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Seæor ...’ 

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

E. S D. 

REF: Expediente No. 02 053 614 - Solicitud de Patente de lnvenciOn a favor 

de LG ELECTRONICS, INC. 

O 
Titulada: "SISTEMA INTEGRADO LOCAL INALAMBRICO DE 

CIRCUITO CERRADO". 

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 

57.492 del C.S.J., obrando como apoderado sociedad LG ELECTRONICS, 

INC domiciliada en SeüI, Corea, segUn 10 acredita el documento de sustituciOn 

de poder presentado ante esa Division, man ifiesto a usted que debidamente 

notificado de Ia Resoluciôn No. 6233 del 5 de marzo de 2007, interpongo 

contra ella en debido tØrmino, RECURSO DE REPOSICION, para que sea 

revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, 

para el objeto de la solicitud en referencia. 
0 

Respaldo el RECURSO en los siguientes 

HECHOS: 

1. La ResoluciOn arriba citada 6233 niega el Privilegio exclusivo de 

Patente de InvenciOn para el objeto de la solicitud de la referencia 

considerando que: 

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 13 de marzo y el 

23 de noviembre de 2006, atendiô oportunamente los requerimientos 

formulados y presentO aclaraciones. 

BRIGARD & CASTRO ABOGADOS S.A. - NIT. 860.047.372-8 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

RadicaciOn No 02-53.614 
ClasificaciOn internacional (I PC) H04M 1/00. 
Concepto TØcnico No 744 

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 6.233 del 05 de 
marzo de 2007 notificada por media del edicto No 5.182 desfijado el 03 de abril de 2007 y, 
reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos: 

1) En el escrito presentado por el recurrente se alega que: "JUAN PABLO CADENA 
SARMIENTO... debidamente notificado de la ResoluciOn No. 6.233 del 5 de marzo de 
2007, interpongo contra ella en debido tØrmino, RECURSO DE REPOSICION, para que 

. sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el 
objeto de la solicitud en referencia. 

Respaldo el RECURSO en los siguientes 

HECHOS: 

1. La ResoluciOn... CUARTO... SEXTO: Que las reivindicaciones... RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio. .99 

2) Al inicio del recurso, se identifica el apoderado de la sociedad solicitante quien seæala 
que interpone recurso contra el acto proferido, luego el memorialista hace afirmaciones y 
peticiones no concordantes con la realidad; despuØs indica que respalda el recurso en 
unos hechos, que comienzan con la trascripciOn del cuarto, junto con algunos apartes del 
sexto, considerando de la ResoluciOn impugnada. 

3) A continuaciOn, en el escrito se alega que: "FUNDAMENTOS 

1. En primer lugar cabe observar que el examinador evidentemente no se tomó  la molestia 
de leer la solicitud ANTES de rechazar el capItulo reivindicatorio presentado en respuesta 
al Oficio No 7814, Ic cual claramente demuestra una violaciôn all derecho del solicitante 
a un estudio objetivo y completo de la invenciOn. Si bien fue un error decir que la 
sustentaciOn para tal inclusiOn se encontraba en el ültimo pÆrrafo de la pÆgina 8, tambiØn 
es cierto que la lectura de la descripciOn le habrIa permitido encontrar al examinador el 
sustento para tal inclusion. En la pÆqina 9 de la descripción correqida, presentada en 
respuesta al Oficio No 10.639, el segundo pÆrrafo dice a la letra: 

"Preferiblemente el cargador incluye adicionalmente una parte de interruptor de energia 
para detectar la conexiOn del cable USB al conector USB y conmutar en forma tal que la 
energia del PC es suministrada a la baterla del terminal WLL a travØs del conector de 
clavija en respuesta al resultado detectado." 

AsI mismo en la pÆgina 10, ültimo pÆrrafo, dice: 

"De acuerdo con un aspecto de la invención, el cargador incluye una parte de interruptor 
de energia [ ... ]" 

Es evidente que la inclusiOn del interruptor en la reivindicaciOn I del capItulo reivindicatono 
se encuentra plenamente sustentada par la descripciOn, y la objeciOn presentada par el 
seæor examinador no obedece a mÆs que un deseo iniustificado de objetar por objetar, 
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sin tener argumentos tØcnicos vÆlidos para sustentar sus objeciones. 

