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Estimados seriores

Con fundamento juridico en lo dispuesto por los Articulos 44 de la Decision (486)
de la Comisién de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Y numeral 1.1.11 de
la Resolucion No. 55819 de Diciembre 26 de 20008, por el cual se fijan las tasas de
propiedad Industrial, ruego a ustedes disponer lo pertinente para proceder al
Examen de Patentabilidad de la solicitud citada en la referencia, para lo cual
estamos adjuntando el recibo de pago correspondiente a la tasa vigente para este
caso.

En consecuencia, esperamos se surta este tramite y que el expediente siga su curso

normal, hasta su concesion.

AtentaZA/%e, / W .

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ.
C.C. No. 17.117.818- Bogota
T.P. No. 17.402- C.S.J.
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'Indus y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 08-106463

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 605 DE

FECHA 30 DE JUNIO DEL 2009 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacion
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X
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Bogota, D.C., (26, 03, 2010)

Abogado

Carlos Orlando Maya Rodriguez

ASUNTO Radicacion 08-106.463
Tramite 002
Evento 001
Actuacion ju 430
Oficio =~ 41 i ;
Folios 006

Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad [ ]

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripcién: Folios: _21_a _40_ como se radicé inicialmente
Folios: a

1.2_Reivindicaciones: Folios: _41_a _43_como se radic6 inicialmente
Folios: a

1.3 Dibujos: Folios: _45 a _50__ como se radicé inicialmente
Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 60 no se presentaron oposiciones por
parte de terceros.

2. Objeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema
teleinformatico didactico que permite a multiples usuarios acceder simultdneamente a
un laboratorio remoto, a los contenidos y la realizacion de practicas didacticas,
reivindicado en la forma de control remoto didactico compuesto por elementos de
hardware y software operados desde internet.

De ofra parte, el pliego reivindica: un control remoto didactico compuesto por elementos
de hardware y software operados desde internet, relacionado en las reivindicaciones 1 a
22.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es GO9B 5/08.
3. De la solicitud de Patente
3.1 Descripcién (articulo 28 D. 486)

a. El articulo 27 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece
que: “el petitorio (...) d) el nombre de la invencién (...) naturaleza de la invencién”.
Asimismo, el articulo 6 del decreto 2591, sefiala que: “el nombre de la invencién de que
se trata en el articulo 27 literal d) (...) debera reflejar el objeto y el campo industrial con
el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las
reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasia”. (Subrayados fuera de texto).




El nombre de la invencion o titulo no refleja con claridad el objeto y el campo industrial
al que se refiere la solicitud y no concuerda con las reivindicaciones.

b. La descripcién calificada NO permite identificar una forma de ejecucién clara y
completa de la mejora considerada patentable porque dicha descripcion se limita a
enunciar el soporte fisico de un sistema didactico teleinformatico junto con su uso de
procesamiento de informacién pero, de un lado, sin que sea posible determinar como se
puede ejecutar o fabricar el control remoto (producto) que se reivindica y el resultado
no es patentable acorde a lo determinado por el articulo 15 incisos d), e) y f), por lo que
se explica adelante.

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripcién debe
suministrar informacién suficiente, tal que esta 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 invencién y, de otro lado,
verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara,
de forma reproducible.

Es importante recordarle al interesado tenga en cuenta que la simple presencia de una
descripcién de la invencién, la enunciacién de “problema técnica que soluciona” y de
una “descripcion detallada de la invencion y funcionamiento” NO basta para cumplir el
requisito legal porque lo que la norma exige es, en cierta medida, la “receta” para
ejecutar o fabricar el control remoto (producto) que se desea amparar;, se deja en
claro que, describir el procesamiento de informacion o sefial(es) con medios técnicos
NO sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos.

La oficina deja en claro que, el solicitante esta obligado a divulgar la invenciéon pues de
lo contrario la patente podra ser denegada. Dicha obligacion se considerara cumplida,
cuando la descripcién contenga todas las indicaciones, que necesita la persona de nivel
técnico medio, para ejecutar (reproducir) la invencién, en especial, aquellas
indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Es preciso que, el interesado tenga en cuenta, de un lado, que la descripcion debe
indicar expresamente la mejor forma que el solicitante conoce para realizar la invencion,
alin mas, la simple presencia de una “descripcién” NO basta para cumplir el requisito
legal; de otro lado, lo que se exige es, en cierta medida, la “receta” para construir el
control remoto o la forma de obtener una nueva funcién entre los elementos del
producto que se desea amparar.

