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1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profosional No. 31.929, 

obrando corno apodorado de KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA., en 

ci asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted gue, en 

titmpo oportuno, interpongo recurso de reposicion contra la resolucion 0 

No 19076 de fecha 27 de Abril de 2009, para que el articulo primei 

sea revocado y en consecuencia se conceda el privilogio do patente dn 

irivenciôn para el capItulo reivindicatorio modificado. Dicha: 

re olucion fue notificada por edicto fijado el 7 de Mayo de 2009 y 

dofijado ci 20 do Mayo de 2009 y per lo tanto, ci presonte recurso es 

interpuesto oportunamente 

2 Los motivos de inconformidad sabre los cua]es sustento este recursu’ 

aparecen a contirivación en este escrito. 

3. FNOAMENTO DE LA RESOLUCION No. 19076 

Eso Despacho no acepta la modificación realizada al pliego 

reivindicatorlo con motive del ultimo requerimiento oficial pues 

presuntamente ci mismo no se ajustaria a las prescripciones 

NIT 860.041.367-3 
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establecidas en el articulo 34 de la Decision 486, y niega la 

patente reivindicada para las clÆusulas 1 a 11 coma fueran 

radicadas inicialmente argumentanda que las mismas no definon un 

mØtodo ni una invención, que tratan de usos y no cumplen con el 

roquisito do claridad. 

4. FUNDAHENTOS DEL PECURSO 

Presenta a su Despacho las siguientes consideraciones que 

justifican la revocatoria de la Resalución  No 19076 del 27 do abril de 

2009: 

4.1 Con respecta a la no aceptaciOn del capitulo reivindicatoria 

presentada en respuesta a la Onica acción oficial proferida par ese 

Despacho. 

Inicialmonte, queremos poner de presente que resulta ajena al trOmite 

que narmaimente se le da a las solicitudes de patente par parte de ese 

Despacho el que en el presente caso no so haya expodido sina una Onica 

acción oficial. 

Entendemos que de acuerdo con el Despacho Si bion no existo norma 

Slegal que lo abligue a proferir al monas dos accianes oficiales que 

cermitan al solicitante cantrovortir abjecianes sabre la 

patentabilidad de su inventa, si es una prØctica reiterada de la  

Adininistración la expediciOn de par la menos dos accianes oficiales. 

Esta prOctica es la que le permite a las solicitantes do patentes en 

Colombia tenor la oxpectativa legitima do que asi sucederÆ en tadas 

los casas sometidos a su cansideración. 

Sin embargo, on el presente casa no se dia curnplimienta a osta 

prÆct.ica y habiØndose expedida una sala acción oficial se procedió a 

negar la patente solicitada, cantrariando la expectativa legitima de 
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mi representada do tener en el presente caso ía posibilidad de 

controvertir nuevamento cuaicjuier objoción do su Despacho. 

La anterior resulta aün menos explicable si so tiene on cuenta que en 

respuesta a la Acción Oficial se modificó ci capitulo roivindicatorio 

y quo, coma veremas mÆs adelante, en la Resolución impugnada se 

formulan objeciones que NO fueron formuladas en la mencionada Onica 

acción oficial proferida par ci Despacho. 

Asi entonces, teniendo on cuenta que no se dio cumplimiento a la 

expoctativa legitima de mi representada de contar con par lo menos dos 

accionos oficiales que le permitieran controvertir la no 

patentabilidad de su invención y que par ende se le impuso un trato 

desigual on las cargas frente a la Administración, la decisión 

impugnada debo ser revocada. 

4.1.1 Afirma ese Despacho que las modificaciones no son aceptadas 

par cuanta se estaria incarporando una etapa de un mØtodo consistento 

en seleccionar un compononte de un grupo claramente definido. 

Adicionalmente, advierte la resolución que en la reivindicación 1, no 

e divulga un mØtodo para fabricar ci sistema de medición y control ni 

los medios medidores. 

A esto respecta me permito poner de presente que ci aparte a) do la 

reivindicación 1 modificada no hace roferencii on absoluto a una otapa 

de un mØtoda sino par ci contraria estÆ dirigida a limitar ci tipo de 

medidar de consumo do energIa olØctrica que haco parte del sistema de 

mediciÆn y control reivindicada. 

En el presente casa, ía matoria roivindicada es claramente un 

425itiva y on consecuoncia la roivindicación 1 ostÆ redactada en la 

categorla de producta, par ía tanto no se incluyen etapas de un mØtodo 

de fabricaciôn del sistema ni de sus medidores incorporados. 
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4.1.2 De otro lado, seæala el numeral 2 de la resoiuc–ón impugnada 

que de la realizacióri en donde los medidores de energia elØctrica 

estÆn conectados mediante una arquitectura cableada a un media 

visualizador, no se hace ninguna mención en la descr–pción. 

Dicha afirmación no puede ser aceptada toda vez que en la pÆgina 8 

(4to pÆrrafo) de la solicitud PCT/1B2003/002508 (WO 2004/114497) se 

seæala que "La comunicaaión entre el meclidor y el visuaLi-zador asi 

como entre el medidor y ci conceritrador tambiØn puede ser por 

CABLE.. ." 

Vista lo anterior, queda clara que la materia reivindicada en la 

clÆusula 1 modificada no va mas allÆ de lo permitido por el artIculo 

34 ya que la descripciOn tal como fue radicada inicialmente divulga y 

sustenta la materia reivindicada en la clÆusula 1. En consecuencia, el 

capitulo reivindicatorio presentado junto con nuestra respuesta al 

dnico oficia emitido par ese Despacho no estÆ ampliando la materia 

reivindicada ya que la solicitud tal coma fue radicada en la fase 

internacional daba cuerita de las reaiLizaciones reivindicadas en la 

cliusula 1. 

4.1.3 De otro !ado, menciona la resoiLución 19076 que las 

reivindicaciones 4 a 7 carecen de sustento descriptivo. A este 

respecto, me permita poner de presente que en el ofic–o No. 8166 del 

20 de junio de 2008, no se manifesto que las reivindicaciones 6, 8, 9 

y 12 (modificadas durante el trÆmite de la fase internacional) y que 

corresponden a las modificadas 4 a 7, carecieran de sustento 

descriptivo. Par lo tanto, al dar respuesta a dicho requerimiento 

oficial el solicitante no puda dar respuesta a esta objeción, par 

cuanto la misma solamente se le pane de presente al momenta de 

praferirse la decision final acÆ impugnada. Es mÆs, teniendo en cuenta 

que habiendo sido aceptadas estas nueva reivindicaciones en el trÆmite 

internacional, se presumió que su Despacho habia adoptado la misma 

decisiOn. 
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No obstante, vale la pena seæalar quo la memoria descriptiva en la 

pÆgina 16, primer pÆrrafo, si menciona que de acuerdo con el sistema 

do funcionamiento abjeta de la presente invención, "la impresion do 

facturas serÆ automÆtica" la que sugiere en forma obvia que el 

visualizador cuenta con un media de impresión incarporado taiL como lo 

reiviridica la ciÆusula 4 modificada. 

Asi mismo, on la pÆgina 7 de la descripción en ci tercer pÆrrafo, se 

establece que "esta unidad [el visualizador] tendrÆ un reloj 

incarparado y padrÆ contar con dispasitivas de sonida y Opticos para 

alertar al cliente..". Por lo tanto la materia de la reivindicación 5 

si estaba sustentada en la descripción como fue radicada inicialmente. 

AdemÆs, en la pdgina 9, 3ltimo pÆrrafo se establece que "ci 

visualizador podrÆ contar can un baton de reclama del cliento al 

distribuidar" y edemas que tendrÆ "un batón con seguro especial". Toda 

lo anterior claramente indica que la madalidad en la cual existe un 

media que permita establecer una comunicación activada par ci usuaria 

(reivindicacion 6) si estaba sustentada en la memoria descriptiva. 

Adicionaimente, en la pÆgina 13 de la descripción en ci primer pÆrrafa 

estÆ sustentada la madalLidad reivindicada en la clÆusula 7 par cuanta 

so establece que "esta unidad [las medics de recepción y 

procesamiento] serÆ permanentemente alimentada con infarmaciOn 

praveniente del cancentrador remata y la integrard con las sistemas 

de... geareforenciada (GIS)". 

4.1.4 E’inalmente, indica la resalución que las madificacianes no son 

aceptadas debido a una presunta carencia de enlace lógica de las 

reivindicacianes 2 a 7 can la cidusuia independiente. A pesar de que 

no fue citada norma legal aiguna que sustente esta abjeción par 

"carencia de enlace lOgica" de dichas reivindicacianes, entendemas que 
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las mismas se estarIan objetando debido a la existenc–a de una falsa 

dependencia con la clÆusula 1. 

Sin embargo, dicha objeción carece do 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 @1 

Examen de Solicitudes de Patente de Invención establece quo las mismas 

dehen contener todas las caracterIsticas de la independiente. En 

efecto, en el presente case, las reivindicaciones 2 a 7 son 

reivindicaciones de producto, tal y coma lo es su reiviridicación 

independiente 1 y las mismas s–mplemente revelan formas preferentes 

del sistema allI reivindicado, es decir, que las mismas par definición 

comprenden todos los elemeritos de su independiente, cumpliendo asi con 

los criterios del artIculo 30 de la Decision y del Manual y teniendo 

entonces enlace lógico con la reivindicación principal. 

Per las razones anteriormente expuestas, las reivindicaciones 

modificadas al memento de responder la dnica acciOn oficial proferida 

en el trÆmite de esta solicitud de patente y especialmente, la 

re–vindicación independiente 1, debieron haber side aceptadas, y las 

objeciones trasladadas en el ltimo oficio no deberIan continuar 

vigentes. 

4.2 Cwnplimiento de los reqierimientos del articulo 28 

Sostiene ese Despacho que "la descripción contenida en la solicitud no 

permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la 

mejora considerada patentable, porque se limita a enumerar algunos de 

sus componentes ... sin referirse a la forma de ejecutar a fabricar el 

sistema de medición y control del consume de energIa elØctrica". 

Si bien no es cierto que la descripciOn solo se limita a enumerar 

algunos componentes y el use a efecto de los mismos, ain asurniendo 

este hecho camo cierto y teniendo en cuenta los demÆs argumentos del 
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Examinador, es claro quo dicha información no serla neceSaria por 

cuanto gracias a la riaturaleza misma de la invencidn bastaria par que 

un tØcnico medianamente versado en la materia comprendiera la salución 

aportada y pusiera en prÆctica la misma. 

La anterior, por cuanto tal y como menciona el mismo examinador (tanto 

en el dnico oficia coma en la resolución impugnada), en el sistema 

reivindicado simplemente se hace "usa de aparatos a partes de ellos, 

LOS MALES SON AMPLIAMENTE CONOCIDOS EN EL ARTE (POR LO QUE SE 

DENOMINAN CONVENCIONALES)". 

Es decir, que a bien los componentos del sistema son tan 

convencionales quo no se requiere explicación adicional sabre su 

relación estructural a Si so requiere Østa dltima información y 

entonces el sistema reivindicado no es un simple uso de elementos 

convencionales. 

� En efecto, si los componentes son ampliamente conacidos, el tØcnico 

rnedianamente versado on la materia deberia "p_oseer experiencia y 

,i contar con un saber general suficiente en la materi-a y con una sane 
/ / 

de coriocimientos en el campo especifico de la invención"1 y obviamente 

podria alcanzar la regla tØcnica propuesta utilizando procedimientos a 

mØtodas comunes, convencionales a ya conocidas en el area tØcnica y 

las sugerencias y canjunto do instrucciones revolados en la 

descripción. 

Vale clarificar que lo anterior no significa que ml representada no 

acepta que la invención, vista coma un tado, sea un nuevo usa INTEGRAL 

de un praducto ya patentada, pues la naturaleza inventiva del presente 

desarmollo en el caso que nos acupa recae on el canjunta de elementos 

y la forma en quo los mismas so pueden intercanectar, es decir, en la 

infraestructura propuesta. 

Interpretacion judicial en el Proceso 129-IP-2007, pagina 8 lineas 36-42. TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 
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Por in tanto, atentamente solicito a ese Despacha se sirva evaluar 

la suficiencia de la divulgación por parte de la descripcidn sabre 

la base que serIa un tØcnico versado en la materia quien estarIa 

frente a la tarea de implernentar la invención. La anterior, par 

cuando un anÆlisis de este tipa deberla conducir inevitablemente a 

la conclusion que la materia reivindicada, es decir la solución 

propuesta, Si puede ser ejecutada y puesta en prÆctica, supliendo 

asI ci requisita do sustenta descriptiva. 

