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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 19076 de 27 de abril de 2009, la
Superintendencia de Industria y Comercio negd el privilegio de patente de
invencion a la creacion denominada: ‘SISTEMA DE ADMINISTRACION,
MEDICION Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALAMBRICO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS!.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de mayo de
2009 bajo el numero 05 129980 00009 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE
COLOMBIA LTDA., interpuso recurso de reposicion contra la decision contenida
en la citada resolucién, con el objeto de que se revoque la mencionada
providencia, se acepten las modificaciones realizadas y se conceda el privilegio de
patente solicitado. :

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

Manifiesta el recurrente con respecto a la no aceptacion del capitulo reivindicatorio
presentado en respuesta a la “Unica accion oficial proferida por ese Despacho’,
que “resuita ajeno al tramite que normalmente se le da a las solicitudes de patente
por parte de ese Despacho el que en el presente caso no se haya expedido sino
una Unica accién oficial.”

Anota a continuacion que “de acuerdo con-el Despacho si bien no existe norma
legal que lo obligue a proferir al menos dos acciones oficiales que permitan al
solicitante controvertir objeciones sobre |a patentabilidad de su invento, si es una
practica reiterada de la Administracion la expedicién de por lo menos dos acciones
oficiales. Esta practica es la que le permite a los solicitantes de patentes en
Colombia tener la expectativa legitima de que asi sucedera en todos los casos
sometidos a su consideracion.

“Sin embargo, en el presente caso no se dio cumplimiento a esta practica y
habiéndose expedido una sola accién oficial se procedid a negar la patente
solicitada, contrariando la expectativa legitima de mi répresentada de tener en el
presente caso la posibilidad de controvertir nuevamente cualquier objecién de su
Despacho.
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“Lo anterior resulta ain menos explicable si se tiene en cuenta que en respuesta a
la Accion Oficial se modifico el capitulo reivindicatorio y que, como veremos mas
adelante, en la Resolucion impugnada se formulan objeciones que NO fueron
formuladas en la mencionada Unica accién oficial proferida por el Despacho.

“Asi entonces, teniendo en cuenta que no se dio cumplimiento a la expectativa
legitima de mi representada de contar con por lo menos dos acciones oficiales que
le permitieran controvertir la no patentabilidad de su invencién y que por ende se
le impuso un trato desigual en las cargas frente a la Administracion, la decision
impugnada debe ser revocada.”

Por otra parte, con respecto a las modificaciones propuestas, pone de presente el
recurrente que “el aparte a) de la reivindicacion 1 modificada no hace referencia
en absoluto a una etapa de un método sino por el contrario esta dirigida a limitar el
tipo de medidor de consumo de energia eléctrica que'hace parte del sistema de
medicion y control reivindicado. :

“En el presente caso, la materia reivindicada es claramente un dispositivo y en
consecuencia la reivindicacion 1 esta redactada en la categoria de producto, por lo
tanto no se incluyen etapas de un método de fabricacién del sistema ni de sus
medidores incorporados.

“De otro lado, sefala el numeral 2 de la resolucidon impugnada que de la
realizacion en donde los medidores de energia eléctrica estan conectados
mediante una arquitectura cableada a un medio visualizador, no se hace ninguna
mencioén en la descripcion.

“Dicha afirmacion no puede ser aceptada toda vez que en la pagina 8 (4to parrafo)
de la solicitud PCT/IB2003/002508 (WO 2004/114497) se sefiala que ‘La
comunicacién entre el medidor y el visualizador asi como entre el medidor y el
concentrador también puede ser por CABLE. ..’

“Visto lo anterior, queda claro que la materia reivindicada en la cladusula 1
modificada no va mas alla de io permitido por el articylo 34 ya que la descripcion
tal como fue radicada inicialmente divulga y sustenta la materia reivindicada en la
clausula 1. En consecuencia, el capitulo reivindicatorio presentado junto con
nuestra respuesta al unico oficio emitido por ese Despacho no esta ampliando la
materia reivindicada ya que la solicitud tal como fue radicada en la fase
internacional daba cuenta de las realizaciones reivindicadas en la clausuia 1."

Con relacion a la carencia de sustento descriptive de las reivindicaciones 4 a 7
pone de presente e! recurrente que “en el oficio No 8166 del 20 de junio de 2008,
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no se manifestd6 que las reivindicaciones 6, 8, 9 y 12 (modificadas durante el
tramite de la fase internacional) y que corresponden a las modificaciones 4 a 7,
carecieran de sustento descriptivo. Por lo tanto, al dar respuesta a dicho
requerimiento oficial el solicitante no pudo dar respuesta a esta objecidn, por
cuanto la misma solamente se le pone de presente al momento de proferirse la
decision final ac4 impugnada. Es mas, teniendo en cuenta que habiendo sido
aceptadas estas nuevas reivindicaciones en el tramite internacional, se presumié
que su Despacho habia adoptado la misma decision.

