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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

Resolucion N° 58602

Ref. Expediente N° NC2020/0002719

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion N° 29996 del 31 de mayo de 2023, la Superintendencia de
Industria y Comercio denegd patente de invencidbn a la creacion denominada:
“SISTEMAS Y METODO PARA ASIGNAR UN NOMBRE O IDENTIFICADOR DE
REFERENCIA A DISPOSITIVOS DE BANO AGREGADOS A UNA RED INALAMBRICA”,
con fundamento en el articulo 48 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de julio de 2023 con el N°
NC2023/0009551, encontrdndose dentro del término establecido para el efecto, la
sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., interpuso recurso de reposicion contra
la citada Resolucién con fundamento en los argumentos que a continuacién se exponen:

Actuacién administrativa

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el tramite
administrativo y resalta que “(...) 1.4. Mediante Oficio No. 2273, notificado por correo
certificado de fecha 15 de febrero de 2023, correspondiente al examen de patentabilidad,
comunicando al solicitante que la presente invencion no cumple los requisitos de claridad
y novedad, segun lo establecen los articulos 30 y 16 de la Decisién 486, respectivamente.
La SIC basa la objecion por falta de novedad en la divulgacion del documento
US20090066473 (D1).

1.5. Mediante memorial radicado el 16 de mayo de 2023, el solicitante dio contestacion
oportuna al requerimiento de la SIC, presentando aclaraciones detalladas que
demostraron las claras diferencias técnicas entre la presente invencion y el documento
D1, y presentando un nuevo pliego reivindicatorio con 14 Reivindicaciones.

1.6. Mediante correo certificado de fecha 1 de junio de 2023, las SIC notifica la Resolucion
No. 29996, aqui recurrida, por medio de la cual deniega el privilegio de patente a las
Reivindicaciones 1 a 14 de la presente invencion, argumentado falta de novedad con
base en la divulgacion del documento US20090066473 (D1), empleado para afectar el
nivel inventivo de la invencién durante el examen de patentabilidad (...)” -Negrita original
del texto-.

Modificaciones al capitulo reivindicatorio

La recurrente manifiesta que presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capitulo
reivindicatorio conformado por ocho reivindicaciones, argumentando que “(...) Si bien las
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aclaraciones anteriormente expuestas demuestran con suficiencia que las
reivindicaciones actualmente en tramite cumplen el requisito de novedad, y que cualquier
limitacién al alcance de la proteccion en vista del documento D1 es absolutamente
injustificado, solamente en el evento que ese Despacho considere que las explicaciones
antes expuestas no satisfacen el requisito de novedad, solicito se considere de manera
subsidiaria el pliego reivindicatorio que presento mediante modificacion voluntaria junto
con el presente Recurso de Reposicion, bajo radicado NC2023/0009543.

Las modificaciones consisten en la limitacién del alcance de la proteccion de las actuales
Reivindicaciones 1, 7 y 11 mediante la incorporacion de las definiciones de las secuencias
particulares para los dispositivos de punto final dadas en las Reivindicaciones
dependientes. Cabe destacar que D1 no anticipa las secuencias de dispositivos
especificas alli definidas y que dichas Reivindicaciones dependientes no fueron
objetadas por la SIC; por lo tanto, las mismas son novedosas Yy restauran la novedad de
las Reivindicaciones independientes (...)” -Negrita original del texto-.

Sobre el analisis de novedad

La recurrente manifiesta respecto al documento D1 utilizado para afectar la novedad de
la solicitud que “(...) el documento D1 NO esté relacionado con la funcion de generar
informacion de nombres de dispositivos agregados a una red. Ese Despacho debe notar
gue toda la informacion reportada en D1 estd dirigida a mostrar cémo generar
informacion de la posicidn de los dispositivos en un edificio, y asociar dicha posicion a
cada dispositivo; sin embargo, en ninguna parte de D1 se describe un sistema gque
genere informacién de nombres para los dispositivos, como se limita en la presente
Reivindicacion 1 (...)" -Subrayado y negrita original del texto-.

A continuacion, la sociedad recurrente afirma que “(...) Al respecto, el Examinador insiste
en que el parrafo [0028] de D1 anticipa el primer protocolo para nombrar dispositivos de
la presente invencion, porque en este parrafo se menciona que (...) esta afirmacion es
equivocada, ya que D1 NO genera informacién de nombres, sino que une dispositivos a
la red en funcion de su posicidn detectada en el edificio, especificamente, mediante el
uso de técnicas de triangulacion (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Adicionalmente, el recurrente sefiala que “(...) Ese Despacho debe notar que el hecho
gque D1 describa en el parrafo [0030] que la informacion "puede compilarse con la
identidad Unica del dispositivo (por ejemplo, direccion IEEE o direccion local de red), tipo
de dispositivo especifico y su posicion calculada”, NO indica que un nombre o referencia
de identificador es generado por el sistema; de hecho, lo que se ensefia en este parrafo
es que los dispositivos ya tienen un identificador, tal como una direccion local de red,
pero NO que el sistema asigne dicha identidad; como si se hace en la presente invencion
en donde es el sistema el que genera la informacion del nombre del dispositivo. Por
lo tanto, el Examinador malinterpret6 la divulgacion D1, lo que lo lleva a confundir la
identidad Unica que menciona D1, que es propia del dispositivo (por ejemplo, direccion
local de la red), con el nombre que el sistema de la presente invencion genera para un
dispositivo, como bien se limita en la presente Reivindicacion 1 (...)” -Subrayado y negrita
original del texto-.

