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TRAMITE . PATENTE DE INVENCION
ACTUACION . RECURSO DE REPOSICION
‘ TOTAL DE FOLIOS

LUIS FERNANDO PINZON GALINDO, Abogado en ejercicio y portador de la
Tarjeta Profesional N° 72.169 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en
calidad de apoderado de los sefiores: FELIPE RESTREPO CALLE, MARIA FERNANDA
ZUNIGA ZABALA, JHON ALEXIS GUERRA GOMEZ Y JOSE ALFREDO JARAMILLO
VILLEGAS., segun sustitucién de poder que se anexa.

Estando dentro del término legal comparezco a instaurar Recurso de Reposicion en
contra la resolucién N° 286852 del 31 de mayo de 2010, notificada mediante Listado
No. 95 consecutivo 11270 fijado en junio 10 y desfijado el 24 de junio del presente
". afio, mediante la cual se niepa el privilegio de Patente de Invencién a la creacion
denominada “Sistema para la percepcion de imégenes a través del tacto por
medio de una membrana vibratoria
FUNDAMENTOS :
1°) La citada Resolucion 28682 cita en sus considerandos primero a quinto los
antecedentes del tramite y lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisidén 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.
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2°) En el considerando sexto concluye que “las reivindicaciones 1 a 5.contenidas
en el folio 61, no cumplen con el requisito de sustento de descriptivo y novedad y
continua con consideraciones al respecto.

3°) Dichas consideraciones incluyen:
6.1. Objeto de la invencién, que incluye un resumen de la solicitud.

6.2.- No se aceptan las modificaciones de la solicitud original, donde concluye:
(,...)“Nb se aceptan el ditimo pliego de reivindicaciones, por cuanto la
_materia alli contenida esté ampliando la materia inicialmente solicitada’”.(...).

6.3.- No cumple con el articulo 28 :

Donde se manifiesta: “(...) El articulo 28 de la Decisién 486 conségra que
la descr_ipéiéh debera divulgar la invencién de una manera. suﬁcientemente
clara y completa para su..*comprenéiéh y para _'que una persona . capacitada en
la mater)'a:.té:‘:nfca correspondiente puéda gjecutaria” (...)

8.4.- No cumple el articulo 30 , _ g
Concluye que las reivindicaciones ‘,presehtadas no cumplen con el'.

requisitd sefialado ’pbr el articulo 30 de la Decision 486. R

8.5.- 5.- Determinacion del estado de la Técnica, donde se cita 1 documento, -

D1 que se aﬁArmégj ﬁqwé se relacionan con la météria de la solicitud en estudio.
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4.- En primer lugar se hace notar que ya se han presentado en tiempo y forma,
argumentaciones como las que siguen, a fin de demostrar el nivel inventivo, asi
como las condiciones de patentabilidad de la presente solicitud. Sin embargo, se
procede a reiterar esos argumentos ya elevados por el solicitante, sin agregar
materia o informacién nueva ni modificaciones a ésta solicitud, a efectos de
fundamentar ésta declaracion del solicitante, destinados a solicitar
respetuosamente, se revoque la Resolucion 28682 que niega la patente de
invencién de la presente solicitdd, y ademas manifiestan:

Respecto al punto 6.2. del que el examinador hacer alusién manifestando:

“““Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
sefiala lo siguiente:

"La vnica limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion
consiste en que ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la
divulgacion contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu._La
modificacién _de_la_solicitud podrd concretar el invento o reducir el
alcance de las reivindicaciones, sin importar cudl haya sido la redaccion
originariamente propuesta;, por lo que aun cuando el cambio sea
sustancial con relacion a las reivindicaciones iniciales. lo inico relevante
viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo
sustentadas racionalmente con fundamento en la descripcion contenida en
la solicitud inicial. ” (Subrayado es nuestro) '

Para el caso concreto y teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el
dltimo pliego de reivindicaciones, por cuanto la materia alli contenida estd
ampliando la materia inicialmente solicitada.