“No obstante, vale la pena sefalar que la memoria descriptiva en la pagina 16,
primer parrafo, si menciona que de acuerdo con el sistema de funcionamiento
objeto de la presente invencion, ‘la impresion de facturas sera automatica’ lo que
sugiere en forma obvia que el visualizador cuenta con un medio de impresion
incorporado tal como lo reivindica la clausula 4 modificada.

“Asi mismo, en la pagina 7 de la descripcion en el tercer parrafo, se establece que
‘ésta unidad [el visualizador] tendra un reloj incorporado y podra contar con
dispositivos de sonido y Opticos para alertar al cliente...” Por lo tanto la materia de
la reivindicacion 5 si estaba sustentada en la descripcion como fue radicada
inicialmente.

“Ademas, en la pagina 9, ultimo parrafo se establece que ‘el visualizador podra
contar con un botén de reclamo del cliente al distribuidor’ y ademas que tendra ‘un
botén con seguro especial. Todo lo anterior claramente indica que la modalidad
en la cual existe un medio que permita establecer una comunicacidn activada por
el usuario (reivindicacion 6) si estaba sustentada en la memoria descriptiva.

“Adicionalmente, en la pagina 13 de la descripcién en el primer parrafo esta
sustentada la modalidad reivindicada en la clausula 7 por cuanto se establece que
‘esta unidad [los medios de recepcion y procesamieh_\)to] sera permanentemente
alimentada con informacién proveniente del concentrador remoto y la integrara con
los sistemas de...georeferenciado (GIS)'. ' |

“Finalmente, indica la resolucion que las modificaciones no son aceptadas debido
a una presunta carencia de enlace logico de las reivindicaciones 2 a 7 con la
clausula independiente. A pesar de que no fue citada norma legal alguna que
sustente esta objecion por ‘carencia de enlace logico’ de dichas reivindicaciones,
entendemos que las mismas se estarian objetando debido a la existencia de una
falsa dependencia con la clausula 1.

“Sin embargo, dicha objecién carece de fundamento toda vez que lo que el
Articulo 30 establece es que las reivindicaciones dependientes deben referirse a
una reivindicacion anterior, y el Manual para el Examen de solicitudes de Patentes
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de Invencién establece que las mismas deben contener todas las caracteristicas
de la independiente. En efecto, en el presente caso, las reivindicaciones 2 a 7 son
reivindicaciones de producto, tal y como lo es su reivindicaciéon independiente 1 y
las mismas simplemente revelan formas preferentes del sistema alli reivindicado,
es decir, que las mismas por definicién comprenden todos los elementos de su
independiente, cumpliendo asi con los criterios del articulo 30 de la Decision y del
Manual y teniendo entonces enlace 16gico con la reivindicacién principal.

“Por las razones anteriormente expuestas, las reivindicaciones modificadas al
momento de responder la unica accién oficial proferida en el tramite de esta
solicitud de patente y especialmente, la reivindicacion independiente 1, debieron
haber sido aceptadas, y las objeciones trasladadas en el dltimo. oficio no deberian
continuar vigentes.”

Con relacion a lo dispuesto en el articulo 28 de la Decision 486 sefiala que “Si bien
no es cierto que |la descripcion solo se limita a enumerar algunos componentes y
el uso o efecto de los mismos, ain asumiendo este hecho como cierto y teniendo
en cuenta los demas argumentos del examinador, es claro que dicha informacién
no seria necesaria por cuanto gracias a la naturaleza misma de la invencion
bastaria para que un técnico medianamente versado en la materia comprendiera
la solucién aportada y pusiera en practica la misma.

“Lo anterior, por cuanto tal y como menciona el mismo examinador (tanto en el
unico oficio como en la resolucién impugnada), ep el sistema reivindicado
simplemente se hace ‘uso de aparatos o partes de ellos, LOS CUALES SON
AMPLIAMENTE CONOCIDOS EN EL ARTE (POR LO QUE SE DENOMINAN
CONVENCIONALES)'.

“Es decir, que o bien los componentes del sistema son tan convencionales que no
se requiere explicacidn adicional sobre su relacién estructural o si se requiere ésta
tltima informacion y entonces el sistema reivindicado no es un simple uso de
elementos convencionales...” (ver folios 113y 114)

Con relacion a la claridad de las reivindicaciones sefala que “la Administracién no
puede establecer o adoptar una Unica forma-en que un producto se deba definir
para aceptar que el mismo reviste una forma tangible; lo anterior, por cuanto la
Decision 486 en ningun aparte de su articulado ha establecido que un producto
pueda ser (nicamente definido por su estructura, pues tal como lo advierte
acertadamente el examinador en el concepto técnico No 200 del 23 de enero de -
2009 (pag. 5), también se puede definir un producto por las caracteristicas de
funcion entre los componentes de una estructura. Esto es, en el presente caso,
por ejemplo, la infraestructura para medir consumo de corriente eléctrica y trasmitir

las mediciones mediante cables o inalémbricamente?a un visualizador y a un
AR
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concentrador o retransmisor, y/o a unos medios receptores y procesadores de las
mediciones, y asi mismo trasmitir los datos procesados de las mediciones al
visualizador.