Por los motivos precedentes, no se cumplen las disposiciones del articulo 28.

3.2 Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

La reivindicacion 1 y, en consecuencia sus dependientes, se redacté en términos del
resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y de procesamiento de
informacion (sefal), lo cual, no se permite; no tiene(n) sustento descriptivo debido a
gue en ese aparte no se divulga la forma de obtener un cuerpo cierto destinado a llenar
una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho, sino que se
enumeran algunos elementos de soporte fisico junto con su empleo para lograr un
resultado dirigido a una actividad intelectual, no patentable; y, no incluyen signos de
referencia que faciliten su interpretacion.

Las reivindicaciones 2 a 22 no tienen enlace I6gico con la independiente y se salen del
tema porque no aclaran o delimitan una caracteristica técnica patentable del control
remoto (aparato) sino que se desvian a declarar que son transportables, que tienen
determinada ubicacién, la forma de transmisién de la informacién, la manipulaciéon de
datos, etc.

Las reivindicaciones 3 a 7, 9 a 11, 13 a 18 relacionan soporte légico o procesamiento

R



45
3 ( !

—)

de informacién (sefales) efectuada con medios técnicos légicos, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 2, 8, 12, 19 a 22 se redactaron en términos de uso de medios
técnicos y en secuencia de procesamiento de informacibn mas cercano a un
procedimiento, o cual, no se permite porque un producto no se puede caracterizar por
el uso ni puede ser definido por las caracteristicas de un proceso didactico.

Para la redaccion del pliego se recomienda tener en cuenta, en primer lugar, que de
acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un producto debe ser un
cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica atn
no ha satisfecho; en otras palabras, debe revestir forma tangible y ser definido o bien
por las caracteristicas técnicas de estructura o bien por las caracteristicas técnicas de
funcién entre los componentes de una estructura.

En segundo lugar, que la esencia de una reivindicaciéon o de un pliego consiste en
definir la invencién, con lo cual, se fija la extension de la patente y se hace posible
delimitarla respecto del estado de la técnica; asimismo, de un lado, una reivindicacion
independiente debe definir la invencibn en forma mas general mediante las
caracteristicas técnicas aportadas o creadas por el inventor y las dependientes son
para aclarar o delimitar alguna caracteristica técnica incluida en la independiente.

De otro lado, es practica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes,
preambulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de caracteristicas de
la invencidon cuya combinacion se conoce, por decirlo asi, es el “género” al que
pertenece la invencion. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s)
caracteristica(s) propia(s) de la invencién (creadas por el inventor) que la distinguen del
estado de la técnica, por decirlo asi, es la “especie” de la invencién.

En tercer lugar, que acorde al procedimiento: a) “Una reivindicacion debe incluir no
solamente una enumeracién de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la
relacion funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello
no_se desprenda de forma obvia de la misma definicion del elemento”, donde la
relacién de funcion entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico,
electrénico y afines tiene una forma especifica de realizacion.

b) “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”.

c) “Para efectos del examen no se toma como caracteristica técnica la inclusién de
términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, “manipula en tiempo real
dispositivos reales... plataformas educativas... ambientes educativos reales”, “la
manipulacién de entrenadores remotos... se ejecuta con uso de internet... generar
datos que pueden ser manipulados... usuario”, “... convierte las tensiones... procesar
en una computadora..”, etc. puesto que el resultado o fin alcanzado no es una
caracteristica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusién de elementos

no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicacion®.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las
disposiciones del articulo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjuncién con
las de los puntos 5 y 6 que siguen a continuacion.

4. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un unico
objeto, por lo que cumple el requisito establecido.
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5. No es una invencion (articulo 15 D 486 literales d) y e)

5.1 Del estudio de la solicitud, salta a la vista que las reivindicaciones del pliego se
redactaron en términos del resultado a obtener dirigido al ejercicio de actividades
intelectuales, como es la ensefianza a distancia por uso de sistemas informaticos de
micro controladores, electrénica, refrigeracion, etc. lo que se evidencia de afirmaciones
tales como: “... los usuarios 1 son las personas que hacen uso de los cursos que tienen
los entrenadores remotos... realizacion de practicas a través de internet... sistema de
gestion de aprendizaje LMS...los cursos virtuales... contenidos interactivos...recibir las
peticiones de control ... permitir o restringir el acceso... asignador de turnos... software
de control... los usuarios... se matriculan...”, etc. como se explica en detalle en la
descripcion, de donde se deriva que la supuesta solucion que suministra la solicitud se
dirige al ejercicio de actividades intelectuales, motivo por el cual consideramos que,
como minimo, se afectan las disposiciones del articulo 15 d).