Es asi como el pliego reivindicatorio modiﬁdzda (folios 92 a 94) presenta
una membrana vibratoria 12.1 compuesta por 64 elementos receptores
12.2. distribuidos de forma matricial. Donde cada elemento receptor 12.2
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esta compuesto de un electroimdn 12.2.2 fijo a una tarjeta electrénica al
cual, en la parte superior. se ubica un imdn circular 12.2.1-c, sujeto a una
tela 12.2.]-con movimiento libre que a su vez es sujetado a los bordes de
un orificio circular de una superficie compacta 12.2.1-a. 7"

De lo anterior podemos manifestar que las modificaciones presentadas en el
documento de respuesta al segundo examen de patentabilidad no presentan una
ampliacién de la invencién descrita en la solicitud original, sino que por el
contrario concretan el invento, mostrando una implementacion especifica del
mismo que no se sale del alcance inicialmente trazado. Esta implementacion se
presenta con el objetivo de facilitar la comprensién de la invencion, de sus
componentes y las interconexiones entre ellos.

A continuacién se muestra de manera especifica como los elementos descritos en
la respuesta al segundo examen de patentabilidad son aplicaciones especificas de
lo descritos en la solicitud original, es decir como se concreta mostrando una
posible implementacién de ellos, sin ampliar bajo ninguna circunstancia su alcance

inicial.
Respecto de la presenta resolucién el examinador asevera que:

“En la solicitud inicialmente presentada, no se menciona ni se referencia
un imdn circular ni una superficie compacta, por lo cual estos elementos
son nuevos. Asi mismo, no se especifica que una membrana esté compuesta
por elementos receptores distribuidos en forma matricial. Estas son
caracteristicas nuevas anadidas a la solicitud, por lo cual la materia
contenida en las reivindicaciones modificadas no se acepta, en los
términos del articulo 34 de la Decision 486.”
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Esta aseveracion no es correcta, dado que si bien estos elementos (“el iman
circular” y la “superficie compacta” no se mencionan explicitamente en el
documento de solicitud original, si se hace referencia a ellos mediante el
“dispositivo de interaccién con el usuario” que se menciona_en la figura 1

elemento 14, en la descripcion detallada del invento pagina 4 lineas 3, 34 y 35 y

en la reivindicacién 1.

— —

La “membrana vibratoria compuesta por elementos receptores distribuidos en
forma matricial”, que contiene los imanes circulares y la superficie compacta, es '
una de las posibles implementaciones del “dispositivo de interaccion con el
usuario”, que se acoge a las caracteristicas descritas en el documento original y
por lo tanto concreta la descripcion del invento y ho agrega ningin componente
nuevo a la patente.

Adicionalmente se pueden encontrar en la solicitud original otras referencias a la
“membrana vibratoria” tales como “dispositivo que utiliza el usuario en las manos
para poder percibir las sefiales” en resumen del invento, pagina 1 lineas 12y 13,
y pagina 12 lineas 9y 10.

De igual manera para el “iman circular” se puede encontrar una referencia
general como “elemento especial” en la frase “...este modulo permite percibir
mediante un elemento especiél que se ubica en su dedo diferentes tipos de
frecuencias generadas pdr el dispositivo” descripcién detallada del invento pagina
5 linea 5. El documento de solicitud también menciona un “...un periférico que
representa por medio de campos electromagnéticos formas, figuras, colores y en
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general cualquier imagen...” en el resumen del invento pagina 1 linea 10 y pagina
12 linea 7, en esa referencia el “iman circular” permite una forma de generacion

de los “campos electromagnéticos” mencionados, por lo tanto es una acotacion

de la descripcion inicial y no un elemento nuevo.

El examinador continua manifestando:

“De acuerdo a lo anterior, se aclara que la modificacion de una solicitud
permite adicionar elementos cuando estos sean parte del estado del arte,
en ningiin caso es aceptable la insercién de materia nueva que se pretendu
proteger. Asi las cosas, las reivindicaciones 1 a 4y 10 a 12 (nuevo pliego
reivindicatorio que obra en los folios 92 a 94) no son aceptables, por
cuanto reclaman los nuevos elementos mencionados arriba.”

Coémo se expresé en la replica del parrafo anterior, la respuesta al segundo
examen de patentabilidad presenta una acotacion de los médulos inicialmente
descritos en la solicitud original, con el objetivo de presentar una de las posibies
implementaciones de la invencién descrita, y bajo ninguna circunstancia refleja “la
insercién de materia nueva” por lo cual no debe ser comparada con elementos

del estado del arte.