Por otro lado, la sociedad recurrente argumenta que “(...) Esta afirmacién del Examinador
confirma que el documento D1 NO asigna un nombre a los dispositivos, sino que dichos
dispositivos ya traen una identificacion Unica. La anterior afirmacion del Examinador
muestra claramente que esta malinterpretando las ensefianzas de D1, ya que objeta la
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novedad de las caracteristicas de la Reivindicacion 1 relacionadas con la generacion de
un nombre de dispositivo, pero al mismo tiempo reconoce que los dispositivos de D1 ya
traen una identificacion Unica. En otras palabras, ¢como seria posible que D1 generara
un nombre para un dispositivo cuando el dispositivo ya tiene uno? Esto indica claramente
gue el Examinador se contradice. Por lo tanto, a pesar de comprender que D1 NO asigna
un nombre a los dispositivos y que dichos dispositivos ya traen una identificacion Unica,
el Examinador insiste de manera equivocada en que D1 asigna nombres a los
dispositivos, lo cual es claramente incorrecto, contradice lo que realmente ensefia D1 y
lo lleva a negar de manera injustificada la patente solicitada (...)" -Subrayado y negrita
original del texto-.

De otra parte, la recurrente manifiesta respecto a la respuesta a los argumentos de la
resolucién impugnada que “(...) Esta afirmacion confirma que el Examinador no ha
entendido la presente invencion, pues equipara el nombre que se genera para los
dispositivos mediante el protocolo de la presente invencion, con el nombre asignado de
fabrica; tal comparacién es completamente errébnea y no tiene en cuenta el objeto
reclamado por mi representada. Es evidente que el Examinador desvincula los elementos
técnicos definidos en las presentes reivindicaciones, para concluir que asignar nombres
a dispositivos no resulta nuevo porgue estos ya traen uno de fabrica, pues el objeto de la
presente invencién no recae en el mero hecho de asignar un nombre, sino en la forma
particular que se reivindica, que proporciona diferentes ventajas (...)" (...)” -Subrayado
y negrita original del texto-.

A continuacion, la sociedad recurrente afirma que el documento D1 no describe un
protocolo para nombrar dispositivos con base en una secuencia de los dispositivos de
punto final, con base en las orientaciones espaciales de los dispositivos y una referencia
gue define un punto de partida para la secuencia al referirse que “(...) A partir de esta
divulgacién de D1 es absolutamente claro que este documento NO refiere una secuencia
de dispositivos, por lo que no se entiende por qué el Examinador insiste en que la
secuencia de ejecucion los pasos (i), (i) y (iii) indicados en el parrafo [0041] es lo mismo
gue una secuencia de dispositivos. A todas luces tal conclusién no responde a lo que en
efecto se divulga en el parrafo citado (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Adicionalmente, la recurrente sefala que “(...) Como bien expliqué durante el examen de
patentabilidad, el hecho que D1 refiera la ejecucién de los pasos (1), (i) y (iii) de ese
método de forma secuencial, no implica de ninguna manera una_secuencia _de
dispositivos, menos aun que dicha secuencia de dispositivos sea una secuencia de
estos con base en la orientacion _espacial de dichos dispositivos. Por lo tanto, la
referencia a que unos pasos en D1 se ejecuten de manera “secuencial’ nada tiene gue
ver con una secuencia de dispositivos, la cual es un ordenamiento de los mismos con
base en la orientacion espacial que tienen. Asi entonces, respetuosamente solicito a ese
Despacho dar la lectura correcta al documento D1, especialmente al parrafo [0041] citado
por el Examinador en su intento por anticipar la secuencia de dispositivos de la
presente invencion (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Por otra parte, la sociedad recurrente argumenta que “(...) solicito a ese Despacho tener
en cuenta que la referencia a una ejecucion “secuencial’ de pasos en el parrafo [0041]
de D1, tampoco indica para nada que alli se generen nombres para los dispositivos,
menos aun que exista un protocolo en D1 para nombrar dispositivos con base en una
secuencia de dispositivos, la cual, como se establece con total claridad y precision en
la actual Reivindicacién 1, y ya se ha explicado ampliamente durante el tramite y en este
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memorial, es una secuenciade dispositivos basada en la orientacién espacial de los
dispositivos (...)" -Subrayado y negrita original del texto-.

Asi mismo, la recurrente manifiesta que “(...) la interpretacién del Examinador, segun la
cual el parrafo [0029] de D1 ensefia determinar un punto fijo para la secuencia, es
también equivocada porque compara el punto de partida para la triangulacion que ensefia
D1 con un punto de partida para iniciar una secuencia de dispositivos que emplea el
protocolo para generar nombres de la presente invencion, los cuales son elementos
completamente distintos (...)".

Del mismo modo, la sociedad recurrente afirma que “(...) Como tal en D1 no_se dice
absolutamente nada con relacién _a generar_informacion_de nombre para los
dispositivos en la red, inicamente se refiere a su incorporacion a la red con base en su
posicion. Por lo tanto, no es correcto equiparar la mencién a “puntos de referencia” que
hace D1 para un proceso completamente distinto a lo reclamado por mi representada,
con la referencia para el inicio de la secuencia para nombrar dispositivos de la presente
invencion (...)" -Subrayado y negrita original del texto-.

