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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03-30308

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD
NUMERO FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No
531 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 10 DE OCTUBRE DE 2003.

NOTA: Dentro dal plazn de los tres {(3) meses sigulentes a partir de |a fecha de pubficaclén
en la gaceta de Propiaded Indusiral, deberé soliciter y cancelar el examen de
paisntabilided so pena de quae la solicitud calga en abandono, de acuerdo con io
eastablecido en el Articulo 44 y en concordancia con el anticulo 85 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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El articulo 85 de la Decision 486 establece que, “son aplicables a las patentes de modelo
de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invencion contenidas en la presente
Decisién en lo que fuere pertinents... doce meses”, por lo tanto:

Como resultado del examen de forma de la solicitud de modelo de utilidad de la referencia,
realizado segln lo establece el articulo 45 de la decision 486 de la comision de la
Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico. .

1. Se informa al interesado que su solicitud NO es un modelo de utilidad de acuerdo a lo
que establece el articulo 81 de la Decisidn 488, el cual, sefiala que: “se considera modelo

de utilidad a toda nueva forma, configuracién o disposicién de elementos de algin
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de parte del mismo que
permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién del objeto que le

incorpore o que le incorpore alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia”,
porque su solicitud no se dirige a un artefacto, herramienta, mecanismo u otro objeto
electromecanico sino a un soporte légico (software) para adquisicién, procesamiento de
seiiales para controlar un juego con administracion de “créditos” o dinero.

2. La presente solicitud no cumple las disposiciones del articulo 15 incisos d) y e) que
establecen respectivamente: “NO se consideraran invenciones: ...

d) los planes reglas y métodos para el ejercicic de actividades intelectuales, jueqos o
actividades econdmico comerciales;

e) los programas de ordenador o soporte légico como tales y...".

Del estudio de la solicitud se deduce que ella NO se dirige a un aparato electromecénico
sino, de un lado, a un plan dirigido a una actividad econémico comercial, como es la
administracién de créditos en maquinas de juego, lo que provoca que no se cumplan las
disposiciones del inciso d).

De otro lado, y aunque no se revela, explicitamente, a un programa de computador, que
como se puede constatar a partir del mismo titulo y la exposicion en lo allegado como
descripcién; ello nos indica que lo fundamental es proteger un soporte ldgico que permita
el procesamiento de los datos para administrar créditos en maquinas de juego, lo cual,
provoca que las disposiciones del inciso ) no se cumplan.



3. Claridad de Ia s licltud:

Por una parte, el articulo 28 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
sefiala que: “la descripcién debera divulgar la invencién de manera suficientemente clara y
completa para su comprensién y para que una persona capacitada en [a materia técnica
comrespondiente pueda ejecutaria”.

La descripcion calificada NO permite identlficar una forma de ejecucién clara y completa
de la mejora considerada patentable, no solo porque no se sigue el esquema convencional
de presentacién sino porque no hay una interrelacién adecuada entre la descripcion y las
figuras y, porque se hace énfasis excesivo en el uso de los componentes, que parece ser,
el interesado confunde con las funciones.

Ahora bien, como conocen bien quienes laboran en el campo de la propiedad industrial, ia
descripcion debe suministrar informacién suficiente, tal que esta le permita a un técnico
de nivel medio evaluar y realizar la invenciéon. Tales requisitos se ubican en el plano
tecnoldgico y permiten, de un lado, valorar el aporte del inventor y, de otro lado, verificar si
con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma
reproducible.

La informacién de la descripcion calificada no permite ni evaluar ni ejecutar la invencién
pues dicha informacion es fragmentaria, se centra en detalies secundarios como el uso de
a o b elemento y no hay una interrelacién adecuada entre la descripcién y las figuras,
como ya se menciond.

Para informacion del solicitante y, en concordancia con lo que establece el articulo 28 de
la citada Decisién, una descripcién por lo general debe contener los siguientes apartes
colocados en su orden:

1) al inicio se coloca el titulo de la invencion, que debe ser breve y preciso.