Respecto del punto 6.6 sobre la novedad el se precisa para la negacion de patente asi:

“““De esa manera, las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud en estudio se
refieren a un sistema que permite percibir imdgenes, formas, figuras y
colores, caracterizado porgue posee un médulo emisor de sefiales acaplable
a la anatomia de la palma de la mano, donde el modulo emisor utiliza
imanes para emitir campos magnéticos y. un sensor de posicion,

La anterioridad RU 2132565 (llamada DI de aqui en adelante) se refiere a
un sistema para la comunicacion entre personas con deficiencias auditivas
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y visuales, esta anterioridad posee las siguientes caracteristicas comunes a
la presente solicitud:

—Un miembro sensitivo que recibe sefiales desde una unidad de
informacion, acoplable a la anatomia de la palma de la mano (Fig. 1).

— Bobinas solenoides que generan campos magnéticos y fuerza magnética.
(Resumen)

— Extensiones disefiadas para la identificacion precisa de la posicion del
miembro sensitivo (Resumen).

Como se puede observar, la anterioridad DI comprende todas las
caracteristicas reclamadas en la solicitud, por lo cual la Oficina considera
que la materia del documento DI destruye la novedad de la presente

" solicitud.”””

No estamos de acuerdo con lo antes manifestado, ya que la invencién descrita
en la solicitud enviada se refiere a un sistema que permite percibir imagenes,
formas, figuras y colores, caracterizado porque posee un moédulo emisor de
sefiales para emitir vibraciones generadas por campos magnéticos y un sensor
de posicién. ‘

Mientras que el sistema descrito en la patente RU 2132565 (que también
llamaremos D1 de ahora en adelante) se refiere a un sistema que permite a
una persona con limitaciones visuales y/o auditivas el uso de un teclado de
computador o maquina de escribir, mediante el uso de de fuerzas que se
aplican a la mano del usuario, generadas por campos electromagnéticos y
varillas metalicas, y que se encuentran ubicados en posiciones especificas.

Estas dos invenciones representan sistemas sustancialmente diferentes por las
‘ . siguientes razones:

e DI esta limitado a la representacion de las caracteres tipograficos presentes en una
maquina de escribir o teclado de computadora y a la representacion de caracteres
braille, mientras que la invencién descrita en la solicitud original representa
formas, figuras y colores. Mediante el uso de la tecnologia descrita en D1 no es
posible la representacién de formas, figuras y colores, ya que estd disefiada para
representar solamente caracteres.
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e D1 utiliza varillas que suben o bajan segin la presencia o ausencia de campos
electromagnéticos que las empujan, esta configuracion estd limitada al envio de
sefiales binarias. Por el contrario el sistema descrito en la solicitud original utiliza
frecuencias que no estdn limitadas a un sistema binario, y que permiten una

transmisién mucho més amplia de informacion. Estas frecuencias, mediante el uso

de una codificacién especial permiten la representacion de formas, figuras y
colores previamente descrita que no solo no es posible con la técnica descrita en
D1, sino que no es cubierta por la misma.

®

D1 utiliza posiciones especificas en la mano para transmitir los caracteres tipograficos, asi
p p p p

por ejemplo, para transmitir la letra “a” el sistema puede enviar una sefial que se

representard como una fuerza aplicada por una varilla en la primera falange del dedo

indice (de nuevo a manera de ejemplo).

De _manera completamente diferente el sistema descrito en la solicitud utiliza la
velocidad de las frecuencias para transmitir la informacién, v_es completamente
independiente de la_ubicaciéon de la sefial en ]a mano del usuario, esto_permite la
representacién mas dindmica y amplia de la informacién que no es posible usando la

tecnologia descrita en D1

De acuerdo con las anteriores precisiones, es evidente que la presente solicitud
cumple con lo manifestado por la jurisprudencia _én diferentes oportunidades a fin
de definir reglas sobre patentabilidad, tal como lo ha expresado en Interpretacion
Prejudicial el Tribunal de Justicia en su proceso:

PROCESOQ N° 13-IP-2004

A De la invencién. De los requisitos de patentabilidad en

general.
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En el ambito de Ja doctrina, la invencién ha sido considerada como “la
solucién de un problema técnico aplicable a la industria, y que
proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado atil” (BAYLOS
CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda
edicién, Editorial Civitas, 1993, p. 695)._También ha sido definida la
invencién como una regla para el obrar_humano que contiene la
solucién_a_un_problema técnico hasta entonces no resuelto o
resuelto de manera insatisfactoria (OTERO [ASTRES, José Manuel:
Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invencidn y las
excepciones a la patentabilidad en la Decision 486 del Acuerdo de
Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC).(subrayado fuera de
texto) '

La invencién puede recaer sobre una entidad fisica (producto, dispositivo,
méquina, sustancia, composicién) o sobre una actividad (procedimiento,
meétodo, utilizacion).