A continuacion, la recurrente sefiala que “(...) el documento D1 tampoco anticipa la
caracteristica técnica de la presente invencion en cuanto a que “la_secuencia es la
misma para cada instalacién, independientemente de los tipos o cantidad de
dispositivos_de punto final”. De nuevo, la ejecucion “secuencial” en D1 no es
correspondiente a una “secuencia de dispositivos” para nombrar los mismos con base en
su orientaciéon espacial, como se requiere segun el protocolo para nombrar dispositivos
de la presente invencion. Por lo tanto, tal ejecucién secuencial de los pasos del método
de D1 no es comparable con una secuencia de dispositivos en la que se generan
nombres para los dispositivos, con base en la orientacién espacial de los dispositivos, y
cualguier mencién en D1 a dicha ejecucion “secuencial’ de pasos y su repeticion en una
instalacion no_anticipa la caracteristica técnica antes sefalada, pues no se trata de las
mismas secuencias (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Finalmente, la sociedad recurrente argumenta que “(...) Contrario a lo afirmado por la
SIC, la anterior caracteristica técnica definida en la presente Reivindicacién 1, no “se
limita a repetir un procedimiento” y no se realiza como lo hace D1, segun el parrafo
[0041]. En primer lugar, como salta a la vista a partir de la misma Reivindicacién 1, la
secuencia alli definida NO se refiere a repetir una serie de pasos de un procedimiento,
sino a la sucesién ordenada de dispositivos de punto final basada en las orientaciones
espaciales los dispositivos de punto final (bafio). Dicho de otra forma, la secuencia tal y
como se limita en la presente Reivindicacién 1, es el orden en el que se genera la
informacion de nombres de los dispositivos con base en su ubicacion (orientacion
espacial) (...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Sobre la caracterizacion del protocolo y la secuencia de la invencion

En relacion con la afirmacion en la resolucion de negacion que menciona que la solicitud
no caracteriza particularmente cudl es la secuencia o protocolo a proteger, la recurrente
manifiesta que “(...) claramente se indica que el protocolo genera la informacion de
nombre con base en la secuencia de los dispositivos con base en las orientaciones
espaciales de los mismos, y con base en una referencia que indica el punto de
partida para la mencionada secuencia. Asi entonces, la afirmacion del Examinador no
obedece a la lectura correcta de las Reivindicaciones. Adicionalmente, como ya expliqué
ampliamente en este memorial, estas caracteristicas técnicas no se ensefian en D1y por
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lo tanto es injustificado limitar el alcance de la definicién (...)” -Subrayado y negrita original
del texto-.

A continuacion, la sociedad recurrente afirma que “(...) El Examinador también sostiene
gue solicitante no incluye caracteristicas técnicas diferenciadoras de la forma en que se
calcula o se elige el punto fijo, por lo tanto, no logra superar el requisito de novedad toda
vez que la caracteristica se limita a determinar un punto fijo y D1 lo hace tal y como se
indica en el parrafo 29. Esta afirmacion también es equivocada, en la medida que las
Reivindicaciones si caracterizan adecuadamente tanto el protocolo para nombrar los
dispositivos como la secuencia de dispositivos, gue no_son_comparables con las
ensefianzas de D1; por lo tanto, la definicion del punto de partida para el inicio de la
secuencia de dispositivos de la presente invenciéon, es una limitacion injustificada del
alcance de la proteccion (...)" -Subrayado y negrita original del texto-.

Sobre las reivindicaciones 1, 7, 11y sus dependientes

La recurrente sefiala respecto al capitulo reivindicatorio que “(...) Como puede corroborar
ese Despacho, con base en los argumentos expuestos en este memorial con respecto a
la Reivindicacion 1, los mismos aplican en su totalidad a las Reivindicaciones 7y 11, las
cuales también son novedosas frente al documento D1. Como ya expuse, los argumentos
de la SIC basados en D1 no desvirtian lo expuesto por mi durante el examen de
patentabilidad, y no obedecen a una lectura correcta de las presentes Reivindicaciones.
Como ya expliqué en este memorial, D1 no se relaciona con la generacién de informacion
de nombres para dispositivos de punto final, y por lo tanto no anticipa las limitaciones de
las presentes Reivindicaciones reclaman en la presente invencion, debe reconocerse la
novedad a las Reivindicaciones 1, 7 y 11 y sus dependientes.

Con respecto a las Reivindicaciones dependientes, la SIC menciona en la Resolucion
gue “toda vez que la reivindicacién dependiente no cumple con el requisito de novedad,
las dependientes tampoco se consideran nuevas”. No obstante, el presente caso es
totalmente contrario, de modo que las Reivindicaciones dependientes resultan nuevas en
virtud de su dependencia, ya que las Reivindicaciones 1, 7 y 11 son novedosas frente a
D1. Como ya expuse, los argumentos de la SIC basados en D1 no desvirtdan lo expuesto
por mi durante el examen de patentabilidad, y no obedecen a una lectura correcta de las
presentes Reivindicaciones. Como ya expliqué en este memorial, D1 no se relaciona con
la generacion de informacién de nombres para dispositivos de punto final, y por lo tanto
no anticipa las limitaciones de las presentes Reivindicaciones (...)