4.3 Claridad de las reivindicaciories 

Respetuosamente, me permito seæalar que la Admin–stración no puede 

establecer a adoptar una ünica forma en que un producto se deba 

definir para aceptar que el mismo reviste una forma tangible; lo 

anterior, par cuanto la Decision 486 en ningün aparte do su 

articulada ha establecida que un producto pueda ser dnicamente 

definida par su estructura, pues tel coma lo advierte acertadamente 

el examinador en el cancepto tØcnica No. 200 del 23 de enero do . 

2009 (pg. 5), tambien se puede definir un producto par la 

caracteristicas de funcion entre las campanentes de una estructura 

Esto es, en ci presente caso, par ejempia, la infraestructura pare 

medjr consuma de carriente elØctrica y trasmitir las mediciones 

mediante cables a inaiÆmbricamente a un visualizador y a un 

concentradar a retransmisar, y/o a unos medios receptores y 

procesadores de las mediciones, y asi misma transmatir los datos 

procesados de las mediciones a ci visualizador. 

En ci presente caso, la forma de definir el producto reivindicado 

no es atra que mediante un conjunto de elementos y sus 

interconexianes, que tienen unas funcianes entre los componentes 

del sistema. Ella resuita muy diferente a definir ci producto en 

tØrrainos del resuitado a efecta a aicanzar. Quo en el presente 

caso, dicho efecto seria par ejempla: evitar que terceras personas 

consumieran energia eldctrica sin pager par la misma, a poder 

identificar iocacianes donde existen pØrdidas asociadas con la 
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ineficiencia intrInseca de los sistemas de interconexión eiLØctrica, 

a reducir la utilización  deficiente do la capacidad instalada, 

entre otros. 

A pesar do no encontrar sustonto legal alguno para estas 

objeciones, las mismas se repiten a lo largo de la decision acÆ 

rocurrida. Este hocho junta con la expediciOn de una sola acc–On 

oficil impidieron a mi representada ontonder el sentido de la 

objociOn rnisma y pot tarito afectaron su derecho al debido praceso, 

dada las dificultades para rebatirla correctamente. 

Por 10 tanto, respetuosamente solicitamos al Seæor Sxaminador quo 

con el fin de hacer productiva la discusión a oste respecto se 

seæale la norma legal que le sirve de fundamento y sobre todo que 

se indique claramento si se trata de una objecidn de patentabilidad 

diferonte a las consagradas en la Decision 486. 

Toda vez que no es posiblo a la AdministraciOn crear excepciones de 

patentabilidad nuovas a aplicar par analogia a de manera extensLva 

las croadas par el legislador, consideramos que esta objeciOn puedo 

referirse al hecho de que la presento invención NO resuelve un 

problema tØcnico. 

Sues bien, a esto respecto, me permito poner de presonte, quo tal y 

coma esta moncionado en la memoria doscriptiva de la presente 

solicitud, el problema a resolver es controlar el consumo de 

energla elØctrica en tiempo real. Con esto en mente, se puede 

entender quo el problema do control es esencialmente un problema 

asociado con la revision par parte de una empresa distribuidora del 

consumo de onergia olØctrica. 

Asi pues, el problema que se pretende solucionar con la presento 

invonciOn no es un problema de naturaleza no-tØcnica, ya que no so 

trata de un problema matemOtico, no es un problema meramente 
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estØtico, artIstico a literarlo, ni un problema de tipo 

intelectual, ni tampoco un problema intrInseco do la programación 

en una camputadara, a un problema quo simplemente pueda sec 

solucionado mediante "actos mentales". 

Coma se puede ver, el problema planteado es la falta de 

infraestructura mediante la cual se pueda transmitir información do 

consumo entre un sistema de d–stribuciÆn de energIa, de tal manera 

se conozca en tiempo real la información de consumo individual y 

consumo total de todos los clientes en una zona, lo cual le permite 

10 
a la distribuidora optimizar la administración de suministro. 

Par estos motivos, es que el problema planteado en la salicitud 

debe ser considerada par ese Despacho coma un problema de 

naturaleza tØcnic&. 

. Ahora bien, la solución propuesta al problema de control, que debe 

entenderse en el contexto de falta do infraestructura de medición-

transmisión-visualización-totalización, es una serie de elementos 

conectados, que miden, transmiten, calculan, y contralan, el 

consumo do energIa las cuales deben ser consideradas tØcnicas 

porque SU resultado se ye reflejado en el mundo exterior toda vez 

quo hacen que la información estØ disponible a travØs de distintas 

w 

aplicaciones y en lugares remotos entre Si. 

Par la expuesto anteriormente, se observa que la caracterización 

del producto esta dada par sus caracterIsticas tØcnicas, y en 

cansecuencia no puede decirse que sea exclusivamente procesamiento 

de datos a información, ni tampaco exclusivamente un pratocolo de 

comunicación, ni tampaco exclusivamente un programa do soporte 

lógico,  6 meramente software. 
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Par lo expuesta anteriormente, el pliega reivindicatoria cumple con 

los requisitos de claridad y concision consagrados an el artIcula 

30 do la Decision 486. 

4.4. Reivindicaciones relativas a un uso o un segundo uso 

Nuavamerite resaitamas el hecho que is invenciOn vista coma un todo, no 

es un. nueva uso INTEGRAL de un producto Va patentado,  pue s is 

naturaleza inventiva del desarralla en el casa que nos ocupa recae en 

el canjunta de elementos y la forms en que los mismos so pueden 

intercanectar. 

Ese Despacho afirma que lo salicitado par is presente invención, 

simplemente, hace uso de aparatas convencionales; as decir, lo 

solicitada hace uso de medios tØcaicas para presentar informaciOn no 

tØcnica. 

A este respecto, respetuasamente panemas de presente qua no es pasible 

estar de acuerdo can tal afirmación pues tal y coma lo hemos 0, 

demostrada anteriormente la presente invenciOn no consiste solo en is 

enumeración do los  elernentos del sistema sino en la infraestructura 

que dichas elementas canfarman, y adicionaimente porque con 

independencia do la informaciOn que el sistema mida, transmita a 

anal -ice lo que so reivindica es un sistema caracterizado par medios 

tØcnicos. 

Adicionalmente, tampaca es posible estar de scuerdo con el Despacho a 

este respecto parque el articulo 21 de la DecisiOn 486, que dicho sea 

do paso consagra una excepción de patentabilidad y qua par ende debe 

ser aplicada de manera restrictiva, no hace referenda a los segundas 

usos do cualquier praducto del sistema a del sistema mismo sino solo 

de aquellos productos a sistemas que se encuentren ya patentados. 
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Visto lo anterior, consideramos importante resaltar que lo que se estÆ 

reivindicando en el pliego modificado no es el uso independienteqp 

so da a cada uno de los elementos que componen ci sistema. Sino por ci 

contrario, la infraostructura que emplea medios tØcnicos 

convencionales interconectados de una forma particular; en ci presente 

caso la Administración no ha demostrado quo exista una infracstructura 

similar (en ci estado del arte) operando del mismo modo quo so rovela 

en la descripción, ni que resuelva el mismo problema tdcnico 

planteado. 

En efecto, no existen en el estado del arte documentos que lieven a 

una persona versada en la rnatcria ni siquera a preguntarse: 

cuÆies elementos deberi ser integrados y cómo doben ser ostos 

interconoctados para optimizar y controlar ci consumo do energia 

elØctrica en forma automÆtica y en tiempo real? 

La hizo rospuosta a oste interrogante, que si se mi representada, io 

constituyo en ci presente caso como una evidencia de la roaLzacion do 

un ’aporte a la creaciôn" criterio que utiliza ese Despacho en la 

pagina 10 de la resoluciÆri aqui impugnada para determinar si un I 1 

producto constituye o no un simple uso de elementos. 

En ci presente caso, no se demostro que la invencion reivindicada en 

ci pliego reivinciicatorio, roitoramos que ontendida la misma como un 

todo, se encuentra patentada o quo en aigØn momonto fuera objeto do 

una patente, por lo quo no puede aplicarse de ninguna manera la 

cxcepciôn de patentabilidad del  artIcuio 21 a la presente invonción. 

Finaimerite, respetuosamento reiteramos que la sola afirmación de que 

la presente ,invención se reficre al uso de elementos convoncionales no 

puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este 

sentido ha manifestacto reiteradamente ci Tribunal de Justicia de la 
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Comunidad Andiria2, quien ha sentenciado que eso hecho per se no 

demuestra ni la falta de novedad ni la falta do nivel inventivo. Lo 

anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados (conocimientos y 

objetos) en la invonc–ón puedan ser conocidos, la novedad y el nivel 

inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios los 

cualos constituyen la base para desarroilar un nuevo producto que no 

soiamente no era conocido con anterioridad sino que no resuitaba ni 

obvio ni evidente frente al estado de la tØcnica, como es el caso do 

la prosente invonción. 

Es importante seæaiar que la interprotación prejudicial quo dio pie a 

dicha manifestación results aplicabie al presente caso, porque si bion 

so rofiere al use de medios conocidos tratÆndose del estudio de 

novedad y nivel inventivo de is invención, la misma domuestra que is 

discusión sobro el use o no de elementos convencionales per se en la 

invencion reivindicada no es una excepcion de patentabilidad sine un 

’ a tener en cuenta si momento de ostudiar de fondo la Selemento 

patentabilidad do is invoncion 

0 

En efecto, si el toma del use do los elementos conocidos en una. 

invencion configurara per se una excepcion de patentabilidad el mismn 

no hubiera side nunca tratado al memento de is evaluacion de la 

novedad o del nivel inventivo de is invoncion, por cuanto una ve 

domostrada is excepción de patentabilidad no tendris sentido alguno 

continuar el anÆiisis do patentabilidad do la misms. Conciuir lo 

contrario, sons tarito come requerir quo so determinara si algo es 

obvje o ovidente a partir do lo conocido habiendo ya conciuido que la 

materia comparada es idØntica. Per le tanto, como nadie hans un 

estudio do nivel inventive a sabiendas de que lo soiicitado no es 

novedoso, el Tribunal no tratania el tema del use de medios conocidos 

2 Ver, Proceso No 21-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000. 
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al momenta de estudiar la novedad de la invención si dicho usa 

constituyera per so una excepción de patentabilidad. 

En tado caso, si bien dichas estudios de novedad y nivel inventivo no 

se han efoctuado en ci presente caso, respetuosamente reitoramos quo 

is materia acÆ reivindicada no se refiere al simple uso do elementas 

convencianales, toda vez que en is presente invcnción, ci sistema estÆ 

limitado par las caractoristicas tØcnicas descritas, es decir par un 

conjunta do elementos y par la forma en que los mismos cooporan ontre 

si, las cuales no han s–da revoladas a sugeridas on su tatalidad en 

alguna anteriaridad. 

Asi las cosas, rospetuosamente ponemos de presente al Despacho que si 

bien so cita ci artIculo 21 de la Decision 486 coma sustonto de esta 

objeción, es clara quo la misma adalece on tado caso de fundamenta 

legal, coma quiera quo no se domostraron los presupuestos de hecho 

moncionados en dicha norma para aplicar is excepción alli contemplada. 

En efecto, igualmente se incurre en viclaciOn de la ley par error de 

derocho cuando se aplica una norma legal que no corresponde al caso 

concreto coma cuando se cita una norma legal pera no verifica el 

cumplimienta de las presupuestos do is misma para demostrar su 

aplicabilidad al caso particular, par ejompla al no verificar si � 

efoctivamento existen documontos que revelen un sistema coma ci que 

esta siendo reivindicada. 

Par lo tanta, respetuosamento solicitamos quo en aras de garantizar ci 

debido pracesa a mi representada y de hacer productiva la presente 

discusión sabre la aplicabilidad de una oxccpción de patentabilidad, 

se resuelva ci presente recursa ponienda de presente la farms coma 

cada una de las presupuestos de esta norma fuoron verificados en ci 

presente caso y que permiten cancluir la aplicabilidad de la cxcepción 

de patentabilidad al presente caso. 
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Par las anterioros razones, consideramos que las excopciones do 

patentabilidad indicadas par el Seæor Examinador no resultan de recibo 

en el presente casa. 

Par el cantraria, consideramos que con los argumentos anteriores quoda 

clara que sabre la presente invención si puede efoctuarso el examen de 

novedaci y nivel inveritivo, cuya solicitud y pago de la tasa 

carrespondiente, fueron opartunamento acreditadas en el expediente. 

5. PETICIONES 

Ruego a Usted entonces, lo siguiente: 

a) Quo se rovaque ci artIculo PRIMERO de la Resoluc.ión No. 