A continuacion se colocan los siguientes apartes, identificados con subtitulos
preferiblemente:

2) indicacién de la esfera tecnolbgica
“la invencién se refiere a la fabricacién de un equipo para...”;
3) el estado de |a técnica

“se conoce del documento... un equipo electronico de laboratorio para medir... como por
ejemplo la patente... que tiene las sigulentes deficiencias... ”;

4) el objetivo (divulgacion) de la invencién

“la invencidn se enfoca en suministrar un aparato electrénico...”;
5) la breve descripcién de las figuras {resefia)

"la figura 1 es un diagrama en bioque del equipo electrénico... ;

la figura 2 es el esquema principal de conexién...”; es importante resaltar que en la resefia
de los dibujos NO se debe hacer la descripcion detallada.

6) la mejor manera de realizar la invencién (conocida por el solicitante), esta parte es muy
importante y debe apoyarse en la(s) figura(s) ilustrativa(s), ejemplo.
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“como se ensefia en la figura 1 el equipo electronico de laboratorio comprende un sensor
de temperatura 4 conectado por el pin 6 a |a tarjeta... conectada en serie a una tarjeta de
administracién 2...",

7) las posibilidades de aplicacidn, “el dispositivo de la invencidn se aplica en telefonia...”,
este Ultimo punto no es obligatorio.

Por otras parte, el articulo 30 de la citada Decision indica que: “las reivindicaciones
definiran la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion”.

El pliego reivindicatorio allegado esta lejos de cumplir las disposiciones porque:

a. El articulo 81 de la Decision 486 sefiala que: “Se considerara modelo de utilidad toda
nueva forma... artefacto, herramienta, instrumento... parte del mismo, que permita...
técnico que antes no tenia”. De lo anterior y de lo que establece el articulo 82 de la
Decisién, se concluye que en los modelos de utilidad las reivindicaciones solo pueden
ser para productos.

Ahora bien, puesto que ni la Decisién ni el reglamentario establecen, taxativamente, como
se debe definir el producto que se desea amparar por modelo de utilidad, la oficina tiene
Que acudir a la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la
OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios;
donde en el parrafo 57 (de dicha guia) se especifica que las reivindicaciones de producto
deben definir el objeto, que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales 6
de funcién entre los componentes del objeto.

De alll se concluye que la combinacidn de caracteristicas estructurales y de funcién N

se admite en la redaccidn de reivindicaciones de producto, menos adn, cuando se
relaciona el uso o un efecto del mismo, como sucede en el pliego allegado.

Ejemplos, “4. sistema... utilizar una interfaz... usando protocolo...".
*S. sistema... utilizar una interfaz... “.
“8. sistema.._utilizar una interfaz... *, etc.

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y
la subrayada, caracteristicas de procesamiento (uso).

b. Las reivindicaciones 1 a 3 no definen absolutamente nada; asimismo las
reivindicaciones 3 a 18 hacen referencias no admitidas a las precedentes, segln las reglas
establecidas por la oficina; ejemplo:

“3. sistema... 1a reivindicacién 1y 2...";

‘4. sistema... la reivindicacién 1, 2y 37,

*5. sistema... la reivindicacién 1, 2,3y 4...".

*8. sistema... la reivindicacion 1,2, 3, 4, 5,8 y 7...", y asl sucesivamente.

Para aclarar lo anterior, es necesario que el solicitante tenga en cuenta la regla
123.quinquies 4).a). de la ley tipo, que se ha venido utilizando en el procedimiento de

calificacion; dicha regla (ver pamrafo 64 de la “Guia para los paises en desarrollo sobre el
examen de las solicitudes de patentes”), establece que:
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“Una reivindicacién es "dependiente multiple” si depende de més de una reivindicacion
precedente. Tal dependencia solo puede ser altemativa y no puede servir de base a otra
dependencia multiple... por ejemplo, si la tercera reivindicacion ha de referirse a las dos
precedentes sélo podra hacerlo mediante la formula "conforme a (segln) una de las
reivindicaciones 1 6 2" y no mediante [a formula, “de acuerdo con las reivindicaciones 1 y
2"; la cuarta reivindicacion, a su vez, no podra referirse a |a tercera y a otra...”.

