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Comedidaments le sollcito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la cludad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias hébiles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
jomada continua, con el fin de notificarie personalmente el contenido de la resolucién de la
referencla proferida dentro del expadiente tramitado con el nimero de radicacién citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriorments, la providencla en mencién se
notificard por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dlas en el Centro de
Documentacién e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su nofificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucién a través de ia opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.
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Por la cual se resusive un recurso de reposicién

Rad. 01077342

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del dacreto 2153 de 1892 y 50 del Cédigo Contencloso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 9868 de 25 de abril del 2006, la
Superintendencia de Industria y Comerclo negd el privileglo de patente de Invencién a
la creacién denominada: ‘SISTEMA DE AISLAMIENTO DE CAMPO ELECTRICO
GRADUADO PARA MAQUINA DINAMOELECTRICA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 23 de mayo de 2005
bajo el nimero 01 077342 00008 0000 el doctor Emilio Ferrero, en su calldad de
apoderado de la socledad GENERAL ELECTRIC CANADA INC., interpuso recurso
de reposicién contra la declisidén contenida en la citada resoluclén, con el objeto de
que se revoque la mencionada providencla y, en su lugar, se conceda el privilegio de
patente solicitado.

TERCERO: Que sl recurso a que hace referencla el ordinal anterior se fundaments,
en sintesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrents, luego de transcribir el articulo 45 de la Declsién 488 y el
numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica expedida por esta Superintendencla que “De la
lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el articulo 45 de ia Declsién
488 ordena a las Oficinas de patentes de los Palses Miembros efactuar dos o méas
exdmenes de patentabllidad antes de tomar una declslén final, la Circular Unica al
reglamentar dicha norma limité dicha facuitad a dos exdmenes de patentabllidad
maximo y condicloné el segundo a que el solickante hublera efectuado
modificaclones al capitulo relvindicatorio en la respuesta dada al primer oficlo de
fondo. .

“Asl entonces, atin bajo los lineamientos de la norma mds restrictiva a este respecto,
@s daclr, la circular (nica, es claro que la misma fue violada por su Daspacho al no
expedir un segundo oficlo de fondo toda vez que con la respuesta dada al primer
oficio de fondo mi representada habla modificado el capftulo relvindicatorio.

“Por lo tanto, la expedicién de l1a Resoluclién aqui impugnada viold la circular Gnica y
por consigulente el articulo 45 de ia Declslén 486 al negarle a mi representada la
posibliidad de que se efectuara un segundo examen de patentabliidad sobre el nuevo
capfitulo relvindicatorio cuyos resultados fueran susceptibles de ser controvertidos a
través de la respuesta a un segundo oficlo de fondo.
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“Esta flagrante omisién de su Despacho resulta especialmente violatorla de la
legislacion aplicable al trdmite de las solicitudes de patente pues no solamente
contraviene las normas anterformente citadas sino que pasa por alto que el segundo
examen de patentabilidad no es una facultad de la Administracidn sino un derecho
del solicitante que se deriva de lo seiialado por el ordenamiento legal y del pago
anticipado que el mismo ha hecho para que se efectiie el axamen de patentabilidad
de su solicitud en los términos previstos por la legislacidn nacional (Clrcular Unica y
articulo 45 de la Decislén 4886).

“Si blen el anterior argumento seria suficiente para que se revoque la Resoluclén
impugnada, queremos igualmente llamar la atencién de su Despacho sobre otro
hecho que demuestra de manera aun mas flagrante por qué un segundo oficio de
fondo resultaba Imperativo en el presente caso.

“Se debe tener en cuenta que el objetivo de lo preceptuado por el articulo 45 de la
Declsién 486 es el de darle la oportunidad al solictante de discutir con la
Administracién cualquier inquietud 0 duda que esta Gitima tenga con respecto a la
patentabllidad de la invencién reivindicada y que este principlo es el que
precisamente recoge la circular Unica al sefialar que si la materia relvindicada
cambia, esto es, se presenta un nuevo pliego relvindicatorio, la Administracién debe
expedir un segundo oficio de fondo.

“Por lo tanto, tanto el articulo 45 de la Decislén 486 como la Circular Unica estén
dirigidos a permitir una retroalimentacién entre ef solicitante y la Administracién de
manera tal que sl como consecuencla de un estudio de patentabilidad e! primero
modifica su solicitud se le otorgue la posibilldad de que el nuevo pliego reivindicatorio
tamblén sea estudiado y de que las conclusiones de dicho estudio puedan ser
nuevaments discutidas por el solicitante.

“Sin embargo, en el presentse caso esta posibilidad fue negada al solicitante porque a
pesar de haber modificado la solicitud no se expidié un segundo oficlo de fondo y la
Administracién decldié al expedir la resolucién aqui impugnada.

“De acuerdo a lo anterior, la modificacién efectuada a la descripcién vy al pliego
relvindicatorio por ml representada, un segundo examen de fondo debié haberse
proferido por su Despacho con el objeto de dar al solicitante la oportunidad de
responder a los comentarios hechos por ese Despacho y asl no coartar el derecho a
la defensa, al negar directamente la solicitud.

“Por las anteriores razones, respstuosamente soliclito a su Despacho revocar la
resolucién Impugnada®.

Pasando a otro tema, esto es a la claridad de ia solicitud, anota el recurrente: “Este
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Despacho afirna que el nuevo pllego reivindicatorlo aiin presenta problemas de
claridad y hace énfasis en el hecho que en éste se redactd en términos de un
proceso de fabricaclén y no en ios tdrminos admitidos para definir un producto.