19076 en cuanto niega ci privilegia de patente para las 

roivindicacianes 1 a 11. 

b) Quo so acepton las modificaciones realizadas al pliego 

roivjndjcatorio en el trimite de esta solicitud. 

C) Que se efectüe un anÆlisis de patentabilidad de fonda a 

efectas de determinar la novedad y el nivel inventivo de la 

solicitud. 

d) Que se atarguo la rospectiva patente de invención para 

todas las reivindicaciones constitutivas del dltimo pliega 

reivindicatorio a subsidiariamento para las reivindicación 1 dicho 

pliega, on ci eventa quo su Despacho cansidere qua las 

reivindicacianes de procedimienta 2 a 7 no fueran patentables. 

6. NOM8E Y DIRECCION DEL RECURRENTE 

El nombre y la dirección del recurrente son: 

KEY ZOOM TECHNOLOGIES GE COLOMBIA LTDA. 
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Transversal 26 No. 122-33, apto. 501 

Bogota 10, Colombia 

Bogota, Colombia 

7. NOTIFICACIONES 

Manifiesto a Usted quo recibirØ notificaciones en la Secretarla 

do su Dospacho y en mis oficinas de abogado situadas en el Edificio 

Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 4o. de esta ciudad. 

Bogota, 

Seæor Superintendente, 

--------------------------

L 

EMILIO FERERO 

No. 31.929 

COLO-13807-841-001-4 
Cg\G\iD150570\wpc13807 

No. M-2009-150570\AMG 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No 05-129.980 
ClasiflcaciOn internaconal (IPC) G06F 17/60. 
Concepto TØcnico No. 2.323 

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 19.076 del 27 de abril 
de 2009, notificada por edicto en el listado No 78, que se desfijó el 20 de mayo de 2009 y, 
reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos: 

1) En el numeral Idel escrito, se identifica el apoderado de la sociedad peticionaria, quien 
senala que interpone recurso contra el acto proferido, alU hace afirmaciones y peticiories 
no concordantes con Ia realidad porque, silos alegatos fuesen ciertos y contundentes, lo 
que seguiria seria Ia valoración de otros requisitos de patentabilidad como, por ejemplo, la 
novedad y el nivel inventivo del pliego mas NO la concesiôn del privilegia solicitado, como 
se pide. 

. En el numeral 2, se hace menciOn a unos motivos de inconformidad y se asevera se 
exponen en to siguiente; en el numeral 3 se transcribieron el rechazo del ültimo pliego y la 
decision de negar las reivindicaciones porque, en opinion del recurrente, no defirien un 
mØtodo ni una invenciOn, tratan de segundos usos y no cumplen el requisito de claridad, to 
cual, es incompleto e inexacto. 

2) Con referenda a las confusas aseveraciones del subnumerat 4.1 del escrito, 
consideramos que ni siquiera se deberla dar un comentario de nuestra parte porque no 
tienen ningin fundamento real, ni jurIdico ni mucho menos tØcnico y, solo son opiniones 
personales del mandatario de lo que desearia fuera pero que no es, debido a una lectura e 
interpretaciOn tergiversada y desenfocada del artIculo 45 de la Decision 486, 10 cual, en 
nuestra opiniOn solo busca crear confusiOn y desviar la atención de quienes no tengan 
experiencia en la materia, como es evidente de los siguientes motivos: 

a. El artIculo 45 establece: "Si la oficina nacional competente... no cumple con alguno de 
los requisitos... treinta dias adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara... 
podrÆ notificar at solicitante dos o mÆs veces... si el solicitante... o si a pesar de la 
respuesta subsisten impedimentos para la concesiOn, se denegarâ la patente". 
(Subrayados y resaltados fuera de texto). 

De to anterior resulta evidente, de un lado, que lo que la norma determina es: "... si la 
oficina to estima conveniente podria notificar at solicitante dos o mÆs veces", 
(subrayados y resaltados fuera de texto). 

De otro tado, el examinador como representante de la oficina nacional competente es 
quien conoce la materia relacionada at caso en discusiôn y aj,iØn estima y decide si se 
notifica una segunda, incluso una tercera vez, si asi to considera conveniente. Esa es una 
potestad de la oficina que no podemos ni vamos a cederle a nadie por ningün motivo. 

En consecuencia, Si como resultado del examen preliminary de la respuesta al oficio de 
fondo se determina que es conveniente hacer otro traslado la Administración tiene  la 
facultad de poder, de notificar dos o mas veces al solicitante de un caso determinado; por 
consiguiente, NO hay OBLIGATORIEDAD en notificar una segunda (tercera) vez, bajo el 
pretexto de que: "... resulta ajeno al trmite... no se haya expedido sino una Onica acciOn 
oficial... es una prâctica reiterada. . . ", como se pretende hacer creer. 

b. Desde el oficio No 8.166 (ver folios 65 a 68) se explicO ala representaciOn los motivos 
por los que la solicitud no cumplia ni cumple los requisitos de los articulos 14, 15 d) y f), 
21, 28 y 30, donde los ties primeros artIculos son requisitos de patentabilidad, en tanto que 
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los Ultimos dos, se relacionan a la forma del contenido de la solicitud. 

c. Acorde a la norma y al procedimiento de calificación establecido por la oficina, que es 
conocido por quienes tienen experiencia en el tema, la decision de una solicitud se Ileva a 
cabo en dos etapas denominadas examen de fondo (preliminar) y examen definitivo, del 
modo siguiente: 

1. Se hace una relación de los documentos tenidos en cuenta en el estudio; 
2. Se determina el objeto de la invención; 
3. Se califican Ia descripciôn y las reivindicaciones; 
4. Se determina si hay o no unidad de invenciOn; 
5. Se determina si hay objeciones a la patentabilidad diferentes a las establecidas por los 
articulos 16, 18 y 19 para informarlas, pues basta que uno solo de los artIculos restantes 
14, 15 en sus diferentes incisos, 20 y 21 NO se cumpla para que la solicitud pueda ser 
cuestionada y denegada, como sucede en el presente caso; 
6. Se califica lo relativo a la novedad, el nivel inventivo y la aplicacion industrial, 

d. Por ültimo con alegar que, "... no se dio cumplimiento a esta prâctica... se modificô el 
capitulo... formula objeciones que no fueron formuladas... debe ser revocada", el 

, memorialista pretende descalificar los fundamentos expuestos por la oficina en el acto 
impugnado pero, en ningUn lugar del escrito, Se encontrO algün sustento en hechos reales, 
que mostrase alguna falla en la actuaciOn de la AdministraciOn que eventualmente 
condujese a la reconsideración de lo actuado. 

En conclusion, lo fundamental del articulo 45 es, que ØI se establece, ".... si a pesar de la 
respuesta subsisten impedimentos para la concesiOn, Se denegarÆ la patente", lo cual, 
fue lo que se aplicO en este caso, puesto que hay razones de fondo sustentadas para ello; 
y, contrario a lo que arguye el recurrente como fundamento para revocar la ResoluciOn, NO 
hubo ni puede haber nirigUn tipo de afectac(ón a una expectativa del proceso porque se 
actuO de acuerdo a lo establecido por la norma y procedimiento de calificaciôn vigente. 

3) Para desvirtuar los alegatos de los subnumerales 4.1.1 a 4.1.4 del recurso resulta 
suficiente reiterar que: 

a. En el numeral 2 del sexto considerando del acto atacado la oficina sostuvo y sostiene 

40 
categOricamente: 

El (ltimo pliego de reivindicaciones modificado NO se acepta porque: 

i) En la nueva reivindicación 1, aparte a) se agregó una etapa de un mØtodo que consiste 
en seleccionar un componente de un grupo que se enumera a continuación, junto con la 
menciOn de unos mOdulos y senalar que existe una conexiOn "permanente alªmbricamente 
mediante una arguitectura cableada (de la que no Se hace ninguna menciOn en la 
descripciOn) o inalÆmbricamente a", lo cual, va mÆs aIIâ de lo permitido por el citado 
articulo porque en la descripciOn no se divulga un mØtodo para fabricar ni el sistema de 
medición y control ni menos aün "los medios medidores". 

ii) Las reivindicaciones 4 a 7 van mªs aIlÆ de lo permitido por el mencionado articulo 34 
porque no tienen sustento descriptivo toda vez que en ese aparte no se divulga ninguna de 
las caracteristicas agregadas en dichas reivindicaciones, por ejemplo, ni en las figuras y ni 
en la descripción se encontrO que, "el visualizador cuenta adicionalmente con un medio de 
impresión incorporado", como se reivindica en la 4. 

iii) Desde el punto de vista formal, la nueva reivindicaciOn I se redactO en tØrminos del 
resultado a obtener por uso de medios t(,-cnicos, se mezcla una etapa de un mØtodo con 
unproducto, lo que no es permisible porque serla tratar de definir una cosa por otra. 

iv) Las nuevas reivindicaciones 2 a 7 no tienen enlace IOgico con la independiente porque 
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no aclaran o delimitan una caracteristica tØcnica incluida en aquella, de la estructura o de 
alguna supuesta funciôn entre los componentes de la misma, sino que se desvIan al uso 
de un tipo de seæal o a la consecuencia del uso de la seæal, como sucede en las 
reivindicaciones 2, 3 y 7. 

Por las razones precedentes NO se acepta el Ultimo pliego y, consecuentemente, las 
objeciones trasladadas en el Ultimo oficlo quedan vigentes en su totalidad. 

b. No queda claro por quien quiere tomar el recurrente al examinador pues sus 
afirmaciones, ademÆs, de no tener ningUn sustento cierto, parecen dirigidas a personas sin 
conocimientos en propiedad industrial puesto que, quienes tienen experiencia en la 
materia, saben: 

i) la descripciOn debe suministrar informaciOn suficiente tal que esta le permita a un tØcnico 
de nivel medlo evaluar y ejecutar (fabricar) la invención, obligacion que se considerarâ 
cumplida, cuando la descripciOn contenga todas las indicaciones, que riecesita la persona 
de nivel tØcnico medio, Para ejecutar (fabricar) la invenciOn, en especial, aquellas 
indicaciones que no estØn comprendidas en el estado de la tØcnica. 

’ ii) la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con lo cual, se fija la 
extension de la patente y se hace posible delimitarla respecto del estado de la tØcnica, 
ademâs, una reivindicaciOn independiente debe definir la invenciOn mediante 
caracteristicas tŒcnicas. 

"las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas tØcnicas esenciales que 
definan la invenciOn y la hagan distintiva del estado de la tØcnica. Dichas caracteristicas 
tØcnicas deben definir la solución (del problema tØcnico) que intenta resolver la 
solicitud". 

"para efectos del examen no se toma como caracteristica tØcnica la inclusion de tØrminos 
relativos a aspectos no tØcnicos como, por ejemplo, los usos de los componentes 
enumerados yio las consecuencias del procesamiento de seæal puesto que el resultado a 
fin alcanzado no es una caracteristica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la 

. inclusiOn de elementos no tØcnicos pueden afectar la claridad de la reivindicación". 

iii) la jurisprudencia aplicable, Para el caso es la dictada por el Honorable Tribunal de 
� Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 21-IP-2000. InterpretaciOn Prejudicial, 

del 27 de octubre de 2000, donde estableciô: 

"( ... ) el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente 
las reivindicaciones ( ... ) ünica limitación impuesta ( ... ) la modificación consiste en que 
esta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgaciOn contenida en la 
solicitud presentada. Contrario sensu, la modificaciOn de la solicitud podrØ concretar el 
invento a reducir el alcance de las reivindicaciones, ( ... ) Unico relevante viene a ser que 
las nuevas reivindicaciones puedan sequir siendo sustentadas racionalmente con 
fundamento en la descripción contenida en la  solicitud inicial (.....’, (subrayados y 
resaltados fuera de texto). 

A la Iuz de lo anterior, resulta evidente que: 1. La reivindicación independiente NO es Para 
limitar un tipo de componente de un producto, como se arguye en los alegatos, sino Para 
DEFINIR una soluciOn tØcnica a un problema de esa mndole, con las caracteristicas 
tØcnicas que debe tener un producto; 

2. El hecho de que no se mencione, explicitamente, en la reivindicaciOn una etapa de un 
mØtodo NO significa, en forma alguna, que la declaraciOn, "... seleccionado entre un 
grupo. . . ", NO sea un Paso de un mØtodo porque ese verbo indica realizar una acciôn y NO 
es la determinaciOn de una caracteristica tØcnica ni de estructura ni de función. 
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3. El solo mencionar que la comunicaciôn entre el medidor y el visualizador puede ser 
alÆmbrica o inalâmbrica ("tambiØn puede ser por cable"), de un lado, NO da sustento para 
reclamar "una arquitectura cableada", pues amen de que en ningOn lugar de la 
descripciOn se habla de "arquitectura", ese tipo de comunicaciOn es ampliamente conocido 
en el arte. 

