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CORREO CERTIFIcCADO SUPERINTENDENCIA

RICENTENARIO
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Radicacién: 7-33659- -12-0 Fecha: 2010-02-22 08:13:03
Tramite : 11 PATENTEIYII

Evento : 378 FASENACIONALI

Actuacién: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : HUMBERTO RUBIO CAMACHO Folios 1

Sefor (a) (es)

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
CRA. 7 NO. 74 - 64, OF. 506
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 9271

Fecha : 19/02/2010

Expediente : 7-33659

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le 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 término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
namero de resolucidn a través de la opcidn servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que 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 cantestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-810165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT 07 033659

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 53148 del 23 de octubre de 2009, Ia
Superintendencia de Industria y Comercio, nego el privilegio de patente de invencion
a la creacion denominada: “SISTEMA DE PREPAGO PARA MEDIDORES DE
ENERGIA ELECTRICA POR TARJETA INTELIGENTE SIN CONTACTO CON
DISPOSITIVO AUTOMATICO DE CORTE DE SUMINISTRO".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicadc en esta entidad el 6 de noviembre de
2009, bajo el numero 07 033659 00010 - 0000, el doctor Humberto Rubio Camacho,
en su calidad de apoderado de la sociedad lusa S.A. de C.V., interpuso recurso de
reposicion contra la decision contenida en la citada resolucion, con el objeto de que se
revogque y en su lugar se profiera otra en la que se otorgue el derecho a la patente de
la invencién.

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

Senala el recurrente:

“[...] Me permito manifestar que no compartimos la posicién tomada por ese
Despacho, toda vez que la presente solicitud de invencion se trata de un sistema
prepago que comprende un medidor electronico que incorpora el sistema prepago,
especificamente para medidores de electricidad, que tiene tres funciones
principales: 1) descargar la cantidad de Kwh. prepagados a agregar al medidor
electronico de energia; 2) recibir los datos de energia consumida durante la vida del
medidor, llicitos cometidos al medidor, tales como desconexiones, inversiones y
presencia de derivaciones, sin la necesidad de contratar un lecturista o incorporar
sistemas sofisticados y costosos; y 3) evitar descomposturas y desgaste mecanico
del medidor, io que soluciona un problema técnico como se desprende de lo
indicado.

El sistema se ha definido por las caracteristicas de funcion entre los componentes,
en concordancia con la parte descriptiva y con las reivindicaciones redactadas en
direccion al sistema prepago con sus elementos constitutivos.

La presente invencion proporciona un sistema y método de prepago para la
medicion de energia eléctrica con comunicacion de datos sin contacto, en donde el
medidor electronico esta completamente integrado de una sola pieza, cubierto

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
1 Fax: 5870284, t.inea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. ~ Colombia
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totalmente y sin contacto con el exterior. De acuerdo con la modalidad preferida, el
sistema y método de prepago de medicion de energia reduce los costos de
instalacion proporcionando un medidor electrénico integral que permite la
comunicacion de datos tanto al medidor del usuario como al proveedor del
suministro de la energia eléctrica sin utilizar las lineas de energia existentes o
equipos de transmisién de comunicaciones via MODEM adicionales. Ademas, y de
acuerdo con las modalidades preferidas de la invencion presente, la comunicacion
de datos sin contacto se proporciona a través de un médulo de prepago de tarjeta
inteligente lector-escritor sin contacto integrado en el medidor electronico, en donde
la tarjeta inteligente transfiere directamente al medidor datos det monto comprado y
también recibe y almacena informacion sobre variables del funcionamiento del
medidor asi como ilicitos que son transferidos en la base de datos del proveedor del
suministro de energia cuando se recarga la tarjeta inteligente sin contacto. El
sistema de prepago de energia permite el pago del servicio de suministro antes del
consumo a través del uso de una tarjeta inteligente sin contacto. La tarjeta
inteligente sin contacto se carga con fondos en una terminal de punto de venta o
directamente en la central del proveedor de suministro de energia.

En la presente invencion, el cliente recibe la electricidad proveniente de la estacion
generadora sobre las lineas de transmision directamente en su medidor y no es
necesario conectar el medidor a ninguna terminal de comunicacion o equipo externo
que sirva de enlace (por ejemplo, enlace infrarrojo, conexidn directa por cable, un
enlace de RF o comunicacion por medio de la linea de CA) para controlar el
suministro de electricidad.

De acuerdo con lo expuesto la invencion si puede ser considerada desde un punto
tangible, y el hecho que tenga alguna relacion comercial dentro de sus etapas, de
ninguna manera le resta importancia, ni mucho menos la calidad de patente, pues
no esta sujeta ni ligada a un computador; lo nuevo e inventivo radica en la
disposicion de estos elementos para llegar a un sistema de prepago nuevo que
permite ejecutar ciertas funciones. En éste orden de ideas no se puede asimilar a un
uso de aparatos conocidos porque no se esta reivindicando cada uno de ellos sino
un todo que conduce a un producto nueve que mediante su funcionamiento produce
unh resultado.