5.2 La legislacion vigente establece que, por programa de ordenador (software) se
entiende: “la expresidbn de un conjunto de instrucciones mediante palabras, cédigos,
planes 0 _en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de
lectura_automatizado, es capaz de hacer gue un ordenador — un aparato electrénico o
similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga
determinado resultado”.

Acorde a la practica comin seguida, la oficina considera y considerara como soporte
l6gico como tal no solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un
resultado, sino también la arquitectura de los datos, las secuencias légicas de
procesamiento de informacion, sefial y/o datos, los algoritmos, los diagramas de flujo,
etc. no solo porque asi lo permite la norma, (... 0 en cualquier otra forma que, al ser
incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga
determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud saita a la vista, en primer lugar, que la reivindicacion 1 junto
con sus dependientes se redacté en términos del resultado a obtener mediante uso de
medios técnicos y en secuencia logica de procesamiento de informaciéon (sefal),
motivos por los que el contenido, de las mencionadas reivindicaciones, se considera
soporte l6gico como tal; ain mas, las reivindicaciones 3 a 7, 9 a 18, 20, 22
explicitamente mencionan el software o elementos del mismo.

Por lo anterior, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e)
del citado articulo 15.

5.3 Las caracteristicas incluidas en las reivindicaciones del pliego se relacionan mas a
formas de presentar informaciéon con fines didacticos de la misma llevado a cabo por
uso de medios técnicos que a caracteristicas técnicas, que definan una solucién técnica
a un determinado problema de esa naturaleza, concretamente dichas caracteristicas
hacen referencia a: “...corroborar los resultados... transmisién de una camara digital...
ambientes educativos reales”, “...limitado al nimero de usuarios que puedan visualizar

...", etc. motivo por el cual lo reivindicado afecta las disposiciones del inciso f) del citado
articulo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14 y 21 D 486)
Requisitos de patentabilidad (articulo 14 D 486)

De acuerdo a lo establecido, un producto debe ser un cuerpo cierto destinado a llenar
una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho; en otras
palabras, debe revestir forma tangible y ser definido o bien por las caracteristicas
técnicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los componentes
de una estructura.
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A la luz de lo precedente resulta evidente que, las reivindicaciones 1 a 22 de “control
remoto didactico compuesto por elementos de hardware y software operados desde
internet” o de producto, NO conforman un cuerpo cierto a llenar una necesidad
industrial, es decir, no revisten forma_tangible y, no se definieron por medio de las
caracteristicas técnicas de estructura o de funcion entre los componentes de una
estructura, sino que ellas se redactaron en términos del resultado a obtener por uso de
medios técnicos y/o en secuencia de procesamiento de informacion, lo que no satisface

lo establecido por la norma y la jurisprudencia.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un producto para que
conforme un cuerpo cierto (revista forma tangible) se debe describir y reivindicar de
forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se
procesa una informacién (sefal) y/o se usa o se puede usar, uno 0 mas componentes
de unos medios técnicos para realizarlo.

Cabe precisar que, las caracteristicas incluidas en las reivindicaciones NO son
caracteristicas técnicas que sirvan para definir un producto porque, como saben
quienes tienen conocimientos en el tema, una informacién (sefial) o unos datos, etc.
funcionalmente equivalen a un disco compacto o a la mera presentacién de
informacién puesto que una informacién o una sefial o similares no es mas que una
portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no puede proveer
aplicacion(es) practica(s) para la obtencion, realizacién o manufactura de un objeto.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego no cumplen las
disposiciones del articulo 14.

7. Conclusion.

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 incisos d), e) y f), 28 y
30, razones por las que no es posible continuar la calificaciéon del pliego hasta tanto no
se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados articulos y/o se presenten
argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego
reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, debera replantear la solicitud en ese sentido, pero es
importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos
apartes NO podra, en ningin caso, implicar una ampliacién de la proteccion que
corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que
establece el articulo 34 de la Decisioén 486.

De otro lado, debera indicar en qué parte(s) de la descripcién hay sustento para lo que
se presente, con el fin de facilitar el examen.



En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisiéon de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de _60_ dias contados a
partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

jo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
rimefo de la Circular Unica N° 10 de 2001.

Notifiguese el presente o
capitulo quinto dejtitul

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de/Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha

5 48R, zulg

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO No. 1.241 Cédigo No.202004
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