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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 82426
Ref. Expediente N° NC2023/0010548
Por la cual se resuelve un recurso de apelacion
LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 10 del articulo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion N° 41092 de 24 de julio de 2024 la Direccion de Nuevas
Creaciones denegoé patente de modelo de utilidad a la creacion titulada: “DISPOSITIVO
SEMAFORICO CON MEDIOS DE SENALIZACION LUMINOSA EN ANGULOS DE 360
GRADOS.”, con fundamento en el articulo 48 de la Decision 486, aplicable a los modelos
de utilidad por remision expresa del articulo 85 de la misma regulacion, al considerar que
el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de julio de 2024 con el N°
NC2024/0010591, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, TINVER
S.A.S, interpuso recurso de apelacion contra la citada Resolucion con fundamento en los
argumentos que a continuacion se exponen:

Patentabilidad de la materia reclamada
En cuanto a la patentabilidad de la materia reclamada, la recurrente manifiesta que:

(...) 1) En la Resolucion N° 41092 para negar la solicitud aplican una norma
equivocada, que no es la indicada en el articulo 81 de la D486 para MODELOS DE
UTILIDAD. La novedad en modelos de utilidad es sobre nueva forma, disposicion,
distribucion etc, de algo ya existente.

En la resolucién Aplican por error el articulo 16 y no el articulo 81 para Modelos de Utilidad,
tal como se puede verificar en la pagina 2 de la resolucién -Negrilla y subraya del texto
original-

De acuerdo con lo antes mencionado, la recurrente cita el articulo 81 de la Decision 486
y apartes de la interpretacion prejudicial 517-1P-2019 e indica que:

(...) Los modelos de utilidad y los requisitos para su concesion los indica la D486 del 2000
articulo 81:

Modelo de utilidad segun el articulo 81 de la Decision 486 y la jurisprudencia del
tribunal andino de justicia TJICA

Respecto a la novedad de la solicitud la recurrente argumenta que:
(...) Sobre algo que ya existe la novedad que indica el articulo 81 y TICA, se refiere a:

Nueva forma.
Nueva configuracion de elementos (de algo que ya existe).
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Nueva disposicion de elementos (de algo que ya existe).

Nueva forma o disposicion de elementos de alguna parte de un artefacto que ya existe.
Que mejore la fabricacion.

Que mejore la utilizacion.

Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracién o disposicién de
elementos, de algiin artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte
del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién del objeto

que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Es obvio en MODELO DE UTILIDAD que ya existe un producto y unos elementos técnicos
que el modelo de utilidad asi sean los mismos elementos, introduce nuevas formas o
mejoras, la novedad no es la que describe el articulo 16 Para Patentes de Invencion, es la
novedad en un menor grado que describe el articulo 81 para productos ya existentes tal
como indica el TICA.

b) Comete un error la Resolucién N° 41092 de24 de julio de 2024 al indicar que la norma
gue aplica para la novedad de Modelo de Utilidad es la del articulo 16 D486 y no el
articulo 81 D486 sobre novedad para mejoras de algo existente aplicada a modelos de
utilidad.

Este error bajo el que se argumenta negar modelo de utilidad por falta de novedad del
articulo 16 y no del articulo 81, lo indica la pagina 2 de la resolucién:

Novedad

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisidn 486: “Una invencion se considerara
hueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la téchica comprendera todo lo que haya sido accesible al ptblico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida’.

En el presente caso, el dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Dispositivo semaférico con medios de

sefializacion luminosa en angulos de 360 grados caracterizado por que comprende al
menos (...)" (Radicado N° NC2024/0003058 del 14 de marzo de 2024).

Por lo anterior se solicita a la SIC se conceda el MODELO DE UTILIDAD que cumple
ampliamente los requisitos del articulo 81 para modelo de utilidad, tal como se argumenté
y demostr6 en documento de la respuesta al requerimiento con radicado N°
NC2024/0003058 presentado el 14 de marzo de 2024.

c) También es un error grave en la resoluciébn motivar no conceder un MODELO DE
UTILIDAD usando la tabla de caracteristicas presentada en la pagina 2 y las conclusiones
de ese andlisis bajo la horma articulo 16 de la D486 y no bajo lo indicado en el articulo 81
para modelos de utilidad. Esto dice la resolucion pagina 3:

e Reivindicacion 2 a 6: La presente invencion ilumina claramente la imagen del patrén
de paso de peatones (180) en la superficie de la carretera usando el dispositivo de
iluminacion de gobo (100) (Parr. 0031).

« Reivindicacion 9: Es posible alimentar el dispositivo de iluminacién de gobos (100)
utilizando un dispositivo de alimentacion de bateria, pero es un dispositivo de
suministro de energia solar que se extiende hasta la parte superior del soporte (10)
del semaforo (50) del cruce de peatones y convierte la luz solar en energia
eléctrica. (70) (Parr. 0039).

En consecuencia, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 tampoco cumplen con el

requisito de novedad.
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» Se equivoca el examinador al juzgar reivindicaciones 2 a 6 y la 9 bajo el articulo 16 y
no bajo el articulo 81de la D486 para MODELOS DE UTILIDAD sobre productos que
obviamente ya existen y se presentan mejoras de forma, fabricacion, disposicion de
elementos etc.

» Otro Error del examinador es las reivindicaciones 7 y 8 no fueron examinadas y la
resolucién no se pronuncia sobre ellas.