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

2. En vista que el capItulo reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio No 7814 .no 
contiene mÆs que una reivindicación independiente, las objeciones presentadas Por 
falta de unidad de invención y falta de unidad de invención y falta de concisiOn no son 
vÆlidas y deben ser retiradas, de acuerdo con 10 establecido por los articulos citados por el 
seæor examinador". (Subrayados y resaltados del examinador). 

4) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior, basta resaltar que quien NO leyO la 
Resolución ANTES de presentar el recurso fue el intermediario como resulta evidente a 
partir de los siguientes hechos. 

41 a. En el sexto considerando del acto atacado se explica que la reivindicaciOn I del pliego 
presentado como respuesta al oficio No 7.814 no es aceptable porque: 

De un lado, en ella se agregO 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 y que no tiene sustento descriptivo, contrario 
a lo que arguye el interesado en la respuesta, debido a que el aparte que se alega sirve de 
sustento para esa inclusiOn no Ia es par Ia siguiente. 

El Ultimo pÆrrafo de la pÆgina 8 de la descnpción allegada como respuesta al oficio No 
10.639 (Ultimo pÆrrafo de la pagina 10 de la descripciOn inicial) seæala que: "el cargador 
incluye preferiblemente un conector de clavija de comunicaciOn para conexiOn del 
accionador de Ilnea de USB del terminal WLL de una pieza, un conector de clavija de 
enercIa para suministrar energia a la baterla en la parte de suministro de enerQIa del 
terminal WLL del tipo de una pieza y un conector USB conectado al conector de clavija 
que tiene un conector USB para conexiOn al USB del PC externo mediante cable USB". 

Adicionalmente, quienes tienen un minima de conocimientos en la materia, saben que un 
conector NO es un interruptor, ademÆs, es evidente que en el pÆrrafo arguido como 
fundamento ni en otro lugar, se afirma que hava tal interruptor ni mucho menos que sirva 
"Para cambiar la electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL", todo lo cual, no 
solo no tiene sentido sino que va mÆs allÆ de 10 permitido por el artIculo 34. 

De otro lado, la reivindicaciOn I no tiene unidad de invenciOn porque relaciona dos 
objetos diferentes no enlazados por un concepto comUn e inventivo, un terminal WLL y un 
cargador desprendible. 

Como resultado lOgico de las objeciones anteriores, la reivindicaciOn I y, en consecuencia, 
todas sus depend ientes no se aceptaron y, por ello, las objeciones trasladadas en el oficio 
No 7.814 quedaron y continUan vigentes. 

Ahora bien, el recurrente en este momento del trÆmite, pretende hacer ver que el sustento 
para lo agregado no estÆ en la pÆgina 8, coma Ic resaltO en su respuesta al oficio No 
7.814, sino en la pÆgina 10 de la Ultima descripciOn (pagina 12 de la inicial), donde dice 
que: "de acuerdo... el cargador incluye una parte de interruptor...", afirmaciôn con la cual 
no estamos de acuerdo porque: 

En primer lugar, como saben quienes tienen experiencia en el tema, para que las 
reivindicaciones tengan sustento descnptivo este debe estar dentro de la(s) meior(es) 
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manera(s) de realizar la invenciOn y no en el resumen de la invenciOn o en el arte anterior; 
como sucede con el resumen de este caso que es donde se menciona el pÆrrafo de 
soporte para lo alegado; es ampliamente conocido por todos que la descripciOn debe 
contener un aparte subtitulado, "melor manera de realizar la invenciOn", que habitualmente 
se presenta en forma de exposiciOn haciendo referencia a la(s) figura(s). 

Asimismo, conocen que la mera presencia de dicho aparte no basta para cumplir el 
requisito legal, ya que, Ic que se exige del solicitante es la descripciOn de las medidas que 
se deben tomar para ejecutar o fabricar la invenciOn; por decirlo asI, se pide que 
suministre la "receta" de ejecuciOn de lo supuestamente inventado. 

Por consiguiente, las caracterIsticas de la "receta" son las que se deben reivindicar, 
particularmente, en la(s) independiente(s) que es (son) la(s) que debe(n) definir de forma 
general el alcance de la protecciOn. 

