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REFERENCIAS:

Expediente : No. 02-16.341

Asunto : Recurso de Reposicién
Patente de Invenciédn titulada
“SISTEMA DE DISPOSITIVOS
ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA
EL FUTBOL"

Sclicitante : HAROLD HUGO GONZALEZ

Apoderado : Dra. MARIA VICTORIA HENAQO HERNADEZ

I. RECURSO DE REPOSICION

MARIA VICTORIA HENAO, mayor de edad, identificada como
aparece al pie de mi firma, con T.P.A. No. 22057, obrando
como apoderada del solicitante, en tiempo oportuno interpongo
RECURSO DE REPOSICION contra el acto administrativo contenido
en la Resolucidén No. 32128 del 29 de Noviembre dea 2.006,
segin Edicto fijado el 20 de Diciembre de 2.006, mediante la
@ cual se niega el privilegio de patente de invencién a 1la
creacidén denominada “SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE
AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL”, en los siquientes términos:

II. OBJETO DE LOS RECURSOS:

Los recursos tienen por objeto lo siguiente:

PRIMERO: Que se revoque en todas sus partes el acto
administrativeo contenido en la resolucidén No. 32128 del 29 de
Noviembre de 2.006, por la cual se niega el privilegioc de
patente de invencién a la creacidén denominada "“SISTEMA DE
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL”.

SEGUNDO: Que en consecuencia se conceda el privilegio de
patente de invencién a la creacidn denominada “SISTEMA DE
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL”,
del sefior Harold Hugo Gonzalez.



IIT. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

Los recursos son procedentes por disponerlo asi los articulos
50 y siguientes del Cédigo Contencioso Administrativo.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por
ese Despacho en la Resolucién N° 321268 de 2006. Las razones

que se exponen a continuacidén, justifican su revocaciédn:

1.1 Una de las obligaciones de ese Despacho
corresponde al examen de fondo, cuyo objetivo es verificar si
la scolicitud es o no patentable, es decir, si la invencién
propuesta cumple con los reguisitos de patentabilidad:
novedad, nivel inventivo vy aplicacién industrial, para
posteriormente proceder con el otorgamiento del privilegio de

patente de invencidén o por el contrario denegarlo.

En este sentido, resulta demostrativo lo preceptuado
por el articulo 48 de la Decisidén 486, donde expresamente se
sefiala que la decisidén de denegar una patente solamente
procedera luego de practicado el examen de fondo de la

solicitud:

“Articulo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgard
el titulo de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se
otorgard ef titulo solamente para fas reivindicaciones aceptadas.

Si fuere desfavorable se denegaré”. (Resaltado fuera del texto)

De la misma manera, este es el alcance que le ha

otorgade el Tribunal de Justicia al concepto de denegacién de

una patente:

“Posteriormente y luego de realizado el examen, si el resultado
es favorable, deberd concederse la patenfe de invencion; si
fuere parcialmente desfavorable, se otorgard el titulo de patente
para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen y
si por el contrario, luego de revisar todos los elementos de
juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad,

se negara la patente de invencién”.

174



Asi, una decisidén de denegatoria de la patente puede
ser proferida solamente como consecuencia de un examen de
fondo de la solicitud, pues al tener por objeto la
verificacién de la patentabilidad de la invencidén solicitada,
es decir, si la invencidn propuesta cumple con los requisitos
de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, se
convierte en la etapa principal del trdmite de una solicitud
de patente. Asi lo ha sefialado el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina:

"El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo
constituye ‘una de las etapas de mayor importancia en el
procedimiento de pafentes, pues de fos resuftados que de aquel
se desprendan la Oficina Nacional Competente podra decidir
sobre fa concesién o denegacion del privilegio. En esta
oportunidad procesal, caracterizada por el didlogo y
cooperacion entre fa autoridad administrativa y el solicitante de
la patente, debe verificarse si la invencion cumple los requisitos
para ser considerada como tal y si redne las condiciones de
patentabilidad, lo cual deberd concretarse en un informe
fundamentado, en el que aparezcan fas observaciones u
objeciones que prima facie impidan la concesién de la patente,
0, en su defecto, que explique las razones por las cuales

s

procede el oforgamiento de la misma”™.

En la Resolucién N° 32128 del 29 de noviembre de 2006
hay una ausencia total de razones de fondo que justifiquen la
decisién adoptada, pues ese Despacho se limitdé a denegar la
patente basandose en la supuesta falta de claridad de la

descripcidén y reivindicaciones.

Asi mismo, se ha afectado el debido proceso, pues se
ha desconocido la naturaleza de los trémites de propiedad
industrial y la especificidad gue el legislador comunitario

ha previsto para el mismec tratandose de patentes.

De lo anterior se desprende la obligacidn imperiosa de
la Administracién de proceder en concordancia con las
peticiones del Capitulo de Reivindicaciones de  este

documento.



1.2. En todo <caso a continuacidén explico a ese
Despacho las razones por las cuales no estoy de acuerdo con
las objeciones sobre falta de claridad de la solicitud de 1la
referencia y de no patentabilidad, contenidas en la
Resolucién N° 32128 del 29 de noviembre de 2006:

1.2.1. Ese Despacho considera que la descripcién y las
reivindicaciones no son claras y no definen claramente el

aporte del solicitante al estado de la técnica.

Como ya se informé a ese Despacho, la invencidén se
dirige a un SISTEMA que comprende dispositivos electrénicos
que ayudan a resolver situaciones de juego a los Aarbitros en
un Jjuego de fuatbeol. En particular, 1la reivindicacién 1
establece que el SISTEMA comprende: a) Dispositivos de mano
que comprenden el silbato (10) del Jjuez central vy las
banderclas (20) del Jjuez de 1linea; b} Sensores mdviles de
posicidén; c¢) Dispositivos de campo, d) un canindén laser (40), vy
e} una consocla de controles computarizada, cuyo sistema esté
CARACTERIZADO PORQUE

el silbato (10) comprende un mecanismo emisor -
receptor de radiofrecuencia (17) con dos pilas compactas de
1,5 voltios; un botdén (11) activador de la sefial LASER; tres
LEDS, uno verde (12), otro amarillc (13) y uno rojo (14); un
vibrador interno; un display (15) o pantalla de 8 digitos
repartidos en dos secciones (superior e inferior} y un
crondmetro el cual tiene dos botones de control (18),

y porque el cafidn LASER (40) es un disparador que va
instalado en la parte elevada del estadio o en una torre de

iluminacién y tiene un mecanismo tipo “perseguidor”.

De lo anterior, es claro que el aporte del solicitante
a este producto es el silbato y el cafbén laser junto con sus
caracteristicas FISICAS como se definieron en la mencionada
reivindicacién. En ningin momento se plantea proteger dichos
elementos por separado pues funcionan en conjunto con los
demas elementos mencionados en la reivindicacidén 1 y que

finalmente forman el sistema objeto de la presente solicitud.



