Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N 532178
Por la cual se deniega una patente de'invencion

Rad. 07-070417

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de julio
de 2007, con el nimero 07-070417, el sefior ANIBAL RUIDIAZ MONTENEGRO,
presenté solicitud de patente para la invencion titulada “ACORDEON
ELECTRONICO DIGITAL DIATONICO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que
debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el
extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd gue la
invencion no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se
requirio al solicitante mediante Oficio No. 11858, notificado el 22 de octubre de
2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado el 18 de enero de 2010,
atendio oportunamente al requerimiento formulado y presenté aclaraciones.

QUINTO: Que el articulo 45 de |la Decision 486 de la Comision de ia Comunidad
Andina establece que “fs]i la oficina nacional competente encontrara que la
invencion no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en esta Decisién para la concesion de la patente, lo notificara al
solicitante. Este deberé responder a la notificacién dentro del plazo de sesenta
dias contados a partir de la fecha de la notificacién. Este plazo podra ser
prorrogado por una sofa vez por un periodo de treinta dias adicionales. (...} Si el
solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar
dela respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, la oficina
nacional competente denegara la patente”.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 15 y 16, no
cumplen con los requisitos de claridad y concisién. Adicionalmente, el capitulo
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descriptivo no divulga de manera suficientemente clara y completa la invencion.
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencién
E! objeto de la presente solicitud se refiere un acordeén electrénico.

Cabe advertir, que la solicitud no incluye una o mas reivindicaciones que definan
la solucién a un problema técnico.

6.2. Sobre el capitulo descriptivo

El articulo 28 de la Decision 486 establece: “fiJa descripcién debera divulgar Ia
invencion de manera suficientemente clara y completa para su comprension y
para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda
ejecutaria”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al respecto, ha seralado lo
siguiente:

“La normativa comunitaria contempla que se efectde una descripcion de la
invencibn, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en fa
solicitud porque es la via a través de la cual los interesados pueden recibir
informacion suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que
constituyen la invencion. Asimismo, la descripcién constituye un factor
relevante al fijar el ambito de la patente.

La descripcion de la invencién permitira al examinador flevar a cabo el
examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definicién
mas exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de
aplicacion industrial de fa invencion™.

En el presente caso, el capitulo descriptivo no permite identificar una forma de
ejecucion clara y completa de la mejora considerada patentable, no solo porque no
incluye de manera clara y delimitada la informacion requerida por el articulo 28 de la
Decision 486, sino porque dicho capitulo comienza con un resumen dirigido al modo
de producir el sonido, relacionar los timbres generados, sin explicar como se
soluciona el problema técnico que supuestamente resuelve la solicitud (FI. 6).

Luego, dicho capitulo reivindicatorio incluye unas explicaciones musicales y presenta
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una breve descripcion de la invencion, donde se reitera lo relativo a los timbres
musicales; por ultimo, se realiza una descripcién detallada de la invencién que,
amén de enumerar unos componentes, se centra fundamentalmente en el manegjo
del sonido con un DSP y el software correspondiente, sin guardar ninguna relacion
concordante con las figuras anexas a la solicitud.

Al respecto, es preciso sefalar que los componentes del aparato que se describa,
deben tener posicionales que los identifique y concordar con la descripcion. En el
presente caso, lo adjuntado como anexos no permite ejecutar (fabricar) el
acordeodn reivindicado.

Por su parte, la descripcion debe suministrar informacién suficiente, de manera tal
que le permita a un técnico de nivel medio evaluar y ejecutar (fabricar) la
invencion. Esos requisitos se ubican en el plano tecnolégico y permiten, de un
lado, valorar el aporte de la invencion y, de otro lado, verificar si con los medios
mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara de forma reproducible.

La informacion de la descripcion calificada, no permite evaluar ni ejecutar la
invencién, pues dicha informacién va encaminada al manejo musical del
instrumento o uso y/o consecuencias del mismo, mas no a la forma de construir o
fabricar el acordedn electronico, que es lo que debié hacerse.

La descripcion, acorde con lo que estipulan los literales a) hasta f) del articulo 28
de la Decision 486, debid contener:

- Un nombre que identifique la invencién. Este nombre o titulo debe ser, en lo
posible, breve, preciso y sin explicaciones innecesarias.

- Sector tecnolégico al que se refiere o al cual se aplica la invencion.