En segundo lugar, el hecho de que se mencione una parte de interruptor de energIa para 
escrutar la conexiOn del dispositivo externo para proporcionar enerpla desde el dispositivo 

’ externo al segundo conector de eneriia, NO significa que el terminal WLL que se 
reivindica, ciertamente incluya tal interruptor. La realidad muestra que el discutido 
interruptor (una parte de Øl)I, es el que se relaciona con el cargador, para excrutar la 
conexión del dispositivo externo para proporcionar energIa del dispositivo externo al 
segundo conector de energIa y proporcionar energIa al terminal WILL por el primer 
conector", lo cual, de ningün modo significa que el interruptor cambie el flujo de la 
electricidad del dispositivo externo a la terminal WILL, agregado del memorialista que va 
mÆs allÆ de lo permitido por el artIculo 34. 

En tercer lugar, un tØcnico en el arte sabe que un interruptor NO para cambiar el flullo de 
electricidad del dispositivo externo a la terminal WILL, pues tal componente se usa para 
conectar o desconectar un circuito, por Ic que la afirmaciOn es falsa. 

Por ültimo, cuando se replantean las reivindicaciones de un pliego el interesado debe 
indicar, puntualmente, donde tiene(n) sustento la(s) modificaciOn(es) hecha(s) a fin de 
facilitar la continuaciOn del examen y no pretender que el examinador encuentre 
justificaciOn en algun pÆrrafo de la solicitud que despuØs de unos traslados y la decisiOn 
resulta definitivo en lo reivindicado. 

No obstante lo anterior, aUn suponiendo que Ic reivindicado tuviese soporte descnptivo en 
lo citado por el recurrente, con lo que no estamos de acuerdo por los motivos antes 
citados, el pliego discutido NO tiene unidad de invención, motivo suficiente para rechazar 
dicho pliego. 

En los alegatos, el intermediano vocifera que: "...una violaciôn all  derecho del solicitante 
a un estudio objetivo y completo. . .", pero no presenta ni un solo motivo fundamentado 
en hechos reales que demuestre tal violaciOn. 

La oficina pudo negar de piano la solicitud luego del primer examen de fondo, sin 
embargo, hizo un segundo traslado con anterioridades y analizO de fondo el caso; por elIo 
cabe preguntarse ten que se violO el derecho del solicitante?, ten quØ consiste la 
subjetividad que se alega?, ten quØ fue incompleto el examen?. En el recurso no hay 
respuesta para esas preguntas y lo que se nota a simple vista es la falta de argumentos 
tØcnicos vÆlidos para sustentar los alegatos puesto que se discute el tema de forma parcial 
y acomodada, al punto de vista del memorialista. 

b. Con relaciOn a los alegatos del punto 2 del escrito, basta seæalar que el artIculo 25 
establece que, "La solicitud de patente sOlo podrÆ comprender una invenciOn o un grupo 
de invenciones relacionadas entre 51, de manera que conformen un Unico concepto 
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inventivo". 

De alli es evidente que, una reivindicaciOn independiente debe referirse a a una ünica 
invenciOn o pueden ser varias independientes, relacionadas entre si, mediante un ünico 
concepto comUn e inventivo. 

La reivindicaciOn I independiente Unica, allegada en la respuesta al oficio No 7.814, NO 
se refiere a una ünica invención sino a dos, un terminal WLL y un cargadordesprendible; 
por ese motivo, alegar que "... el capItulo... no contiene mÆs que una reivindicaciOn 
independiente...", NO es argumento cierto que compruebe que la reivindicación I define 
un ünico aparato y no dos como se SoStuvo y reitera categOricamente. 

Adicional a lo anterior, la oficina sostuvo y reitera que las reivindicaciones 1 y 5 no 
contienen un elemento comün e inventivo, debido a Ia cual el pliego no cumple el requiSito 
de unidad de invenciOn ya que se refiere a 2 grupos no enlazados P01 Ufl concepto comUn 
e inventivo. 