“En el presente caso, la forma de definir el producto reivindicado no es otra que
mediante un conjunto de elementos y sus interconexiones, que tienen unas
funciones entre los componentes del sistema. Ello resulta muy diferente a definir
el producto en términos del resultado o efecto a alcanzar. Que en el presente
caso, dicho efecto seria por ejemplo: evitar que terceras personas consumieran
energia eléctrica sin pagar por la misma, o poder identificar locaciones donde
existen pérdidas asociadas con la ineficiencia intrinseca de los sistemas de
interconexion eléctrica, o reducir la utilizacion deficiente de la capacidad instalada,
entre otros.

“A pesar de no encontrar sustento legal alguno para estas objeciones, las mismas
se repiten a lo largo de la decision aca recurrida. Este hecho junto con la
expedicién de una sola accién oficial impidieron a mi representada entender el
sentido de la objecion misma y por tanto afectaron su derecho al debido proceso,
dadas las dificultades para rebatirla correctamente.

“Por lo tanto, respetuosamente solicitamos al sefior Examinador que con €l fin de
hacer productiva la discusién a este respecto se sefiale la norma legal que le sirve
de fundamento y sobre todo que se indique claramente si se trata de una objecion
de patentabilidad diferente a las consagradas en la Decision 486...

“Pues bien, a este respecto, me permito poner de presente, que tal y como esta
mencionado en la memoria descriptiva de la presente solicitud, el problema a
resolver es controlar el consumo de energia eléctrica en tiempo real. Con esto en
mente, se puede entender que el problema de control es esencialmente un
problema asociado con la revision por parte de una empresa distribuidora del
consumo de energia eléctrica. '

“Asi pues, el problema que se pretende solucionar con la presente invencion no es
un problema de naturaleza no-técnica, ya que no se trata de un problema
matematico, nc es un problema meramente estético, artistico o literario, ni un
problema de tipo intelectual, ni tampoco un problema intrinseco de la
programacién en una computadora, 0 un problema gue simplemente pueda ser
solucionado mediante ‘actos mentales'...” (ver folios 116 y 117)

A continuacion resalta el recurrente “el hecho que la invencidn vista como un todo,
no es un nuevo uso INTEGRAL de un producto ya patentado, pues la naturaleza
inventiva del desarrolloc en el caso que nos ocupa recae en el conjunto de
elementos y la forma en que los mismos se pueden interconectar.
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“Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente invencion, simplemente,
hace uso de aparatos convencionales; es decir, lo solicitado hace uso de medios
técnicos para presentar informacién no técnica.

“A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que no es posible estar
de acuerdo con tal afirmaciéon pues tal y como lo hemos demostrado
anteriormente, la presente invencién no consiste solo en la enumeracion de los
elementos del sistema sino en la infraestructura que dichos elementos conforman,
y adicionalmente porque con independencia de la informacién que el sistema
mida, transmita o analice lo que se reivindica es una sistema caracterizado por
medios técnicos. &

“Adicionalmente, tampoco es posible estar de acuerdo con el Despacho a este
respecto porque el articulo 21 de la Decisién 486, que dicho sea de paso consagra
una excepcién de patentabilidad y que por ende debe ser aplicada de manera
restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto del
sistema o del sistema mismo sino solo de aquellos productos o sistemas que se
encuentren ya patentados.

“Visto lo anterior, consideramos importante resaltar que lo que se esta
reivindicando en el pliego modificado no es el uso independiente que se da a cada
uno de los elementos que componen el sistema. Sino por el contrario, la
infraestructura que emplea medios técnicos convencionales interconectados de
una forma particular; en el presente caso la Administracién no ha demostrado que
exista una infraestructura similar (en el estado del arte) operando del mismo modo
que se revela en la descripcion, ni que resuelva el mismo problema técnico
planteado...” (ver folios 118 a 120)

Finalmente reitera el recurrente que si bien en este caso no se han realizado
estudios de novedad y nivel inventivo, “la materia aca reivindicada no se refiere al
simple uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente invencion,
el sistema esta limitado por las caracteristicas técnicas descritas, es decir por un
conjunto de elementos y por la forma en que los mismos cooperan entre si, las
cuales no han sido reveladas o sugeridas en su totalidad en alguna anterioridad.

“Asi las cosas, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que si bien se
cita el articulo 21 de la Decision 486 como sustento de esta objecion, es clarc que
la misma adolece en todo caso de fundamento legal, comoguiera que no se
demostraron los presupuestos de hecho mencionados en dicha norma para aplicar
la excepcion alli contemplada.”

