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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 6233 del 05 de marzo de 2007, la
Superintendencia de Industria y Comercio, negbé el privilegio de patente de
invencibn a la creacibn denominada: ‘SISTEMA INTEGRADO LOCAL
INALAMBRICO DE CIRCUITO CERRADO’.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de abril de 2007,
bajo el numero 02-053614-00013-0000, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento,
en su calidad de apoderado de la sociedad LG ELECTRONICS, INC., interpuso
recurso de reposicién contra la decisiéon contenida en la citada resolucién, con el
objeto de que se revoque la mencionada providencia en su totalidad, y en su lugar,
se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se
fundamenté, en sintesis, de la siguiente manera:
1

Observa el recurrente, en primer término, que “el examinador evidentemente no se
tomo la molestia de leer la solicitud ANTES de rechazar el capitulo reivindicatorio
presentado en respuesta al Oficio N° 7814, lo cual claramente demuestra una
violacion al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo de Ia
invencion. Si bien fue un error decir que la sustentacién para tal inclusién se
encontraba en el Uitimo parrafo de la pagina 8, también es cierto que la lectura de
la descripcion le habria permitido encontrar al examinador el sustento para tal
inclusion. En la pagina 9 de la descripcién corregida, presentada en respuesta al
Oficio No 10639, el segundo parrafo dice a la letra:

‘Preferiblemente el cargador incluye adicionalmente una parte de interruptor de
energia para detectar la conexién del cable USB al conector USB y conmutar en
forma tal que la energia del PC es suministrada a la bateria del Terminal WLL a
través del conector de clavija en respuesta al resultado detectado.”

“Asi mismo en la pagina 10, Gitimo parrafo, dice:

‘De acuerdo con un aspecto de la invencién, el cargador incluye una parte de
interruptor de energia (...)’

‘Es evidente que la inclusién del interruptor en la reivindicacién 1 del capitulo

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN; Tr. 40A No, 38-50 Conmutador; 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-810 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

@60



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. . 23460
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 02-053614

reivindicatorio se encuentra plenamente sustentada por la descripcidon, y la
objecion presentada por el sefior examinador no obedece a mas que un deseo
injustificado de objetar por objetar, sin tener argumentos técnicos validos para
sustentar sus objeciones.

“Solicitamos por lo tanto al Sefior examinador volver a examinar la solicitud en
base al capitulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio 7814, ya que
este si cumple’ con el requisito exigido por el sefior examinador y ha sido
descartado de manera injustificada”.

Agrega el recurrente: “En vista que el capitulo reivindicatorio presentado en
respuesta al Oficio N° 7814 no contiene mas que una reivindicacion
independiente, las objeciones presentadas por falta de unidad de invencion y falta
de concision no son validas y deben ser retiradas, de acuerdo con lo establecido
por los articulos citados por el sefior examinador”.

En cuanto a las objeciones por uso, los argumentos ofrecidos por el sefior
examinador se pueden aplicar a cualquier invencion, negando de plano la
patentabilidad de cualquier articulo ya que todos ellos hacen uso de elementos
comunes en aplicaciones no divulgadas o ensefadas por el arte previo. De ser
asi la oficina de patentes no habria concedido patente alguna desde la entrada en
vigencia de la Decision 486, lo cual claramente no sucede. Los elementos de la
presente solicitud son elementos convencionales que llevan a cabo una tarea no
convencional para ellos. El sefior examinador puede considerarlo un segundo
uso, pero lo mismo sucede con pafales, cremas dentales, diferentes maquinarias,
los cuales emplean elementos convencionales para lograr resultados inesperados
y no divulgados‘o sugeridos por el arte previo. Es evidente que tal objecion
obedece mas a un prejuicio que a un deseo de realizar un estudio objetivo de la
solicitud”.

En cuanto a las objeciones por falta de novedad, anota el recurrente, que “la
anterioridad D2 no ensefia o sugiere la presencia de un interruptor que permite
cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL. Dicho
interruptor no se ensefia en la anterioridad citada por el sefior examinador y por lo
tanto la presente solicitud es novedosa por sobre dicha anterioridad”.