A la luz de todo Ia precedente, resulta completamente claro que el memorialista se centra ? 

o 

mÆs en desahoQar contra el examinador, SU desconocimiento del tema y su impotencia 
para presentar argumentos ciertas, ya que, "califica" la tarea realizada por nosotros con 
calificativos como, "...no se tomô  la malestia de leer la solicitud... claramente demuestra 
una violación al derecho del solicitante a un estudio objetivo y completo... obedece a 
mÆs que un deseo injustificado de obietar por obietar... sin tener argumentos tØcnicos 
vÆiidos para sustentar sus obieciones", y con las que sustenta sus alegatos; sin embargo, 
aquellos no presentan ni un solo un argumento serio que intentasen contravertiralguno de 
los puntos del sexto considerando, ademÆs, no son veraces y la oficina NO ha dejado 
nada en los actos expedidos, sin una adecuada contestaciOn de nuestra parte. 

A la Iuz de todo Ia antes discutido, queda claro que los alegatos traldos a colación par el 
recurrente no se sustentan en hechos ciertas y, por lo mismo, no desvirtUan los 
fundamentos de la ResoluciOn. 

� 5) En siguiente punto el memorialista alega que,"3. En cuanto a las objeciones por uso, 
los argumentos... aplicar a cualquier invenciôn, negando de piano la patentabilidad de 
cualquier artIculo ya que todos ellos hace uso de elementos camunes en aplicaciones no 
divuiqadas a enseæadas par el arte previo... elementos de la presente solicitud son 
elementos convencionales que Ilevan a cabo una tarea no convencional... examinador 
puede considerarlo un segundo uso, pero Ia mismo sucede con paæales, cremas dentales, 
diferentes maguinarias, los cuales emplean elementos convencionales para lograr 
resultados inesperados y no divulgados a sugeridos por el arte previo. Es evidente que tal 
objeciOn obedece mÆs a un preiuicio que a un desea de realizar un estudio objetivo de la 
solicitud.". (Subrayados y resaltados del examinador). 

6) Para desvirtuar los anteriores alegatos del intermediaria basta resaltar, en primer lugar 
que, desde el oficio No 10.639 que la oficina le trasladO, se indicO que el articulo 14 de la 
Decision 486 establece que: "Las palses miembros otorgarÆn patentes para las 
invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial", (resaltado fuera de 
texto). 

Para dar cumplimiento a tal requisita, y teniendo en cuenta que ni la Decision ni el 
reglamentario establecen, taxativamente, cOma se debe definir cada concepto, la oficina, 
acude a la Gula sabre el examen de las solicitudes de patentes, publicada par la OMPI en 
1982 para ayudar a los examinadares de las oficinas nacionales en sus estudios; en el 
pÆrrafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de 
producto y de procedimiento (mØtado). 
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De lo anterior se concluye, que la combinaciOn de caracteristicas estructurales y de 
funciOn o uso NO se admite en la redacciOn de reivindicaciones de producto. 

En segundo lugar, argüir que "...hagan uso de elementos convencionales en 
aplicaciones no divulgadas a enseæadas Por el arte previo a que Ilevan a cabo una tarea 
no convencional" NO definen un producto acorde a Ia establecido por Ia norma, el 
procedimiento y la jurisprudencia dictada, ademÆs, el recurrente no explica quØ o quiØn lo 
permite y par quØ, aün mÆs, con vociferar que, ".. .obedece mâs a un rrejuicio que a un 
deseo de realizar un estudio obietivo ", NO se comprueba que en el pliego defina un 
producto con las caracterIsticas permitidas, ya que, la norma establece que las patentes 
son para productos y/o procedimientos pero NO para aplicaciones supuestamente no 
reveladas par el arte previo NI para "elementos convencionales para lograr resultados 
inesperados", puesto que NO existen productos de la naturaleza alegada, 
fantasiosamente, par el recurrente. 

. Se agrega a Ia precedente que, en el acta atacado se sostuvo que las disposiciones del 
artIculo 21 de la Decision 486 no se cumplen porque asI se evidencia de la misma 
descripciOn, tanta el terminal monapieza que incluye un microtelØfono que incorpara una 

b interfaz USB y su excitador, como la base cargadara se companen de elementos 
convencionales que se usan para recibir y procesar datos de un aparato exterior, coma un 
computador personal; par esa razOn, se considera que solo se hace otro (segundo) uso de 
los componentes convencionales de un terminal WLL y/o de su base de recarga. 