A este respecto, las cortes eurcpeas se han
pronunciado en el sentido de establecer que una invencién
debe ser estudiada en su conjunto, y en particular, las
reivindicaciones. La patentabilidad de una invencidén que
utiliza aspectos técnicos y no técnicos no puede ser
descartada de patentabilidad a priori. En este caso, como ya
se ha mencionado, ese Despacho nunca realizdé un examen de
fendeo ni evalud el estado de la técnica para poder formarse
un conceptc completo de patentabilidad de la presente
invencién, e independientemente de que la invencién involucre
dispositivos conocidos, no se puede negar el cardcter técnico
de la ensefianza global de 1la invencidn, sobretodo cuando
dichos dispositivos que se consideran conocidos ayudan a
originar el efecto técnico de la invencidén (ver T 26/86, T
513/98).

Adicionalmente, la presente invencidén en efecto
soluciona un problema persistente en el campo técnico pues
los sistemas y estandares para arbitrar partidos de futbol
del arte previo no permitian el control que se tiene con el
presente sistema sobre ciertas jugadas. Asi, la presente
invencidén proporciona un sistema en el cual el silbato y el
cafién léser permiten gque el A&rbitro del partido pueda
detectar jugadas sin el riesgo del error humano.

1.2.2. Por otra parte, quiero aclarar nuevamente como
ya se habia reiterado en la respuesta al oficio de fondo gque
el objetivo de 1la invencién no es de ninguna forma una
patente para reglas de juego ni para presentar informacién
sino que las mismas hacen parte del contexto dentro del cual
funciona el sistema objeto de la presente invencién. Por lo
tanto, afirmar que las reivindicaciones 4 a 11 tratan de
proteger una serie de reglas de juego es totalmente falso
pues se estaria ‘re-inventando’ el juego del fatbol, lo cual

salta a la vista no es el objetivo del solicitante.

1.2.2.1. A este respecto, el Examinador considera que
la presente invencién se encuentra incursa en la excepcidén de
patentabilidad consagrada en el articulo 15 literal d) de la

Decisién 486, el cual seriala lo siguiente:
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“Art. 15.- No se consideraran invenciones:
d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades econémico-comerciales;”

Con respecto a esta excepcidén de patentabilidad, la Doctrina
ha sostenido lo siguiente:

“.. Y aparece, asi, también la pauta para determinar cuidndo una
obra intelectual es cientifica, artistica o industrial; todo invento en
que el hombre ponga en funcién medios materiales y obtenga, de
esa funcidon un resultado, sera industrial, de donde puede
suponerse que todo “invento” es industrial, porque si no lo fuera no
seria invento: seria obra de arte o cientifica pura”.’

En wvista de 1los argumentos anteriores, se puede
concluir que las concepciones tedricas 3% meramente
cientificas que <conllevan al ejercicic de actividades
intelectuales o© juegos, las cuales estan excluidas de
patentabilidad y a las cuales erréneamente se refiere el
sefior examinador, son aquellas que no conducen a un resultado
que sea efecto de los medios empleados2. Por 1o tanto,
teniendo en cuenta que la presente invencidn simplemente basa
su disefio en las reglas del juego de futbel como efecto del
mismo, con el fin de facilitar el arbitraje en los partidos
de dicho deporte, la objecidén formulada por su Despacho con
base en el literal d) del articulo 15 de la Decisidn 486 no

resulta aplicable en el presente caso.

1.2.2.2. Adicionalmente, la invencién de mi
representada tampoco estd incursa en la excepcidén de
patentabilidad consagrada en el literal f) del articulo 15 de
la Decisién 486, ya que de la misma forma, la Doctrina ha
sido enfatica en sefialar el alcance que tiene esta excepcidn

de patentabilidad, de la siguiente forma:

1 p. C. Breuer Moreno. “TRATADO DE PATENTES DE INVENCION". Abeledo-Perrot. Buenos Afres,
Argentina. 1957, Vol 1. Pag. 102-109.

2 p. C. Breuer Morenc. “TRATADO DE PATENTES DE INVENCION”~. Abeledo-Perrot. Buenos Aires,
Argentina. 1957, Vol 1. Pag. 116-118.
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“la exclusién aqui considerada se basa en que estamos ante técnicas
para obrar sobre la percepcion del receptor de la informacion y no
sobre la materia.

En efecto, el sentido de la exclusion aqui considerada es que sera la
forma que se de a la informacién, y no a los mecanismos empleados
para su transmision, lo que esta excluido de patentamiento.”>

De 1la lectura sobre el alcance que la Doctrina le ha
dado a esta excepcidén de patentabilidad asi como del
elemental tenor literal de la misma, es claro gue la misma se
dirige a aquellas creaciones que se refieren a formas de
presentar informacidén con independencia de la informacidn
presentada y que tienen por objeto generar un impacto en el

receptor de la misma.

Asi entonces, la publicidad a través de la cual se
transmite al publico una promocidén més alld del objeto de la
promocién misma no es patentable por cuanto el efecto de la
publicidad depende de la apreciacidn subjetiva del receptor.

Es evidente gque el resultado obtenidc por la presente
invencién, como lo es el determinar una jugada en fuera de
lugar o un penalti, no actlan diferentemente sobre 1las
personas, segun sean su sensibilidad o sus convicciones
artisticas, al contrario el resultado es apreciable por todos

en la misma forma.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que lo que se esta
reivindicando en la presente solicitud es el sistema para
poner determinar dichas situaciones y no los valores como
tal, se puede concluir que la invencién de mi representada no
se relaciona con formas de presentar informacién y por ende,

la misma no se excepciona de patentabilidad.

Teniendo en cuenta gque no se estd reivindicando un
modelo o forma de presentacién de la informacién manejada por
el sistema sino un sistema que comprende dispositivos
electrénicos gue ayudan a resolver situaciones de juego a los
drbitros en un juego de futbol, es claro que el mismo no se

encuentra incurso en esta excepcidén de patentabilidad.

3 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo I. Editorial Heliasta,
Buenos Aires, 2001, Pag. 821.
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Lo anterior por cuanto si bien resulta innegable que
la invencidén pretende suministrar informacién la misma no

reivindica una forma especial de presentacién de la misma.

Respetuosamente ponemos de presente que si se aceptara
la interpretacidén que hace el Examinadcor de esta excepcidn de
patentabilidad toda invencidén gue suministrara informaciodn
sobre la forma de un producto ¢ sobre los elementos de una
composicién no serian patentables, conclusién que no amerita

consideracién alguna.

1.2.3. Finalmente, cabe destacar que la invencidn no
estd dirigida al usuario del sistema sino a que sea realizada
y llevada a cabo por un experto en la materia. Este punto
fortifica la posicidén del soclicitante respecto a la claridad
de la solicitud ya que la misma estd redactada para gque un
experto en la materia, tal come un ingeniero electrdénico,
pueda formar el sistema reivindicado juntc con los elementos
requeridos por el mismo. Para un experto como el
anteriormente mencionado, las conexiones entre los elementos
hacen parte de sus conocimientos ‘normales’” y no reguieren
mayor descripcidén por parte de la solicitud. Por lo tanto, no
se puede afirmar que la ausencia de dichas descripciones
reste claridad al objetivo de la invencidén, menos aun para
que su novedad y nivel inventivo no hayan sido calificados

por parte de ese Despacho.

