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EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las previstas en el numeral 10
del articulo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucidon No. 64870 del 24 de noviembre de 2010, la
Direccion de Nuevas Creaciones denegdé la patente de modelo de utilidad
correspondiente a la creaciéon denominada “BOLETA ELECTRONICA ELECTORAL’,
con fundamento en los articulos 16 y 30 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de diciembre de 2010,
con los numeros 06-065916—00014-0000, el doctor Enrique Aranguren Laurens, en
calidad de apoderado de la sociedad solicitante SMARTMATIC INTERNATIONAL
CORPORATION, interpuso recurso de reposicidn y en subsidio de apelacién contra fa
citada Resolucién.

TERCERO: Que mediante Resolucién No. 31439 del 7 de junio de 2011 se resolvio el
recurso de reposicion presentado, confirmando la decisién contenida en la Resolucion
No. 64870 del 24 de noviembre de 2010, por encontrarla ajustada a derecho.

CUARTO: Que el recurso de apelacion se fundamenta, en sintesis, en los siguientes
argumentos:

Frente a la falta de claridad del capitulo reivindicatorio, la sociedad recurrente
argumenta que en el capitulo modificado allegado el 18 de mayo de 2010 se puede
apreciar en forma clara y evidente el tipo de interaccién con el que cuentan los
componentes que conforman el dispositivo reclamado (Fl. 277).

Agrega que: “Segun lo expuesto en la reivindicacion primera, en la cual se hace una
expresa indicacion del dispositivo y de sus caracteristicas esenciales, se sefiala y
describe como su componente principal, una matriz del tipo membrana de contacto de
posiciones o puntos sensibles al tacto, en donde dicha membrana de contacto esla
conformada de tres estratos: (i) uno superior que corresponde a una membrana que
posee bandas conductoras a lo largo de su cara inferior, (ii} una lamina espaciadora que
esta dispuesta entre la membrana superior y la membrana inferior, y (iii) una membrana
inferior dispuesta inmediatamente debajo de la lamina espaciadora y que tiene bandas
conductoras perpendiculares a aquellas bandas de la membrana superor; y donde la
base acopla un circuito glectronico controlador., Como puede notarse de bulto, en esta
descripcion, se hace especial hincapié en la conformacion y forma de operacién del
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elemento esencial del que depende el funcionamiento del dispositivo como un todo,
evidentemente descartada la posibilidad de que esta reivindicacién carezca de claridad
en torno al funcionamiento y composicion def dispositivo.” —Subraya original- (FI. 280).

Respecto a la forma de interaccion de los elementos que conforman el dispositivo
reclamado, asegura que la reivindicacién 2 establece “que las bandas conductoras de la
membranas superior (i) e inferior (ii) estdn conecltadas al circuito controlador dispuesto
cerca del elemento de bisagra que une la cubierta superior de la cafa con la base.”
Agrega, que a partir de esta reivindicacion puede entenderse que “la matniz del tipo
membrana de contacto, transmite los impulsos eléctricos que se crean analdgicamente
sobre elfa, a un circuito controlador a través de bandas conductoras.” (Fl. 280).

Sobre el circuito controlador, la recurrente argumenta que no es ofra cosa que el
“circuifo que se encarga de controlar las entradas analégicas (p. ej. las puisaciones
sobre la matnz del tipo membrana de contacto) y fas salidas digitales (p. e la
conversion de la entrada en pulso elecironicos para ser interpretados por un
computador en lenguaje binario). Considerando las mdltiples configuraciones
electronicas de un circuifo de control y dada la vastedad de mejoras, adaptaciones y
optimizaciones de las que pueden ser objeto, resulta impertinente, por decir lo menos,
que las reivindicaciones en cuestion limiten el dispositivo como un todo, mediante la
descripcion detallada de uno u otro circuito de control que, por su naturaleza, bien
puede ser especial o genérico y que, habida cuenta de esa caracteristica bien puede
ser sustituido sin que afecte al dispositivo en su conjunto en términos de func:onahdad %
operacién.” (Fl. 281).

Adicionalmente, asegura que, al parecer, la Oficina ha obviado las figuras presentadas
junto con la solicitud, en las cuales se pueden apreciar, de manera clara, la forma como
opera el dispositivo de acuerdo con lo descrito en la memoria descriptiva y las
reivindicaciones modificadas (Fl. 282).