En conclusiOn, los alegatos traidos a colación por el recurrente NO se fundamentan en la 
norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, sino que son una desviaciOn de los 
hechos, fundamentados en sus opiniones personales. 

7) El recurso concluye con: "4. En cuanta a las objeciones par falta de novedad, cabe 
anotar que la anterioridad D2 no enseæa o suciiere la presencia de un interruptor gue 
permite cambiar el fluuo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL. Dicho 
interruptor no se enseæa en la anterioridad citada por el seæor examinador y par lo tanto la 
presente solicitud es novedosa por sobre dicha anterioridad. 

Si! 
5. En cuanta a la altura inventiva el seæor examinador no es muy claro respecto a los 

motivos 

que un tØcnica con habilidad en la materia tendrIa para tomar los dispositivos 
sugeridos par el arte previo citado y modificarlos adecuadamente para obtener lo 
enseæado par la presente solicitud. 

11 Si bien es cierto que se enseæan dispositivos como los puertos USB o sistemas WLL, 
ninguna de dichas anterioridades enseæa o sugiere la posibilidad de transformar un 
sistema WLL en un sistema de camunicación inalÆmbrica 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 ni 
telØfonos adicionales completamente portÆtil y funcional ya que al mismo tiempo opera 
coma cargador para el telØfono inalÆmbrico. 

"Nada en el arte previo citado por el seæor examinador le enseæarIa al tØcnico 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. 

’fio solo esto, sino que el dispositivo es completamente portÆtil, permitiendo conectar 
dispositivos externos a una red inalÆmbrica sin necesidad de conexiones adicionales. De 
hecho el dispositivo puede funcionar empleando solamente el PC coma fuente de 
enerçIa,  Ia cual no Ia enseæa ni suqiere el arte previo, ni resulta obvio para el tØcnico con 
habilidad en la materia, a menos que se realice un anÆlisis retrospectivo de la misma. 6. 
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"En vista de lo anterior es claro que la solicitud cumDle con los requisitos exigidos por la 
decisiOn 486y le debe ser otorgado el derecho solicitado". (Subrayados y resaltados fuera 
detexto). 

8) Para echar abajo los alegatos del subpunto anterior, basta resaltar que el pliego donde 
se incluye el elemento arguido como patentable no fue ni serÆ aceptado por las razones 
explicadas en los subpuntos 4) y 6) precedentes. 

Sin embargo, quienes tienen un minimo de conocimientos en el arte no intentarlan 
sustentar la novedad afirmando que, "...un interruptor que permite cambiar el fluwo de 
electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL...", porque un interruptor no se usa 
para cambiar el flu jo de electricidad del dispositivo externo a la terminal WLL, coma ahora 
arguye el recurrente, pues tal componente es para conectar o desconectar un circuito. 

Adicionalmente, los alegatos del recurrente del subpunto anterior resultan contradictorios 

0 porque asegura, de una parte, que la anterioridad D2 no enseæa a suqiere la presencia de 
un interruptor pue permite cambiar el fluwo de electricidad del dispositivo externo a la 
terminal WLL y, de otra parte, que ninguna de dichas anterioridades enseæa 0 sugiere la 
posibilidad de transformar un sistema WLL en un sistema de comunicaciOn inalÆmbrica 
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. 

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial, nunca harlan afirmaciones como las 
que el recurrente hace en los alegatos del subpunto en discusión, porque la patentabilidad 
(novedad, nivel inventivo, aplicaciOn industrial) se califica para las caracterIsticas tØcnicas 
incluidas en las reivindicaciones, de donde es evidente que, la segunda parte de las 
apreciaciones del pÆrrafo anterior NO figuran en la reivindicaciOn y por ello no pueden 
conferirle "altura inventiva" a lo reclamado y solo son la opiniOn del memorialista respecto 
al efecto que produce pero NO es fundamento que demuestre que lo reclamado tenga 
novedad o nivel inventivo. 