2. Igualmente me permito fundamentar como motivo para
interponer el recurso de reposicién el hecho de que el
despacho no se pronuncio ni decidié de fondo sobre la
solicitud de otorgar patente de invencién a la reivindicacién
tercera (3) del capitulo reivindicatorio, cuandc legalmente
el despacho debidé pronunciarse con respecto a esta
reivindicacidén en cuanto a la novedad y el nivel inventivo de
la misma y en caso dado ser concedida parcialmente la

solicitud de patente.

En conclusién, con las razones anteriormente expuestas
se ha demostradoc gue la presente invencidén es clara y no se
encuentra excluida de patentabilidad como lo afirma ese
Despacho, y que por lo tanto, en el presente asunto se debid
haber determinado el estado de la técnica para el mismo sin
haber desechado a priori su estudio en cuanto a 1os
reguisitos de novedad, nivel inventivo Y aplicacién

industrial.
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Por las anteriores ‘razones y con fundamento en el
mandamiento del articulo 59 del Cdédigo Contencioso
Administrativo, solicito a ese Despacho gque se pronuncie
sobre todas las cuestiones planteadas, tante inicialmente
como durante el tramite, y las que aparecen con motivo de

este recurso.

V. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento los recursos de reposicién y el subsidiario de
apelacidén interpuesta en

1. Articulo 50 y siguientes del Cdédigo Administrativo y demés
normas concordantes.

2. Normas pertinentes al Articulo 134 de la Decisidén 486 de
la Comunidad Andina.

VI. NOTIFICACIONES

Mi mandante y yo recibiremos notificaciones en la secretaria
de su Despacho, © en mi oficina de abogada situada en la
CALLE 23 Norte # 3-33, 0Ofc. 603, Edificio Pehnas Blancas, de
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No 02-16.341
Clasificacién intemacional (IPC) A63B 71/086.
C ncepto Técnico No 108

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolucion No 32.128 del 29 de
noviembre de 2006 notificada por medio del edicto No 20.147 desfijado el 04 de enero de
2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) El escrito inicia con: “MARIA VICTORIA HENAO... interpongo RECURSO DE
REPOSICION contra el acto administrativo contenido en la Resolucién No. 32128 del 29
de Noviembre de 2.006, seguin Edicto fijado el 20 de Diciembre de 2.006... siguientes
términos:

Il. OBJETQ DE LOS RECURSOS:

Los recursos tienen por objeto lo siguiente:

PRIMERO: Que se revogue en todas sus partes el acto administrativo... FUTBOL".

SEGUNDO: Que en consecuencia se conceda el privilegio de patente... Gonzalez.
. PROCEDENCIA DE LOS RECURSQOS

L.os recursos son procedentes por disponerio asi los articulos 50 y siguientes del Caddigo
Contencioso Administrativo”. (Subrayado y resaltado fuera de texto)

2) En el punto |, se identifica la apoderada de Ia sociedad solicitante quien sefiala que
interpone recurso de reposicion contra el acto proferido; luego en Il hace afirmaciones y
peticiones no concordantes con Ia realidad; por ultimo en Ill se hace mencidn al articulo
50 y siguientes del Cédigo Contencioso Administrativo.

3) A continuacién, la memorialista alega que: *1V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me_permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
Resolucién N° 32128 de 2006. Las razones que se exponen a continuacion, justifican su
revocacion:

1.1 Una de las obligaciones de ese Despacho corresponde al examen de fondo, cuyo
objetivo es verificar si la solicitud es o no patentable... el examen definitivo fuere
favorable... es el alcance que le ha otorgado el Tribunal de Justicia al concepto de
denegacion de una patente:

"Posteriormente y luego de realizado el examen... el examen definitivo fuere
desfavorable en su totalidad, se negara la patente de invencion"”.

Asi, una decision de denegatoria de la patente puede ser proferida solamente como
consecuencia de un examen de fondo de_la solicitud... cumple con los requisitos de
novedad, nivel inventivo v aplicacién_industrial, se convierte en la etapa principal del
tramite de una solicitud de patente. Asi lo_ha sefalado el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina:

"El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye, una de las etapas
de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de
aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podra decidir sobre la concesién o
denecacion del orivilerin En esta onortunidad orocesai, caracterizada por el dialogo y
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cooperacion entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe
verificarse si la invencién cumple los requisitos para ser considerada como tal y si retine
las condiciones de patentabilidad, lo cual deberd concretarse en un informe
fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie
impidan la concesion de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las
cuales procede el otorgamiento de la misma".

En la Resolucion N° 32128 del 29 de noviembre de 2006 hay una ausencia total de
razones de fondo que justifiquen la decision adoptada, pues ese Despacho se limité a
denegar la patente basandose en la supuesta falia de claridad de la descripciéon vy
reivindicaciones.

Asi mismo, se ha afectado el debido proceso, pues se ha desconocido la naturaleza
de los tramites de propiedad industrial y la especificidad que el legislador comunitario ha
previsto para el mismo tratandose de patentes.

De lo anterior se desprende la obligacién imperiosa de la Administracion de proceder en
concordancia con las peticiones del Capitulo de Reivindicaciones de este documento®.
(Subrayados y resaltados del examinador).

4) Con referencia a los alegatos del punto precedente, es natural que la recurrente
“difiera” del contenido de la Resolucion, ese es su derecho que merece y tiene nuestro
respeto, pero no es un hecho que controvierta los fundamentos del acto, por ios motivos
que se exponen a continuacion.

a. Quienes tienen un minimo de conocimientos en propiedad industrial saben que, el
titulo 1l de la Decision 486 es el que, en particular, establece ios requisitos de
patentabilidad que deben cumplir las solicitudes para que se puedan patentar,
asimismo, saben que io conforman los articulos 14 a 21. De alli es, totalmente, claro que
basta que no se cumpla uno o mas de los articulos, del citado titulo para que un caso en
discusién no sea patentable, tal como ocurre con este expediente y que fue lo que se
hizo desde el primer oficio.

En el oficio No 8.595, amén de los articulos 25, 28 y 30 relativos a la forma, se objetaron
los articulos 14, 15 literales d); e) y f} que forman parte del titulo Il de la Decisién 486,
que como se dijo, establece los requisitos de patentabilidad que deben cumplir las
solicitudes para que se puedan patentar. Es obvio, que las objeciones a los citados
articulos corresponden a detemminar, “...si reane las condiciones de patentabilidad...”,
sefaladas por la jurisprudencia.