Dado que D1 no anticipa todos y cada uno de los elementos del sistema y del método
para nombrar dispositivos agregados a una red inalambrica, tal y como se reclaman en
la presente invencion, debe reconocerse la novedad a las Reivindicaciones 1, 7y 11y
sus dependientes.

Con respecto a las Reivindicaciones dependientes, la SIC menciona en la Resolucion
gue “toda vez que la reivindicacién dependiente no cumple con el requisito de novedad,
las dependientes tampoco se consideran nuevas”. No obstante, el presente caso es
totalmente contrario, de modo que las Reivindicaciones dependientes resultan nuevas en
virtud de su dependencia, ya que las Reivindicaciones 1, 7 y 11 son novedosas frente a
D1 (...)"

A continuacion, la sociedad recurrente menciona respecto a la reivindicacion dependiente
2 que “(...) me permito aclarar también a ese Despacho que, teniendo en cuenta que D1
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no describe las limitaciones en cuanto al protocolo para nombrar dispositivos y la
secuencia de dispositivos en la que se basa dicho protocolo, la indicacion de “una
referencia”, como se requiere en la Reivindicacion 1 de la presente invencién, no es
comparable con cualquier “punto de partida” para la ejecucion secuencial de método de
D1. Por lo tanto, tampoco ser4 comparable con que dicha referencia sea una entrada
hacia adentro o hacia afuera de la instalacion, como se requiere segun la presente
Reivindicacion 2. De modo que la Reivindicacién 2 es novedosa frente a D1 (...)".

Asi mismo, la recurrente afirma respecto a la reivindicacion dependiente 4 que “(...) D1
no limita las instalaciones/habitaciones preferidas para implementar los métodos del
mismo, y no se hace referencia a un bafio. Por lo tanto, la Reivindicacién 4 también es
novedosa y los argumentos expuestos por la SIC en la pagina 4 de la Resolucién no
logran desvirtuar la novedad de esta Reivindicacion (...)".

Teniendo en cuenta la argumentacion planteada, la sociedad recurrente concluye que
“(...) Me permito llamar la atencién de ese Despacho sobre el hecho que la SIC, si bien
la Decision 486 no establece un niumero de requerimientos con base en el Articulo 45 de
la Decision 486, la Circular Unica abre la posibilidad requerir al solicitante cuantas veces
considere necesario para que responda o efectle los cambios que considere pertinentes.
Claramente, como se desprende del andlisis expuesto durante el tramite y el presente
Recurso, la comparacion realizada por la SIC para afectar la novedad de la presente
invencién con base en D1 es equivocada, y por lo tanto debid, si no, conceder la patente
como resultado de mis argumentos, realizar un nuevo examen de patentabilidad
corrigiendo su posicion frente al documento citado, y trasladando las observaciones a las
que hubiere lugar con base en un entendimiento correcto de la presente invencion y una
busqueda de arte previo acertada. No obstante, mantuvo su posicion frente a D1 y
procedio a negar el privilegio solicitando.

Por lo tanto, de cara a la discusion planteada durante el examen de patentabilidad, para
garantizar el debido proceso dentro del presente tramite, la SIC debid notificar
nuevamente al solicitante, con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486, para que
hiciese valer sus argumentaciones y permitir la retroalimentacion con la Oficina (...)".

Finalmente, la recurrente manifiesta respecto a las concesiones de patente para
solicitudes equivalentes que “(...) Respetando la autonomia de ese Despacho basada en
el principio de independencia de las patentes, me permito informar que, probablemente
por las razones expuestas por mi dentro del presente tramite y Recurso de Reposicion,
la Autoridad Encargada de la Busqueda Internacional dentro de la solicitud
PCT/US2017/049765, correspondiente a la presente solicitud en fase nacional, consideré
el documento D1 como un documento de categoria A, que no es de particular relevancia
para la novedad o actividad inventiva de la presente invencién. Adicionalmente, la Oficina
Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
emitieron decisiones de concesion para las solicitudes de patentes correspondientes a la
presente invencion, dentro de las cuales no se consideré el documento D1 como arte
previo para el examen de patentabilidad. Asimismo, la Oficina de Patentes de China
otorgo la patente a la solicitud correspondiente, lo cual indica que la misma es novedosa
(...)” -Subrayado y negrita original del texto-.

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Finalmente, la sociedad recurrente solicita a este Despacho “(...) 6.1. Se revoque la
decision contenida en la Resolucion No. 29996 de fecha 31 de mayo de 2023.
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6.2. Como consecuencia de la peticion del numeral 4.1, se otorgue el titulo de patente de
invencion a las Reivindicaciones 1 a 14, presentadas con modificacién voluntaria de fecha
16 de mayo de 2023.

6.3. En caso de no acceder a la peticion del numeral 4.2, subsidiariamente solicito se
otorgue el privilegio de patente al Pliego Reivindicatorio adjunto (Reivindicaciones 1 a 8)
al presente Recurso, el cual limita el objeto reivindicado, y que presenté con fecha 17 de
julio de 2023, como modificacion voluntaria bajo el radicad NC2023/0009543, aportando
el pago de la tasa correspondiente (...)" -Negrita original del texto-.