Ahora bien, Ia fundamental consiste en que el Æmbito de la protecciôn se ampliO puesto 
que, en la reivindicaciOn independiente: I) se agregó  la etapa de un mØtodo; ii) en ningUn 
lugar de la descripción se menciona una "arquitectura cableada"; iii) la descripciOn no 
divulga un mØtodo para fabricar ni el sistema de medición y ni et de control ni menos ain 
"los medios medidores"; y, como se aclarô, en el numeral 7 del sexto considerando, 
agregar la selecciôn de un elemento a usar o enumerar los elementos de un componente 
como, por ejemplo, los de b) (compuestos de una fuente de alimentación, un procesador, 
etc.) en c) no es definir la relación de estructura o funciOn de los componentes del 
producto que se pretende proteger, sino son solo una enumeración de elementos yb 
componentes, sin ninguna relación ni de estructura ni de funciÆn. 

A la luz de to anterior, acorde a la jurisprudencia y a la prctica comün aplicada por la 
. oficina, queda totalmente claro que la modificación al pliego no debe implicar una 

ampliación del alcance de la protecciôn de la solicitud y que las nuevas reivindicaciones 
que se alleguen en el trmite, como sucede con el Ultimo pliego de este caso, deben poder 
ser sustentadas racionalmente con fundamento en la descripcion contenida en la 
solicitud inicial. Requerimientos que no se cumplen en el presente caso debido a que 
las reivindicaciones del pliego no aceptado NO pueden ser sustentadas, racionalmente, 
acorde al contenido de la solicitud inicial. 

c. Aunque en el oficio trasladado se indicô que, las reivindicaciones 2 a 11 no tienen enlace 
lôgico con la independiente porque no aclaran o delimitan una caracteristica tØcnica sino 
que se desvIan al usa y/o a la presentaciOn de informaciOn de carâcter econOmico 
comercial, lo cual, no se permite. 

Lo anterior NO significa que at allegarse un nuevo capitulo reivindicatorio no haya que 
verificar el sustento de las reivindicaciones en la divulgaciOn inicial, par ello se determinO 
lo informado. 

NO obstante, el alegato se desvirtüa con solo tener en cuenta lo explicado arriba en b. i) y 
ii) pues, es de simple sentido comUn, que "la obligación que se considerarÆ cumplida, 
cuando la descripciOn contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel 
tØcnico medio, para ejecutar (fabricar) la invenciôn, en especial, aquellas indicaciones 
que no estØn comprendidas en el estado de la tØcnica", por Ia tanto no se trata de que "se 
sugiera en forma obvia...", sino de que haya las enseæanzas para fabricarlo, cosa que NO 
sucede en este caso. 

En los prrafos 2 a 4 de la pÆgina 5 del recurso (ver folio 111), el representante relaciona 
unos sitios de la descripción, segin los cuales, se da sustento a las reclamaciones. 

Para desvirtuar esos alegatos, resulta suficiente resaltar que, la simple presencia de una 
"descripción detallada de la invenciOn" NO basta para cumplir el requisito legal porque, Ia 
que se exige es, en cierta medida, la "receta" para construir a fabricar el producto que se 
desea amparar, 10 que debe presentarse acorde a to que estipulan los incisos a) hasta f) 
del citado artIculo 28 de la Decision 486, requisito que no se cumple pues lo alli 
relacionado consiste en enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos(s) del 
mismo para procesar información o seæales y no en las indicaciones para realizar 
(fabricar) el producto. 

d. La supuesta falta de citaciOn juridica, por carencia de enlace Iogico en las 
reivindicaciones 2 a 7, no se le habria presentado al recurrente si hubiese leldo el 
subnumeral 3.2 del oficio No 8.166. 
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Adicionalmente, los alegatos del segundo pârrafo de la pagina 6 del escrito, son meras 
transcripciones parciales del articulo 30, de algün aparte del Manual para el examen de las 
solicitudes de patentes y, opiniones personales del memorialista, mas no argumentos 
vÆlidos que controviertan Ia sostenido por la oficina. 

Para desvirtuar esos alegatos y como conocen quienes tienen conocimientos en el tema, 
resulta suficiente resaltar que: 

a. El articulo 30 de la DecisiOn 486 establece: "las reivindicaciones definiràn  la materia que 
se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente 
sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrÆn ser independientes... defina la 
materia... sin referencia... dependiente mUltiple" (subrayados fuera de texto). 

b. En el aparte 4.5.2 del Manual citado por el mismo recurrente, se transcribe lo que alega 
como fundamento para desconocer nuestra objeciôn (ver pÆgina 37), pero desde hace 
mucho tiempo se sabe que las reivindicaciones dependientes son para aclarar o delimitar 
una o mâs  caracteristicas tØcnicas incluidas en la reivindicaciOn independiente, tal como se 
explica en el segundo pârrafo del Manual (ver pagina 38), "las reivindicaciones 

. dependientes pueden referirse a caracteristicas particulares de un elemento de la 
reivindicaciôn independiente... pueda definir nuevos elementos", de ahI se desprende que 
en el primer caso, debe haber enlace lOgico entre las caracteristicas de la independiente y 
la(s) de su(s) depend iente(s); en el segundo caso, se podrIa tomar coma falsa 
dependencia pero NO es la prâctica comUn seguida ni en esta oficina ni a nivel 
internacional sino que esta generalmente se hace para establecer una interrelaciOn entre 
las categorias de reivindicaciones ejemplo: "procedimiento para fabricar el producto de la 
reivindicaciOn 1...", Ia cual, NO sucede con las reivindicaciones objetadas porque ellas no 
aclaran ni agregan caracteristicas tØcnicas incluida en aquella, de estructura a de alguna 
supuesta funciOn entre los componentes de la misma, sino que se desvIan al usa de un 
tipo de seæal o a la consecuencia del uso de la seæal ni menos aUn son una falsa 
dependencia a la luz de explicado en lo anterior. 

En conclusion, los alegatos de los subnumerales 4.1.1 a 4.1.4 son respetables pero no 
contienen ni una sola razOn fundamentada, ni jurIdica ni mucho menos tØcnica, en hechos 

O ciertos, que controviertan los fundamentos de ResoluciOn, ni menos aUn la desvirtUen sino 
solo son meras opiniones personales. 

4) Los alegatos que el recurrente presenta en el subnumeral 4.2 solo son opiniones 
personales sin ningUn tipo de sustento real, ni jurIdico ni mucho menos tØcnico, que 
controvierta los fundamentos del acto impugnado, que buscan crear confusiOn en quienes 
desconozcan el tema par tergiversaciôn y/o desviaciOn de los hechos, como es evidente de 
lo siguiente: 

a. El articulo 28 de la DecisiOn 486 que: "la descripción deberâ divuIar la invención de 
manera suficientemente clara y completa para su comprensiôn y para que una persona 
capacitada en la materia tOcnica correspondiente pueda elecutarla. La descripciOn de la 
invenciOn indicarâ el nombre de la invenciOri e incluir6 la siguiente informaciOn: 

a) el sector tecnolOgico al que se refiere a al que se aplica la invención; 
b) la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese Citil para la comprensiOn y el 
examen de la invenciOn, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores 
relativas a dicha tecnologia; 
c) una descripciOn de la invenciOn en t(§rminos que permitan la comprensiOn del problema 
tØcnico y de la solución aportada par la invención, exponiendo las diferencias y eventuates 
ventajas con respecto a la tecnologia anterior; 
d) una reseæa sobre los dibujos cuando los hubiera; 
e) una descripciOn de la mejor manera conocida par el solicitante para eiecutar o Ilevar a 
la Drâctica la  invenciOn. utilizando eiemDlos v referencias a los dibuios. de ser estos 
pertinentes; y 
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f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condiciôn de ser susceptible 
de aplicaciOn industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la naturaleza de la 
invención", (subrayados fuera de texto) 

b. Para que una descrjpciOn cumpla el requisito establecido por la norma [particularmente 
el literal e) arriba subrayado], el solicitante, por decirlo asi, debe revelar la "receta" de las 
medidas que deben tomarse para Ilevar a cabo la invención y, por ello se debe explicar la 
composiciOn y el funcionamiento del (los) objeto(s) que se trata(n) de proteger, de tal 
forma que al seguir las indicaciones de la "receta" se obtenqa el (los) objeto(s, es decir, 
se pueda ejecutar o fabricar el (los) objeto(s). 

c. En el subnumeral 3.1 del oficio se explicó y en el acto atacado se reiteró se aclarô que, 
la descripciOn calificada sigue el esquema convencional de presentación pero su contenido 
NO permite identificar una forma de ejecución clara y completa de la mejora considerada 
patentable porque ella se limita a enumerar algunos componentes junto con su uso o 
efectos(s) del mismo para procesar informaciOn o seæales, pero no la forma de ejecutar o 
fabricar el "sistema de medición y control del consumo de energia elØctrica", que se 
pretende proteger. 

� Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripción debe 
suministrar información suficiente tal que esta le permita a un tØcnico de nivel medlo 
evaluar y ejecutar (fabricar) la invenciOn, requisitos que se ubican en el piano tecnolOgico 
y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invenciOn y, de otro lado, verificar Si COfl los 
medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible. 

Es preciso que el interesado tenga en cuenta que, de un lado, estâ obligado a divulgar  la 
invenciOn pues de lo contrario la patente podrÆ ser denegada; la obligaciOn se considerarâ 
cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la 
persona de nivel tØcnico medio, para ejecutar la invención, en especial, aquellas 
indicaciones que no comprendidas on el estado de la tØcnica. 

De otro lado, la simple presencia de una "descripción detallada de la invenciOn" NO basta 
para cumplir el requisito legal porque, lo que se exige es, en cierta medida, la "receta" para 
construir o fabricar el producto que se desea amparar, lo que debe presentarse acorde a 

� lo que estipulan los incisos a) hasta f) del citado articulo 28 de la Decision 486 

S d. Los argumentos traidos a colación son tergiversados y falsos, puesto que el aparte que 
cita el intermediario como sustento de sus afirmaciones se refiere at nivel inventivo, tema 
no incluido en la ResoluciOn, ademªs, omitiô tener en cuenta los pârrafos 3 y 4 de la 
pÆgina 6 de la interpretaciOn prejudicial del Proceso 129-IP-2007 donde se resalta: "( ... ) El 
objeto de la invenciOn de producto estÆ constituido por un cuepo cierto destinado a llenar 
una necesidad industrial que el estado de la tØcnica no ha satisfecho ( ... ) comprende 
todas las variedades estructurales ( ... ) aparatos y dispositivos (...)", (subrayados fuera de 
texto). Es decir, el producto debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las 
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funciOn entre los 
componentes de una estructura. 

Por lo tanto, NO se trata solo de: "...es claro que dicha informaciôn no serla necesaria... 
medianamente versado en la materia comprendiera la soluciOn... son tan convencionales 
que no se reguiere explicación adicional... sugerencias y conjunto de instrucciones 
revelados en la descripción... vista como un todo... tarea de implementarla invenciôn... 
descriptivo", sino que to que la norma, el procedimiento y la jurisprudencia exigen es, en 
cierta medida, la "receta" para construir o fabricar el producto que se desea amparar el 
cual DEBE ser tangible pues es para Ilenar una necesidad industrial que el estado de la 
tØcnica no ha satisfecho; en consecuencia, los alegatos carecen de algün fundamento 
cierto y son solo aseveraciones sesgadas tendientes a desviar la objeciOn planteada en el 
acto trasladado y reiterada en la ResoluciOn, que es la insuficiencia descriptiva y la 
necesidad de tenga forma tangible. 
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Es evidente, para quienes tienen algUn conocimiento en el tema que un producto para que 
revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se 
ejecuta o fabrica el producto y no de otra forma puesto que no se puede aceptar coma 
sustento de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la 
redacción de un documento con mezclas de caracteristicas no permitidas, debido a que se 
distorsiona el aporte real al estado de la tØcnica, se altera la proporción que debe existir 
entre lo divulgado y Ia protección solicitada y, no se cumplen exigencias taxativas de la ley. 

Finalmente, se puede agregar que los mismos alegatos del interesado nos otorgan la razón 
porque se asegura que: "... sugerencias y conjunto de instrucciones revelados en la 
descripción.. vista como un todo... tarea de implementarla invención. ", es decir de un 
lado, impilcitamente se reconoce que es el uso de componentes convencionales que, con 
base en el querer personal, se pide a la oficina ver como un todo junto con las 
sugerencias y conjunto de instrucciones para implementar, NO fabricar la invención. 