Aparte del oficio No 8.595 del 22 de septiembre de 2005 (ver folios 47 a 52), la oficina
trasladé el oficio No 2.100 del 23 de febrero de 2006 (ver folios 88 a 97) mediante, el
cual, pusoc en conocimiento del solicitante las objeciones, tanto de forma como de
fondo, a la _patentabilidad; es decir, dio estricto cumplimiento a lo preceptuado en ia
jurisprudencia transcrita por la memonialista, cuando sefiala que: “... debe verificarse si
la_invencién cumple los requisitos para ser considerada como tal y si redne las
condiciones de patentabilidad, lo cual deberd concretarse en un inf rme
fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie
impidan la concesién de la patente...”. (Subrayados y resaltados del examinador).

b. A lo anterior se agrega que, en el numeral 2.3 del acto impugnado se explicod que, el
articulo 14 de la Decision 486 establece que: "Los paises miembros otorgaran patentes
para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial”, (resaltado
fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decision ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada concepto, la oficina,
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ha acudido a la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por ia
OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus
estudios; donde en el parrafo 57 (de dicha guia) se especifica que existen dos tipos de
reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado parrafo indica que las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales 6 de
funcion. De alli se concluye, de un lado, que la combinacién de caracteristicas
estructurales y de funcion NO se admite en la redaccion de reivindicaciones de
producto, menos aun cuando la supuesta funcion es el uso o un efecto de este.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de caracteristicas no
pemnitidas, como se evidencia de su redaccion:

"1. sistema... para el futbol utilizado... futbol que comprende... un botén (11) activador
de la sefial...".

“4. sistema... unidades receptoras... de las sefiales emitidas... posicién...”.

“b. sistema... receptor y transmisor de sefiales entre la consola... esta ubicada...”.

“6. sistema... receptoras... de las sefiales... y se instalan...”, y de forma similar con las
restantes reivindicaciones.

En lo precedente, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas
estructurales, y la subrayada, caracteristicas de uso.

Adicional a lo anterior, en el numeral 4 de la Resolucion la oficina transcribid el articulo
15 resaltando los literales d) y f) y explicé que:

Las reivindicaciones 7 a 11 relacionan, explicitamente, formas de presentar informacion
y/o reglas de juego tal como se evidencia, claramente, del contenido de las citadas
reivindicaciones; la 7 menciona que: “sistema... proyecta una seiial que se toma
visible en el terreno de juego determinado una distancia de 9,15 m alrededor del
balén®; la 8 sefala: " sistema... permite detectar un fuera de lugar...”; la 9 cita:
“sistema... permite reportar de forma instantanea una_infraccién...”; la 10 indica:

“sistema... permite detectar de forma instantanea los jugadores que invaden...”; la 11

dice: “sistema... permite reportar cuando el portero se mueve...", de lo subrayado es
evidente que NO son caracteristicas técnicas que aclaren o delimiten una forma

particular de realizacidn de un producto sino formas de presentar informacion relativa a
situaciones (reglas) de juego que se observan en el terreno y/o en la pantalla del pito
del arbitro.

Por los motivos expuestos, lo reivindicado no cumple las disposiciones del articulo 15
incisos d) vy f).

c. A la luz de lo antes expuesto, los alegatos de la memorialista referentes a que, “En la
Resolucion N° 32128 del 29 de noviembre de 2006 hay una ausencia total de razones
de fondo que justifiquen la decisién adoptada, pues ese Despacho se limitd a denegar la
patente basandose en la supuesta falta de claridad de la descripcién y
reivindicaciones”. (Subrayados y resaltados del examinador), NO tienen sustento veraz
en hechos puesto que si las objeciones a los articulos 14, 15 d) y e), “no son razones de
fondo que justifiguen la decision adoptada...”, entonces ;qué son?, eso no lo
controvierte y, ademas, NO presenta ni una sola prueba que sustente sus alegatos, ni

explica por qué deberia ser asi.

De otro lado, la memorialista simplemente transcribié el articulo 48 de la Decision 486 y
la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia respecto al examen de fondo,
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pero NO presenta hechos ciertos en los que se fundamenta para afirmar gue no se dio
cumplimiento a la norma y a la citada jurisprudencia; con solo suponer y arglir que no se
dio cumplimiento no se prueba la supuesta omisién alegada ni que se haya violado el
debido proceso, como se asegura en el escrito.

d. La decision denegatoria se profirié en virtud de los exdmenes de fondo trasladados
puesto que, tanto en los oficios No 8.595 y 2.100 como en la Resolucion, se cuestiond
el no cumplimiento de los articulos 14, 15 literales d), e), f), incluidos en el titulo Il de la
Decision 486, los cuales, cualquier solicitud debe cumplir antes de entrar a calificar otros
requisitos como la novedad y el nivel inventivo, amén de los articulos 25, 28 y 30, que
son de caracter formal, y en los que pretende escudarse la recurrente para alegar una
supuesta omisién de la administracion y de afectar el debido proceso.

En conclusion, contrario a lo que alega la memorialista en el recurso, el DEBIDO
PROCESO se respeto pues la oficina trasladé los oficios No 8.595 y 2.100, que fueron
examenes de fondo, en los que se hicieron objeciones NO solo de forma sino de fondo
puesto que los requisitos de patentabilidad NO se restringen ai cumplimiento de los
articulos 16 a 19, como se trata de hacer ver en los alegatos, sino que son todos los
incluidos en el citado titulo 1l de la Decision 486; por estos motivos queda claro que los
alegatos traidos a colacién se fundamentan en premisas falsas, se tergiversan los
hechos y, por lo mismo, no hay ni un solo argumento sustentado en hechos ciertos que
desvirtue los fundamentos de la Resolucién.

5) En el siguiente aparte del escrito se alega que,“1.2. En todo caso... no estoy de
acuerdo con las objeciones sobre falta de claridad de la solicitud de ia referencia y
de no patentabilidad...

1.2.1. Ese Despacho considera que la_descripcion y las reivindicaciones no son claras y
no definen claramente el aporte del solicitante al estado de la técnica.

7 Como ya se inform6é a ese Despacho, la_invencién se dirige a un SISTEMA que
comprende dispositivos electronicos que ayudan a resolver situaciones de juego a los
arbitros...es claro que el aporte del solicitante a este producto es el silbato y el cafidn
laser junto con sus caracteristicas FISICAS como se definieron en la mencionada
reivindicacion. En ningin momento se plantea proteger dichos elementos por separado
pues funcionan en conjunto...

”A este respecto, las cortes europeas se han pronunciado en el sentido de establecer
que una invencion debe ser estudiada en su conjunto, y en particular, las
reivindicaciones.

//La patentabilidad de una invencién que utiliza aspectos técnicos y no técnicos no
puede ser descartada de patentabilidad a priori... ese Despacho nunca realizé un
examen de fondo ni evaludé el estado de la técnica para poder formarse un
¢ ncepto completo de patentabilidad... soluciona un problema persistente en el
campo técnico... s cudl? arte previo no permitian el control que se tiene con el presente
sistema sobre ciertas jugadas... permiten que el arbitro del partido pueda detectar

jugadas...

” 122, Por otra parte, quiero aclarar nuevamente como ya se habia reiterado en la
respuesta al oficio de fondo que e! objetivo de fa invencion no es de ninguna forma una
patente para reglas de juego ni para presentar informacién sino que las mismas hacen
parte del contexto dentro del cual funciona el sistema... afirmar que las reivindicaciones
4 a 11 tratan de proteger una serie de reglas de juego es totalmente falso pues se
estaria 're-inventando’ el juego del fitbol, lo cual salta a la vista no es el objetivo del
solicitante.