- La tecnologia anterior conocida por el solicitante y las referencias a los
documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia.

- Una descripcion de la invencién en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucion aportada por la invencién, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior.

- Una resena sobre los dibujos. Un ejemplo de lo anterior es lo siguiente:

“la figura 1 es un diagrama en bloque del equipo electrénico (...)"
“la figura 2 es el esquema principal de conexion {...)°, es importante resaltar
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que en la resefa de los dibujos no se debe hacer la descripcion detallada.

- Una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o
llevar a la practica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos,
de ser éstos pertinentes.

Este punto es muy importante y debe apoyarse en la(s) figura(s) ilustrativa(s),
ejemplo: "como se ensefia en la figura 1 el equipo electronico de laboratorio
comprende un sensor de temperatura 4 conectado por el pin 6 a la tarjeta {...)
conectada en serie a una tarjeta de administracion 2 (...)".

- Una indicacion de la manera en que la invencion satisface ta condicion de ser
susceptible de aplicacién industrial. Lo anterior significa, exponer las
posibilidades de aplicacion. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente: "ef
dispositivo de la invencion se aplica en telefonia (...)".

La anterior informacién debe incluirse en el capitulo descriptivo y este debe
divulgar de manera suficientemente clara y completa la invencién, para que una
persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

De esa manera, la descripcidn debe indicar expresamente la mejor forma que el
solicitante conoce para realizar la invencion, aun mas, la simple presencia de una
“descripcion detallada" como lo afirma el solicitante, no es suficiente, pues dicha
descripcién debe incluir toda la informacion requerida en articulo antes sefalado. Lo
que se exige es, en cierta medida, la "receta” para construir el aparato que se desea
amparar o la forma de obtener una nueva funcién entre los elementos de una
disposicidon estructural.

Por su parte, cabe sefalar que las figuras anexas no guardan ninguna relacién
con la descripcion. Adicionalmente, dichas figuras deben ser realizadas
tecnicamente, en escala que permita ver, a simple vista, la composicion,
disposicion y/o las conexiones del instrumento, particularmente, de aquellos
elementos considerados creacion de inventor.

Por todas las razones previamente relacionadas, la informacion de la descripcion
calificada no permite ni evaluar ni ejecutar la invencion. Asi las cosas, dicha
descripcion no cumple con lo dispuesto en el articulo 28 de la Decision 486.

6.3. Sobre el capitulo reivindicatorio

El articulo 30 de la Decisién 486 seRala que: “flJas reivindicaciones definiran la
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materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcién”.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha sefialado lo siguiente:

‘[...] las reivindicaciones constituyen, juridicamente hablando, el elemento
de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en elfas, ef
examinador técnico de patentes encontrara los elementos necesarios para
determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invencién y su
definicion para efectos de entrar al anélisis comparativo respecto del
estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y
con nivef inventivo,

[...] 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
descripcion respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicacion
corresponda y se justifique con el contenido de aquella. (Proceso 106-1P-
2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente:
BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO)™.

En el presente caso, la reivindicacion 1 es indefinida, teniendo en cuenta que no es
posible determinar cual es el aporte del inventor al estado de la técnica.
Adicionalmente, dicha reivindicaciéon no es clara, porque solo se menciona el uso
de unos medios técnicos para manejar sefiales (sonidos), sin establecer una
relacion de estructura o de funcién entre ellos.

Las reivindicaciones 2 a 10, ademas de no tener enlace légico con Ia
reivindicacion independiente, debido a que no aclaran o delimitan una
caracteristica patentable incluida en aquella, se salen del ambito de la solicitud,
porque se desvian a usos o efectos de estos, como son los cambios de tonalidad,
la afinacién constante, la armonizacion de notas, etc., que no son caracteristicas
técnicas con las que se pueda definir ni delimitar un producto.

Es necesario aclarar, que una reivindicacion independiente debe definir el producto
que se desea amparar, de forma general tal, que contenga todas las
caracteristicas técnicas esenciales, aportadas por el solicitante, para alcanzar el
resultado declarado. Por su parte, las reivindicaciones dependientes son para
delimitar (aclarar) una caracteristica contenida en la reivindicacion independiente.