En cada aparte hemos utilizado comillas, sin embargo, es evidente que en la solicitud no
se deben usar.

¢. Una reivindicacion debe definir la mejora por las caracteristicas técnicas aportadas
(creadas) por el solicitante. Ademas, como conocen quienes laboran en propiedad
industrial, una reivindicacién, generalmente, se compone de preambulo y caracterizacion.

En el predmbulo, se relacionan las caracteristicas generales que ubican el campo de
aplicacién de lo solicitado, la parte caracterizante define las caracteristicas de estructura 6
funcién entre los componentes de un equipo, supuestamente aportadas (creadas) por el
solicitante, ejemplo:

“1. aparato electrdnico de laboratorio para medir y controlar la temperatura caracterizado
porque incluye un sensor de temperatura (4) conectado en serie a...".

‘2. aparato acorde a (segln) la reivindicacion 1, caracterizado porque la pantalla de
exhibicidn (26) es una pantalla de LCD".

“3. aparato acorde a una de las reivindicaciones 1 6 2 caracterizado porque los terminales
del sensor de temperatura (4)...", etc.

d. Una reivindicacion NO es una indicacion de un tipo de comunicacion o del uso que se
hace de uno o mas componentes de un sistema, sino la relacién, clara y concisa (breve),
de las caracteristicas de estructura o de funcién entre los componentes del sistema o
aparato.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 81, 82, 15 d), 15 e), 28 y 30; consacuentemente, no es
posible continuar efectuar un examen de fondo hasta tanto no se subsanen las objeciones
de acuerdo a los citados articulos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes
respecto a dichas objeciones.

Si el interesado desea continuar la tramitacién, debera presentar una descripcién clara y
completa junto con un pliego reivindicatorio que defina la materia, que se desea proteger,
en forma clara y congcisa, acorde a lo explicado amriba.

Se recomienda, que tenga muy en_cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO
podra implicar una_ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de la Decision
486.
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En cumplimiento del articulo 45 de la decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta dias contados a
partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesidn, se denegara Ia patente.

oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
del tituld primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

DORIS ELENA POLO
Jefe ge la Division de Nuevas creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha . § 2 M} 2005

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico

Numero: 632 Cddigo: 202004 Cédigo:
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’ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3’9‘
RADICACION: 3-30308 ED-IC;'O No. 12098 Z?’
LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE 3ABER:

Que esta Superintenclencla profirid Resolucién No. 21780 de 31-AGO-2005. Qua el conianido de Ia parte resolutiva es como sigus: El Superintandents
Delegado para la Propiedad industrial .

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar el privileglo de paients de modelo de ullikiad para la solcitud

comespondiante a "SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICION, PROCESAMIENTO Y
CONTROL INTERFAZADO CON UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU) CON
APLICACION EN MAQUINAS ELECTRONICAS TRAGAMONEDAS (MET)".

mumueummﬁdmmahmmmuwmnm
Vamgas Gonzdiez, 0 a quien haga sus vecss, en su calidad de representante legal de Ay V
Ingenieria Lida., entregandole copla de la misma, advirtiéndole que contra efla procede al

recurso de reposicidn ants el Superintendente Delegado para la Propledad Industrial, del
<ual podrd hacer uso al momento de Ia notificacin parsonal o dentro da loa cinco dies

héblies sigulenies a elia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd, D.C..alos  J | AGD. 205

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

Ananitangig

NARD JMENEZ
Para notificar & los interesados, se fla & pry EDICTO en lugar visibls al piblco an la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por s thrmino
de (10) dfez dias hibles contados a part 8:30 a.m. de hoy.
Secrefaria General Ad-Hoc 20-SEP-2008C~4&" adicko sa desflja hoy 03-OCT-2008 a Ias cineo (5:00 pm.)
Secretaria General Ad-Hoc

EDICTO Noa. 12006