Pero respecto a esto 61timo es importante precisar que, un conjunto de instrucciones y la 
implementación que se arguye funcionalmente, equivale a mero procesamiento de senal 
porque una seæal o una información, no son mâs que portadores de material descriptivo 
no funcional, el cual, por si solo no puede proveer aplicaciOn(es) prÆctica(s) para la 

. manufactura de un objeto (el sistema de medición y control de consumo de energia). AUn 
mÆs, sin la intervenciOn de los procesadores incluidos en dicho sistema las instrucciones 
y/o Ia seæal no representan ni una función ni mucho menos aifto tangible, porque no se 
puede producir o manufacturar nada a partir de ello(s). 

Consecuentemente, aseveraciones sin ningCin tipo de sustento cierto, no controvierten ni 
menos aün desvirtCian, los fundamentos de la ResoluciOn. 

5) A la luz de lo ampliamente explicado en el numeral precedente los alegatos de 4.3 
quedan claramente desvirtuados. No obstante, cabe precisar que los alegatos, 
supuestamente, referentes a la claridad de las reivindicaciones se desvian a la 
obligatoriedad de revestir forma tangible y la necesidad de definir el producto con 
caracterIsticas de estructura o de funciOn. 

Ahora bien, el recurrente alega que: "... coniunto de elementos y sus interconexiones.. 
falta de infraestructura mediante la cual se pueda transmitir informaciOn ... a travØs de 
distintas aplicaciones...", lo cual, una vez mªs, son solo opiniones personales sin ningün 

40 tipo de fundamento, ni jurIdico ni mucho menos tØcnico, que controvierta los fundamentos 
de la Resoluciôn porque con una serie de sofismas de distracción se intenta crear 
confusion y desviar la atenciOn de quienes no tengan suficiente experiencia en el tema 
coma es evidente de todo lo discutido y explicado arriba; adicionalmente, no se enfoca en 
controvertir un numeral especifico de la ResoluciOn sino que menciona la claridad Se 

desvIa a lo tangible, para terminar afirmando que no es modo de presentar información ni 
de procesar una seæal, pero eso si, sin presentar ni una sola prueba que demuestre cuales 
son las interconexiones ni explicar donde se divulgan en la descripciOn y, por que no son 
convencionales. 

Hacer meras afirmaciones, NO es sustento vâlido para asegurar que, "... afectaron su 
derecho al debido proceso... .", pues quien lea la argumentaciôn notarâ que son solo frases 
y afirmaciones incoherentes, desenfocadas con las que se trata de crear confusion y 
desviar la atención. 

6) Para desvirtuar los alegatos de 4.4, en primer lugar, basta tener en cuenta todo lo arriba 
explicado. 

En segundo tØrmino, en el numeral 6 del sexto considerando se aclaró que la 
reivindicaciOn I y sus dependientes de "sistema de administraciOn, mediciOn y control del 
consumo de energIa elØctrica" a de producto, NO reviste forma tangible porque ellas se 
redactaron en tØrminos del resultado a obtener mediante el uso de medios tØcnicos por 



procesamiento de seæales (informaciôn). 

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un producto para que 
revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta 
o fabrica el producto pero no de quØ forma se usa o se puede usar, uno o mÆs 
componentes del mismo, total o parcialmente. 

Por otra parte, las reivindicaciones no se definieron por medlo de caracteristicas de 
estructura o de funciôn entre los componentes de una estructura sino que incluyen 
mezclas de caracteristicas no permitidas, como se evidencia de su redacciôn, ejemplos: 

I. un sistema... en tiempo real... consumidor final... medios med idores.., seleccionados 
medios de retransmisión para medir... medios para medir el total.. 

"2. un sistema... medios para visualizar... pue comunica. 

"3. un sistema... el visualizador es utilizado para comunicar. . . "; y as[ con todas las 
reivindicaciones restantes de "sistema". 

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y la 
subrayada, caracteristicas de uso o consecuencias del mismo. 

En tercer lugar, se sostuvo y se reitera que lo reivindicado simplemente hace uso de 
aparatos ampliamente conocidos en el arte, par lo que se denominan convencionales o, de 
partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de alguno(s) elemento(s) de un 
sistema informâtico  para administración del suministro de energia, que incluye "medios 
para medir el consumo de energia", "medios para visualizar datos del consumo medido", 
"medios de retransmisión de información", "medios de recepción y procesamiento de 
informaciOn", etc. y, porque tal como se presentaron hacen una relación de procesamiento 
de informaciôn (datos), Ilevada a cabo mediante el uso de dichos medios tØcnicos; motivos 
por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artIculo 21 

En cuarto lugar, en el numeral 7 de la Resolución se aclarO que haber agregado en la 
reivindicaciOn 1: ". . . comunicados entre si en forma automâtica, directa y bidireccional. . . ", a 

O 
"mediante una arquitectura cableada", NO significa en forma alguna que se haya 
determinado una relación de estructura a de función entre los componentes que se 
enumeran del sistema de administraciOn, medición y control del consumo de energia, 
puesto que ellos conducen a una realización no tangible y 10 que se exige es la definición 
de un objeto tangible mediante las caracteristicas correspond ientes. 

Es importante precisar que, agregar la selecciôn de un elemento a usar o enumerar los 
elementos de un componente como, por ejemplo, los de b) (compuestos de una fuente de 
alimentación, un procesador, etc.) en c) no es definir la relaciôn de estructura o funciOn de 
los componentes del producto que se pretende proteger, sino son solo una enumeración 
de elementos y/o componentes, sin ninguna relaciOn ni de estructura ni de función. 

Asimismo, que la reivindicaciôn I (cualquiera que se tome) enumera unos elementos 
convencionales coma los "medios para medir el consumo de energia", los "medios para 
visualizar", los "medios de retransmisión de informaciOn" a "medios medidores", "un media 
visualizador", etc. sin definir, "la forma en que dichos elementos cooperan entre si", que el 
mandatario pretende asimilar con solo mencionar unas interconexiones, pero no aclara 
,cuÆles son?, tdônde  se describen y donde se definen?. AdemÆs, alguien con 

conocimientos en el tema no haria tales aseveraciones porque en el campo electrOnico 
existen formas muy claras para determinar la interrelación de estructura a funciôn entre los 
componentes de un producto, por ella, tan solo indicar que es bidireccional, de RF, 
"arquitectura" cableada, par infrarrojos, a cualquier otro medio NO significa, de ningOn 
modo, haber determinado en una enumeraciôn de elementos,  la relaciOn de estructura a 
de función entre ellos coma con este simple silogismo, falsamente, se pretende hacer 
creer. 



TambiØn se precisó que, usar "medios de trabajo para adquirir datos... visualizar los 
datos... concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos. ", NO son 
caracteristicas tŁcnicas que sirvan de base para la patentabilidad del supuesto producto 
debido a que dichas caracteristicas no son tØcnicas ni de estructura ni de funciOn sino la 
relación del uso de medios tØcnicos convencionales para procesar informaciôn, que amen 
de afectar las thsposiciones del articulo 21 puesto que, simplemente, refieren el uso de 
medios tØcnicos (de trabajo) para procesamiento de datos, información o seæal, tambiØn 
afecta las disposiciones del articulo 15 incisos d) y f), excluidos de patentabilidad por los 
motivos explicados en el numeral 5 tanto del oficia como de la Resolución impugnada. 

AUn ms, quienes tienen minimos conocimientos en la materia saben que, "utilizar medios 
de trabajo para adquirir datos... visualizar los datos... concentrarlos y retransmitirlos, 
recibirlos y procesarlos...", funcionalmente, equivale al mero procesamiento de 
información, ademâs, los datos, la informaciOn o una seæal no son mÆs que portadores de 
material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no puede proveer aplicación(es) 
prÆctica(s) para la manufactura de un producto (el sistema de administración, mediciOn y 
control de servicios piblicos). 

Consecuentemente, sin la intervenciOn de un aparato de procesamiento (procesador) el 
sistema de administraciOn, mediciOn y control de servicios pUblicos y/o los datos no 
representan ni una funciOn ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o 
manufacturar nada a partir de ello(s). 

En quinto lugar, respetuosamente, una vez mas se reitera que el representante para sus 
argumentaciones, deberia haber tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal 
Andino de Justicia, en el proceso 36-IP-98 antes citado, aparte vi. "examen de fondo de la 
solicitud de patente", donde se establece: 

"el trÆmite de concesión de patentes es la via procedimental prevista por el ordenamiento 
juridico para garantizar la tutela del interØs general, evitando que se otorguen privileqios 
sobre materia que pertenezcan al dominlo püblico o que simplemente no cumplan con las 
exigencias establecidas por la norma comunitaria; pero tambiØn ( ... ) la 
Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente 
establecidos, debe velar par el interØs general, sin desconocer los derechos e intereses 
legitimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de 
texto). 

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administraciôn 
tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento leQalmente establecidos, para 
cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier 
otra persona para que falle un caso a nuestro cargo. 

Puesto que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos 
lealmente establecidos, la que determina los requisitos y la forma de presentar tanto la 
descripción como las reivindicaciones; resulta inaceptable que con base en opiniones 
personales, sustentadas en interpretaciones tendenciosas, sesgadas y falsas, se trate de 
imponernos el punto de vista del recurrente y obligar a la oficina a aceptar "Ia invenciôn 
vista como un todo", sin explicaciones reales de sustento, ni juridicas ni menos ain 
tØcnicas. 

Para concluir, se alega que: "... el articulo 21... prod uctos sistemas que se encuentren ya 
patentados", que son solo afirmaciones intrascendentes porque no presentan el debido 
sustento ni explica por quØ se deberia entender asI; es evidente que una simple opinion o 
deseo no es fundamento que controvierta esa objeciOn. 

Adicionalmente, en el numeral 7 del sexto considerando se aclarO que, un "sistema" o 
producto como tal, es independiente de cOmo se usa, es decir, dicho producto no se 
puede restringir par la manera de uso pensada (deseada) que se le de al mismo o a 
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parte(s) de Øl; por ejemplo, una memoria es independiente del gØnero de datos que se 
almacenen en ella, una pantalla es independiente del genero de informaciOn que se 
despliegue en la misma, un sistema de administraciôn, medición y control... es 
independiente del gØnero de datos (informaciOn) y/o la forma en que procese esa 
informaciOn, los "medios medidores" son independientes de la ubicaciôn que se les de, el 
"medio visualizador" es independiente de la Iocalización que se le otorgue o de la 
informaciOn que despliegue, etc. para administrar servicios pi:iblicos, porque las 
caracteristicas que el mandatario seæala como distintivas no son tØcnicas ni de estructura 
ni de funcion que sirvan para distinguir un "sistema" de administración, mediciOn y control, 
de la forma como Se reivindica. 

En conclusion, el objeto de la solicitud, como el mismo representante Ia declara en su 
respuesta, consiste en usar "medios de trabajo para adquirir datos... visualizar los 
datos... concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos. . . ", lo cual, por las 
razones expuestas, en todo lo precedente, NO contiene caracteristicas tØcnicas que sirvan 
de base para su patentabilidad, y porque se encuentra excluido de patentamiento 
conforme a lo dispuesto por los literales d) y f) del artIculo 15. 

Teniendo en cuenta todo Ia antes expuesto se concluye que: 

El recurso es la oportunidad procesal para pedir la revisiOn de un acto administrativo, 
como es el que nos compete, de controvertir las razones de fundamento de dicho acto con 
hechos que tengan sustento real pero no en tratar de crear confusiOn en quienes no 
tengan conocimientos en propiedad industrial con base en opiniones personales, 
tergiversaciOn y desviaciOn de los hechos expuestos en el acto atacado, falsas 
afirmaciones y acusaciones, sin siquiera presentar un anÆlisis tØcnico que permitiese 
comprobar tales apreciaciones. 

Si se tarta de controvertir una razOn de fundamento dada por la administración en un acto, 
es evidente, que el interesado debe no solo seæalar supuestos lugares donde aparezca 
uno o mÆs tØrminos sino que debe comprobar, con hechos ciertos, que la descripcion en 
su conjunto puede sustentar racionalmente las reivindicaciones del pliego no aceptado, 
con el contenido de la solicitud inicial, 10 que no Se cumple en este caso. 

Con una larga y caOtica presentaciOn de alegatos donde se mezcla las objeciones a la 
S claridad con el estado del arte, con el no ser tangible, con los usos, con el soporte logico 
. como tal, especulaciones juridicas, etc. se pretende controvertir Ia que, no puede 

comprender y discutir, tØcnicamente; adems, resultan triviales, sin explicaciOn real que las 
sustente, ni de por quØ se deberia entender asI o silo cuestionado cumple Ia establecido 
por la norma, el procedimiento de calificación vigentes y la jurisprudencia aplicable. 