En relaciébn con la novedad del dispositivo reclamado, la solicitante sefala que la
diferencia entre el documento US 6688517 (en adelante llamado D1) y la solicitud en
estudio radica en que ‘comprende una o varias tabletas que pueden conectarse
encadenadamente a un Conlrolador para una Red de Tabletas Téctiles y que por dicha
virtud pueda, en principio, parecer similar al dispositivo que se intenta reivindicar, la
verdad es que ambos dispositivos resultan radicalmente distintos entre si, pues
mientras que la invencién descnta en D1 comprende varias estaciones de votacion
complejas, cada una de ellas interconectadas entre si y, posteriormente, todas ellas
conectadas a un controlador central (TNC)..."”, mientras que en la solicitud en estudio
cada dispositivo es autbnomo y no tiene la necesidad de ser conectado a otro
dispositivo o controlador central (Fi. 283).

Sobre el controlador central de D1, la recurrente asegura que “as conexiones en
cadena para la entrada de datos han sido logradas en formas claramente distintas en
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cada solucién y sirven a propésitos diferentes, pues en D1 esta relacionada
directamente con la claridad y el procesamiento de los datos obtenidos, mientras que,
en contraste, en el dispositivo cuya proteccion se pretende, solo (sic) existe el interes de
capturar datos analogicos, de modo que represente una forma sencilla y conveniente
para la seleccién de opciones en una eleccién (p. ej. ‘Si’y ‘No’).” (Fl. 284).

Finalmente, la recurrente, ademas de indicar que la tarjeta reivindicada es una solucion
sencilla para el proceso de elecciones, también afirma que “ef dispositivo reivindicado
presenta una ventaja novedosa cuando devela un receptaculo que puede ufilizarse con
tarjetones pre-impresos” (Fl. 285).

QUINTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de apelacion interpuesto en los siguientes términos:

La sociedad recurrente argumenta que el nuevo capitulo reivindicatorio si permite
evidenciar de forma clara y evidente el tipo de interaccidbn con que cuentan los
componentes que conforman el dispositivo. Sobre el particular, cabe sefalar que,
contrario a lo argumentado por la recurrente, la solicitud no ensefia la forma de
interaccion entre los componentes que conforman el dispositivo, especificamente los
componentes de tipo eléctrico o electrénico.

Ademas, cabe indicar que una invencion debe estar divulgada de forma tal que una
perscna capacitada en la materia técnica pueda ejecutaria. De esta manera, la presente
solicitud debi6 divulgar la disposicidn electrénica de la invencion reclamada, es decir, se
debid divulgar la forma de conexién de los componentes y los circuitos electrénicos
conformados, informacion que no se encuentra en la solicitud.

Frente a los argumentos relacionados con la reivindicacion 1, es preciso sefalar que
reclama un dispositivo electrénico de boleta electronica para el ingreso de datos en una
votacion electoral, lo cual implica que dicho dispositivo comprende una serie de
elementos eléctricos adicionales a la membrana de contacto, elementos que no se
especificaron en la solicitud.

Por lo demas, la simple mencién de un circuito electronico controlador no es suficiente
para solicitar proteccion del mismo, mas aun cuando no hay referencia alguna de cémo
es la conexidn eléctrica de este dispositivo. Ahora bien, la reivindicacion ensefna que la
base acopla un circuito electrénico controlador; sin embargo, esto indica que el
dispositivo se localiza en la base, mas no define alguna caracteristica técnica, ni la
forma como podria relacionarse el mismo con la membrana de contacto.

En relaciéon con el argumento segun el cual a partir de la reivindicacion 2 se puede
entender la forma como interactian los elementos reclamados, cabe sefalar que esta
Oficina no esta de acuerdo con el mismo, toda vez que la mencionada reivindicacion
simplemente hace una ligera referencia de las bandas conductoras conectadas a un
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circuito controlador, es decir, no delimita, aclara o indica alguna caracteristica técnica
del dispositivo, ya que si se indica alguna conexién se debe aclarar el tipo de conexién
(serie, paralelo, serial, etc.), las terminales de conexién, la forma de cableado y demas
caracteristicas que conducirian de forma inequivoca a una disposicién electrénica.
Asimismo, las reivindicaciones deben definir la disposicion o configuracién fisica de los
componentes, lo cual no se evidencia en las reivindicaciones estudiadas.

