una 
información 0 similares no es mas que un(a) portador(a) de material descrtptivo no 
funcional, el cual, por si solo no puede proveer aplicaciOn(es) practica(s) para Is 
obtención de una cosa o productotangibIe. 

Finalmente, NO ha existido NJ existe una directiva 0 indicaciones del procedimiento yb 
la jurisprudencia, que permits la combinacion de caracteristicas tØcnicas y de uso de 
medics tØcnicos, como fundaminto do patentabilidad, que dØ validez a las 
aseveraciones de la respuesta Es obv,o, que afirmaciones sin sustento cierto en 
hechos reales no controvierten los fundamentos expuestos por is oficina 

4) Tat como se reitero arriba en 6 2, Ia reivindicado simplemente relaciona como 
producto el resultado a obtener mediante el uso de aparatos convencionales como son 
los componentes del sistema de recuperaciôn de vehiculos comercializados con la 
mares registrada LoJack 0 de parte del mismo, por ejemplo la unidad electrónica 
localizadora, la red de torres de comunicaciôn, etc coma se evidencia, de forma 
manifiesta, en toda la descripción (ver de pagina 8 en adelante) donde reiteradamente 
se indica que se hace uso 0 "utilize" x, y oz elemento, por ejemplo, el centro 24 de la 
red incluye el software que interconecta ese centro con Is base de datos del centro 
policial 26 de vehiculos robados pars comparar el ntimero VIN del vehiculo robado con 
la informaciôn de Is base de datos 28 del centro 24 (ver pÆgina 9) 

Tanto en el traslado coma arriba se precisa que, un aparato, dispositivo o producto se 
puede reivindicar por Is(s) caracteristica(s) estructural(es) o de funciôn(es) pero no par 
el uso o el procesamiento de senal que ejecute uno o mÆs de los componentes del 
dispositivo, coma ocurre en este 

case, 

pues el uso no le conflere patentabilidad. 

Qen asegure que Is ünidad localizadora de vehiculos relacionada en las 
reivindicaciones I a 5 reviste forma tangible, solo es alguien que desconoce no solo la 
tØcnica sino la propiedad industrial, pues como ya se explicó y se reitera 
categoricamente la seæal quo recibs el receptor do una red de comunicaclones, la 
seæal que activa at transpondedor para quo envie un mensaje al receptor, el regular y 
alimentar al receptor y el transpondedor y la con flguración (programaclón) do un 
aircuito no son caracterIsticas tØcnicas que permitan fabricar Ia, unidad localizadora 0 
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producto dado que una seraj o una iriformación o smHares no es mÆs que un(a) 
portador(a) de material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no puede proveer 
aplicaciOn(es) practca(s) para Ia obtención do una cosa o producto tangible. 

Es importante agregar quo, una persona versada en el tema entenderla quo, un 
"receptor de una red de cominicaciones" se USA para recthir senates, mensajes, 
informaciôn, datos, y similares; Un "transpondedor" se USA para transmitir senates a un 
vehiculo y recibirlas do las torres de comunicación,  un transmisor so USA para enviar 
senates, etc todos Los cuales son elementos conocidos en La tŁcnica y por to mismo, 
convencionales, y debido a que dichos componentes, coma tales, DEBEN ser 
independientes de cómo se usan o procesan una seflal o una informacion locahzar un 
vehiculo, por ejemplo, una memoria es independiente del genero de datos que se 
almacenen en ella, una pantalla es independiente do la secuencia en que se despliegue 
inforrnacion en la misma, un receptor es independiente de La seæal quo recibe, un 
transpondedor Os independiente do las senates que maneje, etc. do alli, que la manera 
(secuencia) en que so procese la seæal o el mensaje o la informaciôn no son 
caracteristicas que suvan para distinguir una unidad localizadora o producto, de la 
forma coma se reivindica aquL 

Finalmente, par tratarse de una soticitud PCT La mandataria tambiØn debiô tener en 
cuenta solo las referencias citadas en el informe do buspueda (ver folio 61), a partir de 
Las cuales una persona versada on el campo electróntco, habria encontrado quo so trata 
de simple uso de elementos amptiamente conocidos. 

5) Para desvirtuar los alegatos referentes al five) inventivo, basta resaltar quo: 

I) so trata de una muy extensa transcripciôn dirigida a exponer las reglas a seguir en el 
anatisis del nivel inventivo, junto con La "adecuada" interpretacion hecha por La 
memonalista de esos apartes, Ia insistencia en asegurar quo to que se reclama es 
tangible cuando se ha demostrado hasta la saciedad to contrario, se transcribe una 
posictôn do otras represeritaciones, quo amen de relacionarse a procedimientos do 
otras oficinas con normas diferentes a las nuestras, y obviamente, sin tratar de hacer 
un anÆlisis inverso sustentado en hechos y no en meras transcrtpciones y opiniones 
persona les. 

ii) Una persona con conocimientos en el tema sabe quo, acorde a La jurisprudencia 
dictada, para el examen del five) inventivo, el tØcnico media que realice ese examen, 
debe partir del conocimiento quo Øt tiene del estado de Is tecnica y reahzar et cotejo 
comparativo con su apreciacion del conjunto para determiriar Si COfl esos conocimientos 
habria podido producirse La invenoión a no En otras patabras, NO es repuisito 
indispensable quo el nivel inventivo sea objetado con documentos sino, al contrario, 
justamente Los conocimientos y experiencias del examinador son et punto de partida 
para esa calificaciOn. 