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

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comision de la Comunidad
Andina establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial”.

De acuerdo con lo prescrito en el articulo 15 de la misma Decision no se
consideraran invenciones: “...e) los programas de ordenadores o el soporte logico,
como tales;...”

Por su parte, el articulo 21 establece que "Los productos o procedimientos ya
patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el
articulo 16 de la presente Decisién, no seran objeto de nueva patente, por el
simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la
patente inicial.”

A su vez, el articulo 30 de la Decision 486 establece 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.

“Las reivindicaciones podran ser independienteé' "o dependientes. Una
reivindicacion sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger
sin referencia a otra reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente
cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacion
anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores
se considerara una reivindicacién dependiente multiple™.

El articulo 45 de la Decisién 486 sefiala: “Si la oficina nacional competente
encontrara que la invencion no es patentable o que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en esta Decision para la concesion de la patente, lo
notificara al solicitante. Este debera responder a la notificacion dentro del plazo de
sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion. (...)

“Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefalado, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, la oficina
nacional competente denegara la patente”.

£
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EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente tramite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye un “sistema de
administracion, medicién y control del consumo de energia eléctrica en tiempo
real, hasta el nivel de consumidor final” (ver folio 8).

Para impugnar la decisién de negar argumenta el recurrente que “resulta ajeno al
tramite que normalmente se le da a las solicitudes de patente por parte de ese
Despacho el que en el presente caso no se haya expedido sino una tnica accion
oficial. Entendemos que de acuerdo con el Despacho si bien no existe norma
legal que lo obligue a proferir al menos dos acciones oficiales que permitan al
solicitante controvertir objeciones sobre la patentabilidad de su invento, si es una
practica reiterada de la Administracién la expedicion de por lo menos dos acciones
oficiales...”

Con relacion a este sefialamiento del recurrente resulta pertinente precisar que de
acuerdo con el articulo 45 de la Decision 486 corresponde a la Oficina nacional
determinar si es necesario 0 no notificar al solicitante dos o mas veces para los
fines del examen de patentabilidad, pero en manéra alguna constituye una
‘practica reiterada’ como lo entiende el recurrente.

Por su parte, la Circular Unica expedida por esta Superintendencia en su Titulo X,
numeral 1.2.2.3 sobre Notificacién de no patentabilidad, prevé: “Para los efectos
previstos en el articulo 45 de la Decisién 486, la Superintendencia notificara
solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invencion
no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesion... En
caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capitulo
reivindicatorio o la descripcion de la invencion que pretende proteger, la
Superintendencia podra notificarlo nuevamente y por una vez.” (subrayas de esta
Cficina) '

De la disposicion interna antes transcrita también resulta que es por decision de la
Oficina nacional y cuando esta lo considere necesario que se hace una nueva
notificacion, aln a pesar de la modificacion del capitulo reivindicatorio.

En consecuencia, es a la Oficina nacional a la que corresponde,. teniendo en
cuenta la situacién particutar de cada solicitud, determinar si es necesaria 0 no
una nueva notificacién a partir de lo previsto en el articylo 45 de la Decisidn 486.

Es claro que en este caso la Oficina mediante Oficio 8166, notificado el 20 de junio
de 2008, comunicod al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual
comprende los motivos de caracter técnico y juridico por los cuales se considero
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que dicha solicitud no es patentable (ver folios 65 a 68).

En concordancia con lo antes expuesto y dados los defectos que continué
presentando la solicitud, no estimé necesario esta Oficina efectuar una nueva
comunicacion con fundamento en lo previsto por el articulo 45 de la Decision 486 y
mas bien consideré que habia los suficientes elementos de juicio para concluir que
la materia reivindicada no cumple con los requisitos de patentabilidad. Lo anterior
no significa que se haya desconocido en manera alguna el procedimiento
aplicable, pues por el contrario de acuerdo con esta misma disposicién “(...) si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina
nacional competente denegara la patente”.

Cabe aclarar que no se aceptd el ultimo capitulo relwndlcatorlo allegado con la
respuesta al Oficio 8166, porque en-la nueva reivindicadion 1 se agregd una etapa
de un método que consiste en 'seleccionar un componente’ de un grupo, a la vez
que se menciona la presencia de unos médulos y que existe una conexién
“permanente, alambricamente mediante una arquitectura cableada (de la que no
se hace ninguna mencién en la descripcién) o inaldmbricamente a: ...", lo cual va
mas alla de las posibilidades de modificacion de la solicitud (Art. 34 de la Decision
486), considerando que en la descripcion no se divulga un método para fabricar ni
el sistema de medicion y control ni mucho menos los “medios medidores”.

Desde el punto de vista formal, la nueva reivindicacion 1 se redacté en términos
del resultado a obtener por el uso de medios técnicos, se mezcla una etapa de un
método con un producto, lo que no es permisible porque seria tratar de definir una
cosa por otra.