Respecto a los argumentos relacionados con el circuito controlador, es preciso indicar
que la simple mencién de un componente no es suficiente para solicitar la proteccién
del mismo. En el presente caso, la solicitante hace referencia a un puerto de
comunicaciones conectado al circuito controlador. Sin embargo, esta forma de conexién
tampoco esta especificada en la solicitud, por ejemplo, es diferente que el puerto este
conectado a las salidas digitales que a las salidas analogas del controlador, toda vez
que el tratamiento de este tipo de sefales requiere de configuraciones electronicas
diferentes. De esta manera, se reitera que la simple mencién de un puerto de
comunicaciones no es suficiente al momento de evaluar las diferencias y el aporte de la
solicitud al estado de la técnica.

Frente a las figuras de la solicitud, cabe indicar que ninguna de ellas muestra un circuito
electrénico. Teniendo en cuenta que la materia reivindicada se refiere a un dispositivo
electronico, es de esperarse que, al menos, se presente una configuracidon general
(representacién en circuitos) de los componentes eléctricos y electrénicos.

Se suma a lo anterior, que para que una persona capacitada en la materia técnica
ejecute la invencion requiere de los planos eléctricos. No obstante, de las figuras
presentadas en la solicitud sélo es posible deducir la forma y configuracién externa del
dispositivo, pero no la configuracidn electronica del mismo. De esta manera, las figuras
no especifican de forma alguna la materia que se pretende reclamar.

En relaciébn con la diferencia que a juicio de la solicitante existe entre la presente
solicitud y D1, cabe aclarar que la comparacion realizada en el examen de
patentabilidad se hizo entre el dispositivo electronico de boleta electrénica reclamado en
las reivindicaciones 1 a 12 y la tableta de votacion de la anterioridad D1. El hecho de
que la anterioridad D1 se refiera a un sistema de tarjetas, e cual comprende un
controlador central, no es relevante para el estudio de la presente solicitud, comoquiera
que si bien es cierto que el dispositivo reclamado presenta un puerto de
comunicaciones para conectarse a otras tarjetas, eéste no es el objeto de la solicitud,
toda vez que no se ha reclamado ni descrito tal configuracion.

Asi las cosas, la tableta de votacién contenida en el documento D1 divulga la materia
reclamada, ya que dicha tarjeta comprende: (i) un cuerpo {56) provisto de una base, (ii}
una cubierta (65) provista de una lamina protectora transparente (Col. 10, lineas 44 a
48), (iii) un panel posterior (Figs. 16 y 17), una pantalla sensible al tacto (Col. 18, lineas
20 a 29), (iv) un circuito controlador (Figs. 16 y 17), una interface de comunicacion (Fig.
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3) y una fuente de poder (Fig. 4). Estos elementos son los mismos que conforman la
tarjeta reivindicada en la solicitud y, por lo tanto, ésta no es nueva.

Ahora bien, en relacidn con las diferencias que argumenta la solicitante entre las
conexiones de la solicitud y la anterioridad D1, se indica que el procesador de D1 no es
el objeto de comparacion de la presente solicitud. Adicionalmente, la solicitante no
ensefa las razones técnicas por la cuales el dispositivo solicitado presenta las opciones
de seleccion y el dispositivo de D1 no. Dado que ambos dispositivos comprenden las
mismas caracteristicas técnicas, es de esperarse que el resultado obtenido sea el
mismo. Finalmente, de existir diferencias, éstas deben ser explicadas con base en las
caracteristicas técnicas.

Por otra parte, es preciso advertir que la complejidad de D1 no puede considerarse en
el presente examen, toda vez que la comparacion se realizé entre tarjetas, pues estas
fueron el elemento reivindicado y, por lo tanto, sobre el cual debe evaluarse su
patentabilidad.

Finalmente, ni el receptaculo ni los tarjetones pre - impresos pueden considerarse en el
examen de novedad, debido a que estos no se especifican en las reivindicaciones, es
decir, no se reclama proteccion scbre los mismos y, mas importante adn, ninguno de
estos elementos se trata de un componente electronico que puede hacer parte de la
disposicion electrénica de |a tarjeta reclamada.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple
con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la
decision impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion No. 64870 del
24 de noviembre de 2010, por medio de la cual se denegé una patente de modelo de
utilidad.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolucién al doctor
Enrique Aranguren Laurens, quien actla en calidad de apoderado de SMARTMATIC
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INTERNATIONAL CORPORATION, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que
contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.,el 7 § NGO, 2012

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),

Racesd

RICARDO CAMACHO GARCIA

Doctor

ENRIQUE ARANGUREN LAURENS
earanquren@andinet.com
earanguren@ealabogados.com

&

Elaboré: Laura Vigtoria Camacho C.
Revisd: Jesis Fernel Garcia G. -
Aprobé: José Luis Salazar Loped ™ o
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