2 Proceso 197 IP 2007
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La reivindicacion independiente, es comun dividila en predmbulo y parte
caracterizante. La primera, contiene el conjunto de caracteristicas de la invencién
cuya combinacién ya se conoce en el arte, por decirlo asi, es el "género” al que
pertenece la invencién. La segunda parte (caracterizante), debe mencionar la(s)
caracteristica(s) propia(s) de la invencién (creadas o mejoradas por el inventor)
gue la distinguen del estado de la técnica, por decirlo asi, es la "especie" de la
invencién.

Adicionalmente, una reivindicacion de producto debe definir el objeto por medio
de caracteristicas técnicas de estructura o de funciéon entre los componentes de la
estructura, pero no dirigirse al manejo musical, sino que debe definir el objeto por las
caracteristicas técnicas creadas o mejoradas por el solicitante, lo que en este caso,
no es posible determinar.

En consecuencia, las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se
desea proteger y no son claras ni concisas. Asi las cosas, no cumplen con lo
dispuesto en el articulo 30 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

6.4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relacion a los argumentos del solicitante, allegados con motive de la
notificacion de fondo, se determiné que:

El solicitante argumenta que “feJl formato utilizado para suministrar la informacion
pertinente fue obtenido en la pégina de la SIC, en la fecha proxima a la
presentacion de la solicitud y del cual fe envié el encabezamiento de la primera
pagina (...} Si la SIC cambio (sic) el formato a esta fecha para la presentacion de
la informacion no es mi responsabilidad, yo realicé la documentacién teniendo en
cuenta el formato anterior (del cual envio copia Pdf} ya que la solicitud fue
radicada en fecha 11/7/2007” (Fl. 38).

Al respecto, es preciso sefialar que el formato utilizado por el solicitante, obtenido
de la pagina web de la Entidad, corresponde a un campo técnico diferente
(ingenieria quimica) al de la solicitud y a una modalidad diferente (puesto que la
copia anexa indica que se trata de un proceso o método para la obtencién de un
producto). Adicionalmente, utilizar dicho formato para presentar la actual solicitud,
no significa gue se cumpla automaticamente con lo dispuesto en la normatividad
andina, es decir, con la informacién y requisitos que dicha normatividad exige.
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El solicitante asegura que "fe)la descripcion esta con lujo de detalle descrita ia
invencion, ahora, yo no entiendo a que Técnico de nivel medio se refiere el
evaluador. Este invento no puede ser reproducido por un técnico de nivel medio,
quien va a reproducir un aparato como este debe ser un técnico especializado en
instrumentos musicales electronicos”.

En primer lugar, es del caso aclarar que las expresiones “técnico medio versado
en la materia" (tal como se le denomlna en el glosario del Manual Andino de
Patentes), “experto en la materia’ (tal como lo denomina la OMPI) y “persona del
oficio normalmente versada en la materia técnica” (tal como se denomina en Ia
Decision 486), corresponden a expresiones equivalentes.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece que el
‘experto en la técnica”, es “una figura ficticia a la que se recurre con el propésito
de obtener un parametro objetivo que permita distinguir la actividad
verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se trataré de una persona
normalmente versada en el ambito tecnologico a que se refiere el pretendido
invento. Su nivel de conocimientos es mas elevado en comparacion con el nivel
de conocimientos del publico en general, pero no excede lo que puede esperarse
de una persona debidamente calificada. Se busca fa figura de un tecnico de
conocimientos medios, pero no especializados ™

Asi las cosas, el técnico medio versado en la materia es el técnico de nivel medio
al que se refiere el examinador y corresponde a una figura necesaria para evaluar
la patentabilidad de una solicitud.

A lo anterior cabe agregar que el articulo 28 de la Decisién 486, sefiala que el
capitulo descriptivo debe contener o divulgar la invencién de manera tal que una
persona capacitada en la materia pueda ejecutarla. Asl las cosas, el capitulo
descriptivo de una solicitud de patente debe cumplir con este requisito y asi
ajustarse a lo dispuesto en la normatividad andina. Es preciso sefialar, que estos
requisitos se ubican en el plano tecnoldgico y permiten, de un lado, valorar el aporte
de la invencién y, de otro iado, verificar si con los medios mencionados se logra
alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

% Direcctrices de busgueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT. OMP). "Experto en ia materia.
Se debe suponer que el experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que
esta al comiente de o que era un conocimiento general comin en la técnica en la fecha pertinente. Deberia suponerse
igualmente que ha tenido acceso a fodo fo que se contenia en ef ‘estado de fa técnica’ (...) y haber tenido a su
drspos:c:on tos medios y capacidad normales para una experimentacion de rutina’.

* Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt". Ed. Abeledo Perrot. pag.: 153. Proceso 39-1P-2000.

Pagina 7 de 10 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 27-55, Interior 2. Conmutador: 5880234
Fax: 5870284. Linea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail; info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN-327 7 8
Por la cual se deniega una patente de invencién®

Rad. 07-070417

Por su parte, un producto (acordedn) debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar
una necesidad industrial que el estado de la técnica aln no ha satisfecho; en otras
palabras, debe revestir forma tangible y ser definide o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los componentes de una
estructura.

En el presente caso, el modo de producir el sonido, relacionar los timbres
generados, el manejo del sonido con un DSP y el software correspondiente, no
guarda ninguna relacién concordante con las figuras anexas a la solicitud y no
corresponde a divulgar una forma de fabricar un cuerpo cierto destinado a llenar
una necesidad industrial que el estado de la técnica ain no ha satisfecho, puesto
que las caracteristicas descritas se refieren a la forma de ejecutar musica y no a la
forma de fabricar el acordeén o parte del mismo.

Por su parte, el hecho de que el sonido sea producido por sintesis digital y no por
vibracidn de una lengiteta, no es suficiente sustento para reclamar un objeto,
ademas, la solicitud no cuenta con, al menos, una reivindicacién que cumpla lo
establecido por el articulo 30 de la Decisién 486, es decir, no definen la materia
que se desea proteger y no son claras ni concisas.

Una reivindicacién debe incluir no solamente una enumeracién de elementos, sino
también indicar su funcionamiento y la relacién funcional entre los mismos cuando
para la persona normalmente versada en la materia ello no se desprenda de forma
obvia de la misma definicion del elemento, donde la relacidn de funcion entre los
componentes de una estructura, en los campos eléctrico, electronico y afines, tiene
una forma especifica de realizacion.

Igualmente, las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas
esenciales que definan la invencion y la hagan distintiva del estado de la técnica.
Dichas caracteristicas técnicas deben definir la solucién (del problema técnico)
que intenta resolver la solicitud.

Para efectos del examen no se toma como caracteristica técnica la inclusion de
terminos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, el sonido de las
notas obtenidas por su ejecucion, cambio de tonalidad, afinacion constante,
armonizacioén de notas etc., puesto que el resultado o fin alcanzado no es una
caracteristica técnica para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusién de
elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicacion.

El solicitante sugiere “respetuosamente, que la informacién suministrada en la
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solicitud, sea revisada por otro Evaluador(a), pero que conozca de musica
electronica, sistema Midi, acordeones, etc. Yo comprendo que evaluar este
invento es un poco complejo, pero es un reto para la Sic y sus funcionarios” (F|.
39).

A lo anterior cabe senalar, que el examinador de una solicitud de patente de
invencién, atendiendo al contenido de los articulos 18 y 28 de la Decision 486,
debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la misma situacién que ha
tenido que afrontar un técnico con conocimientos medios en la materia, con el fin
de entender la solicitud y realizar el correspondiente analisis, como en efecto lo
hizo el examinador asignado para el estudio de las solicitudes del campo
electronico. Por tal motivo, no es del caso que la solicitud sea revisada por otro
Evaluador, tal como lo requiere el solicitante.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que la solicitud no
incluye una descripcion que cumpla las disposiciones del articulo 28 de la
Decision 486, ni, al menos, una reivindicacién que cumpla lo dispuesto en el
articulo 30, de forma que se pudiera efectuar una bisqueda y determinar si es
patentable o no la solicitud.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision
486, se denegara la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado
a la notificacion de fondo, subsisten los impedimentos para la concesién del
privilegio solicitado.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no
desvirttan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada
“ACORDEON ELECTRONICO DIGITAL DIATONICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimente el contenido de fa presente
resolucion al sefior ANIBAL RUIDIAZ MONTENEGRO, en su calidad de
solicitante, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y
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RESOLUCIONN° £.327 78
Por la cual se deniega una patente de invencion- -

Rad. 07-070417

Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacién o dentro
de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.,alos 28 JUN. 201

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

[\I\AU\«U’N\ % 4
G&N@M&&RCENARO JIMEVh'TgZ

Sefior

ANIBAL RUIDIAZ MONTENEGRO
El Socorro, Mz. 119, lote 15.
Cartagena - Bollvar

202067
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