*Con respecto a la anterlor afirmacién deseo aclarar que en el capftulo relvindicatorio
no se define el producto an términos de un proceso. En efecto, en la relvindicacién 1
se define claramente el alslamiento objeto de la invencién por los elementos que o
componen (primera y segunda capa.de aislamiento), es decir por las caracteristicas
técnicas del aislamlento y la conflguraciéon especial de éste que permiten obtener
como resultado un incremento graduado o agudo en el campo eléctrico segin se
distribuya a través del alslamiento desde el Interior del aislamiento adyacente a la
barra conductora hacia el exterior o polo a tiema del alslamiento, que constituye la
solucién al problema técnico planteado por la presente Invencién.

“Asl sntonces y contrario a lo expresado por ese Despacho en su andlisis de novedad
de la Invenclén, en cuanto a que la diferencla de permisividades entre las capas que
conforman el alslamiento no es una caracteristica esenclal para obtener el producto
que se desea amparar, en la relvindicaclon 1 sl se establecen las caracteristicas
técnicas del alslamiento que permiten obtener un campo graduado o agudo, es decir
la diferencla de pemmitividad entre la primera y segunda capa de aislamiento.

“Por lo tanto, no es posible estar de acuerdo con su Despacho en que la
reivindicaclén 1 esta redactada en términos de un proceso de produccién puesto que
alll no se relvindican etapas para la producclén del alslamiento ni las condiclones de
operaclén necesarias para ello, sino ios elementos que caracterizan el embobinado y
que permiten cumplir el objeto de la Invencidn.

‘A pesar de que la reivindicacion 1 se modificé con el objeto de aclarar que no se
relvindica un uso sino el aislamiento en sl, y que su Despacho alin considera que
dicha reivindicaclén es indefinida teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente,
insistimos en que la relvindicaclén 1 sl es clara y sl esta deflnida segdn los

pardmetros permitidos, es decir, por los elementos que componen el praducto
relvindicado.

“En cuanto a los comentarios hechos por su Despacho a la respuesta dada al oficlo
No 7882, en cuanto al uso de ‘explicaclones ajenas a la definiclén que se busca'ya
que ‘las relvindicaciones 11 y 12 (nuevas 12 y 13) no aclaran un elemento del
alsiamiento sino que se refleren a su uso en un devanado, reitero que éstas
relvindicaciones deben entenderse como deflnidas por una caracteristica de
funclonamiento, como en efecto se expresa en dichas relvindicaciones: ‘12... para
conducir voltajes mayores a 4Kv' y '13. .. para conducir voltajes de por lo menos 13.
8Kv. De lo anterior se entiende claraments que estas relvindicaclones dependientes
definen caracteristicas de funcién del aislamiento, lo que esta completamente de
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acuerdo con la observaclén hecha por el examinador: '...en las relvindicaclones para
productos las Gnicas caracteristicas técnicas que se admiten para definiros

delimitarios o aclararios son las estructurales 0 las de funclén’ (pag. 8 de la
Rasolucién N° 0868).

“En concluslén, consideramos que el pliego reivindicatorio presentado junto con la
raspuesta al oficio N° 7982 cumple con la condicién de ser claro de acuerdo a lo
establecido en el articulo 30 de la Declsién 488, en los términos del Manual Andino
de Justicla, toda vez que para su Despacho fue posible efectuar sobre el mismo
examen de patentabllidad.

“Teniendo en cuenta lo anterior consldero oportuno pasar a controvertir las
objeclones formuladas como consecuencia de dicho examen sobre la novedad y el
nivel Inventivo de la presente invencién®.

Con relacién a la novedad sefiala el recurrente: “En cuanto a los comentarios hechos
por ese despacho con respecto a la falta de novedad de la Invenclén, insisto en que
el documento D3 no afecta la novedad de la presente solicitud puesto que éste
documento no sdlo no define todas las caracteristicas técnicas del alslamiento de la
presente invencion (la primera capa de aislamlento estd dispuesta directamente
sobre el conductor y la segunda capa de aislamiento esté aplicada directamente
sobre la primera capa de aislamiento) sino que, sigulendo la légica empleada por ese
Despacho en cuanto a lo manifestado por el Manual Andino de Patentes en los
pamafos 8 y 10 del numeral 9.1 y el parrafo 1 del numeral 8.4, D3 tampoco podria
afectar la novedad de la invenclén puasto que alll no se expresa ni implicita ni
explicitamente que la primera capa de alslamiento esté dispuesta directamente sobre
el conductor nl que las dos capas de aislamiento estén dispuestas una directamente
sobre la otra, sino que por el contrario en D3 sa hace énfasis en el hecho que el
alslamiento y el conductor tienen diferentes constantes de expansion tdmica (pagina
5 de D3) y que en este caso las varlaclones de temperatura implican que el conductor
y el aislamlento se desplacen con relacidn el uno del otro y, en consecuencia, se
crean cavidades entre ellos.

“De la lectura del documento D3 se entiende que el mismo no solo no ensefia una
disposicién directa del alslamiento sobre el conductor sino que la excluye puesto que
expresamente preveé la formaclén de cavidades entre ellos especlaiments donde el
riesgo de efecto corona es mayor.

“Adiclonalmente, en el resumen de D3 tamblén se establece claraments que la unién
entre una de las capas semiconductoras y el alslante (8) exhlbe una adhesién que
permite mantener el contacto mecénico en caso de una fuerza de cambio estructural.
Tamblén en la pagina 12 D3 ensefia que es de particular importancia que no se
formen cavidades entre la capa semiconductora interior y la capa semiconductora
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exterior y que dstas capas tienen que estar en absoluto contacto mecénico
homogéneo con la capa de alslamiento. Asf entonces, D3 resalta la existencla de las
capas semiconductoras y no ensefia ni suglere que las capas del alslamlento estén
dispuestas una sobre la otra y que la primera capa de alslamiento este dispuesta
directamente sobre el conductor.