Las conclusiones de la recurrente merecen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos, de 
ningün modo, desvirtüan los fundamentos que sustentan la ResoluciOn impugnada, como 
Se deduce de la exposiciOn hecha en los puntos 1) a 6) precedentes, porque la solicitud, no 
cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 d) y f) 21, 28 y 30. 

En consecuencia y par todo Ia expuesto anteriormente, se recomienda ratificar la 
Negación de las reivindicaciones: _1_ a_11  (folios: 46_a 48_) 

Bogota, D.C. 2009 07 10 

Concepto tØcnico Jefe Nuevas creaciones Examinador TØcnico 

Nümero: 2.323 COdigo: 202004 
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Comcrcio AVISO DE NOTIFICACION 

1) CORREOCERTIFICADO 

Radicación: 5-129980- -11-0 Fecha: 2009-10-01 09:42:05 
Trmite: 11 PATENTEIYII 
Evento: 379 FASENACIONALII 
Actuaclôn: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatario: EMILIO FERRERO Folios 1 

Seæor (a) (es) 
EMILIO FERRERO 
CARRERA 4 No. 72 - 35 
BOGOTA D.C. 

Referenda RESOLUCION: 50154 
Fecha: 30/09/2009 
Expediente: 5-129980 
TrAmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
Evento: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 
ActuaciOn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente to solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias hªbiles 
contados a partir del envIo de la presente citación, en horarlo do 8:00 am. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con elfin de notificarle personalmento el contonido de la resoluciôn de la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nUmero de radicaciôn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino do diez (10) dias en el Centro de 
Documentaciôn e Informaciôn. 

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarÆ disponible en la pÆgina 
web do la Entidad desde 01 dia hØbil siguiente al de su notificaciôn, la cual podrÆ ser 
consultada dosde un computador con acceso a Internet, on la pØgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resoluciOn a travØs de la opciOn servicios en Imnea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

En caso de quo se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contestar favor indique el nOmero de Secle CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int 2 Tel 5880070 
radicación consignado en el sticker Call Center 6513240 Lines 01800-910165 

Web: www.sic.gov.co e-mail: infosic.govco 
Bogota D.C. Colombia 



Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION 5 1 ’3’! 

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion 

Rad. PCT/05-129980 

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 Resoluciôn 19076 de 27 de abril de 2009, la 
Superintendencia de Industria y Comercio nego el privitegio de patente de 

invenciOn 

a la creaciOn denominada: ’SISTEMA DE ADMINISTRACION, 
MEDICION Y CONTROL BIDIRECCIONAL E INALAMBRICO DE CONSUMO DE 
ENERGIA ELECTRCA V OTROS SERVICIOS’. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de mayo de 
2009 bajo el nümero 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 reposiciôn contra la  decisiOn contenida 
en la citada resoluciOn, 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 referenda el ordinal anterior se 
fundamentó, en sintesis, de la siguiente manera: 

Manifiesta el recurrente con respecto a la no aceptación del capitulo reivindicatorlo 
presentado en respuesta a la "Unica acciOn oficial proferida por ese Despacho", 
que "resulta ajeno a) trâmite 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 ünica acciOn 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 la patentabilidad de su invento, Si es una 
prÆctica reiterada de la AdministraciOn la expediciOn de por 10 menos dos acciones 
oficiales. Esta prÆctica es la que le permite a los solicitantes de patentes en 
Colombia tener la expectativa legitima de que asI sucederÆ en todos los casos 
sometidos a su consideraciOn. 

"Sin embargo, en el presente caso no se dio cumplimiento a esta prªctica y 
hablØndose expedido una sola acciOn oficial se procedió a negar la patente 
solicitada, contrariando la expectativa legitima de mi rØpresentada de tener en el 
presente caso la posibilidad de controvertir nuevamente cualquier objeciOn de su 
Despacho. 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840 

Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165 
Web: www.sic.pov.co e-mail: infoisic.Qovco 

Bogot2 D.C. - Colombia 

I 



Industria y Comercio 
S   P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
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"Lo anterior resulta aUn menos explicable si se tiene en cuenta que en respuesta a 
la AcciOn Oficial se modificô el capitulo reivindicatorio y que, como veremos mÆs 
adelante, en la ResoluciOn impugnada se formulan objeciones que NO fueron 
formuladas en la mencionada Unica acción oficial proferida par el Despacho. 

"Asi entonces, teniendo en cuenta que no se dio cumplimiento a la expectativa 
legitima de mi representada de contar con por Ia menos dos acciones oficiales que 
le permitieran controvertir la no patentabilidad de su invención 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 I modificada no hace referenda 
en absoluto a una etapa de un mØtodo sino por el contrario estØ dirigida a limitar el 
tipo de medidor de consumo de energia elØctrica 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 estÆ redactada en la categoria de producto, por to 
tanto no se incluyen etapas de un mØtodo de fabricaciOn del sistema ni de sus 
medidores incorporados. 

"De otro lado, seæala el numeral 2 de la resoluciOn impugnada que de la 
realizaciOn en donde los medidores de energia elØctrica estÆn conectados 
mediante una arquitectura cableada a un medlo visualizador, no se hace ninguna 

is 

menciOn en la descripciOn. 

’Dicha afirmación no puede ser aceptada toda vez que en la pØgina 8 (4to pÆrrafo) 
de la solicitud PCT/1B2003/002508 (WO 2004/114497) se seæala que ’La 
comunicaciOn entre el medidor y el visualizador asi como entre el medidor y el 
concentrador tambiØn puede ser por CABLE.,.’ 

"Vista lo anterior, queda clara que la materia reivindicada en la clªusula 1 
modificada no va mÆs aDa de lo permitido por el artIcylo 34 ya que la descripciOn 
tal como tue radicada inicialmente divulga y sustenta la materia reivindicada en la 
clâusula 1 En consecuencia, el capitulo reivindicatorio presentado junto con 
nuestra respuesta al Unico oficio emitido por ese Despacho no estÆ ampliando la 
materia reivindicada ya que la solicitud tal como fue radicada en la faze 
internacional daba cuenta de las realizaciones reivindicadas en la clÆusula 1." 

Con relaciOn a la carencia de sustento descriptivo de las reivindicaciones 4 a 7 
pone de presente el recurrente que "en el oficio No 8166 del 20 de jun10 de 2008, 
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no se manifestO que las reivindicaciones 6, 8, 9 y 12 (modificadas durante el 
trâmite 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 objeción, por 
cuanto la misma solamente se le pone de presente al momento de proferirse la 
decisiOn final acÆ impugnada. Es mªs, teniendo en cuenta que habiendo sido 
aceptadas estas nuevas reivindicaciones en el trÆmite internacional, se presumiO 
que su Despacho habia adoptado la misma decisiOn. 

"No obstante, vale la pena senalar que la memoria descriptiva en la pÆgina 16, 

is 

primer pªrrafo, si menciona que de acuerdo con el sistema de funcionamiento 
objeto de la presente invenciOn, ’Ia impresiOn de facturas serÆ automÆtica’ to que 
sugiere en forma obvia que el visualizador cuenta con un medio de impresión 
incorporado tal como lo reivindica la clÆusula 4 modificada. 

"Asi mismo, en Ia pÆgina 7 de la descripciOn en el tercer pÆrrafo, se establece que 
’Østa unidad Eel visualizador] tendrª un reloj incorporado y podrÆ contar con 
dispositivos de sonido y Opticos para alertar al cliente. ..’ Por lo tanto la materia de 
a reivindicaciOn 5 si estaba sustentada en la descripciOn como fue radicada 
inicialmente. 

"Ademªs, en la pagina 9, Ultimo pÆrrafo se establece que ’el visualizador podrÆ 
contar con un botOn de reclamo del cliente at distribuidor’ y ademâs que tendrÆ un 
botôn con seguro especial’. Todo 10 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. 

"Adicionalmente, en la pagina 13 de la descripciOn en el primer pÆrrafo estâ 
sustentada la modalidad reivindicada en la clÆusula 7 por cuanto se establece que 
’esta unidad [los medios de recepciOn y procesamierio] serÆ permanentemente 
alimentada con informaciOn proveniente del concentrador remoto y la integrarÆ 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 
clÆusula independiente. A pesar de que no fue citada norma legal alguna que 
sustente esta objeciOn por ’carencia de enlace IOgico’ de dichas reivindicaciones, 
entendemos que las mismas se estarian objetando debido a la existencia de una 
falsa dependencia con la clÆusula 1. 

"Sin embargo, dicha objeciOn 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 lnvenciOn 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 to es su reivindicación independiente I y 
las mismas simplemente revelan formas preferentes del sistema aill reivindicado, 
es decir, que las mismas por definiciOn 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 lógico con la reivindicaciOn principal. 

Tor las razones anteriormente expuestas, las reivindicaciones modificadas at 
momento de responder la ünica acciOn 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 ültimo oficio no deberian 
continuar vigentes." 

Con relación a lo dispuesto en el articulo 28 de la DecisiOn 486 senala que "Si bien 
no es cierto que la descripciOn solo se limita a enumerar algunos componentes y 
el uso o efecto de los mismos, aUn asumiendo este hecho como cierto y teniendo 
en cuenta los demÆs argumentos del examinador, es claro que dicha informaciOn 
no seria necesaria por cuanto gracias a la naturaleza misma de la invenciôn 
bastaria para que un tØcnico medianamente versado en la materia comprendiera 
la soluciOn aportada y pusiera en prÆctica la misma. 

"Lo anterior, por cuanto tat y como menciona el mismo examinador (tanto en el 
ünico oficio como en la resoluciOn 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 explicaciOn adicional sobre su relaciOn estructural o Si se requiere Østa 
Ultima informaciOn y entonces el sistema reivindicado no es un simple uso de 
elementos convencionales..." (ver folios 113 y 114) 

Con relaciOn a la claridad de las reivindicaciones seæala que "la AdministraciOn no 
puede establecer o adoptar una (mica 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 Unicamente definido por su estructura, pues tal como to advierte 
acertadamente el examinador en el concepto tØcnico No 200 del 23 de enero de 
2009 (pÆg. 5), tambiØn 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 elØctrica y trasmitir 
las mediciones mediante cables o inatÆmbricamente a un visualizador y a un 

It 

Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No, 38-50 Conmutador: 3820840 

Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: infosic.Qov.co 

bogota D.C. - Colombia 

4 



t.t 
Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 3jii4 
Por la cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad. PCT/05-129980 

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. EII0 resulta muy diferente a definir 
el producto en tØrminos del resultado o efecto a alcanzar. Que en el presente 
caso, dicho efecto seria por ejemplo: evitar que terceras personas consumieran 
energia elØctrica sin pagar por la misma, 0 poder identificar locaciones donde 

I existen pØrdidas asociadas con la ineficiencia intrinseca de los sistemas de 
interconexión elØctrica, o reducir la utilización 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 acÆ recurrida. Este hecho junto con la 
expediciOn de una sola acciOn oficial impdieron 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 10 tanto, respetuosamente solicitamos al seæor Examinador que con elfin de 
hacer productiva la discusiOn a este respecto se seæale 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 comb estÆ 

mencionadoen
 la memoria descriptiva de la presente solicitud, el problema a 

resolver es controlar el consumo de energia elØctrica 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 elØctrica. 

"Asi pues, el problema que se pretende solucionar con la presente invenciOn no es 
un problema de naturaleza no-tØcnica, ya que no se trata de un problema 
matemÆtico, no es un problema meramente estØtico, artIstico o literario, ni un 
problema de tipo intelectual, ni tampoco un problema intrinseco de la 
programaciOn en una computadora, o un problema que simplemente pueda ser 
solucionado mediante ’actos mentales’..." (ver folios 116 y 117) 

A continuaciOn resalta el recurrente "el hecho que la invenciOn 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. 
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"Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente invenciOn, simplemente, 
hace uso de aparatos convencionales; es decir, to solicitado hace uso de medios 
tØcnicos para presentar informaciOn no tØcnica. 

"A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que no es posible estar 
de acuerdo con tat aflrmaciOn pues tat y como to hemos demostrado 
anteriormente, la presente invención no consiste solo en la enumeración de los 
elementos del sistema sino en la infraestructura que dichos elementos conforman, 
y adicionalmente porque con independencia de la información que el sistema 

. mida, transmita o analice to que se reivindica es una sistema caracterizado por 
medios tØcnicos. 