En el caso de la invencién de producto, el objeto inventivo se halla
constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad
industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer. En cambio,
en el caso de la invencion de procedimiento, el objeto inventivo se halla
constituido por “una serie 0 sucesion de operaciones que inciden sobre
una materia (sélida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtencion
de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel. op.
cit.).

Por su parte, el Tribunal ha dicho qgue “el concepto de invencién, a
efectos de ser objeto de una concesién de patentes, comprende
todos aquellos nuevos productos o_procedimientos que, como

consecuencia de Ila actividad creativa_del hombre, impliquen un

" avance tecnolégico —y por tanto no _se deriven de manera evidente

del ‘estado de la técnica’—, y ademés sean susceptibles de ser
producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada
en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la
G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS
HUMANA?").(subrayado y negrilla fuera de texto)

A
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5°) Por lo anterior, se considera que no se justifica suficientemente la Resolucion
de denegatoria No. 28682 y se solicita que se revoque la resolucion y se
conceda la patente citada., por cumplir con los requisitos de patentabilidad
exigidos en los articulos 14, 18, 28 y 30 de la Decision 486/2000 de la Comision
de la Comunidad Andina de Naciones, por no estar incursa dentro del articulo 34
de la Decisién 486 de la CAN., ya que no amplia lo solicitado inicialmente.

6°) Ademas, cumple con el Articulo 16, 28 Y 30 de la Decision precitada, en cuanto
a que presenta Novedad, claridad, sustento de ias reivindicaciones en el capitulo

descriptivo.
PETICION:

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, comedidamente solicito a ese Despacho
se estudie nuevamente el presente caso, se revoque la resolucion N° 28682 del 31
de mayo de 2010, notificada mediante Listado No. 95 consecutivo 11270 fijado en
junio 10 y desfijado el 24 de junio del presente afio, mediante la cual se niega el
privilegio de la Patente de Invencién a la creacion denominada “Sistema para la
percepcién de imdgenes a través del tacto por medic de una membrana
vibratoria” y como consecuencia de esta actuacion se CONCEDA el privilegio,

teniendo en cuenta las razones expuestas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO :

Fundo mi peticién en los articulos 50 y siguientes del C.C.A.; Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina y demas normas concordantes sobre la materia.
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Seiiores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: EXPEDIENTE 06- 3497+

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ, Apoderado especial en el proceso
de la referencia, respetuosamente manifiesto a Usted que sustituyo el poder
que me fue conferido por el solicitante, en cabeza del doctor LUIS
FERNANDO PINZON GALINDO, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
79399935 expedida-en Bogota y la Tarjeta Profesional No. 72169 del Consejo
Superior de la Judicatura; quien queda facultado para actuar, en los términos
del poder a mi otorgado y en general para proceder de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 70 del Céridigo de procedimiento Civil Colombiano. -

. = .,,/}M

CARLOS ORLANDO MAYAR. LUIS FERNAND@ PINZON G.
C.C No. 17.117.418.- Bogota C.C. 79.399.935 — Bogota
T.P. No. 17.402 del C.S.J. T.P. No. 72.169 del C.S.J.
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? SU?E’RINT&NDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

_ REsoLUcIoN No: 81024
Por la cual se resuelve un recurso de repos:c:on

Rad PCT/OG 034977

Co  EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34
del amculo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

| CONSIDERANDO:

PRIMERO: ‘Que mediante Resolucion No. 28682 del 31 de mayo de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegé la solicitud de patente de invencion a
la creacién denominada “SISTEMA PARA LA PERCEPCION DE IMAGENES A
TRAVES DEL TACTO POR MEDIO DE UNA MEMBRANA VIBRATORIA", con
fundamento en el articulo 16 de: la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad

- Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de novedad, por tratarse de
‘ materta dlvulgada en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escnto radicado en esta entidad el 1 de julio de 2010, con el
No. 06-034977-00008-0000, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, los sefiores FELIPE RESTREPO CALLE, MARIA FERNANDA ZUNIGA
ZABALA, JOHN ALEXIS GUERRA GOMEZ y JOSE ALFREDO JARAMILLO

VILLEGAS, interpusieron recurso de reposicion contra la citada Resolucaén con

fundamento en los argumentos que a continuacién se sintetizan:

Los recurrentes sostienen que “la respuesta al segundo examen de patentabilidad
presenta una: acotacién de los médulos inicialmente descritos en la solicitud onglnal
con el objetivo de presentar una de las posibles implementaciones de la invencién

descrita, y bajo ninguna circunstancia refleja “la insercién de materia nueva’ por lo cual
no debe ser comparada con elementos del estado del arte.” (Fl. 119, Parr. 3).