*Con respecto a D4, éste tampoco afectaria la novedad de la invencién puesto que
este documento no especifica que las capas del alslamiento tengan diferentes
permitividades nl que dichas capas estén constituidas por diferentes tipos de mica
como sl lo hace la presente Invencldn.

*Respetuosaments ponemos de presente que de acuerdo con autorizada doctrina
naclonal e internacional y profusa jurisprudencla de! Tribunal de Justicla de la
Comunidad Andina, el examen de novedad, a diferencia del de nivel Inventivo, es
objetivo, es deaclr, que se debe contraer exclusivamente a comparar lo revelado porla
invencién frente a lo revelado en el estado del arte, de tal manera que no le es dable

al examinador efectuar interpretacién aiguna y por ello expresamente en dicho
Manual se ha sefialado:

‘Un antecedente del estado de la técnica no puede ser Interpretado. Solamente lo
que esti descrito claramente o lo que es directamente derivable de la divulgaciéon de

dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de un objeto
relvindicado.

*Modificaciones obvias o equivalentes del objeto descrito en el estado de la técnica
no pueden ser ctadas en contra de la novedad del objeto relvindicado sino cuando
estdn descritas ellas mismas en el antecedente’.

"Es precisamente con fundamento en lo anterior que conclulmos que la presente
invencién sl es novedosa frente a los documentos D3 y D4, puesto que estos
documentos no contienen nl sugleren todas y cada una de las caracteristicas
técnicas relvindicadas por ia presente Invenclén, en los términos en que el Manual
Andino de Patentes seilala que debe efectuarse este axamen’.

En cuanto se reflere al nivel Inventivo sefiala: “Iniclaimente, quiero flamar la atencién
de su Despacho sobre el tipo de técnico que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina considera debe efectuar el examen de nivel Inventivo de
una Invencidn.

“Lo anterior, porque sl a la dificultad mental que debe Implicar situarse en el estado
de la técnica vigente para la fecha de la prioridad relvindicada (septiembre de 2000)
g6 suma la exigencla de que el técnico deba tener conocimientos especializados
sobre la materia, consideramos que, dado el répido avance de la clencia, el nimero
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de patentes otorgadas seria muy bajo.

"Por esta razn quiero reiterar que seglin lo manifestado por el mencionado Tribunal,
el técnico no debe tener conocimientos especlalizados sino medios sobre la materia
objeto de evaluacién, veamos:

‘El experto en la técnica es una figura ficticla a la que se recurre con el propésito de
obtener un pardmetro objetivo que permita distingulr la actividad verdaderamente
Inventiva de la que no es. Se tratard de una persona normalmente versada en el
ambito tecnolégico a que se refiere el pretendido Invento. Su nivel de conocimientos
as mds elevado en comparacién con el nivel de conocimientos del plblico en general,
pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se

busca la figura de un técnico de conocimlentos medios, pero no especiallzados”. -

Sentencla del 21 de julio de 2002, proferida en el proceso 38-1P-2002.

‘A partir de lo anterior, deseo expresar ml total desacuerio con las razones
expuestas por ese Despacho respecto a la falta de nivel Inventivo de ia presente
Invencién. Cabe resaltar los sigulentes puntos que claramente demuestran que la
presente Invencién cumple con el nivel inventivo necesario para que le sea concedido
ol privilegio de patente a la misma.

“Ese Despacho considera que los argumentos presentados en la respuesta al oficio
7982 se desvian a hechos no Incluidos en el Oficlo. En primer lugar recalco que los
argumentos presentados en cuanto a la permitividad de las capas en el aislamiento
no se desvian de la defansa del nivel inventivo puesto que es precisamente ésta
caracteristica técnica, ademés de la configuracién especial del alslamiento, ia que
lleva a solucionar un problema técnico no resuselto en el estado del arte previo que es
la magnitud y el perfil del campo eléctrico local dentro del aislamiento, el cual tiene un
efecto directo sobre la vida del alslamiento y el efecto que el campo eléctrico tiene en
el desempefio del sistema alslante.

“*Asl pues, la presente invencldn soluciona este problema no abordado con
anterioridad y desarrolla un alslamiento para un elemento de devanado en una
méaquina dinamoseléctrica que toma en consideraclén los efectos del campo eléctrico
locallzado generado en el aislamiento a tierra como un resultado de la diferencia del
voliaje a través del alslamiento.

“En este orden de ideas, reitero mi posicién frente a las objeciones haechas al nivel
Inventivo de la solicitud porque ninguno de los documentos citados como anterioridad
ensefian o sugiersn un alslamlento para un elemento de devanado donde las capas
de aislamiento tengan valores diferentes de permitividad y donde la capa de
alslamiento exterior tenga una permitividad menor que la capa interior, y que por esta
configuracién especial se genere un Incremento graduado o agudo en el campo
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eléctrico.

*De acuerdo a lo anterior, la mayor permitividad determinada de la capa de
alslamiento Interlor hace que el campo eiéctrico en la segunda capa de aislamlento
incremente en la unidn de la primera y segunda capas de alslamiento. Al
proporclonar una mayor permitividad a la capa Interior, el campo eléctrico adyacente
al conductor tiene una menor magnitud. Mientras at campo eléctrico total distribuido
a través del aislamiento no pueda ser menor, se entiende que la magnitud de
cualquier incremento agudo del campo eléctrico en la capa de alslamiento adyacente
al conductor se reduce. Este hecho es aplicado ya que el aislamiento est disefiado
y desarrollado para aquellas dreas més débiles en el alslamlento, es decir, las
esquinas del aislamiento adyacentes a los conductores donde se han experimentado
en el pasado las mé4s altas magnitudes del campo eléctrico.

“En consecuencla, al reducir dicha magnitud del campo magnético, el espesor del
alslamiento se reduce sin afectar adversamente los voltajes en ios conductores o la
vida del alslamiento.

