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Rad. PCT/07-09902

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién N° 28681 del 31 de mayo de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegé la solicitud de patente de
invencién a la creacién denominada “CIRCUITO ELECTRONICO DE DETECCION
DE UNA CORRIENTE DE FALLA EN UNA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DE
MEDIA TENSION”, con fundamento en los articulos 14,18, 28, 30 y 34 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al estimar que la misma,
ademas de no divulgar ta invencién, no cumple con el requisito de nivel inventivo y
las reivindicaciones no tiene sustento descriptivo a la luz de lo dispuesto en el
articulo 30 de la mencionada Decision andina.

SEGUNDQO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 1 de julio de 2010,
con el numero 07 009902 00014 - 0000, el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad
de apoderado de la sociedad Abb Technology Ltd, interpuso recurso de reposicion
contra la citada Resolucién, con fundamento en los argumentos que a continuacion
se sintetizan:

El recurrente indica que la Resolucion impugnada rechaza el capitulo reivindicatorio
allegado el 15 de febrero de 2010, por cuanto dicho capitulo amplia la materia
contenida en la solicitud inicial. Agrega que esta Oficina se equivoca “puesto que
cada elemento y funcidén recitados en efecto esta perfectamente divulgado en
el Capitulo Descriptivo.” -negrilla y subrayado fuera de texto original-

Asimismo, sostiene que con base en el capitulo reivindicatorio tenido como base parala -
denegacion de la presente solicitud el invento es un ‘“circuifo electronico”, por lo que la
pregunta que debe hacerse este Despacho al resolver el presente recurso es “si ef
Capitulo Descriptivo y las Figuras en efecto aportan suficiente informacion para que
una persona medianamente versada en el arte, puede o no reproducir el invento,
es decir, armar y poner a funcionar un circuito igual al descrito”.

El apoderado manifiesta que esta Oficina en ninguno de los examenes de fondo,
dio una razén especifica de por qué considera que una persona medianamente
versada en el arte puede o no reproducir el invento.

Adicionalmente, indica que “el Capitule Descriptivo esta lleno de detalles sobre los
circuitos esquematicamente ilustrados en las Figuras 4 y 5, que corresponden
modalidades preferidas del circuito reivindicado”.
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Finalmente, el apoderado afirma que teniendo en cuenta el plazo tan corto para
presentar el recurso de reposicion, le ha sido imposible a su representada allegar
una prueba documental para controvertir la conclusidn de esta Oficina. Sin
embargo, “mi represenfada ha solicitado la declaracion del Ingeniero Velasco
Valcke dentro del presente recurso para que pueda aportar su testimonio en
relacién con esta prueba”.

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

En relacién con el argumento segun el cual esta Oficina se equivoca “puesto que
cada elemento y funcion recitados en efecto esta perfectamente divulgado en
el Capitulo Descriptivo.” -negrilla y subrayado fuera de texto original-, este
Despacho sostiene que, tal como se menciona en el pliego reivindicatorio no
aceptado, la caracterizacién de! elemento reclamado se realiza con base en la
configuracion del microcontrolador (27), es decir, que la reivindicacion pretende
definir un circuito electrénico por medio de la programacién implementada en el
microcontrolador, lo cual no corresponde a una caracteristica técnica valida para
definir una invencion.

Ahora bien, definir el objeto por medic de la configuracién (programacion) del
microcontrolador, constituye una ampliacion de materia, toda vez que en la solicitud
inicial no se habia indicado tal configuracién, se indicaba lo siguiente: “Analizar el
perfil de la onda generada por la sequnda bobina toroidal (7) a partir de los niveles
de tensién entregados por el primer amplificador operacional (28) y el segundo
amplificador operacional (28°)” (FI. 243).

Como se observa, evidentemente es una ampliaciéon de la materia, ya que el
analisis del perfit de onda corresponde a materia que no ha sido divulgada en la
solicitud inicial. El analisis de perfil de onda reclamado implica la aplicacién de un
algoritmo en el microcontrolador, algoritmo que no aparece divulgado en la solicitud
inicial.

Ahora bien, la solicitante indica que la frase “incrementar un namero de conteo
cuando dicho perfil de onda corresponde a una situacién de corto circuito”, ha sido
divulgada en la pagina 11 del capitulo descriptivo (FI. 199). Sin embargo, en tal
pagina no aparece esta referencia, lo que la Descripcion menciona es que: “si /a
cormriente de falla es permanente, el microcontrolador (27) efectia la secuencia
completa respetando la cantidad de conteos”. Como se puede ver la descripcién no
divulga en ninguna parte que el microcontrolador incremente el nUmero de conte
de manera que esta caracteristica también constituye ampliacién de materia.
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De acuerdo con lo anterior, el nuevo capitulo no es aceptable porque excede la
proteccién reclamada en la solicitud inicialmente presentada.

El recurrente sostiene que este Despacho al resolver el presente recurso debe
preguntarse es “si el Capitulo Descriplivo y las Figuras en efecto aportan suficiente
informacién para que una persona medianamente versada en el arte, puede o no
reproducir el invento, es decir, armar y poner a funcionar un circuito igual al
descrito”. Sobre el particular, se aclara que la descripcidbn no presenta la
informacién suficiente para que la persona medianamente versada en la materia
pueda reproducir el circuito reclamado; por el contrario, la descripcién se enfoca en
el procesamiento de sefiales mediante el uso de medios técnicos.