7 1221. A este respecto, el Examinador considera que ia presente invencidn se
encuentra incursa en la excepcion de patentabilidad consagrada en el articulo 15 literal

d) de la Decision 486, el cual sefiala o siguiente: “"Art. 15.- No se consideraran
invenciones:

7 d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intetectuales, juegos o
actividades econémico-comerciales;"

” Con respecto a esta excepcion de patentabilidad, la Doctrina ha sostenido lo siguiente:

"... y aparece, asi, también la pauta para determinar cuando una obra intelectual es
cientifica, artistica ¢ industrial; todo invento en gue el hombre ponga en funcion medios
materiales y obtenga, de esa funcidn un_resultado, sera industrial, de donde puede
suponerse que todo "invento" es industrial, porque si no lo fuera no seria invento: seria
obra de arte o cientifica pura".

// En vista de los argumentos anteriores, ;cudles? se puede concluir que las concepciones
tedricas y meramente cientificas que conllevan al ejercicio de actividades intelectuales o
juegos, las cuales estan excluidas de patentabilidad y a las cuales errbneamente se
refiere el sefor examinador, son aquellas que no conducen a un resultado que sea
efecto de los medios empleados

// Por lo tanto, teniendo en cuenta que la presente invencién simplemente basa su disefic
en las regtas del juego de fatbol como efecto del mismo, con el fin de facilitar el arbitraje
en los partidos de dicho deporte, la objecidén formulada por su Despacho con base en &l
literal d) del articulo 15 de la Decision 486 no resulta aplicable en el presente caso
1.2.2.2. Adicionalmente, la invencion... la Doctrina ha sido enfética en sefalar... "la
exclusidon aqui considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre la
percepcién del receptor de la informacién y no sobre la materia... la exclusion aqui
considerada es que sera la forma que se de a la informacién, y no a los mecanismos
empleados para su transmision... elemental tenor literal de la misma, es claro que la
misma se dirige a aquetlas creaciones que se refieren a formas de presentar
informacién... el resultado obtenido... es el determinar una jugada en fuera de lugar o
un penalti... no se esta reivindicando un modelo o forma de presentacién de la
infformacién manejada por el sistema sino un sistema que comprende dispositivos
electrénicos que ayudan a resolver situaciones de juego... Respetuosamente
ponemos de presente que si se aceptara la interpretacién que hace el Examinador de
esta excepcion de patentabilidad toda invencidn gue suministrara informacién sobre la
forma de un producto o sobre ios elementos de una composicion no serian patentables,
conclusién que no amerita consideracion alguna”. (Subrayados del examinador).

6) Para desvirtuar los alegatos del punto precedente basta puntualizar que:

a. En los subnumerales 2.1 y 2.2 del sexto considerando de la Resolucién, se explicd en
detalle por qué la descripcion y las reivindicaciones no son claras. Para la primera, luego
de transcribir el articulo 28 se sostuvo y se sostiene categdricamente que: la descripcion
calificada NO permite identificar una forma de ejecucién clara y completa de lo
considerado patentable porque |a exposicién se basa en conceptos no patentables como
las_reglas de juego vy el uso de elementos disponibles en la técnica, tal como ya se
informé en el oficio No 8.595.

Como conocen bien quienes laboran en el campo de !a propiedad industrial, la norma
exige que la descripcién divulgue de forma clara y completa la invencion, es decir, el
solicitante esta obligado a divulgar la invencidn pues de lo contrario la patente podra ser
denegada. Dicha obligacién se considera _cumplida, cuando la descripcion contenga
todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel técnico medio, para ejecutar la
invencion, en especial, aqueilas indicaciones que no estén comprendidas en el estado




de la técnica.

Concretamente, la descripcion debe suministrar informacion suficiente tal que esta le
permita a un técnico de nivel medio evaluar y realizar (ejecutar) la invencion; esos
requisitos se ubican en el plano tecnolégico y permiten, de un lado, valorar el aporte de
la invencion y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el
resultado que se declara, de forma reproducible.

Ahora bien, para que una descripcion cumpla los requisitos establecidos por la nomma, el
interesado, por decirlo asi, debe revelar la “receta’ de las medidas que deben tomarse
para llevar a cabo (ejecutar) la invencién, lo cual, habitualmente se presenta en la forma
de un ejemplo con referencia a la(s) figura(s), que ayude a entender la composicion y/o
el funcionamiento del producto que se trata de proteger, de tal forma que al seguir las
indicaciones de la “receta” se obtenga el producto.

Adicionalmente, la descripcion debe indicar expresamente la mejor forma que el
peticionario conozca para realizar la invencién, ain mas, la simple presencia de una
“descripcion de la invencion”, de un “funcionamiento del sistema de ayudas arbitrales” y
de un “ejemplo de aplicacion”, NO basta para cumplir el requisito legal.

b. Asimismo, se explicé en la Resolucién que la informacién de Ia descripcion allegada
no permite ni evaluar ni ejecutar lo, supuestamente, inventado debido a que ta
exposicion se centra en la enumeracién de unos elementos y de partes electrnicas que
se adaptan a dichos elementos comunes para control dei juego del fitbol en conjuncién
con el uso de los mismos y con |as reglas de juego, tal como se puede comprobar con el
ultimo parrafo de la pagina 2, la descripciéon de la invencién de la pagina 6 a la 10 del
ultimo aparte presentado y con el ejemplo de aplicacion, numerales a) hasta i),
agregado.

Para aclarar mas la objecién, tomemos como ejemplo la divulgacion que se hace del
silbato o pito, en la pagina 6, donde se indica que: "... et silbato 10 del juez central es un
silbato convencional al cual se le adapta un emisor — receptor de radiofrecuencia 17 que
funciona dos pilas compactas de 1,5 voltios; un botén 11 activador de la sefial laser que
controia la distancia... tres bombillos piloto, uno verde 12, otro amarillo 13 y uno rojo 14
para indicar las sefales de gol... sefal auditiva tipo beep beep cuando recibe una
lamada... sefial de vibracién para indicar que el balén traspasé... un "display” 15... donde

se registra el nimero de jugadores en fuera de lugar... botones 16 para control del
tiempo por reloj del juego en desarrolio”.

La “descripcion” precedente enumera unos elementos electrénicos que se le adaptan a
un_silbato _convencional y la consecuencia del uso de algunos de dichos elementos
como el botén que activa la seiial laser para la distancia, los pilotos que indican
situaciones de juego como gol, sague de banda, fuera de lugar, etc.

c. En el acto se precisé que, para que la descripcion de un producto sea clara y
completa, ella debe realizarse con referencia a la composicidn (disposicion) de los
componentes del producto o a una funcién entre dichos componentes; sin embargo, no
se debe confundir el uso con la funcién.