Par Ultimo, como se sostiene en la Resolución y reitera aqul, los alegatos acerca de la 
novedad y el nivel inventivo se pueden desvirtuar con los antecedentes pero no se hizo ni 
se harÆ, debido a que el ültimo pliego NO se aceptó y porque como se expuso en el 
numeral 8 del acto atacado, al juzgar los requisitos de patentabilidad se Ileva un 
procedimiento que desvirtüa los alegatos de que: "Ia anterioridad D2 no enseæa a sugiere 
la presencia de un interruptor que permite cambiar el fluwo de electricidad del dispositivo 
externo a la terminal WLL...", ya que, al examinar la novedad se debe realizar en el 
sentido mÆs amplio, par ejemplo, se reivindica: "mesa caracterizada por tener adaptada 
una luz, en particular una IÆmpara regulable"; obviamente, en el sentido mÆs amplio, 10 
que se reivindica es una mesa con una luz y no una mesa con una luz concreta, la 
lÆmpara regulable. 

Con relación a los alegatos del nivel inventivo, el representante alega que, "...el 
examinador no es muy claro...", pero no explica en quØ consiste la falta de claridad, 
ademÆs, cuando un solicitante y/o su apoderado no entiende un traslado o parte del 
mismo, 0 Si tiene dudas, a necesita una aclaraciOn adicional deberia haber pedido una cita 
con la jefatura de la divisiOn y, si aün no se resolvIa el aSunto, entonces pedir una 
entrevista con el examinador tØcnico o uno de nuestros abogados, si se trata de un asunto 
jurIdico. 

Por Ic anterior, arguir que no fue claro un argumento expuesto par la administraciOn en un 
acto, no constituye una razOn seria que sirva de fundamento para atacar el acto a parte 
del mismo, sino que Solo sirve para dejar ver los conocimientos superficiales del recurrente 
respecto a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigenteS. 
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Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que: 

a) Los alegatos presentados contra la ResoluciOn no contienen fundamentos ciertos que 
desvirtUen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina porque se 
sustentan en afirmaciones que tratan de tergiversar los hechos respecto a los contenidos 
en dicho acto, probablemente, para crear confusiOn y desviar la atenciOn. 

b) Las conclusiones del recurrente son respetables pero sus alegatos de ningUn modo 
desvirtUan los fundamentos que sustentan la ResoluciOn impugnada, como se puede 
deducir de la exposiciOn hecha en los puntos 4), 6) y 8) precedentes. 

En virtud de todo Ic anterior, se recomienda ratificar la NEGACIÔN del privilegio solicitado 
en las reivindicaciones 1 a 17 de los folios 156 a 158. 
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7 
Asi mismo, allegO un nuevo capItulo reivindicatorio, el cual, no se ajusta a las 

prescripciones establecidas en el artIculo 34 de Ia DecisiOn 486, razôn por Ia 

cual para efectos del estudio de patentabilidad se tuvo en cuenta el capItulo 

anterior, o sea, el que obra en los folios 156 a 158 del expediente en estudio 

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 156 a 158, 

no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo 

con las siguientes consideraciones: 

Claridad de la Solicitud 

La reivindicación 1 del capItulo presentado junto con la respuesta al oficio N° 

7814 no es aceptable, porque, de un lado, en ella se agregó 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 y que no tiene sustento descriptivo. 

De otro lado, la reivindicaciOn I no tiene unidad de invenciôn porque 

relaciona 2 objetos diferentes no enlazados por un concepto comün e 

inventivo, un terminal WLL y un cargador desprendible. Las reivindicaciones 

2y
 3 del capItulo que obra en los folios 156 a 158 no tienen enlace lOgico con 

16 la independiente porque no aclaran o delimitan una caracterIstica incluida en 

la independiente. Las reivindicaciones 13 y 14 son equivalentes a la 1, la 15 

es igual a la 2, la 16 igual a la 3 y la 17 igual a la 4 debido a lo cual el pliego 

no es conciso. 