Tramite via administrativa

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderan “(...)
todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con
motivo del recurso”.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2020/0002719, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de
patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del articulo 45 de la Decision
486, mediante el Oficio N° 2273 del 14 de febrero de 2023.

En el primer y Unico requerimiento de fondo, la Oficina elevo objeciones sobre la claridad
y la novedad de la materia reclamada en vista de las ensefianzas del documento
US20090066473 (D1).

Finalmente, en respuesta a este requerimiento la sociedad solicitante presentd un nuevo
capitulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por la
Direccion de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, en virtud del articulo 45 de
la Decision 486 y sefiald que estds se encuentran debidamente sustentadas en la
descripcion, sin embargo, subsistieron los impedimentos para la concesion de la materia
reclamada, razon por la cual el derecho de exclusividad fue denegado mediante
Resolucién N° 29996 del 31 de mayo de 2023, por lo que se concluyo que la solicitud no
cumplia con el requisito de novedad previsto en el articulo 16 de la Decisién 486.

Normativa aplicable

El articulo 45 de la Decision 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencién no es patentable, ademas prevé la
consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesion, en los siguientes términos:

“Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision
para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion.

Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

(...).
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Si el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, la oficina nacional
competente denegara la patente.”.

Por su parte, el articulo 16 de la Decision 486 establece que:

“Articulo 16.- Una invencion se considerard nueva cuando no estd comprendida en el
estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al puablico por una
descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sdélo para el efecto de la determinaciéon de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publigue o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”.

Modificaciones presentadas
El articulo 34 de la Decision 486 establece que:

“El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento
del tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la proteccién que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial”.

En relacion con el ambito y alcance de la modificacion, el Tribunal ha establecido lo
siguiente: “La Unica limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste
en que ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la divulgacion contenida en
la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacion de la solicitud podra concretar el
invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la
redaccion originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con
relacion a las reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la
descripcion contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revision, la sociedad recurrente presenta en el memorial
del recurso un nuevo capitulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2023/0009543 del 17
de julio de 2023 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la
materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Una vez revisado el pliego reivindicatorio modificado, se encuentra que en las
reivindicaciones 1, 5y 7 se incluyen las siguientes caracteristicas técnicas “(...) en donde
la secuencia es una rotacion en el sentido contrario de las manecillas del reloj que parte
desde la referencia hacia un dispositivo de punto final mas cercano a la referencia, hacia
cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final mas cercano, sucesivamente,
hacia un ultimo dispositivo de punto final mas cercano a la referencia desde una
perspectiva en el sentido de las manecillas del reloj; o la secuencia es una rotacion en el
sentido de las manecillas del reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de
punto final mas cercano a la referencia, hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de
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punto final mas cercano, sucesivamente, hacia un ultimo dispositivo de punto final mas
cercano a la referencia desde una perspectiva en el sentido contrario a las manecillas del
reloj”, las cuales encuentran sustento en las reivindicaciones 3 y 6 de las reivindicaciones
inicialmente presentadas.

En consecuencia, se acepta la modificacion allegada con el escrito del recurso, teniendo
en cuenta que se ajusta a las prescripciones del articulo 34 de la Decision 486, en la
medida que no constituye ampliacién de la proteccién que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial y se acompaiia del pago de la tasa correspondiente por
modificaciones voluntarias acreditado mediante el recibo N° 23-193862.

Objeto de la invencion

Esta Oficina no pierde de vista que la solicitud esta relacionada con un sistema y método
para unir los dispositivos a una red de acuerdo con un protocolo que nombra los
dispositivos unidos en base a una secuencia de nombres predeterminados que es comun
en todos los dispositivos unidos a la red en una instalacion determinada.

Sobre el analisis de novedad

Teniendo en cuenta las modificaciones al pliego reivindicatorio, esta oficina encuentra del
caso realizar el siguiente analisis:

La reivindicacion 1 modificada reclama:

“Un sistema para asignar un nombre o identificador de referencia a dispositivos de
bafio agregados a una red inalambrica, en donde el sistema comprende:

un aparato de procesamiento de datos configurado para generar, para cada una de
una pluralidad de instalaciones, los datos de configuracion para los dispositivos de punto
final en cada instalaciébn que asocia los dispositivos de punto final con la instalacion
respectiva en base a un primer protocolo para nombrar dispositivos, en donde:

cada uno de los dispositivos de punto final tiene una orientacién espacial que define
su posicién con relacion a una posicion de al menos uno de los dispositivos de punto final
en una misma instalacion,

los datos de configuracion especifican la informacion de nombres para que cada
uno de los dispositivos de punto final identifique Unicamente cada dispositivo de punto final;
y

cada instalacion incluye al menos dos tipos diferentes de dispositivos de punto final;

una herramienta de instalacion moévil configurada, para cada instalacién, para
comunicar de manera inalambrica los datos de instalacion al aparato de procesamiento de
datos para su uso con el primer protocolo para nombrar dispositivos, en donde el primer
protocolo para nombrar dispositivos define una o mas reglas para generar la informacion
de nombres en base a (i) una secuencia de los dispositivos de punto final en base a las
orientaciones espaciales de los dispositivos de punto final y (ii) una referencia que define
un punto de partida para la secuencia;