Adicionalmente, en el Acto Administrativo impugnado su Despacho sefiala que no
hay concordancia entre la descripcion y las figuras 1y 2 anexas al presente tramite.

Al dar respuesta a la Accion Oficial proferida por su Despacho mediante Oficio No.
3574 de 06 de marzo de 2.009, fueron aportadas nuevas Figuras caracteristicas 1y
2, junto con su respectiva descripcion, ajustandose al requisito de claridad
consignada en el articulo 28 de 1a Decision 486 y que de manera atenta solicito a su
Despacho valorar y estudiar en Ia presente etapa procesal.

Con motivo de la respuesta a la accién oficial proferida por su Despacho y con base

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
2 Fax: 5870284, Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: infof@sic.gov.co
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en las aclaraciones y precisiones efectuadas, consideramos que quedaba
abiertamente superado lo relativo al articulo 15, por tal motivo y en cumplimiento del
principio de economia procesal, no hicimos pronunciamiento al respecto’”.

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

1. NORMA APLICABLE

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

El articulo 15 reza: “No se consideraran invenciones:

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaieza, los procesos
biologicos naturales, el material biologico existente en la naturaleza o aquel que pueda
ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

c) las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades econdémico-comerciales;

e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico, como tales; y,

f) las formas de presentar informacién”.

Elarticulo 18 de la norma comunitaria expone que: “Se considerara que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se refiere al uso de un medidor de una sola
pieza, cubierto y sin contacto con el exterior, que incorpora un sistema de prepago y
un método para controlar el suministro de energia eiéctrica y obtener informacion del
medidor mediante tarjetas inteligentes sin contacto.

Sede Centro; Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2.5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador. 5870000
3 Fax: 5870284, Linea 8800-910 165
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De otra parte, el pliego reclama un sistema de prepago y control de suministro de
energia eléctrica utilizando una tarjeta inteligente sin contacto para medidor
electronico.

Mediante la Resolucion 53148 del 23 de octubre de 2009 la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvid negar la solicitud de patente antes referenciada por
cuanto fa misma no cumple los requisitos establecidos en la Decision 486.

Para impugnar la decisidn adoptada argumenta el recurrente no estar de acuerdo con
la posicion tomada por el Despacho por cuanto la presente solicitud se trata de un
sistema prepago que tiene tres funciones principales. Adicionalmente el sistema se ha
definido por las caracteristicas de funcion entre los componentes, en concordancia
con la parte descriptiva y con las reivindicaciones redactadas en direccién al sistema
prepago con sus elementos constitutivos.

Respecto a lo anterior, cabe aclarar que las funciones que realice el medidor hacen
parte de los resultados del uso del mismo, lo cual no puede considerarse como
caracteristica técnica de un sistema. Por otro lado, la definicion por medio de
caracteristicas de funcion que el solicitante reclama no es técnicamente aceptable,
toda vez que se entiende como caracteristica de funcion el uso que tiene de manera
individual cada componente del sistema como, por ejemplo, un microcontrolador para
controlar. A su vez no se admite como caracteristica técnica de ia invencion la simple
enumeracion de componentes, sin establecer ningtn tipo de relacion entre los
mismos.

Por otra parte, un producto conformado por componentes electronicos tal como un
contador de energia, debe estar definido por medio de caracteristicas estructurales,
del tipo: conexiones, acople, cableado y demas, que son las que permiten establecer
el verdadero aporte de la solicitud y las diferencias de esta con el estado del arte. Por
lo demas, una reivindicacion definida por medio de caracteristicas funcionales no es
admisible cuando puede ser definida por medio de caracteristicas no funcionales. Un
sistema constituido por componentes electrénicos siempre se puede definir por medio
de caracteristicas estructurales, de manera que la definicién dada en la solicitud no es
técnicamente admisible y atenta contra la claridad y definicidén exigidas a la solicitud.

Argumenta el recurrente que la presente solicitud proporciona un sistema y método de
prepago para la medicion de energia eléctrica con comunicacién de datos sin
contactos, en donde el medidor electronico esta completamente integrado en una sola
pieza, cubierto totalmente y sin contacto con el exterior. De acuerdo a lo anterior el
objeto de la solicitud si puede considerarse tangible y el hecho de que tenga relacion
comercial dentro de sus etapas, no le resta importancia.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
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Con respecto a este punto, este Despacho considera que la presente solicitud se
refiere a un elemento tangible. Sin embargo, dada la naturaleza del sistema, este
debe caracterizarse como tal, no por medio de usos, relaciones comerciales,
resultados, ya que estos elementos son independientes del sistema de manera que no
pueden constituirse como caracteristicas técnicas fundamentales de la invencion.