Unidad de invención 

Asegurar que "... las reivindicaciones se encuentran enlazadas por un 

concepto comün, todas se refieren a un terminal WLL y sus partes", no es un 

fundamento que sirva de sustento para acreditar el cumplimiento de tal 

requisito. 
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Sobre el Uso 

Se reitera al interesado que la Oficina no puede aceptar como sustento de 

patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la 

redacciôn del documento con mezclas de caracterIsticas tØcnicamente 

improcedentes, puesto que se distorsiona el aporte real al estado de la 

tØcnica, se altera la proporción que debe existir entre lo divulgado y la 

protección solicitada y, porque no se cumplen las exigencias taxativas de la 

normatividad andina, como es lo dispuesto por el ArtIculo 21. 

goNovedad 

En el presente caso, el objeto reivindicado no es nuevo porque esta 

comprendido en el estado de la tØcnica, es decir, la materia propuesta por el 

interesado fue anticipada por la publicaciOn JP 200139032 (D2). 

En efecto, el antecedente 2, como se aprecia en las figuras I y 2 

particularmente, divulga una terminal WLL 100 que incluye un MODEM 8, 

una Ilnea de serie universal USB 13 conectada al MODEM (ver figura I y 

paragrafo 13 de la descripción), un primer puerto de comunicaciOn (ver 

paragrafo 9) y un gobernador ("accionador") de Ilnea USB, (elemento 13 de 

41 la figura 1), el cual, es un puerto de interconexiOn (interfaz) n serie de 4 

alambres, dos de ellos son Ilneas de datos, otro suministra la alimentación o 

primer conector de alimentación y el ültimo es el polo a tierra, conectado al 

dispositivo USB. 

AdemÆs de lo anterior, el mencionado antecedente revela un cargador 

desmontable (separable) 110 que tiene un segundo conector de alimentación 

que se acopla al primer conector y un segundo puerto de comunicaciôn que 

se acopla al primer puerto. 

Al comparar, las caracterIsticas divulgadas por el antecedente con las 

reivindicadas en 1 y 5 salta a la vista que las anticipa totalmente, luego 
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aquellas no tienen novedad. Las reivindicaciones dependientes tambiØn 

quedan sin sustento por no depender de una novedosa. 

Nivel Inventivo 

En el presente caso, el tØcnico en la materia, encargado de solucionar el 

problema planteado P01 esta solicitud con solo copiar lo divulgado por el 

antecedente 2 pudo, de forma obvia obtener lo reivindicado en 1, 5 y sus 

dependientes, luego, lo solicitado no presenta nivel inventivo. 

SPor otra parte, un tØcnico en la materia podrIa haber derivado, fÆcilmente, lo 

reivindicado en el pliego a partir de las enseæanzas del antecedente 1 el cual 

divulga, las mismas caracterIsticas relacionadas en 1, 5 y dependientes. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la  

creación denominada: "SISTEMA INTEGRADO LOCAL INALAMBRICO DE 

CIRCU ITO CERRADO". 

FUNDAMENTOS 

1. En primer lugar cabe observar que el examinador evidentemente no 

se tomô la molestia de leer la solicitud ANTES de rechazar el capitulo 

reivindicatorio presentado en respuesta al Oficio N° 7814, lo cual claramente 

demuestra una violaciôn al derecho del solicitante a un estudio objetivo y 

completo de la invenciôn. Si bien fue un error decir que la sustentación para 

tal inclusiOn se encontraba en el Ultimo pÆrrafo de la pagina 8, tambiØn 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 descripciOn 

corregida, presentada en respuesta al Oficio No 10639, el segundo pÆrrafo 

dice a la letra: 
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"Preferiblemente el cargador incluye adicionalmente una parte de 

interruptor de energIa para detectar la conexión 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 travØs del conector de 

clavija en respuesta al resultado detectado." 

AsI mismo en la pagina 10, Ultimo pÆrrafo, dice: 

"De acuerdo con un aspecto de la invención, el cargador incluye una 

parte de interruptor de energIa [ ... ]" 

Es evidente que la inclusion del interruptor en la reivindicaciôn I del 

capItulo reivindicatorio se encuentra plenamente sustentada por la 

descripciôn, y la objeción presentada por el seæor examinador no 

obedece a mÆs que un deseo injustificado de objetar por objetar, sin 

tener argumentos tØcnicos vÆlidos para sustentar sus objeciones. 

Solicitamos por lo tanto al Seæor examinador volver a examinar Pa 

solicitud en base al capitulo reivindicatorio presentado en respuesta al 

Oficio 7814, ya que este si cumple con el requisito exigido por el seæor 

examinador y ha sido descartado de manera injustificada. 