y en donde la secuencia es el misma para cada instalacion, independientemente
de los tipos o cantidad de dispositivos de punto final; y

en donde la secuencia es una rotacion en el sentido contrario de las manecillas del
reloj que parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final mas cercano a la
referencia, hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final mas cercano,
sucesivamente, hacia un altimo dispositivo de punto final mas cercano a la referencia desde
una perspectiva en el sentido de las manecillas del reloj; o

la secuencia es una rotacion en el sentido de las manecillas del reloj que parte
desde la referencia hacia un dispositivo de punto final més cercano a la referencia, hacia
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cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final mas cercano, sucesivamente, hacia
un ultimo dispositivo de punto final mas cercano a la referencia desde una perspectiva en
el sentido contrario a las manecillas del reloj”.

En cuanto al andlisis de novedad presente en la reivindicacion independiente 1, esta
Oficina encuentra que la recurrente afirma que la solicitud es novedosa al afirmar que el
documento D1 no menciona un sistema que comprenda un aparato para la generacion
de informacién de nombres para dispositivos agregados a una red inalambrica. Al
respecto, resulta pertinente aclarar que tal como lo menciona la recurrente, el documento
D1 no hace referencia explicita a la asignacion o generacion de nombres a los
dispositivos que se encuentran dentro de la red inalambrica, sino que se refiere a
identificadores que ya posee cada uno de estos dispositivos, por lo cual este documento
no anticipa el protocolo de asignacién de nombres de la solicitud y por lo tanto, esta
Oficina advierte que resulta necesario verificar de nuevo el cumplimiento del requisito de
novedad previsto en el articulo 16 de la comision de la Comunidad Andina, lo cual no
corresponde hacerlo en esta etapa procedimental, de tal suerte que es preciso revocar la
resolucién impugnada y remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente
para que se disponga todo lo relacionado con el estudio de patentabilidad.

Por su parte, la reivindicacion 5 modificada reclama:

“Un sistema para asignar un nombre o identificador de referencia a dispositivos de
bafio agregados a una red inalambrica, en donde el sistema comprende:

un aparato de procesamiento de datos configurado para (i) generar, para cada una
de una pluralidad de instalaciones, los datos de configuracidn para los dispositivos de punto
final en cada instalacién que asocian los dispositivos de punto final con la instalacion
respectiva en base a un primer protocolo para nombrar dispositivos y (ii) para comunicarse
con la herramienta de instalacion movil para recibir los datos de instalacion para su uso
con el primer protocolo para nombrar dispositivos, y

en donde:

cada uno de los dispositivos de punto final tiene una orientacion espacial que define
Su posicién con relacion a una posicion de al menos uno de los dispositivos de punto final
en una misma instalacion,

los datos de configuracion especifican la informacion de nombres para que cada
uno de los dispositivos de punto final identifique Unicamente cada dispositivo de punto final;
y

el primer protocolo para nombrar dispositivos define una o mas reglas para generar
la informacién de nombres en base a (i) una secuencia de los dispositivos de punto final en
base a las orientaciones espaciales de los dispositivos de punto final y (ii) una referencia
que define un punto de partida para la secuencia; y

en donde la secuencia es una rotacion en el sentido de las manecillas del reloj que
parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final mas cercano a la referencia,
hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final mas cercano, sucesivamente,
hacia un ultimo dispositivo de punto final mas cercano a la referencia desde una perspectiva
en el sentido contrario a las manecillas del reloj; o

la secuencia es una rotacién en el sentido contrario de las manecillas del reloj que
parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final mas cercano a la referencia,
hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final mas cercano, sucesivamente,
hacia un altimo dispositivo de punto final mas cercano a la referencia desde una perspectiva
en el sentido de las manecillas del reloj”.

De otra parte, en cuanto al analisis de novedad presente en la reivindicacion
independiente 5, esta Oficina encuentra que la recurrente afirma que la solicitud es
novedosa al afirmar que el documento D1 no menciona un sistema que comprenda un
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aparato para la generacién de informacién de nombres para dispositivos agregados a una
red inaldmbrica. Al respecto, resulta pertinente aclarar de nuevo que tal como lo menciona
la recurrente, el documento D1 no hace referencia explicita a la asignacion o generacion
de nombres a los dispositivos que se encuentran dentro de la red inalambrica, sino que
este documento se refiere a identificadores que ya posee cada uno de estos dispositivos,
por lo cual este documento no anticipa el protocolo de asignacion de nombres de la
solicitud y por lo tanto, se reitera que resulta necesario verificar de nuevo el cumplimiento
del requisito de novedad previsto en el articulo 16 de la comision de la Comunidad
Andina, lo cual no corresponde hacerlo en esta etapa procedimental, de tal suerte que es
preciso revocar la resolucién impugnada y remitir el expediente a la etapa procedimental
correspondiente para que se disponga todo lo relacionado con el estudio de
patentabilidad.