Con relacién a la altura inventiva sefiala que el examinador “no es muy claro
respecto a los motives que un técnico con habilidad en la materia tendria para
tomar los dispositivos sugeridos por el arte previo citado y modificarlos
adecuadamente para obtener lo ensefiado por la presente solicitud. Si bien es
cierto que se ensefian dispositivos como los puertos USB o sistemas WLL,
ninguna de dichas anterioridades ensefia o sugiere la posibilidad de transformar
un sistema WLL en un sistema de comunicacién inalambrica que permite conectar

*
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el computador a la red mundial de comunicaciones sin mayor inconveniente. La
altura inventiva de la presente solicitud claramente yace en implementar un
dispositivo que permite conectar un computador a la red mundial sin necesidad de
cables externos ni teléfonos adicionales, completamente portatil y funcional ya que
al mismo tiempo opera como cargador para el teléfono inalambrico.

“Nada en el arte previo citado, por el sefior examinador le ensefaria al técnico con
habilidad en la materia como desarrollar tal dispositivo, empleando un conector de
tipo USB en lugar de los conectores tipo UTP comunmente empleados para este
tipo de aplicaciones.

“‘No solo esto, sino que el dispositivo es completamente portatil, permitiendo
conectar dispositivos externos a una red inaldmbrica sin necesidad de conexiones
adicionales. De hecho. el dispositivo puede funcionar empleando solamente el-PC
como fuente de energia, lo cual no lo ensefia ni sugiere el arte previo, ni resulta
obvio para el técnico con habilidad en la materia, a menos que se realice un
,+analisis retrospectivo de la misma”.

Concluye el recurrente manifestando que “En vista de lo anterior es claro que la
solicitud cumple con los requisitos exigidos por la decision 486 y le debe ser
otorgado el derecho solicitado.”

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones 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 Comision de la Comunidad
Andina establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial”.

Por su parte, el articulo 21 de la Decision 486 sefala: “Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 16 de la presente Decisidén, no seran objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto ai originalmente
comprendido por la patente inicial”.

El articulo 25 de la misma Decision reza: “La solicitud de patente sélo podra
comprender una .invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de
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manera que conformen un unico concepto inventivo.”

El articulo 30 de la mencionada Decision indica “Las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion”.

Finalmente, el articulo 34 de la Decisién 486 establece: “El solicitante de una
patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo,
se podra pedir la correccidn de cualquier error material.”

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la invencion en estudio se relaciona con “un sistema
local inaiambrico de circuito cerrado, y mas particularmente, con un terminal
integrado local inalambrico de circuito cerrado” (ver folio 6).

Mas especificamente se relaciona con “Un terminal integrado local inalambrico de
circuito cerrado o del tipo de una pieza (WLL) tiene un aparato de locucién, un
micréfono, y un USB (Universal Serial Bus) construido en él o integrado y
accionador de USB en el terminal. El terminal WLL es capaz de ser usado con un
cargador que tiene conectores para conexién del accionador de linea de USB y el
USB del terminal con un dispositivo externo, tal como un computador personal”
(ver folio 32)

Para impugnar la decisidn de negar la patente de invencién, argumenta el
recurrente que el examinador “no se tomo la molestia de leer la solicitud ANTES
de rechazar el capitulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio N° 7814,
lo cual claramente demuestra una violacion al derecho del solicitante a un estudio
objetivo y completo de la invencién. Si bien fue un error decir que la sustentacion
para tal inclusion se encontraba en el pitimo parrafo de la pagina 8, también es
cierto que la lectura de la descripcion le habria permitido encontrar al examinador
el sustento para tal inclusién (...)"