Concretamente en el presente caso, el pito, las banderolas, etc. deberian haberse
descrito y, consecuentemente, reivindicado mediante diagramas en bloque o principales
que ensefaran la disposicién y las conexiones entre los componentes de esos aparatos;
por ejemplo, el pito 10 se habria podido divulgar sefialando que comprende una bateria
60 en serie con un pulsador de encendido / apagado 63 que alimenta al transceptor de
RF 17 en serie 0 en paralelo 0 como sea su conexion en el circuito, un reloj 18 en serie,
los pilotos 14, 13 y 14 en paralelo, etc. pues asi se habrian dado las medidas
necesarias que, un técnico en la materia, deberia tomar para llevar a cabo la
invencion sin importar que uso que se de a los componentes del sistema o cuales sean
los efectos de este en las situaciones de juego que ocurran en el transcurso del mismo.
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Po.r las razones antes expuestas se concluyé que, la descripcién aportada se enfoca en
quien vaya a usar el producto que se trata de amparar pero no en quien lo vaya a
ejecutar o fabricar, como se deberia haber hecho desde el comienzo.

d. Por otra parte, en el subnumeral 2.2 del acto atacado se transcribié el articulo 30 y se
explicé que: la reivindicacién 1 es indefinida porque no es posible establecer cual es el
aporte del solicitante al estado de la técnica, puesto que es la enumeracion de una serie
de elementos sin ninguna interrelacion técnica entre ellos. B

La reivindicacion 2, ademas de ser una enumeracidon de elementos son interrelacion

técnica no tiene suficiente sustento descriptivo porque en ese aparte no se menciona un
motor vibrador intermo como el incluido en la reclamacion.

Las reivindicaciones 4 a 6 se relacionaron en téminos de ubicacién y de transmisién
recepcion de sefiales, 1o cual, no es aclarar o delimitar una forma particular de
realizacién.

Las reivindicaciones 4 a 11 se redactaron en téminos det uso de sefiales o de las reqlas
del juego, lo cual, no se pemite.

e. A la luz de los hechos antes expuestos y lo explicado en el punto 4) arriba, los
alegatos referentes a que, “... la invencion se dirige a un SISTEMA que comprende
dispositivos electronicos que ayudan a resolver situaciones de juego..., “...el aporte
del solicitante a este producto es el silbato y el caiién laser junto con sus caracteristicas
FISICAS como se definieron...”, carecen de argumentos sustentados en hechos ciertos y
por lo mismo no desvirtian los argumentos de la Resolucidén porque la descripcion se
enfocd en quien vaya a usar el producto relacionado en la solicitud pero ne en quien lo
vaya a ejecutar o fabricar, como se deberia haber hecho desde el comienzo y porque,
contrario a lo que se arguye, la reivindicacién 1 es indefinida porque no es posible
establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, puesto que es la
enumeracién de una serie de elementos sin ninquna interrelacion técnica entre ellos .

. La recurrente alega que, “...se plantea proteger dichos elementos por separado pues
funcionan en conjunto...”, que no sabemos a cual parte de la Resolucién se refiere ni
qué trata controvertir, porque en el acto impugnado, la oficina NO hizo tal afirmacién,
como es evidente de todo lo discutido arriba.

g. Con relacion a la Jurisprudencia dictada por las cortes europeas (T 26/89 T513/98),
merece Y tiene nuestro respeto, podria tener alguna validez, pero esa Jurisprudencia no
solo se sale del ambito de la discusion porque en el acto NO se hablé de algo
relacionado sino que la oficina disiente de esas opiniones por las siguientes razones:

1. La citada jurisprudencia de las cortes europeas fue para establecer una nueva
categoria de invenciones denominadas invenciones implementadas _en
computador las cuales son solicitudes que tienen reivindicaciones que involucran
computadores, redes de computadores u otros dispositivos convencionales
programables, en donde, prima facie los aspectos novedosos de la invencion
reivindicada los lleva a cabo un programa de ordenador.

La Oficina Europea de patentes con sustento en esa jurisprudencia estableci6 que los
programas de ordenador no patentables ¢ mo tales no precluyen la patentabilidad de
las invenciones implementadas en computador, por lo cual, la patentabilidad de una
invencién que utiliza aspectos técnicos y no_técnicos no puede ser descartada de
patentabilidad a priori.

2. En el subnumeral 2.3 de la Resolucién, se sostuvo y sostiene categéricamente que,
el articulo 14 de la Decisién 486 establece que: "Los paises miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial”,
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(resaltado fuera de texto). Arriba en 4) b. se explico en detalle como se define y por
qué no se acepté lo correspondiente.

No obstante, es evidente que la norma NO contempla una categoria de jnvenciones

implementadas en computador sino de producto o de procedimiento (...)
Industrial.

3. A la luz de lo que establecen el articulo 14 de la Decision 486, el decreto
reglamentario de la misma y fa jurisprudencia dictada, no encontramos fundamento
para que la representante, con la transcripcion de las opiniones y acciones llevadas a
cabo por otras oficinas, pretenda que se acepte un punto de vista, por demés, ajeno a
lo que sefala el acto atacado como ya se dijo.

Por este motivo, nos parece que la apoderada, o bien desconoce completamente
nuestra legislacion, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes o, bien pretende que
vayamos mas alla de lo que la norma vy la jurisprudencia nos pemnite porque en NO
existe una categoria para_invenciones implementadas en computador, donde la
novedad de la invencién consiste en un programa.

En conclusién, como es bien conocido por quienes tienen experiencia en el tema, los
argumentos que haya expuesto la administracion en un acto que se impugna, son los
que se deben controvertir en el recurso pero no traer a colacion hechos no citados alli,
por demas, sin que el memorialista presente las pruebas (sustento) ciertas, que
fundamenten sus afirmaciones, las cuales, se sostienen con premisas falsas, como ya se
demostré antes.

h. Con relacion a los alegatos de 1.2.2., de un lado, es importante resaltar que quienes
laboran en propiedad industrial saben, que la esencia de las reivindicaciones
consiste en definir _la_invencién, con lo cual, se fija la extension de la patente y se
hace posible delimitarla respecto del estado de la técnica, ademas, una reivindicacion
independiente debe definir ia invencion mediante caracteristicas técnicas y que las
dependientes son para aclarar o delimitar alguna caracteristica técnica incluida en la
independiente.

De otro lado, en el numeral 4 del acto luego de transcribir el articulo 15 incisos d} y f)
se explicé que:

Las reivindicaciones 7 a 11 relacionan, explicitamente, formas de presentar
informacién y/o reglas de juego tal como se evidencia, claramente, del contenido de
las citadas reivindicaciones.

La 7 menciona que: “sistema... proyecta una sefial que se torna visible en el
terreno de juego determinado una distancia de 9.15 m alrededor del balén”.

La 8 sefiala: “sistema... permite detectar un fuera de lugar...".

La 9 cita: “sistema... permite reportar de forma instantanea una infraccién...".

La 10 indica: “sistema... permite detectar de forma instantinea los jugadores gue
invaden...”.

La 11 dice: “sistema... permite reportar cuando el portero se mueve...".

De la transcripcidn anterior, es evidente que lo subrayado NO son caracteristicas
técnicas que aclaren o delimiten una forma particular de realizacién de un producto
sino formas de presentar informacién relativa a situaciones (reglas) de jueqo que se
observan en el terreno y/o en la pantalla del pito del arbitro.