Adicionalmente, la reivindicacion 7 modificada reclama:

“Un método para asignar un nombre o identificador de referencia a dispositivos de
bafio agregados a una red inalambrica, en donde el método comprende:

recibir, por un aparato de procesamiento de datos, los datos de instalacion de la
herramienta de instalacion mévil; y

generar, por el aparato de procesamiento de datos, para cada una de una pluralidad
de instalaciones, los datos de configuracion para los dispositivos de punto final en cada
instalacion que asocia los dispositivos de punto final con la instalacion respectiva en base
a un primer protocolo para nombrar dispositivos y los datos de instalacion, en donde:

cada uno de los dispositivos de punto final tiene una orientacién espacial que define
su posicién con relacion a una posicion de al menos uno de los dispositivos de punto final
en una misma instalacion,

los datos de configuracion especifican la informacion de nombres para que cada
uno de los dispositivos de punto final identifique Unicamente cada dispositivo de punto final;
y

el primer protocolo para nombrar dispositivos define una o mas reglas para generar
la informacion de nombres en base a (i) una secuencia de los dispositivos de punto final en
base a las orientaciones espaciales de los dispositivos de punto final y (ii) una referencia
que define un punto de partida para la secuencia; y

en donde la secuencia es una rotacion en el sentido de las manecillas del reloj que
parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final mas cercano a la referencia,
hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final mas cercano, sucesivamente,
hacia un altimo dispositivo de punto final mas cercano a la referencia desde una perspectiva
en el sentido contrario a las manecillas del reloj; o

la secuencia es una rotacion en el sentido contrario de las manecillas del reloj que
parte desde la referencia hacia un dispositivo de punto final mas cercano a la referencia,
hacia cualquiera de los siguientes dispositivos de punto final mas cercano, sucesivamente,
hacia un ultimo dispositivo de punto final mas cercano a la referencia desde una perspectiva
en el sentido de las manecillas del reloj”.

Por otro lado, en cuanto al analisis de novedad presente en la reivindicacion
independiente 7, esta Oficina encuentra que la recurrente afirma que la solicitud es
novedosa al afirmar que el documento D1 no menciona la etapa de generacién de datos
de configuracion para dispositivos de punto final que corresponden a informacion de
nombres para dispositivos agregados a una red inaldmbrica. Al respecto, resulta
conveniente reiterar que tal como lo menciona la recurrente, el documento D1 no hace
referencia explicita a la asignacion o generacién de nombres a los dispositivos que se
encuentran dentro de la red inalambrica, sino que este documento se refiere a
identificadores que ya posee cada uno de estos dispositivos, por lo cual este documento
no anticipa el protocolo de asignacién de nombres de la solicitud y por lo tanto, se reitera
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gue resulta necesario verificar de nuevo el cumplimiento del requisito de novedad previsto
en el articulo 16 de la comision de la Comunidad Andina, lo cual no corresponde hacerlo
en esta etapa procedimental, de tal suerte que es preciso revocar la resolucion
iImpugnada y remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente.

De otra parte, en relacién con los argumentos de la sociedad recurrente que menciona
gue el documento D1 no describe un protocolo para nombrar dispositivos con base en
una secuencia de los dispositivos de punto final, con base en las orientaciones espaciales
de los dispositivos y en una referencia que define un punto de partida para la secuencia,
cabe aclarar nuevamente que al no anticipar el documento D1 la caracteristica referente
a un protocolo para nombrar dispositivos, tampoco es posible evidenciar en este
documento que este protocolo se lleve a cabo bajo una secuencia u orientacion espacial,
por lo que se reitera que resulta pertinente revocar la decision impugnada y remitir el
expediente a la etapa procedimental correspondiente.

Sobre la caracterizacion del protocolo y la secuencia de lainvencion

En relacién con el argumento de la recurrente que menciona que “(...) claramente se
indica que el protocolo genera la informacion de nombre con base en la secuencia de
los dispositivos con base en las grientaciones espaciales de los mismos, y con base
en una referencia que indica el punto de partida para la mencionada secuencia (...)",
resulta conveniente aclarar que tal como lo afirma la recurrente, el protocolo de
generacion de nombres a los dispositivos estd descrito de manera dentro de las
reivindicaciones independientes, ademas que de acuerdo a las modificaciones
realizadas, resulta clara cuél es la secuencia de asignacion de nombres de acuerdo a
rotaciones en particular, por lo que la objecion realizada por esta Oficina respecto a estas
caracteristicas queda superada y resulta pertinente revocar la decision de negacion
impugnada y verificar el cumplimiento del requisito de novedad y nivel inventivo previsto
en los articulos 16 y 18 de la Decision 486 de la comision de la Comunidad Andina, lo
cual no corresponde hacerlo en esta etapa procedimental.

Por otra parte, respecto al argumento de la sociedad recurrente que sefiala que no resulta
necesario definir como se calcula o elige un punto de partida, se le asiste razén al
recurrente, puesto que el protocolo de generacibn de nombres descrito en las
reivindicaciones independientes se enfoca en especificar como se realiza esa generacion
de nombres a cada dispositivo y la secuencia con la cual se realiza esta generacién, por
lo que la recurrente modifico el capitulo reivindicatorio con el fin de hacer aun mas
explicita la secuencia con la cual se generan estos nombres, por consiguiente esta
objecion es igualmente superada y se reitera que se debe revocar la resolucion de
negacion impugnada con el fin de verificar nuevamente los requisitos de novedad y nivel
inventivo.