Continua afirmando el recurrente que lo nuevo e inventivo radica en la disposicion de

elementos para llegar a un sistema prepago novedoso, que permite ejecutar ciertas
funciones.

Al respecto es importante anotar que si lo nuevo radica en la disposicion de
elementos, debe ser esta disposicion la que se reclame, no las funciones que ejecuta
el sistema. Una disposicion de elementos necesariamente debe definirse por medio de
caracteristicas estructurales no por medio de caracteristicas funcionales, ya que tales
caracteristicas son las que permiten evaluar si efectivamente la solicitud posee la
novedad y la altura inventiva que reclama el solicitante.

Por otro lado, respecto a las figuras, el recurrente argumenta que en respuesta al
Oficio No. 3574 fueron aportadas nuevas figuras caracteristicas 1y 2, junto con su
respectiva descripcidn.

Sobre el particular, cabe aclarar que el solicitante presento un memorial el 27 de Julio
del 2009 como respuesta al Oficio No. 3574. En tal documento se modifico la
descripcion y las reivindicaciones, pero no se aportaron nuevas figuras tal como aduce
el recurrente, situacion esta que se puede constatar en la lista de anexos relacionada
en el folio 75 del presente expediente.

Por ofra parte, en la nueva descripcidon se corrigieron los errores con respecto a la
confusion de la figuras, sin embargo en el folio 87 sigue apareciendo una referencia a
la figura 2 que no es clara.

De otra parte en relacion con lo manifestado por el recurrente sobre las objeciones
relativas al articulo 15, el recurrente anota que por motivos de economia procesal no
se pronuncia al respecto, puesto que considera que las objeciones quedan superadas,
dada la respuesta presentada con anterioridad a la accién oficial proferida por este
Despacho. . {

Cabe agregar que para este Despacho es fundamental que se hubiera sustentado en
la respuesta a la accion oficial, los motivos que le permitiria dilucidar el porque deben
quedar superadas las objeciones con respecto al articulo 15.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
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Finalmente el recurrente reitera que la decision del Despacho resulta equivocada e
injusta, dado que en la misma no se consideré la importancia y el alcance del objeto
de la solicitud estudiada, ni se considero la invencion en su conjunto, por lo cual el
recurrente manifiesta que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los
articulos 15 y 18 de la Decision 486.

Este Despacho se permite aclarar que se ha revisado y analizado nuevamente el
documento, encontrando que aungue no es clara que parte de la solicitud podria servir
para un pliego reivindicatorio aceptable, si es cierto que el sistema reclamado puede
estar conformado por elementos tangibles, lo que de cierta manera permitiria realizar
al menos de manera parcial un examen de novedad o nivel inventivo, para evaluar si
la materia reclamada o parte de esta cumple con las disposiciones de la Decision 486.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no se
encuentra correctamente definido dado que no se han proporcionado las
caracteristicas técnicas fundamentales que se presentan entre los componentes del
sistema. Sin embargo, el sistema reclamado en la solicitud esta confermado por
medio de elementos tangibles, de manera que es necesario realizar un examen de
patentabilidad para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la materia reclamada.

Por las razones expuestas anteriormente, se recomienda revocar la resolucion No.
53148 para proseguir con el estudio de patentabilidad de la solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la resolucion No. 53148 del 23 de octubre de 2009,
por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar ia continuacion del tramite. En consecuencia se
envia el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones para que se disponga lo
relacionado con el examen de fondo.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Humberto Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de la |
sociedad lusa S.A. de C.V., o a quien haga sus veces, entregandole copia de la

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5. 7 y 10
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misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

o Dada en Bogota D.C., a los ,19 FEB. 2010.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).

ANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74-64 Oficina 506
Bogota D. C.

202066
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Senores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Secretaria General
E. S. D.

Ref. Expediente No. 00 ~ 223639 NN
Marca:&kzs\m./\_m Q\Q QTQ,\)Q%@ ()wa\wu&\ &0

Clase: g1~
Resolucion No. 37 9

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en
Bogot4, D.C., identificado con la cédula de ciudadania namero
17192.062 de Bogot4, por medio del presente escrito solicito a su
Despacho me sea notificada oficialmente la Resolucion No. O\Q

— de \Q\ de %Q,Qde 2.010, correspondiente al Expediente de la

referencia; por lo cual solicito sea entregada copia de la Resolucion a
mi Dependiente.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17192.062 de Bogota

T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura

COD. 4134

YOLANDA COPTE*
C.C.51.907.777 &..
SE ANEXA ME DS en ol