Por ultimo, en el acto NO se dijo que, “el objetivo de la invencion es una forma de
reglas de juego ni de presentar informacién”, ni que se estuviera “re-inventando” el
juego, como se arguye, sino que las reivindicaciones MO delimitan o aclaran una
forma particular de realizacion de un producto porque las caracteristicas alli
incluidas NO son técnicas sino formas de presentar informacion relativa a situaciones
(reglas) de juego que se observan en el terreno y/o en la pantalla del pito, como se
aprecia faciimente en la transcripcién precedente.

i. Respecto a los alegatos de 1.2.2.1, la recurrente una vez mas se desvia a una
DOCTRINA y a la interpretacién sesgada de la misma, que NO se menciond en el
acto, ademas no indica en que parte de la norma, la jurisprudencia y el procedimiento
vigentes se habla de esa doctrina ni de por qué debe ser entendida acorde a su
opinion.

Una vez mas, se reitera que: primero, la esencia de las reivindicaciones consiste en
definir_la_invencién; segundo, una reivindicacién independiente debe definir la
invencién mediante caracteristicas técnicas y que las dependientes son para aclarar o
delimitar alguna caracteristica técnica incluida en la independiente; tercero, las
reivindicaciones de este caso NO delimitan o aclaran una forma particular de
realizacion de un producto porque las caracteristicas alli incluidas NO son técnicas
sino formas de presentar informacién relativa a situaciones (reglas) de juego que se
observan en el terreno y/o en la pantalla.

En conclusién, todo lo argliido por la recurrente son especulaciones NO sustentadas
en hechos ciertos, son una desviacion de lo que se fundamenté en el acto atacado
porque se arguye DOCTRINA y se nos acusa con premisas falaces, de no calificar los
requisitos de patentabilidad en forma sustentada, lo cual, es falso como se comprueba
a partir de los expuesto en el parrafo anterior.

Adicionalmente, esos alegatos de la representante no desvirtian las objeciones a la
patentabilidad porque los argumentos traidos a colacién son segados, tergiversados e
intentan desviar la atencién, pues se han enfocado mas en provocar permanentes
retardos y dilatar la tramitacion, que en controvertir las objeciones de fundamento, por
demas, practicamente sin originalidad, ya que, copié del recurso de otro litigante la
mayor parte de los argumentos del recurso como se puede constatar con la referencia
a las patentes implementadas por computador y, lo Unico que agregd fue las
DOCTRINAS, que no sabemos de donde salieron, ni que norma o jurisprudencia las
permite, pues ella no lo explica ni por qué eso seria asi ni como podrian controvertir
las objeciones planteadas en la Resolucion. Hacer meras afirmaciones sin entrar a
mostrar con ejemplos, de forma analoga a la realizada por la oficina, en el acto NO es,
de ninglin modo, sustento cierto que sirva para controvertir las bases del acto.

j. Refiriéndonos a los alegatos de 1.2.2.2, ellos dejan ver el poco conocimiento que la
memorialista tiene del tema y de la interpretacién tendenciosa que hace de la
DOCTRINA de las referencias que cita, y que se controvierten facilmente con lo ya
demostrado en los subpuntos anteriores, y que por enésima vez reiteramos, y que la
memorialista no pudo entender en ningun momento:

La esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invencion; segundo, una
reivindicacion independiente debe definir la invencidn mediante caracteristicas
técnicas y que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna caracteristica
técnica incluida en la independiente; tercero, las reivindicaciones de este caso NO
delimitan o aclaran una forma particular de realizacién de un producto porque las
caracteristicas alli incluidas NO son técnicas sino formas de presentar informacion
relativa a situaciones (reglas) de jueqgo que se observan en el terreno y/o en la
pantalla.
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Amén de los anterior, respetuosamente, le recordamos a la memorialista que deberia
haber tenido en cuenta la jurisprudencia del aparte vi. “examen de fondo de la solicitud
de patente”, de la interpretacién prejudicial dentro del proceso 36-1P-98, del Tribunal
de Justicia de la Comunidad andina, que establece:

“el tramite de concesion de patentes es la via procedimental prevista por el
ordenamiento juridico para garantizar la_tutela del interés general, evitando gue se
otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan al dominio publico o que
simplemente no cumplan con las exigencias establecidas por la norma comunitaria;
pero también (...) la Administracién en cumplimiento de ias atribuciones y procedimientos
legaimente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e
intereses legitimos de los particulares que soliciten una patente”. (Subrayados y
resaltados fuera de texto).

De alii es evidente que la Administracién (por intermedio del examinador), en
cumplimiento de ias atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar
por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses legitimos de los
particulares, que soliciten una patente. Alin mas, en virlud de esas atribuciones y
procedimientos, es la Administracion o Despacho u Oficina quien, en cumplimiento de la
norma y la jurisprudencia dictadas, establece las reglas a cumplir para la obtencién de
una patente, ya que, al velar por el interés general debe evitar que se otorguen privilegios
a materias que sean de dominio publico o que, simplemente, no_cumplan las
exigencias de la normativa comunitaria.

En conclusion, los alegatos de las DOCTRINAS son banales, se salen del ambito de la
discusién porque no tienen sustento cierto y, mientras el solicitante y/o su representante
no demuestren con hechos fehacientes que [as reivindicaciones cumplen los articulos 14
y 15 incisos d) vy f), no tienen ni tendran, absolutamente, ninguna validez.

7) El recurso termina con: “1.2.3... la invencidén no esta dirigida al usuario del sistema
sino a que sea realizada vy llevada a cabo por un experto en {a materia. ;de qué forma?...
las conexiones entre los elementos hacen parte de sus conocimientos 'nomales' y no
requieren mayor descripcién por parte de la solicitud... menos aln para que su novedad
y nivel inventivo no hayan sido calificados por parte de ese Despacho.... fundamentar
como motivo para interponer el recurso de reposicién el hecho de que el despacho no se
pronuncio ni decidi6 de fondo... reivindicacion tercera (3) del capitulo reivindicatorio,
cuando iegalmente el despacho debié pronunciarse... las razones jcuales? expuestas
se ha demostrado que la presente invenciéon es clara y no se encuentra excluida de
patentabilidad...”. {Subrayados adicionales de la oficina).

8) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior, basta resaltar que:

a. Una vez mas, como ya se explico arriba en 4) a. y b. en la Resolucién se explicd que
la descripcidn calificada NO permite identificar una forma de ejecucion clara y
completa de lo considerado patentable porque la exposicion se basa en conceptos no
patentables como las reglas de juego y el uso de elementos disponibles en la técnica.

La informacién de la descripcion allegada no permite ni evaluar ni ejecutar lo,
supuestamente, inventado debido a que la exposicion se centra en la enumeracién de
unos elementos y de partes electronicas que se adaptan a dichos elementos comunes
para control del juego del futbol en conjuncién con el uso de los mismos y con las
reglas de juego, tal como se puede comprobar con el Gltimo parrafo de la pagina 2, la

descripcion de la invencion de la pagina 6 a la_ 10 del Gitimo aparte presentado y con el
ejemplo de aplicacion, numerales a) hasta i), agregado.