‘El sistema de alslamiento de la presente Invenclién resulta entonces en un
Incremento graduado o agudo en el campo eléctrico a medida que se distribuye a
través del alslamiento desde el Interior, adyacente al conductor, hacla el alslamiento
exterior o aislamiento a tierra del sistema de alslamiento. Elincremento graduado en
el campo eléctrico se relaciona con un cambio significativo en el perfil del campo
eléctrico a través de la seccidn transversal del aislamlento a tlera. Asl, con respecto
a una seccién de esquina del aislamiento, el perfll del campo eléctrico gradualmente
decrece desde el conductor y nuevamente exhibe un incremento agudo en la parte
alejada de la sacclén de esquina. Asl pues, la configuracién especial de la presente
invencién prasenta una solucién al problema de efecto corona ya que al disminulr el
campo eléctrico en las esquinas, se reduce la posibllidad de descargas eléctricas y
proporciona menores raquerimlentos para el espesor del alslamiento.

*De lo anterior se puede concluir que el siastema de aislamiento de la presente
invencién sl involucra actividad Inventiva, puesto que ninguno de los documentos
citados como anterloridad sugiere o establece que la permitividad de la capa interior
de aislamiento sea mayor que (a permitividad de la capa exterior y que por lo tanto

se obtenga un Incremento graduado en el campo eléctrico a través de la seccién
transversal del alslamlento.

*Por otro lado, ese Despacho considera que ia comblnacién de los documentos D3 y
D1 establece que los materiales de los que se pueds elaborar la cinta de mica se

pueden elegir de la moscovita o la flogopita y que por ende, las reivindicaciones 14 a
17 no tienen nivel inventivo.
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*Con respecto & la anterior afirmacién, recalco que la presente Invencién no se basa
en el tipo de mica que puede emplearse en el aislamiento. Una vez mas, la
relvindicacién 1 de la presente Invenclén define un alslamlento para devanado y cada
una de las reivindicaciones dependientes especifica caracteristicas particulares de la
invencién. Asl pues, la nueva relvindicacién 15 relacionada con los materiales de los
que se puede elaborar la cinta no puede ser evaluada aisladamente sino en conjunto
con la relvindicaciéon Independliente 1 de la cual se deriva.

*La anterior afirmacién se basa en lo establecido a este respecto en el numeral 4.5.2
del Manual Andino de Patentes: ‘Una reivindicacién dependiente es patentable sl la
relvindicacion independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque
defina elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva
de la reivindicaclén Independiente.’

“S! blen la trascripcidn e interpretacidn de este aparte del Manual fue objetada por su
Despacho sin explicaclén alguna, insistimos en el mismo, toda vez que lo alll reglado
resulta no solo relevante para la evaluacién de patentabllidad de las reivindicaciones
dependientes de la presente invenclién sino porque su tenor literal @s tan claro que
antes que su interpretacién solicitamos respetuosamente de su Despacho su
aplicacion estricta.

“En conclusién, la presente invencién si tiene nivel Inventivo puesto que ni cada uno
de los documentos citados como anterioridad ni ninguna combinacién de los mismos
llevaria a una persona versada en la materia a Incorporar un polimero formador de

pelicula en una astructura de espuma polimérica absorbente de la forma relvindicada
en la presente solicltud”. '

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencloso
Administrativo es preciso resolver todas las cusstiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Mlembros otorgardn patentes para las invenclones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de Ia tecnologla, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién Industrial®.

Con relacidn a ia novedad dispone el articulo 16 de ia misma normativa comunitaria
que, "Una invencién se considerard nueva cuando no estd comprendida en el estado
de la tcnica. El estado de la técnica comprenderé todo lo que haya sido accesible al
publico por una dascripcién escrita u oral, utilizacién, comerclalizacion o cualquler
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otro medio antes de la fecha de prasentaclén de la solicltud de patente 0, en su caso,
de la prioridad reconocida.

*Sélo para el efecto de la determinacién de la novedad, tamblén se considerard
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trémite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese
anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviase axaminando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de
fecha anterior cuando slla se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el
articulo 40",

Por su parte, el articulo 18 de Ja Decisién 486 sefiala: “Se considerard que una
invencién tiene nivel inventivo, sl para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica cormespondiente, esa Invencién no hublese resultado obvia nl se
hublese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Por otro lado, el articulo 45 de la Declslén 486 dispone: “Si la oficina naclonal
competente encontrara que la Invencién no es patentable 0 que no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en esia Declslén para la conceslion de la
patente, o notificara al solicitante. Este deberé responder a la notificacién dentro del
plazo de sasenta d(as contados a partir de la fecha de notificacién. Este plazo podré
ser prorrogado por una sola vez por un perfodo de treinta dias adicionales.

“Cuando la oficina naclonal competente estimara que ello es necesario para los fines

del examen de patentabliidad, podrda notificar al solicitante dos © méds veces
conforme al parrafo precedente.

“Sl el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a
pesar de la reapuesta subsistieran los Impedimentos para la conceslén, la oficina
naclonal competente denegard la patente.”

El numeral 1.2.2.3. de la Circular Unica sefiala al respecto lo siguiente:

*Para los afectos previstos en el articulo 45 de la declsién 488, ia Superintendencia
notificara solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la
invencién no es patentable 0 no cumple con alguno de los requisitos para su
concesién. La notificacién deberé Ir acompafiada de la relaclén de anterloridades
que afacten |a patentabllidad de la misma, sl es el caso.

“En caso de que ol aolicitante sn su respuesta al requerimiento, modifique el capftuio
relvindicatorio o la descripclén de la invenclén que pretende proteger, la
Superintendencia podra notificario nuevamente y por una vez."
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EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se reflere el presente tramite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud io constituye ‘un sistema de
aislamlento para utllizar el embobinado de una méquina dinamoeléctrica. En
particular esta se relaciona con el embobinado de una maquina dinamoeléctrica. En
particular esto se relaciona con el alslamlento que comprende unas capas interlores y
axterlores que tlenen diferentes permisividades para crear una distribucion de tension
mas ventajosa dentro del dieléctrico” (ver follo 2).