Por su parte, las reivindicaciones 4 a 7 van mas alla de lo permitido por el articulo
34 de la Decisién 486 puesto que no tienen sustento descriptivo, ya que en la
descripcion no se divulga ninguna de las caracteristicas agregadas en tales
reivindicaciones. Asi por ejemplo, ni en las figuras ni en la descripcioén se encontro
que ‘el visualizador cuenta adicionaimente con un medto de impresion
incorporado”, como se reivindica en la clausula 4, et

A su vez, las nuevas reivindicaciones 2 a 7 no tienen enlace logico con la
independiente porque no aclaran o delimitan una caracteristica técnica de la
estructura o de alguna supuesta funcién entre los componentes de la misma,
incluida en aquella, sino que se desvian al uso de un tipo de sefial o a la
consecuencia del uso de sefal, como sucede en las reivindicaciones 2, 3y 7.

Cabe recordar que la descripcién debe suministrar informacion suficiente tal que
esta le permita a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar la invencion,
obligacion que se considerara cumplida cuando la descripcion contenga todas las
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indicaciones que necesita la persona normalmente versada en la materia para
ejecutar la invencion, en especial aquellas indicaciones que no estén
comprendidas en el estado de la técnica.

Por otra parte, la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invencion,
con lo cual se fija la extensién de la patente y se hace posible delimitarla respecto
de! estado de la técnica, ademas, una reivindicacion independiente debe definir la
invencion mediante caracteristicas técnicas.

En otras palabras, las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas
técnicas esenciales que definan la invencion y la hagan distintiva del estado de la
técnica. Dichas caracteristicas técnicas deben definir la solucion del problema

técnico que intenta resolver la solicitud.

Para efectos del examen de patentabilidad no se toma en cuenta como
caracteristica técnica de la invencidn la inclusién de términos relativo a aspectos
no técnicos como, por ejemplo, los usos de los componentes enumerados y/o las
consecuencias de procesamiento de sefial, puesto que el resuitado o fin
alcanzado no es una caracteristica esencial para el efecto.

Con respecto a las posibilidades de modificacion de la solicitud ha sefialado el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“(...} La Onica limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste
en que ésta no debe implicar una ampliacién del invento o de la divulgacién
contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacién de la solicitud
podré concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin.importar
cual haya sido la redaccién originariamente propuesta; por lo que aun cuando el
cambio sea sustancial con relacién a las reivindicaciones iniciales, lo unico relevante
viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas
racionalmente con fundamento en ta descripcion contenida en la solicitud inicial.”
(Proceso 21-1P-2000)

A la luz de lo anterior, resulta claro que la reivindicacion independiente No busca
limitar un tipo de componente de un producto, como se sefiala en el recurso, sino
DEFINIR una solucién técnica a un problema de esa indole, con las caracteristicas
técnicas que debe tener el producto.

El hecho de no decirse explicitamente en la reivindicacion que se trata de una
etapa de un método NO significa, en forma alguna, que la expresién “seleccionado
enfre un grupo” NO sea un paso de un método, porque ese verbo indica realizar
una accidn y NO es la determinacién de una caracteristica técnica ni de estructura
ni de funcién.

El solo mencionar que la comunicacién entre el medidor y el visualizador puede
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ser alambrica o inalambrica (“también puede ser por cable "} no da sustento para
reclamar “una arquutectura cableada”, pues ademas de que en ningln lugar de la
descripcion se habla de “arquitectura®, ese tipo de comunicacion es ampliamente
conocido en el arte.

Ahora bien, el ambito de la proteccion se amplio puesto que en la reivindicacion
independiente: 1) se agregd la etapa de un método; 2) en ningin lugar de la
descripcién se menciona una “arquitectura cableada”; 3) la descripcion no divulga
un método para fabricar, ni el sistema de medicién, ni el de control, ni menos aun
“los medios medidores”; y, como se aclaré en la resolucién que se impugna,
agregar la seleccion de un elemento a usar o enumerar los elementos de un
componente como, por ejemplo, los de b) (compuestos de una fuente de
alimentacion, un procesador, etc.) en ¢) no es definir la relacién de estructura o
funcion de los componentes del producto que se pretende proteger, sino solo
hacer una enumeracion de elementos y/o componentes sin ninguna relacién ni de
estructura ni de funcién.

Por lo anterior, queda completamente claro que la modificacién al capitulo
reivindicatorio no debe implicar una ampliacién del alcance de la proteccién de la
solicitud y que las nuevas reivindicaciones deben ser sustentadas racionalmente,
con fundamento en la descripcion contenlda enla sohcltud inicial. Requerimientos
que no se cumplen en el presente caso debido a que [as nuevas reivindicaciones
no pueden ser sustentadas adecuadamente de acuerdo con el contenido de ia
solicitud inicial.