Cabe agregar, quo si se hubiese cónsiderado necesarlo se habria indicado to relativo a 
La opinion expresada par La autoridad de busqueda (ver folios 65 a 66) donde se puede 
observar que to reivindicado carece de nivel inventivo; pero coma tenemos una senie de 
objeciones quo no fueron resueltas, no consideramos necesarlo relacionar el hect-io; sin 
embargo, La mandataria dice no conocer documentos ni pruebas, entonces 4qui6n 
anexo el informe do busqueda y La opinion do patentabilidad? 

iii) Resulta evidente que en Los alegatos no so hizo un anatisis inverso at reahzado par 
’nosotros en el oficio No 12.887, en et que se evidenciara(n) posible(s) error(es) en los 
ptanteamientos realizados par la oficina como La faLta de nivel inventivo, que 
controvirtiese esa opinion y condujese a reconsiderar La situaciOn; pero lo argUido se 

I limita a retacionar, segun La opinion personal do La mandataria, to que dice un aparte del 
Manual Andino y de caLificar nuestro anÆlisis corno tipo "HINDSIGHT", ajeno al 
procedimiento estabtecido en esta oficina, copiado de atra oficina, pero sin dirigirse a 
demostrar una fatla real en nuestros argumentos, to quo deja sin ningun sustento cierto 
to que se afirma en la respuesta. 



A todo to precedente debe agregarse el hecho de que esta solicitud se relaciona 
Intimamente con Is solicitud No 07-121.818 radicada algunos momentos antes que este 
expediente, pero que afecta de forma directs Is patentabthdad de este caso, dado que 
se estÆ tratando de proteger dos veces una misma cosa, es decir, existe doble 
patentamiento pues para efecos de patentabilidad Is primera solicitud radicada, as[ sea 
solo unos instantes, constituye estado de Is teonlca para cualquier subsiguiente, ya que, 
Is norma prohibe el doble patentamiento. 

Results evidente e importante, resaltar que, si bien at inventor no se le puede impedir 
que emplee elementos converlcionates en sus solicitudes tampoco se le puede impedir 
a Is Administración que aplique Is norms, los procedimientos legalmente establecidos y 
Is jurisprudencia aplicable, a fin de cumplir las funciones en ella detegadas. 

Para concluir, Is representante para su respuesta, deberia tener en cuenta Is 
jurisprudencia dictada por el 

Tribunal Andino de Justicia, en et proceso 36-IP-98 antes 
citado, aparte vi. "examen de fondo do la solicitud de patente", donde se establece: 

"el trÆmite de concesiôn de patentes es Is via procedimental prevista por el 
ordenamiento juridico para garantizar la tutela del interØs general, evitando pue Se 

comunitaria; pero tambiØn ( ... ) Is Administración  on cumpllmiento do las 
atribuclones y procedimlentos legalmente estabtecidos, debe velar por el interØs 
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 Is 
Administración tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente 
estabjecv, para cumlir v hacer cumDlir Is norma, los cuales, no podemos ni vamos a 
delegar en cualquter otra persona para que opine en un caso a nuestro cargo, segun 
sus intereses particulares. 

A Is luz de to precedente, queda claro qua la oficina es quien acorde a (as facultades 
corifendas y  los procedimientos legalmente establecidos, Is que determina los 
requisitos y Is forma de presenar tanto Is descripciOn como las reivindicaciones; en 
consecuencia results inaceptable que con base en opiniones personales y con 
alusiones tendenciosas a Is Constituciôn, el Côdigo de Comercio, etc se trate de hacer 
creer que, tanto Is descripciôn cbmo las reivindicaciones, cumpten (as disposiciones de 
los articulos 28 y 30, sin expticacôn real de sustento. 

En conclusion, silas objeciones planteadas en el oficio trasladado molestaron tanto a Is 
intermediarla, debio limitarse a presenter su respuesta con sus opiniones personales 
infundadas, ya que, el resultado definitivo de ninguna manera vanarÆ ni por Is mera 
transcripctOn del documento ni pqr lo que se opine del examinador, puesto que, eso no 
provoca que los requtsitos objetados so cumplan 

9 Conclusion: 

a) Is solicitud no cumple (as dispôsiciones de los articulos 14, 15 inciso e), 18, 21, 28 y 
30. 

b) no es aparente cual parte de Is solicitud podria servir de base pare un pliego 
reivindicatorlo aceptabte. 

Sin embargo, Si el solicitante considera que Is solicitud contiene alguna materia 
patentable, de un (ado, deberAl replantear Is solicitud en ese sentido, pero es 
importante, que recuerde y tenga muv en_cuenta que el replanteamiento de esos 
apartes NO podrÆ, en ningun caso, imphcar una arn,phacion de Is protección que 
corresponderla a Is divuIacion contenida en Is solicitd inicial, de acuerdo a (0 que 
establece el articulo 34 do Is DecisiOn 
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De otro lado, deberÆ indicar en que parte(s) de la descripciôn hay sustento para lo que 
se presente, con el fin de facHitar el examen. 

En cumptimiento del articulo 45 de la Deisión 486 de la Comisiôn de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de _60_ dias contados a 
partir de la fecha de notificaciôn de la presente comunicacion En caso de no dar 
respuesta al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta subsistieran los 
impedimentos para la concesiOn se denegarÆ la patente. 

Notifiquese el presente oficio cónforme a 10 dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capitulo quinto del titulo primerode la Circular Unica NO 10 de 2001. 

JOJLUIS1AL EZ 
Director de Nuevas Creaciones (E) 

El anterior requerirniŁnto fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 
1 8 FF. 20fl 
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