Considera el recurrente que de ia lectura de lo previsto por el articulo 45 de la
Daclsidn 486 y del numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica “se puede concluir que siblen
ol articulo 45 de la Decislén 486 ordena a las Oficlnas de patentes de loa Palses
Miembros efectuar dos 0 mas examenes de patentabliidad antes de tomar una
decisién final, la Circular Unica al reglamentar dicha norma limitd dicha facultad a dos
examenes de patentabllidad méximo y condiclond el segundo a que el solicitante
hublera efectuado modificaciones al capltulo reivindicatorio en la respuesta dada al
primer oficio de fondo. Asi entonces, alin bajo los lineamientos de la norma maés
restrictiva a este raspecto, es decir, la circular Gnica, es claro que la misma fue
violada por su Despacho al no expedir un segundo oficio de fondo toda vez que con
la respuesta dada al primer oficlo de fondo ml representada habla modificado el
capitulo relvindicatorio. Por lo tanto, la expedicién de la Resolucién aqul impugnada
violé la circular (inica y por consiguients el articulo 45 de la Decisién 488 al negarle a
mi representada la posibllidad de que se efectuara un segundo examen de
patentabllidad sobre el nuevo capltulo relvindicatorio cuyos resultados fueran

susceptibles de ser controvertidos a través de la respuesta a un segundo oficio de
fondo..."

Con relacién a estas manifestaciones del recurante debe precisarse que en todo
caso, tanto a la luz de la Decisién 486 como de la Circular Unica, reglamentaria de
esta, la notificacidn o notificaclones al solicitante es una posibliidad que se deja a la
Oficina nacional y en modo alguno puede verse como un deber u obligacién en tal
sentido. En efecto, segln el articulo 45 de la Declsién 486 “(...) Cuando la oficina
naclonal competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de
patentabilidad, podré notlificar al solicltante dos 0 mas veces conforme al pémafo
precedente...” (subraya de la Oficina). A su vez la Circular Unica, numeral 1,.2.2.3
dispone "Para los efectos previstos en el articulo 45 de la declsién 488, la
Superintendencia notificara solamente una vez al solicitante, indicando los motivos
por los cuales la Invencién no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos
para su concesién. La notificacion deberd Ir acompaiiada de la relacién de
anterioridades que afecten la patentabilldad de la misma, s! es el caso. En caso de
que el solictante en su respuesta al requerimiento, modifique el capltulo
reivindicatorio o la descripcién de la Invencidn que pretende proteger, la
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Superintendencla podra notificarlo nuevamente y por una vez" (subraya de la
oficina).

Es decir, sl como resultado del andlisis de la respuesta al examen de fondo se
determina que es necesario, para los fines del examen de patentabilidad, hacer otro
traslado la administracién tlene la facultad y no el deber de notificar una vez més al
solicitante. En este caso no se dieron las circunstanclas de ley especiales que
hicleran precisa, en consideracidn de la Oficina, una nueva notificacién.

Por lo anterior y contrario a lo sefialado por el recurrente no se advierte con relacién a
este punto del recurso violacién de la ley o del procedimiento aplicable.

Con relacién a la claridad precisa el recurrents que "en el capitulo relvindicatorio no
se define el producto en términos de un proceso. En efecto, en la reivindicacién 1 se
define claramente el alslamiento objeto de la Invencién por los elementos que lo
componen (primera y segunda capa de aislamlento), es decir por las caracteristicas
técnicas del aislamiento y la configuraclén especlal de éste que permiten obtener
como resultado un incremento graduado o agudo en el campo eléctrico segin se
distribuya a través del alslamiento deade el interior del alslamiento adyacente a la
barra conductora hacia el exterior o polo a tierra del alslamiento, que constltuye Ia
solucién al problema técnico planteado por la presenta invencién. Asf entonces y
contrario a lo expresado por ese Despacho en su andlisis de novedad de la
invencién, en cuanto a que la diferencla de psrmisividades entre las capas que
conforman el alslamlento no es una caracteristica esencial para obtener el producto
que se desea amparar, en la reivindicacién 1 sl se establecen las caracteristicas
técnicas del alslamiento que permiten obtener un campo graduado o agudo, es decir
la diferencia de permitividad entre la primera y segunda capa de alslamiento...”

Al respecto cabe recordar lo que prevé la legislacién aplicable con relacién a la
claridad de la solicitud y, en primer lugar, mencionar que las relvindicaciones deben

ser "claras y pracisas y astar enteramente sustentadas por la descripcion” (Art. 30 de
la Decisién 486). :

Como se dijo en la resolucién que se impugna las nuevas relvindicaciones,
presentadas con escrito de fecha 17 de enero de 2008, contin(ian slendo Indefinidas
porque no permiten establecer, de forma clara, qué es lo novedoso y con nivel
inventivo del objeto relvindicado, no presentan, ademés, numerales de referencia que
facliiten su Interpretaclén y aunque en la nimero 1 se introdujo la férmula
‘caracterizado por”, esta no se colocd donde deberia haber quedado seg(in se objetd
por esta Oficina. Con relacién a las relvindicaclones dependlentes no se hizo la
formulacién recomendada y se dejoé la expresién ‘donde’ que no es sinénimo de
“caracterizado por”, como ya se habla sefialado.
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Por otro lado, el capftulo reilndicatorio se redacté en términos de un proceso de
fabricacion y no en los términos de definir un producto, tampoco concuerda ni con el
titulo de la Invencién nl con el contenido de la descripcién, los cuales se refleren a un
“sisterna de aislamiento para el campo generado por una maquina dinamoeléctrica”.