Asi las cosas, dado que no se acepta el capitulo reivindicatorio presentado con la
respuesta al examen de fondo, las objeciones comunicadas mediante Oficio 8166
quedan vigentes en su totalidad.

Ahora bien, aunque en el Oficio 8166 se indicd que las reivindicaciones 2 a 11 no
tienen enlace légico con la independiente, porque no aclaran o delimitan una
caracteristica técnica sino que se desvian al uso y/o a la presentacién de
informacion de caracter econémico comercial, lo cual no es permitido, esto no
significa que al allegarse un nuevo capitulo reivindicatorio no haya gue verificar el
sustento de las reivindicaciones en la divulgacion inicial.

Considera el recurrente con referencia a la descripcion que "en la pagina 7 de la
descripcion en el tercer parrafo, se establece que ‘ésta unidad [el visualizador]
tendra un reloj incorporado y podra contar con dispositivos de sonido y opticos
para alertar al cliente...” Por lo tanto la materia de Ia reivindicacién 5 si estaba
sustentada en la descnpmon como fue radicada inicialmente. Ademas, en la
pagina 9, ultimo parrafo se establece que ‘el visualizador podra contar con un
botén de reclamo del cliente al distribuidor y ademas que tendra ‘un botdn con
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seguro especial’. Todo lo anterior claramente indica que la modalidad en la cual
existe un medio que permita establecer una comunicacion activada por el usuario
(reivindicacion 6) si estaba sustentada en la memoria descriptiva...” (ver folio 111}

Al respecto resulta pertinente aclarar que de acuerdo con la normativa aplicable la
descripcion debe divulgar la invencién de manera clara y completa para que
facilite su comprension y para que “una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla.” (Art. 28 de la Decisién 486), condicién que no
se cumple en este caso, pues lo que se hace en dicho acapite de la solicitud es
enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos de los mismos para
procesar informacion o sefiales y no se dan las indicaciones precisas para realizar
el producto. :

Sefala el recurrente que “A pesar de que no fue citada norma legal alguna que
sustente esta objecion por ‘carencia de enlace loégico’ de dichas reivindicaciones,
entendemos que las mismas se estarian objetando debido a la existencia de una
falsa dependencia con la clausula 1.”

Al respecto vale la pena remitirse a lo dicho en el Oficio 8166 en el sentido que las
reivindicaciones 2 a 11, dependientes de la reivindicacion 1, no aclaran o delimitan
una caracteristica técnica sino que se desvian al uso y/o a la presentacion de
informacién de caracter econdémico comercial lo que no resulta ni técnica ni
legalmente aceptable. En consecuencia, se dijo, no cumplen con el requisito de
claridad a que se refiere el articulo 30 de la Decision 486.

Como es bien sabido en materia de patentes las reivindicaciones dependientes
buscan aclarar o delimitar una o mas caracteristicas técnicas incluidas en la
reivindicacion independiente, tal como se explica en el Manual Andino sobre
patentes, al cual hace referencia el recurrente tratandose de este tema. En efecto,
se sefala alli que “Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a
caracteristicas particulares de un elemento de la reivindicacién independiente,
indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preambulo o en la parte
caracterizante de la reivindicacion independiente. o pueda definir nuevos
elementos”, de donde se desprende que, en el prlmer caso, debe haber enlace
logico entre las caracteristicas de la independiente y Ias de. sus dependientes; en
el segundo caso, se podria tomar como falsa dependenma pero no es la practica
comun seguida por esta oficina ni a nivel internacional sinc que esta generalmente
se hace para establecer una interrelacion entre las categorias de reivindicaciones,
gjemplo: “procedimiento para fabricar el producto de las reivindicacion 1...", lo cual
no sucede con las reivindicaciones objetadas porque ellas no aclaran ni agregan
caracteristicas técnicas incluidas en aquella, de estructura o de alguna supuesta
funcién entre los componentes de la misma, sino que se desvian al uso de un tipo
de sefial o a la consecuencia del uso de la sefial. Tampoco se advierte entre ellas
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una falsa dependencia de acuerdo con lo expuésto.

Con respecto a lo que puede ser objeto patentable el articulo 14 de la Decision
486 prevé que las patentes se otorgaran “para las invenciones, sean de producto o
de procedimiento en todos los campos de la tecnologia,...”

Sobre este aspecto de la normativa andina considera el Tribunal Andino de Justicia:

“El objeto de la invencion de producto esta constituido por up cuerpo cierto destinade a
llenar una necesidad industriat que el estado de la técnica ain no ha satisfecho. En
cambio, el objeto de la invencién de procedimiento se encuentra conformado por "una
serie 0 sucesion de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o
gaseosa) que se encamina a la obtencion de una cosa ¢ de un resultado”. (Otero
Lastres, José Manuel. Ob. Cit). En consecuencia, las invenciones susceptibles de
patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. La invencion de
productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el
ser humano (...) puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de
trabajo (en particular aparatos y dispositivos)”. (Fernandez-Novoa, Carlos. La
Medernizacion del Derecho Espariol de Patentes. Ed. Montecorvo S.A., Madrid, p. 64).
La invencion de procedimiento consiste en que su objeto verse sobre un modo de obrar
constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al
respecto, el Tribunal ha dicho: “La invencion puede recaer sobre una entidad fisica
(producto, dispositivo, maquina, sustancia, composicién) o sobre una actividad
(procedimiento, método, utilizacion)”. (Proceso 13-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N°
1061, de 29 de abril de 2004).