Sobre las reivindicaciones 1, 7, 11y sus dependientes

De acuerdo con los argumentos expuestos por la sociedad recurrente y como ya se ha
explicado con anterioridad, el documento D1 no resulta suficiente para anticipar todas las
caracteristicas técnicas de las reivindicaciones independientes 1, 5 y 7 del nuevo capitulo
reivindicatorio modificado radicado bajo el No. NC2023/0009543 del 17 de julio de 2023,
por lo cual se recalca que resulta conveniente revocar la decision de negacién impugnada
con el fin de verificar los requisitos de novedad y nivel inventivo de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 16 y 18 de la Decisién 486.
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Ahora bien, en relacion con el argumento de la recurrente donde menciona que el
documento D1 no anticipa la anterior reivindicacion dependiente 2, se aclara que dado
gue el documento D1 no menciona la secuencia para ejecutar el protocolo de asignacion
de nombres a los dispositivos, no es posible anticipar que el documento D1 mencione
como referencia de partida de la secuencia una entrada en particular, por lo que la
afectacion con este documento a esta reivindicacion dependiente se considera superada
y se reitera la necesidad de revocar la resolucion de negacion.

Por otro lado, respecto al argumento de la recurrente segun el cual la reivindicacion
dependiente 4 no fue correctamente afectada, se le asiste razén al solicitante, puesto que
el parrafo trasladado no menciona alguno de los dispensadores especificados en esta
reivindicacién, por lo cual fue incorrecta la interpretacion de esta Oficina respecto a esta
clausula. Ilgualmente, se recalca que ante las razones ya expuestas, resulta necesario
revocar la decision impugnada y verificar de nuevo los requisitos de patentabilidad de la
invencion.

Adicionalmente, de acuerdo con el argumento de la sociedad recurrente que manifiesta
gue “(...) de cara a la discusion planteada durante el examen de patentabilidad, para
garantizar el debido proceso dentro del presente tramite, la SIC debié notificar
nuevamente al solicitante, con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486, para que
hiciese valer sus argumentaciones y permitir la retroalimentacion con la Oficina (...)",
cabe aclarar que la modificacion al capitulo reivindicatorio presentada como respuesta al
Oficio No. 2273 del 14 de febrero de 2023 no contenia modificaciones sustanciales a la
materia reclamada inicialmente y por tal razon las objeciones sobre la novedad por medio
del documento D1 persistian de acuerdo por lo formulado por esta Oficina, por tal razon
se procedié a emitir la resolucion de negacién. Sin embargo, se reitera que por las
razones ya expuestas y los argumentos presentados por la recurrente, se encuentra
necesario revocar la decision impugnada y remitir el expediente a la etapa procedimental
correspondiente para que se disponga todo lo relacionado con el estudio de
patentabilidad.

Asi mismo, respecto a las concesiones de patente para solicitudes equivalentes, resulta
pertinente indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad,
autonomia e independencia, segun los cuales las decisiones y los derechos en materia
de propiedad industrial se circunscriben al dmbito geografico y normativo. De esta
manera, cada pais u oficina es autobnomo e independiente al momento de conceder o
denegar un privilegio de patente de invencién, en virtud de sus propios analisis,
examenes de patentabilidad y casos patrticulares.

Por otro lado, el Despacho observa que en el estado de la técnica se encuentran
documentos que eventualmente podrian afectar los requisitos de patentabilidad de la
materia objeto de andlisis!, toda vez que revelan métodos y sistemas para asignar
identificadores a dispositivos de bafio en redes inalambricas similares a los reclamados
en la solicitud, anteriores a la fecha de presentacion internacional, la cual es el 31 de
agosto de 2017. En consecuencia, resulta necesario examinar si la materia ahora
reclamada cumple con los requisitos previstos en el articulo 14 de la Decision 486, tales
como: (i) novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicacion industrial, asi
como corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la

1 Como por ejemplo el documento US2014022940 y el documento US2015000026.
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norma comunitaria en mencién, como los casos que no son considerados una invencion
y/o materia que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoracién de los documentos obrantes en el estado
de la técnica y una consecuente adecuada motivacion del acto administrativo que
resuelva sobre la patentabilidad de la presente solicitud y con el propdsito de asegurar la
efectividad de las garantias que se derivan del derecho constitucional al debido proceso.

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decision
impugnaday, en su lugar, remitir el expediente a la etapa procedimental correspondiente,
con el propdsito de que se disponga todo lo relacionado con el examen de patentabilidad.

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

RESUELVE

ARTICULO 1: Revocar la Resolucion N° 29996 del 31 de mayo de 2023, por medio de la
cual se deneg6 patente de invencion a la creacion titulada: “SISTEMAS Y METODO
PARA ASIGNAR UN NOMBRE O IDENTIFICADOR DE REFERENCIA A DISPOSITIVOS
DE BANO AGREGADOS A UNA RED INALAMBRICA”, de acuerdo con las razones
anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Remitir el tramite a la Direccion de Nuevas Creaciones con el fin de
disponer la continuacion del trdmite, que para todos los efectos legales es el examen de
fondo de la solicitud, teniendo en cuenta el pliego reivindicatorio incluido en el radicado bajo
el N° NC2023/0009543 del 17 de julio de 2023.

ARTICULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolucion a KIMBERLY-CLARK
WORLDWIDE INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 28 de septiembre de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Firmado digitalmente
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