Para aclarar la objeci6n precedente, tomamos como ejemplo la divuigacion que se hace

1
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del silbato o pito, en la pagina 6, donde se indica que: "... el silbato 10 del juez central es
un silbato_convencional al cual se le adapta un emisor — receptor de radiofrecuencia 17
que funciona dos pilas compactas de 1,5 voltios; un botén 11 activador de la sefial laser
que controla la distancia... tres bombillos piloto, uno verde 12, otro amarilio 13 y uno rojo
14 para_indicar las sefiales de gol... sefial auditiva tipo beep beep cuando recibe una
llamada... sefial de vibracion para indicar que el balén traspasé... un "display” 15... donde
se reqistra el nimero de jugadores en fuera de lugar... botones 16 para control del

tiempo por reloj del juego en desarrolio”.

La "descripcion” precedente enumera unos elementos electronicos que se le adaptan a
un silbato convencional y la consecuencia del uso de algunos de ellos como el botén que
activa la sefial laser para la distancia, los pilotos que indican situaciones de juego como
gol, saque de banda, fuera de lugar, etc.

Para que la descripcién de un producto sea clara y completa, ella debe realizarse con
referencia a la composicion (disposicion) de los componentes del producto 0 a una
funcién entre dichos componentes.

En el presente caso, el pito, las banderolas, etc. deberian haberse descrito v,
consecuentemente, reivindicado mediante diagramas en bloque o principales que
enseharan la_disposicion y las conexiones entre los componentes de esos aparatos;
por ejemplo, el pito 10 se habria podido divulgar sefalando que comprende una
bateria 60 en serie con un puisador de encendido / apagado 63 que alimenta at
transceptor de RF 17 en serie o0 en paralelo © como sea su conexién en el circuito, un
reloj_18 en serie, los pilotos 14, 13 y 14 en paralelo, etc. pues asi se habrian dado las
medidas necesarias que, un técnico en la materia, deberia tomar para llevar a cabo la
invencion sin_importar que _uso que se de a los componentes del sistema o cuales
sean los efectos de este en las situaciones de juego que ocurran en el transcurso del
mismo.

Por los motivos precedentes se concluyd que, la descripcion aportada se enfoca en
quien vaya a usar el producto que se trata de amparar pero no en quien lo vaya a
ejecutar o fabricar.

A la luz de los motivos antes expuestos argiiir que, “... para un experto...las conexiones
entre los elementos hacen parte de sus conocimientos ‘normales’ y no requieren...”, no
tiene sustento cierto, son una desviacion y tergiversacion fantasiosa de los hechos de
fundamento de la memorialista, que no aporta nadas a la discusion que solo busca dilatar
la tramitacidn.

b. La memorialista alega que, “el despacho no se pronuncio ni decidi6 de fondo...
reivindicacion tercera (3) del capitulo reivindicatorio...”, la cual en efecto no se menciono
en la Resolucion; sin embargo, de un lado, en el oficio No 8.595 se sefald que las
reivindicaciones 2 a 14 no tienen entace légico con la primera porque no aclaran o
delimitan un elemento o funcidn incluido en aquella y ademas se relacionaron en
términos de las reglas de un juego.

La reivindicacion 3 del dltimo pliego (ver folio 134) no tiene enlace ldgico con la
independiente por las mismas razones informadas en el oficio 8.595; adicionalmente,
quienes tienen un minimo de conocimientos en el tema saben que si la reivindicacién
independiente de un caso ha sido objetada por cumplimiento de requisitos de
patentabilidad, la reivindicacién dependiente, automaticamente, queda sin sustento al no
depender de una patentable.

¢. En el acto impugnado la oficina sostuvo que, la nueva reivindicacion independiente se
enfoca en dos objetos diferentes no enlazados por un concepto comin e inventivo, el
silbato y un cafidn laser.
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Es bien conocido.... una solicitud solo puede incluir una reivindicacién por categoria.
Unicamente, acepta mas de una reivindicacion independiente por categoria cuando el
objeto de la solicitud no es posible definido en una sola reivindicacién y siempre y cuando
se cumpla una de las siguientes condiciones:

1. que se trate de dos objetos concebidos uno en funcidon del otro, como una llave y una
cerradura, un transmisor y un receptor.

2. que se refiera a un compuesto activo y la preparacion (mezcia) que lo contenga.

3. que se relacione a dos procedimientos que, por caminos analogos, pemitan llegar a
un mismo producto final.

La solicitud en discusidn encaja, perfectamente, en el punto a precedente porque se trata
de un sistema de ayuda que incluye diversos componentes que fueron concebidos u
operan uno en funcién del otro.

Confra esa objecién, la memorialista no menciona nada en sus alegatos, tampoco tuvo
en cuenta que no presentd ni hay un pliego reivindicatorio aceptable ni la solicitud
contiene alguna materia patentable y que ella no cumplia ni cumple las disposiciones de
los articulos 14, 15 d) y f), 25, 28 y 30, suficiente sustento para denegar la solicitud,
razones por las que no se hizo ni se hara la calificacidn de otros requisitos de
patentabilidad.

Finalmente, como conocen quienes tienen experiencia en propiedad industrial, el
procedimiento de calificacién de un caso en estudio se inicia con la determinacion de la
claridad, es decir, si se cumple o no lo dispuesto por los articulos 25, 28 y 30; luego, se
entra a determinar si el pliego reane las condiciones de patentabilidad o no, es decir si
cumple lo establecido por los articulos 14, 15, 20, 21; y, por Gltimo, se entra a calificar la
solicitud respecto del estado del arte o sea el cumplimiento de los articulos 16 y 18 de la
Decisidn 486.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resoluciéon no contienen fundamentos ciertos que
desvirtden las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina porque, de un
lado, se sustentan en afirmaciones que desvian y/o tergiversan los hechos respecto a los
contenidos en dicho acto, probablemente, con el fin de crear confusion en quienes no
tengan experiencia en el tema; de otro lado, por el contenido de los alegatos presumimos
que la mandataria o bien desconoce la norma y el procedimiento o bien que intenta
dilatar la tramitacioén del expediente por motivos desconocidos para nosotros.

b) Las conclusiones de la recurrente son respetables pero sus alegatos de ningun modo
desvirtian los fundamentos que sustentan la Resolucidon impugnada, como se puede
deducir de la exposicion hecha en los puntos 4), 6) y 8) precedentes.

En virtud de todo lo anterior, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio
solicitado en las reivindicaciones 1 a 11 de los folios 134 a 136.

Bogota, D.C. 2007 01 26

Concepto técnico Jefe Nuevas creaciones Examinador Técnico
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO lq%

RADICACION: 2-16341 EDICTO No. 6205

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profind Resolucion No. 7966 de 23-MAR-2007. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue: El
Superintendente de Industrna y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisin contenida en la Resolucién 32128 del
29 de noviembre de 2006 por medic de la cual se negd una patente de invencin,

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimente sl contenido de la presente
resolucion a la doctora Marla Victoria Henao, en su calidad de apoderada del sefior
Harold Hugo Gonzdlez, o a quien haga sus veces, entregandole capia de la misma,

advirtiéndole que contra ella no procede recurso algunc por encontrarse agotada la
via gubemativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogot, D.C.,alos 23 MR 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

OBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al pl‘JBIico en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIQ, por el término de (10) diez dias habiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaria General Ad-Hoc 10-ABR-2007 Este edicto se desfija hoy 23-ABR-2007 a las 4:30 p.m. ( =
Secretaria General Ad-Hoc

EDICTC No. 6205
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