De lo anterior se desprende que el producto debe revestir forma tangible y ser
definido o bien por ias caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas
de funcién entre los componentes de una estructura.

Asi las cosas, el producto que. se desea amparar q\ediante patente debe ser
tangible, teniendo en cuenta que busca llenar una necesidad industrial que el
estado de la técnica no ha satisfecho. -

Ahora, es necesario que dicho producto reivindicado se describa de tal manera
que se sepa con claridad como se ejecuta o fabrica. En este caso no se puede
aceptar como objeto patentable el uso de componentes convencionales o parte de
elios ni reivindicaciones que comprendan mezclas de caracteristicas no
permitidas, debido a que se distorsiona el aporte real al estado de la técnica y no
se cumplen finalmente las exigencias de tipo legal.

Cuando el recurrente reconoce que “(...) si los componentes son ampliamente
conocidos, el técnico medianamente versado en la materia deberia ‘poseer
experiencia y contar con un saber general suficiente en la materia y con una serie
de conocimientos en el campo especifico de la invencion’ (Proceso 129-1P-2007) y
obviamente podria alcanzar la regla técnica propuesta utilizando procedimientos ©
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métodos comunes, convencionales 0 ya conocidos en el area técnica y las
sugerencias y conjunto de instrucciones revelados en la descripcion.” y luego
habla de “(...) la tarea de implementar la invencion” (ver folios 113 y 114), de un
lado admite que se trata del uso de componentes convencionales y, del otro, que
la descripcion no divulga la invencién de manera suficientemente clara y completa
para que una persona capacitada en la materia técnica “pueda ejecutaria” (Art. 28
de la Decision 486)

Respecto a esto Gltimo es importante precisar que un “conjunto de instrucciones” y
la “implementacion de la invencién” que menciona el recurrente funcionalmente
equivalen a un mero procesamiento de sefal, porque una sefial o una informacion
no son mas que portadores de material descriptivo no funcional, el cual por si solo
no puede proveer aplicaciones practicas para la manufactura de un objeto (el
sistema de medicion y control de consumo de energia). AlOn mas, sin la
intervencién de los procesadores incluidos en dicho sistema, las instrucciones y/o
la sefal no representan ni una funcion ni mucho menos algo tangible, porque no
se puede producir © manufacturar nada a partir de ellas.

Resalta el recurrente “el hecho que la invencién vista como un todo, no es un
nuevo uso INTEGRAL de un producto ya patentado, pues la naturaleza inventiva
del desarrollo en el caso que nos ocupa recae en el conjunto de elementos y la
forma en que los mismos se pueden interconectar...” (ver folio 117)

Como se ha sefialado ya un producto debe revesiirk:iuna forma tangible y ser
definido por las caracteristicas de su estructura o por las caracteristicas
funcionales entre los componentes de una estructura. La reivindicacion 1 y sus
dependientes relacionadas con “sistema de administracién, medicién y control del
consumo de energia eléctrica” (producto) no reviste forma tangible porque ellas se
redactaron en términos del resultado a obtener mediante el uso de medios
técnicos por procesamiento de sefiales {informacion).

Por otra parte, las reivindicaciones no se definieron por medio de caracteristicas
de estructura o de funcidon entre los componentes de una estructura sino que
incluyen mezclas de caracteristicas no permitidas. como se evidencia de su
redaccion, por ejemplo: “1. Un sistema de medicién y control del consumo de
energia eléctrica en tiempo real, a nivel de consumidor final, caracterizado porque
comprende los siguientes medios comunicados entre si en forma automatica,
directa y bidireccional: a) Unos medios medidores de consumo... seleccionados
entre el grupo que consiste en: ...e) medios para medir el total de energia que
ingrese a determinadas areas o sectores,...”

De lo anterior, la parte no subrayada son caracteristicas estructurales y la
subrayada corresponde a caracteristica de uso o consgguencias del mismo.
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Se reitera, por otra parte, que lo reivindicado es simplemente el uso de aparatos o
partes de estos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan
convencionales. Mas especificamente se reivindica el uso de algunos elementos
de un sistema informatico para administracién del suministro de energia, que
incluye: “medios para medir el consumo de energia®’, “medios para visualizar
datos del consumo medio”, “medios de transmisién de informacién, “medios de
recepcion y procesamiento de informacion”, etc. Se trata de una relacion de
procesamiento de informacion {(datos) llevada. a cabo mediante el uso de dichos
medios técnicos, razon por la cual se considera que el capitulo reivindicatorio en
cuestién se ve afectado por las disposiciones del articulo 21 de la Decision 486, el
cual prevé que productos o procedimientos ya patentados, conforme lo establece
el articulo 16 de la misma Decisidén, no seran objeto de nueva patente “por el
simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la
patente inicial.”