Del mismo modo, la descripcion en lugar de indicar la forma como se conectan © se
acoplan los componentes del circuito de deteccién de fallas, se centra en ensefar
como estos elementos procesan las senales de control adquiridas. De esta manera,
es posible ver que en ningun aparte de la descripcion se menciona la forma como
se ejecuta (fabrica) el circuito reclamado, no se menciona cémo se interconectan
los elementos, ni la clase de acople existente entre los mismos.

Asi que, la informacién contenida en el capitulo descriptivo no es suficiente para
armar y poner a funcionar el objeto descrito, toda vez que la unica informacion
aportada por la solicitante se refiere es al procesamiento de sefiales, no al circuito
electrénico como tal.

En cuanto a que esta Oficina en ninguno de los examenes de fondo dio una razon
especifica de por qué considera que una persona medianamente versada en el arte
puede o no reproducir el invento, se aclara que, contrario a lo afirmado por el
recurrente, este Despacho ha sido enfatico en las objeciones planteadas a la
descripcion y las razones de tales objeciones, asi pues, en el Oficio No. 3532 del
20 de marzo del 2009, se indico que la solicitud presentaba una traduccion
deficiente, errores de trascripcién y fallas en la redaccién (Fls. 176 a 180).

Posteriormente, en el Oficio No. 11133 del 2 de Octubre de 2009 se comunicd
textualmente que la descripcion calificada “no permite identificar una forma clara y
completa de la mejora considerada patentable porque dicha descripcion se centra
en el procesamiento de sefiales mediante el uso de medios técnicos, mediante la
enumeracion de los componentes incluidos en las figuras y en mencionar ef
comportamiento de dichos componentes en el procesamiento de las sefiales o
informacion” (Fls. 227 a 234).

De manera que esta Oficina ha trasladado debidamente la razén precisa por la cual
una persona medianamente versada en la materia no puede reproducir el invent\
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(circuito reclamado), esto es, porque la descripcidén se centra en el procesamiento
de sefales en lugar de indicar las instrucciones necesarias para que dicha persona
ejecute (fabrigue) el objeto aqui reivindicado.

Respecto a que “ef Capitulo Descriptivo esta lleno de detalles sobre los circuitos
esquematicamente ilustrados en las Figuras 4 y 5 que corresponden a
modalidades preferidas del circuito reivindicado”, esta Entidad manifiesta que en
relacién con el circuito de la figura 4 la descripcion indica: “Ef circuito electronico
(5), tal cual esté esquematizado en la Figura 4, estd compuesto por una bobina
toroidal (6) que es la responsable de entregar la energia para la carga de un
capacitor (26) que actua de fuente y que provee energia para el funcionamiento del
microcontrolador (27) los operacionales (A1 28, A2 28’ y A3 29) y la bobina (8) del
mecanismo de apertura (4)".

Las demas indicaciones detalladas para el circuito se refieren a la configuracion
(programacién) del microcontrolador, lo cual no corresponde a materia técnica. En
el parrafo anterior no se describe ningun detalle de! circuito, simplemente se
mencionan los componentes dibujados y el uso de la bobina como fuente de
alimentacion.

Ahora bien, en el circuito de la figura 6 tampoco aparece una descripcidn
estructural, pues alli simplemente se mencionan los elementos sin establecer como
estan conectados o como es el acople entre ellos, de manera que no puede decirse
que ta descripcion realmente describe unos circuitos, toda vez que la descripcion
se centra en el procesamiento de sefiales llevado a cabo por el microcontrolador
(27).

En relacion con la practica de la prueba a la que hace referencia el apoderado, este
Despacho estima que la misma no es procedente, ya que la oportunidad
legalmente prevista para ello no es con el recurso de reposicion, tal como lo
estipula el articulo 56 del Cédigo Contencioso Administrativo: “Los recursos de
reposicién y de apelacién siempre deberan resolverse de plano, a no ser que al
interponer este Ultimo se haya solicitado la practica de pruebas, o que el
funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarias de oficio”

Finalmente, se puntualiza que el recurrente no desvirtué las objeciones
presentadas a la claridad, patentabilidad y nivel inventivo de la solicitud denegada,
las cuales se ratifican y, por ende, son suficiente motivo de denegacion de la
solicitud.

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 merit
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para revocar la decision impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria
y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisién contenida en la Resolucion N°
28691 del 31 de mayo de 2010, por medio de la cual se denegé la solicitud de
patente de invencién a la creacidon denominada “CIRCUITO ELECTRONICO DE
DETECCION DE UNA CORRIENTE DE FALLA EN UNA LINEA DE ENERGIA
ELECTRICA DE MEDIA TENSION”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
Resolucion al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad
Abb Technology Ltd, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y

advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agot
la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C, alos 05 ABR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAYY COMERCIO,

N

JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor

CARLOS R. OLARTE
Diagonal 34 N° 5-28
Bogota D. C.

(02066
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