Ps 

5 

2. En vista que el capItulo reivindicatorio presentado en respuesta al 

Oficio N° 7814 no contiene mÆs que una reivindicaciôn independiente, las 

objeciones presentadas por falta de unidad de invención y falta de unidad de 

invenciOn y falta de concisiOn no son vÆlidas y deben ser retiradas, de 

acuerdo con lo establecido por los artIculos citados por el seæor examinador. 

3. En cuanto a las objeciones por uso, los argumentos ofrecidos por el 

seæor examinador se pueden aplicar a cualquier invención, negando de piano 

la patentabilidad de cualquier articulo ya que todos ellos hace uso de 

elementos comunes en aplicaciones no divulgadas o enseæadas 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 
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sucede. Los elementos de la presente solicitud son elementos 

convencionales que Ilevan a cabo una tarea no convencional para ellos. El 

seæor examinador puede considerarlo un segundo uso, pero 10 mismo 

sucede con paæales, 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 mÆs a un prejuicio que a un deseo de realizar un estudio objetivo de 

la solicitud. 

4. En cuanto a las objeciones por falta de novedad, cabe anotar que la 

Santerioridad D2 no enseæa 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 enseæa en la anterioridad citada por el seæor 

examinador y por lo tanto la presente solicitud es novedosa por sobre dicha 

anterioridad. 
61 

5. En cuanto a la altura inventiva el seæor examinador no es muy claro 

respecto a los motivos que un tØcnico con habilidad en la materia tendrIa 

para tomar los dispositivos sugeridos por el arte previo citado y mod ificarlos 

adecuadamente para obtener lo enseæado por la presente solicitud. 

16 Si bien es cierto que se enseæan dispositivos como los puertos USB o 

sistemas WLL, ninguna de dichas anterioridades enseæa o sugiere la 

posibilidad de transformar un sistema WLL en un sistema de comunicaciOn 

inalÆmbrica 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 ni 

telØfonos adicionales, completamente portÆtil y funcional ya que al mismo 

tiempo opera como cargador para el telØfono inalÆmbrico. 

Nada en el arte previo citado por el seæor examinador le enseæarIa al tØcnico 

con habilidad en la materia como desarrollar tal dispositivo, empleando un 

BRIGARD & CASTRO ABOGADOS S.A. - NIT. 860.047.372-8 



I 



BRIGARD& 
CASTRO 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

4 

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 portÆtil, permitiendo 

conectar dispositivos externos a una red inalÆmbrica sin necesidad de 

conexiones adicionales. De hecho el dispositivo puede funcionar empleando 

solamente el PC como fuente de energia, lo cual no lo enseæa ni sugiere el 

arte previo, ni resulta obvio para el tØcnico con habilidad en la materia, a 

menos que se realice un anÆlisis retrospectivo de la misma. 

6. 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. 

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas de 

DERECHO: 

1. ArtIculo 14 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la 

letra dice: 

"ArtIculo 14: Los Paises Miembros otorgaran patentes para las 

invenciones, sean de prodjcto o de procedimiento, en todos los 

campos de la tecnologIa, siempre que sean nuevas, tengan 

nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciôn industrial." 

2. El ArtIculo 48 del mismo estatuto que establece: 

"ArtIculo 48: Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgara 

el tItulo de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se 

otorgarÆ el tItulo solamente para las reivindicaciones 

aceptadas. Si fuere desfavorable se denegarÆ". 

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese 

despacho REPONER la decision tomada mediante ResoluciOn No. 6233 del 
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5 de marzo de 2007 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de 

Patente de conformidad con el Articulo 48 de la Decision 486 de la 

Comunidad Andina, aruba citado. 

NOTIFICACIONES 

RecibirØ notificaciones en la Secretarla General de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de 

Abogado, situada en la Carrera 7 No. 71 - 21, Torre B, of. 402 de esta 

ciudad de Bogota. 

Del Seæor Superintendente, 

Atentamente, 

JUAN P E  SARMIENTO 

T.P. No. 57.492 del C.SJ. 

C.C. 80.410.337 de Usaquen 

Carrera 7 No. 71 - 21, Torre B, Of. 402 

Bogota, l Ode abrilde2006 

MEV/CHR 
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