Por lo demas, no se define “la forma en que dichos elementos cooperan entre si”,
que el solicitante pretende asimilar al hecho de mencionarse unas
interconexiones, pero no aclara cuales son, tampoco se describen o definen.
Ademas, es sabido por cualquier persona normalmente versada en la materia que
en el campo electrénico existen formas muy claras para determinar la interrelacion
de estructura o de funcién entre los componentes de un producto, por ello indicar
tan solo que es bidireccional, de RF, “arquitectura” cableada, por infrarrojos o
cualquier otro medio no significa de ningin modo determinar en una enumeracion
de elementos la relacién de estructura o de funcién entre ellos.

También se precisé que usar “medios de trabajo para adquirir datos...visualizar {os
datos...concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos...” no constituye
una caracteristica técnica que sirva de base para la patentabilidad del supuesto
producto, tampoco es una caracteristica de estructura ni de funcion sino la relacion
del uso de medios técnicos convencionales para procesar informacion, lo que
ademas de afectar las disposiciones del articulo 21 de la Decisién 486, hace
incursa la materia reivindicada en las excepciones del articulo 15, literales d) y f)
por los motivos expuestos en el numeral 5 de la Resolucién impugnada.

Ademas, una persona normalmente versada en la materia sabe que “utilizar
medios de trabajo para adquirir datos...visualizar jos datos...concentrarlos y
retransmitirlos, recibirlos y procesarlos...” funcionalmente, equivale al mero
procesamiento de informacion; adicionalmente, los datos, la informacion o una
sefial no son mas que portadores de material descriptivo no funcional, el cual por
si solo no puede proveer aplicaciones practicas para la manufactura de un
producto (el sistema de administracion, medicién y control de servicios publicos).
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En consecuencia, sin intervencion de un aparato de procesamiento (procesador),
el sistema de administracién, medicién y control de servicios publicos y los datos
no representan ni una funcién ni mucho menos algo tangible, porque no se puede
producir o manufacturar nada a partir de ellos.

Finalmente, expone e! recurrente que “el articulo 21 de la Decisién 486,...
consagra una excepcion de patentabilidad y que por ende debe ser aplicada de
manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto
del sistema o del sistema mismo sino solo de aquellos productos o sistemas que
se encuentren ya patentados.” . »
Al respecto se advierte que la citada disposicion p}ecisamente impide la concesion
de patente a productos o procedimientos ya patentados, por lo mismo establece
que no seran objeto de nueva patente “por el simple hecho de atribuirse un uso
distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”

También cabe recordar lo dicho en la resolucion impugnada en el sentido que un
'sistema’ o producto como tal son independientes de la forma como se usan, es
decir, dicho producto o las partes de este no se pueden definir por el uso que se
les piense dar; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos
que se almacene en ella, una pantalla es ‘independiente del tipo de informacion
que se despliegue a través de la misma.

De igual manera un sistema de administracion,. medicion y control es
independiente del género de datos (informacion) y la forma en que procese esa
informacién, los “medios medidores” son independientes de la ubicacién que se
les de, el “medio visualizador es independiente de la localizacion que se le asigne
o de la informacién que despliegue para administrar servicios publicos.

Asi las cosas, lo que el recurrente sefiala como . caracteristicas distintivas no son
caracteristicas técnicas, ni de estructura, ni de funcién gue.sirvan para distinguir
un “sistema” de administracién, medicion y control de la forma como se reivindica.

En conclusion, el objeto de la solicitud, como el mismo recurrente lo sefiala en su
respuesta, consiste en usar “medios de trabajo para adquirir datos...visualizar los
datos...concentrarios y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos...” lo cual, por las
razones expuestas, no constituye materia patentable conforme a lo dispuesto por
los literales d) y f) del articulo 15 de la Decision 486.

En virtud de lo expuesto, no considera esta Oficina que sea del caso revocar la
decision impugnada.
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SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SU104

RESOLUCION
Por la cual se resuelve un recurse de reposicion

‘ Rad. PCT/05-129980
RESUELVE

| ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién conteniéia en la Resolucion 19076
de 27 de abril de 2009 por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de KEY ZOOM
TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA., o a quien haga sus veces, entregandole
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por
encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C., alos 3 ( SET 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E),

VW\L; /\/\« M AA) \é
G RLO MARCENARO JIMENEZ

.‘{‘

Doctor

Emilio Ferrero

Carrera 4 No 72— 35, piso 4
Bogota D. C.
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