La relvindicacidn 1, se reltera, cita un "elemento” de devanado y a la vez relaciona un
“alslamiento® por ello no es claro qué es lo que pretende definir, sl un supuesto
"elemento de devanado®, que es el uso que se le da al alslamlento o el “aislamiento”
en si. Esta relvindicaclén agregd, de un lado, que “... la primera y segunda capas de
alslamiento comprenden cintas de papel de mica donde el tipo de mica es difsrente
para cada cinta”, esta Gltima proposicién no tlene sustento desacriptivo y va més allé
de lo permitido por el articulo 34 de la Decisién 486. Por otro lado, Indica que: “...1a
segunda permitividad predeterminada que es menor que la primera pemitividad
predsterminada de la primera capa de aislamiento...”, lo cual no aparece en la
descripcién. En vez de esto Gitimo, en dicho aparte se cita, por ejemplo en la pédgina
9, que: “...cada capa de cinta compuesta comprenderé de una primera capa interior
28 de cinta de aislamiento y una segunda capa de alslamlento de la cinta 28, estas
capas 26 y 28 de cinta tienen cada una un grosor predeterminado y diferentes
permitividades. En particular, la permitividad de la primera capa interior es mayor que
la permitiidad de la capa més exterlor...", o cual no es concordante sino
contradictorio. .

Estas entre otras conslderaciones hicieron que las relvindicaciones presentadas no
cumplan con el requisito de claridad y concisién requerido para el otorgamiento de
patente.

Tamblén se sefialo que al capltulo relvindicatorio se redactd en términos de un
proceso de fabricaclén y no para definir un producto, es decir mediante las
caracteristicas de estructura o de funcién entre los componentes de una estructura,

puesto que no se permite definir un producto por las caracteristicas de un
procedimiento y viceversa.

Aunque formaimente las reivindicaciones 1 a 15 no relacionan de forma explicita un
proceso de fabricacién en forma de etapas, en ellas se enuncian en un orden
determinado: "la aplicacién de una capa de aislamiento sobre un conductor”,
“aplicacién de una sagunda capa sobre la primera capa de alslamiento®, “la primera
capa de aislamiento es una vueita de la capa de alslamiento aplicada a cada
conductor”, “una capa de alslamiento subsecusente aplicada en sucesién sobre la
segunda®, "donde los diferentes tipos de mica se seleccionan...”, etc. que son
caracteristicas méds cercanas a un procedimiento de fabricacién puesto que
mencionan una secuencla de aplicaciones de tipos de material encima de otros
materiales, que son “varias capas de cinta enrrolidada®, etc.
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Segun el recurrente “en la relvindicaclén 1 se define claramente el alslamiento objeto
de la invencién por ios elementos que lo componen (primera y segunda capa de
alslamlento)”, sin embargo no explica por qué la primera capa se aplica "sobre” un
conductor y la segunda se aplica "sobre” la primera capa.

Para una persona con conocimientos normales en la materia y que pretenda una
patente habria sido obvio que el alslamiento del cable para devanados se tendria que
haber definido sin mencionar ningun tipo de “aplicacién” de un material “sobre” otro,
nl de seleccién de un material de la serle relaclonada o de las vueltas “aplicadas”,
efc., porque esas no son caracteristicas de un producto sino de una forma de
realtzario; adiclonaimente, el efecto que supuestamente se logra de *incremento
graduado o ¢, agudo?® constituye la solucldn propuesta por la solicitud, lo que
clertamente no s objeto de evaluacién en las reivindicaciones y no es clerto que sea
la solucién técnica al problema que trata de resolver la solicitud porque el objeto de la
solicitud es un alslamlento de un cable que se usa como devanado (bobina) para una
méaquina dinamo eléctrica y no el efecto alegado.

Se Indico al solicitante, ademés, que en las reivindicaclones 1 y 7 se reclama el uso
de un elemento de devanado, como se puede comprobar en los folios 22 y 24 del
expediente donde raspectivamente ge reivindica: “1. Un elemento de devanado para
ser usado en una maquina...” y “7. Un aisiamiento de pared de tierra para uso sobre
un conductor...”, lo que no resulta patentable de acuerdo con lo previsto por el
articulo 21 de la Decislén 486.

Aunque en el itimo capitulo relvindicatorlo calificado se eliminé de la relvindicacion 1

el uso cuestionado, sin embargo el producto que se dessa amparar es indefinido y
por tanto falto de claridad.

Cabe resaltar que no obstante lo anterlor, la Oficina notificé y trasladé al solicitante
los antecedentes y callficd la novedad y el nivel inventivo, por lo cual la discusion
acerca de los términos en que se redactd el capltulo reivindicatorio se dejé en
segundo lugar; en consecuencia, lo que se quiso resaltar fue que a pesar de que la
solictiud no cumpliié lo estipulado por los articulos 14 y 30 se efectud el andlisis de la
patentabilidad respecto de la novedad y del nivel inventivo.

Afade el recurrente: "En cuanto a los comentarios hechos por su Despacho a la
respuesta dada al oficio No 7882, en cuanto al uso de 'explicaclones ajenas a la
definicién que se busca’ y a que ‘las reivindicaciones 11 y 12 (nuevas 12 y 13) no
aclaran un elemento del alslamiento sino que se refleren a su uso en un devanado,
reltero que éstas relvindicaciones deben entenderse como definidas por una
caracteristica de funclonamiento, como en efecto se expresa en dichas
relvindicaclones: '12... para conducir voltajes mayores a 4KV’ y '13. .. para conducir
voltajes de por lo menos 13. 8Kv'. De lo anterior se entiende claramente que estas
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reivindicacionas dependientes definen caracteristicas de funcién del alslamiento, lo
que esta completamente de acuerdo con la observaciéon hecha por el examinador;
‘...en las relvindicaciones para productos ias (nicas caracteristicas técnicas que se
admiten para definirios delimitarios o aclararios son las estructurales o las de funcion'
{pég. 8 de la Resolucion N° 9868)."