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

"Visto to anterior, consideramos importante resattar que to que se estÆ 
reivindicando en el pliego modificado no es el use independiente que se da a cada 
uno de los elementos que componen el sistema. Sino por el contrario, la 
infraestructura que emplea medios tØcnicos convencionales interconectados de 
una forma particular; en el presente caso la Administración no ha demostrado que 
exista una infraestructura similar (en el estado del arte) operando del mismo modo 

I que se revela en la descripciOn, ni que resuelva el mismo problema tØcnico 
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 tØcnicas descritas, es decir por Lin 
conjunto de elementos y por la forma en que los mismos cooperan entre Si, las 
cuates no han sido reveladas 0 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 objeciôn, es claro que 
la misma adolece en todo case de fundamento legal, comoquiera que no se 
demostraron los presupuestos de hecho mencionados en dicha norma para aplicar 
la excepción allI contemplada." 

CUARTO: Que para atender to seæalado en et articuto 59 del COdigo 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 tØrminos: 

NORMA APLICABLE 

El articulo 14 de la DecisiOn 486 expedida por la ComisiOn de la Comunidad 
Andina establece que: "Los Paises Miembros otorgarÆn patentes para las 
invenciones, sean de producto 0 de procedimiento en todos los campos de la 
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles 
de aphcaciOn industrial". 

De acuerdo con 10 prescrito en el articulo 15 de la misma Decision no se 
considerarÆn 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 Ia tØcnica, de conformidad con el 
articulo 16 de la presente DecisiOn, no serân 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 
definirÆn la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras 
y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripciOn. 

. "Las reivindicaciones podrÆn ser independientes ’0 dependientes. Una 
reivindicaciOn serâ independiente cuando defina Ia materia que se desea proteger 
sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación serÆ dependiente 
cuando defina la materia que se desea proteger refiriØndose a una reivindicaciOn 
anterior. Una reivindicaciOn que se refiera a dos o mÆs reivindicaciones anteriores 
se considerarâ una reivindicaciôn dependiente multiple". 

El articulo 45 de la DecisiOn 486 senala: "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 
notificarÆ al solicitante. Este deberÆ 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 senalado, o Si a 
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesiOn, la oficina 
nacional competente denegarÆ la patente". 
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EL CASO EN ESTUDIO 

Examinado nuevamente el expediente at que se refiere el presente trÆmite 
administrativo se advierte que et objeto de la solicitud lo constituye un "sistema de 
administraciOn, mediciOn y control del consumo de energia elØctrica en tiempo 
real, hasta el nivel de consumidor final" (ver folio 8). 

Para impugnar la decisiOn de negar argumenta el recurrente que "resulta ajeno al 
trÆmite 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 ünica acciOn 
oficial.Entendemos que de acuerdo con el Despacho si bien no existe norma 
legal que lo obligue a proferir at menos dos acciones oficiales que permitan al 
solicitante controvertir objeciones sobre la patentabilidad de su invento, si es una 
prâctica reiterada de la AdministraciOn  la expediciOn de por 10 menos dos acciones 
oficiales,. 

Con relaciOn a este seæalamiento 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 o no notificar al solicitante dos o mÆs veces para los 
fines del examen de patentabilidad, pero en manera alguna constituye una 
’prâctica reiterada’ como to entiende el recurrente. 

Por su parte, la Circular Unica expedida por esta Superintendencia en su Titulo X, 
numeral 1.2.2.3 sobre Notificaciôn de no patentabilidad, prevØ: "Para los efectos 
prev,stos en el articulo 45 de la DecisiOn 486, la Superintendencia notjficarÆ 
solamente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención 

. no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En 
caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capitulo 
reivindicatorio o la descripciôn de la invenciOn que pretende proteger, la 
Superintendencia podrÆ notificarlo nuevamente y_por una vez." (subrayas de esta 
Oficina) 

De la disposiciOn interna antes transcrita tambiØn resulta que es por decisiOn de la 
Oficina nacional y cuando esta to considere necesario que se hace una nueva 
notificaciOn, aCm a pesar de la modificaciOn del capitulo reivindicatorlo. 

En consecuencia, es a la Oficina nacional a la que corresponde, teniendo en 
cuenta la situaciôn particular de cada solicitud, determinar si es necesaria o no 
una nueva notificaciOn a partir de lo previsto en el articqo 45 de la DecisiOn 486. 

Es claro que en este caso la Oficina mediante Oficio 8166, notificado el 20 de junio 
de 2008, comunicO al solicitante el examen de fondo de la solicitud, el cual 
comprende los motivos de carÆcter tØcnico y jurldico 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 continuô 
presentando la solicitud, no estimó necesarlo esta Oficina efectuar una nueva 
comunicaciôn con fundamento en lo previsto por el artculo 45 de la DecisiOn 486 y 
mÆs bien considerO que habla 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 disposiciOn "(.,) si a 
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesiOn, la oficina 

49 nacional competente denegarÆ la patente". 

Cabe aclarar que no se aceptO el ültimo capitulo reivindicatorio, aUegado con la 
respuesta al Oficio 8166, porque en la nueva reivindicaiOn I se agregô una etapa 
de un mØtodo que consiste en ’seleccionar un componente’ de un grupo, a la vez 
que se menciona la presencia de unos mOdulos y que existe una conexión 
"permanente, alªmbricamente mediante una arguitectura cableada (de la que no 
se hace ninguna menciOn en la descripciOn) o inalÆmbricamente a: . . ", lo cual va 
mÆs alla de las posibilidades de modificaciôn de la  solicitud (Art. 34 de la Decision 
486), considerando que en la descripcion no se divulga un mØtodo para fabricar ni 
el sistema de medición y control ni mucho menos los "medios medidores". 

Desde el punto de vista formal, la nueva reivindicaciOn I se redactó en tØrminos 
del resultado a obtener par el uso de medios tØcnicos, se mezcla una etapa de un 
mØtodo con un producto, Ia que no es permisible porque serla tratar de definir una 
cosa por otra. 

SPor su parte, las reivindicaciones 4 a 7 van mÆs allª de lo permitido por el articulo 
34 de la DecisiOn 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 descripciOn se encontrO 
que "el visualizador cuenta adicionalmente con un medio de impresión 
incorporado", coma se reivindica en la clÆusula 4. 

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

Cabe recordar que la descripciOn debe suministrar informaciOn suficiente tal que 
esta le permita a un tØcnico de nivel medio evaluar y ejecutar la invenciOn, 
obligaciOn que se considerarÆ cumpllda cuando la descripciOn contenga todas las 
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indicaciones que necesita la persona normalmente versada en la materia para 
ejecutar la invenciôn, en especial aquellas indicaciones que no estØn 
comprendidas en el estado de la tØcnica. 

Por otra parte, la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, 
con lo cual se fija la extensiOn de la patente y se hace posible delimitarla respecto 
del estado de la tØcnica, ademªs, una reivindicaciOn independiente debe definir la 
invenciOn mediante caracterIsticas tØcnicas. 

En otras palabras, las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas 
. tØcnicas esenciales que definan la invenciOn y la hagan distintiva del estado de la 

tØcnica. Dichas caracteristicas tØcnicas deben definir la soluciôn del problema 
tØcnico que intenta resolver la solicitud, 

Para efectos del examen de patentabilidad no se toma en cuenta como 
caracteristica tØcnica de la invención la inclusiOn de tØrminos relativo a aspectos 
no tØcnicos como, por ejemplo, los usos de los componentes enumerados yio las 
consecuencias de procesamiento de seæal, puesto que el resultado o fin 
alcanzado no es una caracteristica esencial para el efecto. 

Con respecto a las posibilidades de modificaciOn de la solicitud ha seæalado el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 

"( ... ) La Unica limitackn impuesta al solicitante respecto de la modificaciôn consiste 
en que Østa no debe implicar una ampliación del invento o de  la divulgaciôn 
contenida en la solicitud presentada. Contrarlo sensu, la modificaciOn de la solicitud 
podra concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar 
cuÆl Playa sido la redacciOn originariamente propuesta; por lo que aun cuando el 
canlbio sea sustancial con relaciôn a las reivindicaciones iniciales, 10 Unico relevante 
viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas 
racionalmente con fundamento en la descripciOn contenida en la solicitud inicial." 
(Proceso 21-I P-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 seæala en el recurso, sino 
DEFINIR una soluciOn tØcnica a un problema de esa indole, con las caracteristicas 
tØcnicas que debe tener el prod ucto. 

El hecho de no decirse expllcitamente en la reivindicaciOn que se trata de una 
etapa de un mØtodo NO significa, en forma alguna, que la expresiOn "seleccionado 
entre un grupo" NO sea un paso de un mØtodo, porque ese verbo indica realizar 
una acciOn y NO es la determinaciOn de una caracteristica tØcnica ni de estructura 
ni de funciOn. 

El solo mencionar que la comunicaciOn entre el medidor y el visualizador puede 
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ser alÆmbrica o inalÆmbrica ("tambiØn puede ser por cable") no da sustento para 
reclamar "una arquitectura cableada", pues ademÆs dd que en ningün lugar de la 
descripciOn se habla de "arquitectura", ese tipo de comunicaciOn es ampliamente 
conocido en el arte. 

Ahora bien, el Æmbito de la protección se amplio puesto que en la reivindicaciôn 
independiente: 1) se agregO la etapa de un mØtodo; 2) en ningün lugar de la 
descripciôn se menciona una "arquitectura cableada"; 3) la descripciOn no divulga 
un mØtodo para fabricar, ni el sistema de mediciOn, ni el de control, ni menos aün 
"los medios medidores"; y, como se aclarO en la resoluciOn que se impugna, 

� agregar la  selecciôn de un elemento a usar o enumerar los elementos de un 
componente como, por ejemplo, los de b) (compuestos de una fuente de 
alimentación, un procesador, etc.) en c) no es definir la relaciôn de estructura o 
funciôn de los componentes del producto que se pretende proteger, sino solo 
hacer una enumeraciôn de elementos y/o componentes sin ninguna relación ni de 
estructura ni de funciOn. 

Por 10 anterior, queda completamente claro que la modificaciOn al capitulo 
reivindicatorio no debe implicar una ampliación del alcance de la protección de la  
solicitud y que las nuevas reivindicaciones deben ser sustentadas racionalmente, 
con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial. Requerimientos 
Clue no se cumplen en el presente caso debido a que las nuevas reivindicaciones 
no pueden ser sustentadas adecuadamente de acuerdo con el contenido de la 
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 indicó que las reivindicaciones 2 a 11 no 
tienen enlace Iógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan una 
caracteristica tØcnica sino que se desvian al uso y/o a la presentaciOn de 
informaciOn de carâcter económico comercial, lo cual no es permitido, esto no 
significa que al allegarse un nuevo capitulo reivindicatorio no haya que verificar el 
sustento de las reivindicaciones en la divulgación inicial. 

Considera el recurrente con referencia a la descripciôn que "en la pÆgina 7 de la 
descripciôn en el tercer pØrrafo, se establece que ’Østa unidad [el visualizador] 
tendrÆ un reloj incorporado y podrâ contar con dispositivos de sonido y ôpticos 
para alertar al cliente...’ Por lo tanto la materia de la, reivindicaciôn 5 si estaba 
sustentada en la descripción como fue radicada inialmente. Ademâs, en la 
pâgina 9, ültimo pÆrrafo se establece que ’el visualizador podrÆ contar con un 
botón de reclamo del cliente al distribuidor’ y ademÆs que tendrØ ’un botOn con 
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seguro especial’. Todo 10 anterior claramente indica que la modalidad en la cual 
existe un medio que permita establecer una comunicaciôn activada por el usuario 
(reivindicaciôn 6) si estaba sustentada en la rnemoria descriptiva. .." (ver folio 111) 

Al respecto resulta pertinente aclarar que de acuerdo con la normativa aplicable la 
descripciôn debe divulgar la invenciôn de manera Clara y completa para que 
facilite su comprensión y para que "una persona capacitada en la materia tØcnica 
correspondiente pueda ejecutarla." (Art. 28 de la Decision 486), condiciOn que no 
se cumple en este caso, pues lo que se hace en dicho acÆpite de la solicitud es 
enumerar algunos componentes junto con su uso o efectos de los mismos para 

. procesar informaciOn o seæales y no se dan las indicaciones precisas para realizar 
el producto. 