Para desvirtuar los alegatos del punto anterior, esta Entidad considera que la
lectura realizada por parte del solicitante es equivoca, teniendo en cuenta los
siguientes hechos:

En el sexto considerando de la resolucion impugnada se explica que la
reivindicacion 1 del capitulo reivindicatorio presentado como respuesta al Oficio
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No 7814, notificado el 21 de julio de 2006, no es aceptada teniendo en cuenta que:

Por un lado, en ella se agregé lo relativo a “un elemento interruptor de electricidad
para cambiar la electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL", no incluido
en las reivindicaciones inicialmente presentadas, ademas de no tener sustento en
el capitulo descriptivo, contrario a lo que expone el interesado. Lo anterior tiene
como fundamento en lo siguiente:
;

El dltimo parrafo de la pagina 8 de la descripcién allegada como respuesta al
Oficio No 10639 (ultimo parrafo de la pagina 10 de la descripcion inicial), notificado
el 10 de noviembre de 2005, sefiala que: “El cargador preferiblemente incluye un
conector de clavija de comunicacién para conexiéon del accionador de linea de
USB del terminal WLL de una pieza, un conector de clavija de energia para
suministrar energia a la bateria en la parte de suministro de energia del terminal
WLL del tipo de una pieza y un conector USB conectado al conector de clavija de
comunicacion, que tiene un conector USB para conexion al USB del PC externo
mediante cable USB” (subrayas fuera de texto).

Cabe aclarar al respecto que para una persona normalmente versada en la
materia un conector NO es un interruptor. Por lo demas, ni en el parrafo que cita
el recurrente como fundamento de su argumentacion ni en ningﬂn otro lugar se
menciona que haya tal interruptor, ni mucho menos que sirva “para cambiar la
electricidad del dispositivo extemo a la terminal WLL”. Lo anterior no solo carece
de todo sentido sino que va mas alla de lo permitido por el articulo 34 de la
Decisién 486 con relacién a las posibilidades de modificacion de la solicitud, es
decir se amplia la proteccién contenida en la solicitud inicial.

Por otro lado, la reivindicacion 1 no tiene unidad de invencién, por cuanto
relaciona dos objetos diferentes no enlazados por un concepto comin e inventivo,
estos son: un terminal WLL y un cargador desprendible.

Como resultado l6gico de lo anteriormente expuesto, la reivindicacién 1 y, en
consecuencia, todas sus dependientes no se aceptaron, por lo que ias objecionés
trasladadas en el Oficio No 7814 contintan vigentes.

Ahora bien, el recurrente en este momento del tramite pretende hacer ver que el
sustento para lo posteriormente agregado no esta en el folio 8, como lo resalté en
su respuesta al Oficio No 7814, sino en la pagina 10 de la ltima descripcién (ver
folio 149}, donde se dice que “De acuerdo con otro aspecto de la invencion, el
cargador incluye una parte de interruptor (...)", afi rmacuon con la que no esta de
acuerdo la Oficina por lo S|gwente

En primer lugar, para que las reivindicaciones tengan sustento descriptivo, la
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descripcion debera divulgar “(...) la mejor manera conocida por el solicitante para
ejecutar o llevar a la practica la invencidn, utilizando ejemplos y referencias a los
dibujos, de ser estos pertinentes;..” [Art. 28 de la Decisidn 486, letra e)]

Asi las cosas, aunque la descripcion habituaimente se presenta en forma de
exposicién en la que se hace referencia a las figuras; sin embargo, la mera
presencia de dicho aparte o capitulo en la solicitud no basta por si mismo para
cumplir el requisito legal, teniendo en cuenta que lo que se exige del solicitante en
la descripcion es, como se vio, que se describa la mejor manera conocida por el
solicitante para ejecutar o fabricar la invencién, por asi decirlo, se exige
suministrar la "receta” de ejecucidn de lo inventado.

Ahora bien, el resumen que consiste en una sintesis de la divulgacién técnica sdlo
sirve para fines de informacién técnica y “no tendra efecto alguno para interpretar
el alcance de la proteccién conferida por la patente” (Art. 31 de la Decision 486).

En el presente caso, no es precisamente en la descripcion donde se comprende el
parrafo en mencién, como soporte para lo reivindicado, sino que este se incluye en
el resumen que como se vio no tiene efecto alguno para interpretar el alcance de
la proteccidén que confiere la patente.

En conclusién, son las caracteristicas de la “receta” las que se deben reivindicar,
particularmente, en las reivindicaciones independientes que son las que deben
definir de forma general el alcance de la proteccion.