Al respecto se reltera lo dicho en el sentido que las reivindicaclones pueden ser
independientes 0 dependientes, estas Gitimas incluyen todas las caracteristicas de
otras relvindicaciones de la misma categoria y representan una manera de ejecutar ia
invencién definida en la Independiente a ia que se subordinan, es decir, las
dependientes son para delimitar o especificar una o mas caracteristicas incluidas en
la Independiante. Adicionalmente, en las relvindicaclones para productos las Gnicas
caracteristicas técnicas que se admiten para definirios, delimitarios o especificarios
son las estructurales o las de funcién.

En aste caso la reivindicacién Independiente trata de definir un alslamiento que se

puede usar para un devanado (bobina) y no define el devanado en sl para una
méquina dinamoeléctrica.

Por lo tanto, las “condiciones de funcionamiento® alegadas por el memorialista no son
una caracteristica nl de estructura nl de funcién entre los componentes del
alslamiento (producto) que se trata de amparar, sino que dichas "condiciones de
funcionamlento® se relacionan con el uso de un devanado de una mdaquina
dinamoeléctrica, bajo determinadas circunstancias o condiclones de trabajo del
devanado en un clreuito, lo cual no delimita o aclara una caracteristica de estructura
o funclén del alslamlento de la 1 como claramente se aprecia en la redaccién de las
reivindicaciones discutidas. Aslen la 12 se sefiala: “el alslamlento. .. el davanado ge
adapta para conducir voliales mayores a 4kV* y en la 13 se sefiala: “el

alslamiento...el devanado es adaptado para conducir voltajes de por lo menos 13.8
kV-.

Segun el recurrente "estas relvindicaciones dependientes definen caracter{sticas de
funcién del afslamlento...” con el pretexto de que se “...deflnen los voltajes bajo los
cuales éste puede operary proporcionar las ventajas...”, lo que no resulta aceptable
puesto que no se aciara o delimita una caracteristica del objeto de la solicitud,
mediante caracteristicas permitidas sino que se desvia a las “condiciones de
funcionamiento” del devanado, que no es mas que el uso del devanado porque en las
cuestionadas relvindicaciones solo sefialan clertos limltes de voltaje en los que se
puede utllizar dicho devanado.

Resutta pertinente recordar que de acuerdo con lo previsto por el articulo 25 "La
solicitud de patente sblo podrd comprender una Invencién o un grupo de Invenciones
relacionadas entre sl, de manera que conformen un Unico concepto inventivo® y en
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este caso se trata de proteger mediante un grupo de reivindicaciones un alslamiento
que tlene una composicién y unos pardmetros y otro grupo de relvindicaclones se
enfoca en sefialar {os rangos o “condiciones de funcionamiento® en que se puede
operar un devanado, lo que contraviene la citada disposlicion.

Con relacién al examen de novedad sefiala el recurrente que “el documento D3 no
afecta la novedad de la presente solicitud puesto que ...no define todas las
caracteristicas técnicas del alslamlento de la presente Invencién... sino que,
siguiendo la l6gica empleada por ese Despacho en cuanto a lo manifestado por el
Manual Andino... D3 tampoco podria afectar la novedad de la Invenclén puesto que
allf no se expresa ni implicita nl explictamente que la primera capa de alslamiento
asté dispuesta directamente sobre el conductor... sino que por el contrario en D3 se
hace énfasis en el hecho que el alslamiento y el conductor tienen diferentes
constantes de expansidn térmica (pagina 5 de D3)... Adicionaimente, en el resumen
de D3 también se establece claramente que la unién entre una de las capas
semiconductoras del aislante (8) exhlbe una adhesién que permite mantener el
contacto mecanico... También en la pagina 12 D3 ensefia que es de particular
importancia que no se formen cavidades... As! entonces, D3 resalta la existencia de
las capas semiconductoras y no ensefia ni sugiere que ias capas del alslamiento
astén dispuestas una sobre ia otra y que la primera capa de aislamiento esté
dispuesta directamente sobre al conductor. Con respecto a D4.... no especifica que
las capas del aislamiento tengan diferentes permitividades nl que dichas capas estén
constituldas por diferentes tipos de mica como sl [0 hace la presente invencién...Es
precisamente con fundamento en lo anterfor que concluimos que la presente
Invencién sl es novedosa frente a los documentos D3 y D4, puesto que estos
documentos no contienen ni sugieren todas y cada una de las caracteristicas
técnicas reivindicadas por la presente invencién,...".

Al respecto cabe precisar que para efectos del examen de novedad es Importante
tener en cuenta que, ademés de reailzar una comparacién elemento por elemento
entre las caracteristicas de una anterioridad y las de las relvindicaciones del caso en
discusion, se debe tomar la definicién més amplia de la relvindicacién independiente,
por ejemplo, sl la relvindicacién dice “mesa de trabajo caracterizada porque tiene
adaptada una luz que consiste en una iAmpara regulable®, su sentido mas amplio
serfa el de una mesa con una luz y no una mesa con una lampara regulable.
Andlogamente, el alslamiento de |a presente solicitud se evalud por los componentes
que incluye y no por las caracteristicas de las capas gque lo conforman, las cuales son
en opinién del memorialista las que dan la diferencia con relacién al antecedente D3,

El resultado de la comparacién entra las caracteristicas esenclales del objeto
relvindicado con lo conocido en el estado del arte es la falta de novedad del primero,
porque la diferencia de permitividades mencionada como caracteristica distintiva no
es una caracteristica esenclal para obtener el producto que se desea amparar
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mediante patente como sl lo es la indicaclén de un pardmetro de comportamiento
eléctrico de las capas de alslamiento, lo que es, sin embargo, muy conocido y

empleado en el arte, por lo tanto no se advierte novedad en este aspecto de la
aollcitud.