Seæala el recurrente que "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 deido a la existencia de una 
falsa dependencia con la clÆusula 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 0 delimitan 
una caracteristica tØcnica sino que se desvian al uso y/o a la presentaciôn de 
informaciOn de carâcter económico comercial lo que no resulta ni tOcnica 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 0 delimitar una o mâs caracteristicas tØcnicas incluidas en la 

reivindicaciOn independiente, tal como se explica en el Manual Andino sobre 
patentes, al cual hace referenda el recurrente tratÆndose de este tema. En efecto, 
se seæala alli que "Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a 
caracteristicas particulares de un elemento de la reivindicaciOn independiente, 
indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preâmbulo o en la parte 
caracterizante de la reivindicaciOn independiente 0 pueda definir nuevos 
elementos", de donde se desprende que, en el primer caso, debe haber enlace 
lOgico entre las caracteristicas de la independiente y las de sus dependientes; en 
el segundo caso, se podria tomar como falsa dependencia, pero no es la prâctica 
comUn seguida por esta oficina ni a nivel internacional sino que esta generalmente 
se hace para establecer una interrelaciOn entre las categorlas de reivindicaciones, 
ejemplo: "procedimiento para fabricar el producto de las reivindicaciOn 1. . . ", lo cual 
no sucede con las reivindicaciones objetadas porque ellas no aclaran ni agregan 
caracteristicas tOcnicas incluidas en aquella, de estructura o de alguna supuesta 
funciOn entre los componentes de la misma, sino que se desvIan al uso de un tipo 
de seæal o a la consecuencia del uso de la serial. Tampoco se advierte entre ellas 
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una falsa dependencia de acuerdo con lo expuesto. 

Con respecto a lo que puede ser objeto patentable el articulo 14 de la Decision 
486 prevØ que las patentes se otorgarÆn para las invenciones, sean de producto o 
de procedimiento en todos los campos de la tecnologla,..." 

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 destinado a 
lienar una necesidad industrial que el estado de la tØcnica aün no ha satisfecho. En 
cambio, el objeto de la invenciOn de procedimiento se encuentra conformado por una 

10 
serie o sucesiOn de operaciones que inciden sobre una materia (sOlida, llquida o 
gaseosa) que se encamina a la obtencin de una cosa o de un resultado". (Otero 
Lastres, JosØ Manuel. Ob. Cit). En consecuencia, las invenciories susceptibles de 
patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de 
productos comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el 
ser humano ( ... ) puede referirse principalmente a cosas, substancias y medics de 
trabajo (en particular aparatos y dispositivos)". (FernÆndez-Novoa, Carlos. La 
ModernizaciOn del Derecho Espaæol de Patentes. Ed. Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). 
La invención 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 flsica 
(producto, dispositivo, mÆquiria, sustancia, composiciOri) o sobre una actividad 
(procedimiento, mØtodo, utilizaciOn)". (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 
1061, de 29 de abril de 2004). 

De 10 anterior se desprende que el producto debe revestir forma tangible y ser 
definido o bien por las caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas 
de funciOn entre los componentes de una estructura. 

Asi las cosas, el producto que se desea amparar rpediante patente debe ser 
tangible, teniendo en cuenta que busca Ilenar una necesidad industrial que el 
estado de la tØcnica 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 
ellos ni reivindicaciones que comprendan mezclas de caracteristicas no 
permitidas, debido a que se distorsiona el aporte real al estado de la tØcnica y no 
se cumplen finalmente las exigencias de tipo legal. 

Cuando el recurrente reconoce que "(...) si los componentes son ampliamente 
conocidos, el tØcnico medianamente versado en la materia deberla poseer 
experiencia y contar con un saber general suficiente en la materia y con una serie 
de conocimientos en el campo espeelfico de la invenciOn’ (Proceso 129-IP-2007) y 
obviamente podria alcanzar la regla tØcnica propuesta utilizando procedimientos o 
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mØtodos comunes, convencionales o ya conocidos en el area tØcnica y las 
sugerencias y conjunto de instrucciones revelados en la descripciOn." y luego 
habla de "( ... ) la tarea de implementar (a invenciOn" (ver folios 113 y 114), de un 
lado admite que se trata del uso de componentes convencionales y, del otro, que 
la descripción no divulga (a invenciOn de manera suficintemente clara y completa 
para que una persona capacitada en la materia tØcnica ’pueda ejecutarla" (Art. 28 
de la DecisiOn 486) 

Respecto a esto Ultimo es importante precisar que un "conjunto de instrucciones" y 
(a "implementaciOn de la invención" que menciona el recurrente funcionalmente 

. equivalen a un mero procesamiento de seæal, porque una seæal o una información 
no son mªs que portadores de material descriptivo no funcional, el cual por si solo 
no puede proveer aplicaciones prÆcticas para (a manufactura de un objeto (el 
sistema de mediciOn y control de consumo de energia). Atn mÆs, sin (a 
intervenciOn de los procesadores incluidos en dicho sistema, las instrucciones yb 
(a seæal no representan ni una funciOn ni mucho menos algo tangible, porque no 
se puede producir o manufacturar nada a partir de ellas. 

Resalta el recurrente "el hecho que la invenciôn 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 senalado ya un producto debe revestir una 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 

40dependientes relacionadas con "sistema de administraciôn, mediciOn y control del 
consumo de energia elØctrica" (producto) no reviste forma tangible porque ellas se 
redactaron en tØrminos del resultado a obtener mediante el uso de medios 
tØcnicos par procesamiento de seæales (informaciOn). 

Par otra parte, las reivindicaciones no se definieron por medio de caracteristicas 
de estructura o de funciOn entre los componentes de una estructura sino que 
incluyen mezclas de caracteristicas no permitidas como se evidencia de su 
redacción, por ejemplo: 1. Un sistema de mediciOn y control del consumo de 
energia elØctrica 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 (a anterior, la parte no subrayada son caracteristicas estructurales y la 
subrayada corresponde a caracteristica de uso o consecuencias del mismo. 
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Se reitera, por otra parte, que to reivindicado es simplemente el uso de aparatos o 
partes de estos ampliamente conocidos en el arte, por to que se denominan 
convencionales. Ws especificamente se reivindica el uso de algunos elementos 
de un sistema informªtico para administraciOn del suministro de energia, que 
incluye: "medios para medir el consumo de energia", "medios para visualizar 
datos del consumo medio", "medios de transmisiOn de informaciôn, "medios de 
recepciôn y procesamiento de información", etc. Se trata de una relaciOn de 
procesamiento de informaciOn (datos) Ilevada a cabo mediante el uso de dichos 
medios tØcnicos, razón por la  cual se considera que el capitulo reivindicatorlo en 

. cuestiôn se ye afectado por las disposiciones del articulo 21 de la Decision 486, el 
cual prevØ que productos o procedimientos ya patentados, conforme to establece 
el articulo 16 de la misma DecisiOn, no serªn objeto de nueva patente "por et 
simple hecho de atribuirse un uso distinto at originalmente comprendido par la 
patente inicial," 

Par to demÆs, no se define"la forma en que dichos elementos cooperan entre si", 
que el solicitante pretende asimilar at hecho de mencionarse unas 
interconexiones, pero no actara cuÆles son, tampoco se describen o definen. 
Ademªs, es sabido por cualquier persona normalmente versada en la materia que 
en el campo electrOnico existen formas muy claras para determinar la interrelaciOn 
de estructura o de funciOn entre los componentes de un producto, por eDo indicar 
tan solo que es bidireccional, de RE, "arquitectura" cableada, por infrarrojos a 
cualquier otro medio no significa de ningün modo determinar en una enumeraciOn 
de elementos la relaciOn de estructura o de funciOn entre ellos. 

40 datos 
se precisO que usar "medios de trabajo para adquirir datos. . visualizar los 

datos. . . concentrartos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos..." no constituye 
una caracteristica tØcnica 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 tØcnicos convencionales para procesar informaciOn, to que 
ademÆs de afectar las disposiciones del articulo 21 de la DecisiOn 486, hace 
incursa la materia reivindicada en las excepciones del articulo 15, literales d) y 1) 
por los motivos expuestos en el numeral 5 de la ResoluciOn impugnada, 

AdemÆs, una persona normatmente versada en la ’materia sabe que "utitizar 
medios de trabajo para adquirir datos. . . visualizar los datos. . . concentrarlos y 
retransmitirlos, recibirlos y procesarlos..." funcionalmente, equivale al mero 
procesamiento de informaciOn; adicionalmente, los datos, la informaciOn a una 
seæal no son mÆs que portadores de material descriptivo no funcional, el cual par 
si solo no puede proyeer aplicaciones prcticas para la manufactura de un 
producto (el sistema de administraciOn, mediciOn y control de servicios pUblicos). 
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En consecuencia, sin intervenciOn de un aparato de procesamiento (procesador), 
el sistema de administraciOn, mediciOn y control de servicios püblicos y los datos 
no representan ni una funciOn ni mucho menos algo tangible, porque no se puede 
producir o manufacturar nada a partir de ellos. 

Finalmente, expone el recurrente que "el articulo 21 de (a DecisiOn 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 disposición precisamente impide la concesiOn 
de patente a productos o procedimientos ya patentados, por lo mismo establece 
que no serÆn objeto de nueva patente "por el simple hecho de atribuirse un uso 
distinto al originalmente comprendido por la patente inicial." 

Tambi(§n cabe recordar lo dicho en (a resolución 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 gØnero de datos 
que se almacene en ella, una pantalla es independiente del tipo de informaciOn 
que se despliegue a travØs de la misma. 

De igual manera un sistema de administraciOn, mediciOn y control es 
independiente del gØnero de datos (información) y la forma en que procese esa 
informaciOn, los "medios medidores" son independientes de la ubicaciOn que se 

40 
les de, el "medio visualizador es independiente de la localizaciOn que Se le asigne 
o de (a informaciOn que despliegue para administrar servicios pOblicos. 

Asi las cosas, lo que el recurrente senala como caracteristicas distintivas no son 
caracteristicas tØcnicas, ni de estructura, ni de funciOn que sirvan para distinguir 
un "sistema" de administraciOn, mediOiOn y control de la forma como se reivindica. 

En conclusiOn, el objeto de (a solicitud, como el mismo recurrente (0 sena(a en su 
respuesta, consiste en usar "medios de trabajo para adquirir datos. . . visualizar los 
datos. . . concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos..." lo cual, por las 
razones expuestas, no constituye materia patentable conforme a Ia dispuesto por 
los literales d) y f) del articulo 15 de (a DecisiOn 486. 

En virtud de lo expuesto, no considera esta Oficina que sea del caso revocar (a 
decisiOn impugnada. 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
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Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. PCT/05-129980 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resoluciôn 19076 
de 27 de abril de 2009 por medio de la cual se negô una patente de invenciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Notfficar 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, entregÆndole 

iscopia de la misma, advirtiØndole que contra ella no procede recurso alguno por 
encontrarse agotada la via gubernativa. 

4 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE 
Dada en Bogota, D. C., a los 3Q SET, 2Q 

EL SUPERINTENDENTE DE INDIJSTRIA Y COMERCIO (E), 

Doctor 
Emilio Ferrero 
Carrera 4 No 72 - 35, piso 4 
Bogota D. C. 

\. G RLO MARCENARO JIMENEZ .-
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Iiidustria y Coniercio 
S I_I p F F I NJ T F N 1) F N F A 

EL SECRETARIO GENERAL AD- HOC 

CERTIFICA 

PRIMERO: QUE LA RESOLUCION No 19076 DEL 27 DE ABRIL DE 2009, 

PROFERIDA DENTRO DEL EXPEDIENTE 05-129980, ’POR LA CUAL SE NIEGA 

UNA PATENTE DE INVENCION", FUE NOTIFICADA AL DOCTOR EMILIO 

FERRERO MEDIANTE LISTADO NO 78 FIJADO EL 07 DE MAYO DE 2009 Y 

DESFIJADO EL 20 DE MAYO DE 2009. 

SEGUNDO: QUE LA RESOLUCION No 50154 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2009, ’POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", 

CONFIRMO LA DECISION CONTENIDA EN LA RESOLUCION No 19076 DEL 27 

DE ABRIL DE 2009, FUE NOTIRCADA AL DOCTOR EMILIO FERRERO 

MEDIANTE LISTADO No 176 FIJADO EL 09 DE OCTUBRE DE 2009 Y 

DESFIJADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2009. 

TERCERO: QUE EN CONSECUENCIA LAS RESOLUCIONES No 19076 DEL 27 

DE ABRIL DE 2009 Y 50154 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, QUEDARON 

DEBIDAMENTE EJECUTORIADAS EL 23 DE OCTUBRE DE 2009. 
fw 

SE EXPIDE EN BOGOTA D. C., A LOS OCHO (08) D1AS DEL MES DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIEZ (2010), A SOLICITUD DEL INTERESADO. 

Fernando B. 

PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ 

Al contestar favor indique el nrnero de 
radicaciOn consignado en el sticker 
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