En segundo lugar, el hecho de que se mencione una parte del interruptor de
energia para escrutar la conexion del dispositivo externo, para proporcionar
energia desde el dispositivo externo al segundo conector de energia, no significa
que el terminal WLL que se reivindica cietamente incluya tal interruptor. La
realidad muestra que el discutido interruptor (una parte de él) es el que se
relaciona con el cargador, para escrutar la conexion del dispositivo externo para
- proporcionar energia del dispositivo externo al segundo conector de energia‘y
proporcionar energia al terminal WLL por el primer conector, lo cual de ningln
modo significa que el interruptor cambie el flujo de la electricidad del dispositivo
externo a la terminal WLL, agregado por el memorialista , y que va mas alla de lo
permitido por el articulo 34 de la Decisiéon 486 con relacién a las posibilidades de
modificar la solicitud.

Adicionalmente, una persona normalmente versada en la materia sabe que un
interruptor no es para cambiar el fiujo de electricidad del dispositivo externo a la
terminal WLL, pues tal componente se usa para conectar ¢ desconectar un
circuito, por lo que la afirmacion del recurrente no es acertada.
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Aun suponiendo que lo reivindicado tuviese soporte descriptivo en lo citado por el
recurrente, con lo que no esta de acuerdo la Oficina por los motivos antes citados,
el capitulo discutido no tiene unidad de invencion, razon suficiente para rechazar
dicho capitulo reivindicatorio.

Por su parte, respecto de! argumento del recurrente seglin el cual se da “{...) una
violacién al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo (...)", cabe
decir que el mismo no presenta los motivos fundamentados en hechos reales que
demuestren tal violacién.
o

No obstante, cabe aclarar que aunque la Oficina pudo negar la patente luego del
primer examen de fondo, sin embargo, hizo un segundo traslado, analizando una
vez mas de fondo el caso, teniendo en cuenta toda la informacién aportada por el
solicitante y dandole -a este la oportunidad de responder a las observaciones
realizadas por esta entidad (ver Oficios 10639 y 7814 del 10 de noviembre de
2005 y 21 de julio de 20086, respectivamente).

Afirma el memorialista: “En vista que el capitulo reivindicatorio presentado en
respuesta al Oficio 7814 no contiene mas que una reivindicacion independiente,
las objeciones presentadas por faita de unidad de invencion y falta de concision no
son validas y deben ser retiradas, de acuerdo con lo establecido por los articulos
citados por el sefior examinador”

Al respecto, se recuerda lo previsto en el articulo 25 de la Decisién 486 el cual
establece que “La solicitud de patente s6lo podrda comprender una invenciéon o un
grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico
concepto inventivo”.

De lo anterior se desprende que una reivindicacion independiente debe referirse a
una Unica invencion o pueden darse varias reivindicaciones independientes
relacionadas entre si mediante un Gnico concepto comdn e inventivo.

La reivindicacion 1, independiente unica, allegada en la respuesta al Oficio 7814
no se refiere a una Gnica invencién sino a dos: un terminal WLL y un cargador
desprendible; -por ese motivo, alegar que “(...) el capitulo reivindicatorio... no
contiene mas que una reivindicacion independiente...” no es argumento cierto que
desvirtie el hecho de la falta de unidad de invencién, puesto que la reivindicacién
1, se repite, no define un Unico aparato sino dos.

Adicional a lo anterior, la Oficina considera que las reivindicaciones 1 y 5 no
guardan unidad de invencion, ya que se refieren a 2 grupos no enlazados por un
concepto comun e inventivo, lo que ratifica que el capitulo reivindicatorio no
cumple con lo previsto en el citado articulo 25.
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Afirma el memorialista que “En cuanto a las objeciones por uso, los argumentos
ofrecidos por el sefior examinador se pueden aplicar a cualquier invencion,
negando de plano la patentabilidad de cualquier articulo ya que todos ellos hacen
uso de elementds comunes en aplicaciones no divulgadas o ensehadas por el arte
previo (...)"