Contrarioc a lo afirmado por el recurmente con respecto al antecedente D4, la
anterioridad menciona explicitamenta que el aislamiento 3 se divide an dos porciones
4 y 5 que tienen constantes dieléctricas diferentas €4 y €2, la zona 4 que limitacon la
superficle interna 6 tlene la constante dieléctrica mas grande €4 del aislamlento 3, por
efemplo, en la seccién conductora 2 ia zona 5 que tiene la constante dleléctrica

menor €2 rodea completamente la zona 4 (ver figura 1 yde linea §8 col. 2a linea 7
col. 3).

Ademas, el primer aislante tiene un espesor d, con una constante dleléctrica €,
concéntricamente alrededor del primer alslante se aplica un segundo aislante con

una constante dieléctrica menor e2 y un grosor d; dicha disposicién de revestimiento
80 pone a tlerra.

En cuanto tiene que ver con el nivel inventivo reitera el recurrente que "sag(iin lo
manifestado por el menclionado Tribunal, el técnico no debe tener conocimientos
aspacializados sino medios sobre ia materia objeto de evaluaciéon, veamos: ‘El
experto en la técnica es una figura ficticla a la que se recurre con el propésito de
obtener un parametro objetivo que permita distingulr la actividad verdaderamente
inventiva de Ia que no es. Se tratard de una persona normalmente versada en e}
ambito tecnolégico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos
68 méas elevado en comparacién con el nivel de conocimientos del pliblico an general,
pero no excede lo que puede esperarse de una persona debldamente calificada. Se
busca la figura da un técnico de conoclmientos medios, pero no especlalizados’.
Sentencia del 21 de julio de 2002, proferida en el proceso 39-IP-2002. A partirde lo
anterior, deseo expresar ml total desacuerdo con las razones expuestas por ese
Despacho respecto a la falta de nivel inventivo de la presente invencién. Cabe
resaltar jos sigulentes puntos que claramente demuestran que la presente invencién

cumple con el nive! inventivo necesario para que le sea concedido e! privileglo de
patente a la miama...”

No se advierte en este punto que la Oficina haya desconocido el entendimiento que
de |a figura del ‘experto en la técnica’ o como califica la normativa aplicable ‘persona
normalmente versada an la materia’ hace el Tribunal en el pronunciamiento citado.
En este caso se considerd que el técnico en la materia encargado de solucionar el
problema planteado por la solicitud es un Ingenlero eléctrico con experiencia en
maaquinas dinamoeléctricas, en particular en alslamlento para las bobinas de dichas
méaquinas, que conozca la composicién y los principlos bésicos de fabricacién y
operacion de los sistemas de alslamiento 0 que al cuente con las condiciones
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necesarias para informarse acerca de esos principlos al consuttar |a literatura técnica

respactiva.

Dae lo anterior resulta claro que el “técnico medio® o persona normaimente versada en
la materia, para el caso, puede ser un ingeniero eléctrico con experiencia (no
especializado) en maquinas dinamo eléctricas en particular en alsiamientos. Dicho
ingeniero, por su formacién, conoce las maquinas dinamoeléctricas, Inciuldos los
alslamientos usados en los devanados, debido a que en el programa académico
correspondiente asl se prevé; un técnico de montaje de méquinas dinamoeléctricas
no puede ser, probablemente, el "técnico medio® para evaluar la solicitud porque él
generaimente recibe conocimientos técnicos especializados para el montaje de los
componentas de una maquina, incluso para solo parte de ellos, y sin que pueda tener
la vigidn general, sin ciertos conocimientos de nivel académico que le permitan entrar
a calificar los detalles aqul discutidos.

Puede agregarse a lo anterior que el examen de nivel inventivo constituye una
espacie de prolongaciéon del examen de novedad, con el cual se determina sl las
diferenclas son varlantes o modificaclones obvias para una persona del oficlo o si
praesantan originalidad, para establecer la calidad de las diferenclas y puesto que el
nivel inventivo no as una magnitud ponderable, es praeciso tener en cuenta el estado
de [a técnica en su conjunto.

En este caso los argumentos sobre el nivel Inventivo se desvian a hechos no
mencionados en 1a resolucién que se Impugna, tales como “la mayor permitividad
determinada de la capa de aislamlento Interior...resulta entonces en un incremento
graduado en el campo eléctrico se relaciona con un camblo significativo en el
perfil...", pero no se ancaminan propiamente a controvertir la oblecién a tal requisito
de patentabilidad. No obstante lo anterlor. resulta pertinente reiterar que el
aislamiento 3 se divide en dos porciones 4 y 5 que tienen constantes dleléctricas
diferentes €1 y €2, la zona 4 que limita con la superficle intama 6 tiene la constante
dleléctrica mas grande €1 del alslamiento 3, por ejemplo, en la secclén conductora 2
la zona 6 con la constante dleléctrica menor €2 rodea completamente la zona 4, lo
cual cormresponde exactamente a o que se menciona porque los conceptos
permitividad vy constante eléctrica son lo mismo, como lo sabe cualquier persona
normaimente versada en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, se reltera que el objeto de la solicltud denegada no
cumple con los requisitos de patentabliidad; en consecuencia, no se halla mérito para
revocar la decisiéon impugnada.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucién 6868 del 25
de abril de 2008 por medio de la cual se negd una patente de invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién al doctor Emlilo Ferrero, en su calidad de apoderado de GENERAL
ELECTRIC CANADA INC, o a quien haga sus veces, entregéndole copla de la
misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubemativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogot4, D. C., a los a | JL 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor

Emillo Ferrero
Camrera4 No 72 -35
Bogotd D. C.ieny
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