* Asegura, que “la invencién descrita en la solicitud enviada se refiere a un sistema que

permite percibir imagenes, formas, figuras y colores, caracterizado porque posee un
médulo emisor de sefiales para emitir vibraciones generadas por campos magnéticos y
un sensor.de posicién, Mientras que el sistema descrito en la patente RU 2132565 (que.
también llamaremos D1 de ahora en adelante) se refiere a un sistema que permite a.
una persona con limitaciones visuales y/o -auditivas el uso de un teclado de computador
o méquina de escribir, mediante el uso de fuerzas que se aplican a la mano del usuario,
generadas por campos electromagnéticos y varillas metdlicas, y que se encuentran
ubicados en posiciones especificas.” (FI. 120, Parrs. 3y 4)

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion mterpuesto en los siguientes términos:

3.1. Sobre los argumentos relacionados con la no aceptacnon de una modificacién a la

. solicitud

Los recurrentes sostienen que la respuesta al segundo examen de- patentabilidad

‘presenta una acotacion de los modulos inicialmente descritos en la sohc;tud onglnal lo
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contener materia adicional a la presentada en la solicitud inicial.
3 2. Sobre los argumentos relacionados con la falta de novedad de la _solicitud ~

Es preciso aclarar, que en virtud del articulo 14 de la Decision 486 se otorgarén
patentes a las invenciones de producto o procedimiento cuando cumplan los requisitos
de novedad, nivel inventivo:y de aplicacién industrial. Para el efecto de la decision de
otorgamiento o denegacion de dicha patente, son las reivindicaciones las que brindan el
punto de comparacién frente al estado de la técnica, toda vez que son ellas las que
definen la materia reivindicada en la solicitud y las que poseen las caracteristicas
técnicas esenciales del objeto reclamado. Sobre las reivindicaciones, la doctrina dice
que: “.. todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto
pnnc:pa/ (...) que se define en-la primera reivindicacion, cuyo contenido debe
concretarse a enunciar la caracteristica o el conjunto de caracteristicas que reflejan la
novedad del invento. Es, por lo tanto, la primera reivindicacién expresion exacta de la

“novedad del nivel inventivo o, 1o que es igual, de su ob/eto principal. El privilegio

otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicacién...™.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado al respecto:
“..las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a
que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea
patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y-concisas. Su
fundamento radica pues en la descripcién respectiva, de forma tal que el alcance de la
reivindicacién corresponda y se justifique con el contenido de aquella™.

'Debe tenerse -en cuenta, que las reivindicaciones deben contener todas las

caracteristicas técnicas esenciales que definen la invencidn y la hacen diferente del
estado de la técnica y, por lo tanto, constituyen la solucion al problema técnico que
intenta resolver la invencion. De esta manera, los términos relativos a aspectos no

‘técnicos, tales como resultados alcanzados y ventajas comerciales, no se consideran

caracteristicas técnicas de la invencion. Si se aceptaran dichos aspectos no técnicos
implicarfa definir el problema técnico a resolver, y el alcance de.la reivindicacion
incluirfa no sélo la solucién propuesta por el sollcnante. sino todas las alternativas
presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Examinador al realizar la comparacion de
las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién, tal y como estan definidas en la

- reivindicacién independiente 1, a saber: un médulo emisor de sefiales acoplable a la
“anatomia de la palma de la mano que contiene imanes (Fl. 61), con el estado de la

técnica, definido por el documento D13, encuentra que la solicitud carece de novedad,

1 Andrés Moncayo von Hase Derecho de Patentes, ob. Cit. Pp. 118 y 118,

2 Proceso 106-1P-2002, publicado en la G.0.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR
INCORPORADO

3hitp://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?.

Paginaddes
Al contestar favor indique el nimero $ Sede Cenwo; Camera 13 No. 27-00 pisos 2, 5,7 y 10 PBX: 5870000 .
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av, Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 "Tel 5737020

Cod Verificacion: 129978742 : Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01800 910165

Web: www.sic.gov.ca e-mail:
" - Bogota D.C. Colombia



e

3 ik
L

A

L

&

b
(3