Con relacion a este punto resulta pertinente precisar que a la luz de la normativa
aplicable (Art. 14 de la Decisién 486) las patentes de invencion pueden otorgarse
a productos o a procedimientos, tal como se le comunico al solicitante por medio
del Oficio 10639, notificado el 10 de noviembre de 2005, de acuerdo con lo
previsto por el ‘articulo 14 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina; en
consecuencia, no es posible conceder patentes a las solas aplicaciones o usos.

Para dar algun entendimiento a tal disposicién legal, y teniendo en cuenta que ni la
Decision ni el reglamento establecen claramente como debe definirse cada
concepto, la Oficina acude a la Guia sobre el examen de las solicitudes de
patentes, publicada por la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). En
esta publicacion se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de .procedimiento, ademas de sugerir que la combinacién de
caracteristicas estructurales y de funcién o uso no se admite en la redaccién de
una reivindicacion de producto.

Se agrega a lo precedente que en el acto atacado se sostuvo que las
disposiciones del articulo 21 de la Decisién 486 (sobre segundos usos) son
desconocidas, como se evidencia de la misma descripcion, tanto el terminal mono-
pieza que incluye un microteléfono que incorpora una interfaz USB y su excitador
como la base cargadora se componen de elementos convencionales que se usan
para recibir y procesar datos de un aparato exterior, como un computador
personal; por esa razén, se considera que solo se hace otro (segundo) uso de los
componentes convencionales de un terminal WLL y/o de su base de recarga.

Respecto de las afirmaciones del memorialista relacionadas con la novedad,
segun las cuales “la anterioridad D2 no ensefia o sugiere la presencia de un
interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo a la
terminal WLL. Dicho interruptor no se ensefia en la anterioridad citada por el sefior
examinador y por lo tanto la presente solicitud es novedosa por sobre dicha
anterioridad.”, cabe sefialar que no es posible fundamentar la novedad en tal
afirmacion teniendo en cuenta que un interruptor no es usado para cambiar el flujo
de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL, como argumenta el
recurrente, pues tal componente es para conectar o desconectar un circuito. Por
lo demas, se reitera que el objeto ahora reivindicado no es nuevo porque esta
comprendido en el estado de la técnica, es decir la materia en estudio fue
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anticipada por la publicacién JP 2000139032 (D2).

Adicionalmente, los anteriores alegatos del recurrente resultan contradictorios al
asegurar, de una parte, que la anterioridad D2 no ensefia o sugiere la presencia
de un interruptor que permite cambiar el flujo de electricidad del dispositivo externo
a la terminal WLL y, de otra parte, que ninguna de dichas anterioridades ensefia o
sugiere la posibilidad de transformar un sistema WLL en un sistema de
comunicacion inalambrica que permite conectar el computador a la red mundial de
comunicaciones sin mayor inconveniente. La altura inventiva de la presente
solicitud claramente yace en implementar un dispositivo que permite conectar un
computador a la red mundial sin necesidad de cables externos.

Se suma a lo anterior, que la patentabilidad y sus correspondientes requisitos, es
decir, novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, se califica teniendo en
cuenta las caracteristicas técnicas incluidas en las reivindicaciones y las
apreciaciones expuestas en el parrafo anterior no figuran en la reivindicacion, por
tanto no pueden conferirle altura inventiva a lo reclamado.

Finalmente, se reitera aqui que pese a la falta de claridad y unidad de invencion
advertidas, la novedad y el nivel inventivo del objeto reivindicado se pueden
desvirtuar con los antecedentes encontrados en el estado de la técnica (ver folio
189).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad, especificamente con el de novedad y
nivel inventivo, ademas de no cumplir con las previsiones de los articulos 21, 30 y
34 de la Decision 486 de la Comunidad Andina. En consecuenma no se halla
mérito para revocar la decision impugnada.

1

' RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 6233 del
5 de marzo de 2007, por medio de la cual se negd una patente de invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado
de la sociedad LG ELECTRONICS, INC., o a quien haga sus veces, entregandole
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mall: info@sic.gov.co
' Bogota D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION -~ 234060
, Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 02-053614
encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 3 l JU]. zum

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor

Juan Pablo Cadena Sarmiento

Carrera 7 No 71 — 21, Torre B, Oficina 402
Bogota D. C. em)
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