» También se comete el error evidente que las reivindicaciones 2 a 9 presentadas en la
Solitud de MODELO DE UTILIDAD tienen sensores ToF, sensores mapa de bits,
posibilidad de rotacién en angulos X, y, y z, en el mismo dispositivo integra todos
componentes, forma diferente, entre muchas otras cosas que a simple vista se pueden
observar no las contiene el estado de la técnica D1.

» Por Error del examinador y/o por falta de lectura del documento de reivindicaciones,
se indica que no son nuevas (cuando D1 no las tiene) y ademas no aplica lo indicado
en articulo 81 de la D486 sobre la novedad de un MODELO DE UTILIDAD que es
una mejora de algo que ya existe donde la Novedad consiste por ejemplo en nueva
forma o disposicidn de elementos de algo ya existente.

» Con el agravante de que se argument6 con lujo de detalles la novedad del MODELO
DE UTILIDAD indicada en articulo 81, la cual pueden ver en documento de la
respuesta al requerimiento con radicado N° NC2024/0003058 presentado el 14 de
marzo de 2024.

» Parece que ni las reivindicaciones presentadas, ni el documento de respuesta al
requerimiento fue leido por el examinador de la Patente. El examinador tampoco hace
una analisis de caracteristicas técnicas del MODELO DE UTILIDAD segun el articulo
81y con todos esos errores pone a disposicion de la Directora de Nuevas Creaciones
una argumentacion con errores lo que causa la Negaciéon del Modelo de Utilidad por
errores evidentes que se pueden ver en la resolucién N° 41092 de 24 de julio de 2024
(...). —Negrilla y subraya del texto original-

Debido proceso

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la recurrente cita el articulo 13 de la Constitucion
Politica de Colombia y menciona que:

(...) La SIC concedié en menos de 3 meses en tiempo récord, en Marzo de 2024 el
MODELO DE UTILIDAD Expediente N° NC2023/0014022 “DISPOSITIVO
AUTOGENERADOR Y MULTIPLICADOR DE ENERGIA ELECTRICA” aunque ya existian
AUTOGENERADOR Y MULTIPLICADOR DE ENERGIA en el estado de la técnica, la SIC
en resolucion de concesion indica que cumple con lo indicado en articulo 81 de la D486
argumentando diferencias de nuevas formas, disposicién de elementos y ventajas aunque
ya existe NO ES NUEVO lo divulgado, si cumple el criterio del articulo 81 de la D486 sobre
otras formas, disposicidn o ventajas.

El anterior es solo un caso de cientos de MODELOS DE UTILIDAD concedidos por la SIC
sobre aparatos que ya existen y tienen los mismos componentes de los Modelos de
Utilidad concedidos, pero que tienen una nueva forma, disposicion de elementos,
ventajas a la hora de usar o fabricar etc. Es decir, cumplen lo indicado en la D486 del 2000
articulo 81, donde la novedad se mide de manera menos exigente y la novedad se mide
de acuerdo a la nueva forma, nueva distribucién de elementos o ventajas que textualmente
indica el articulo 81 para los modelos de utilidad.
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Ese mismo tratamiento y aplicacion de las normas por parte de la SIC se solicita para la
presente solicitud que de manera amplia se ha argumentado cumple lo indicado en la D486
del 2000 articulo 81 tiene forma, disposicion diferente, elementos diferentes, ventajas de
fabricacion y uso etc.

El derecho al debido proceso de la misma forma que otras solicitudes y con requisitos
gue establece la constitucion y la ley sin imponer otros requisitos diferentes a los criterios
para conceder modelo de utilidad que establece la D486 del 2000 articulo 81(...) .—Negrilla
y subraya del texto original-

Novedad de la materia reclamada

De acuerdo con lo mencionado en el articulo 81 de la Decision 486 y el Tribunal Andino

de Justicia sobre productos ya existentes, la recurrente manifiesta que:

“(...) la existencia previa de los productos que se quieren mejorar con modelos de utilidad
no afecta la novedad. Frente a la existencia de los productos el articulo 81 fija los

parametros de novedad frente a forma diferente, disposicion de los mismos elementos de
diferente forma y ventajas entre otras.

a) El documento de respuesta a requerimiento, radicado N° NC2024/0003058 presentado
el 14 de marzo de 2024 muestra en la pagina 3 el cumplimiento de los criterios de
novedad enunciados en el articulo 81 segun la tabla de diferencias frente a D2:

c) Comparacién de caracteristicas técnicas y diferencias frente a D2

TABLA 1 - DIFERENCIAS DE CARACTERISTICAS ESENCIALES RESPECTO A D2

DIFERENCIAS

LA SOLICITUD NC2023/0010548

D2

1-D2 es un sistema.

2-NC2023/0010548 es
un disposifivo.

3-D2 no es un dnico
dispositivo semaférico,
que en la misma
carcasa del semaforo
tenga moédulo luminoso
(1) y otro modula
luminoso (3) con un
angulo entre 0 y 359
grados.

4- D2 no divulga angulos
en su documento.

5- D2 no divulga un
dispositivo semaférico
que par si mismo sin
necesidad de los 11
dispositivos del sistema
de D2, puedaenun
unico dispositivo
semaforico proporcionar
dos salidas luminosas
en angulos de 0 a 360
grados entre ellas

Reivindicacion 1: Dispositivo
semaforico con medios de
sefializacion luminosa en
angulos de 360 grados
caracterizado por que

comprende al menos un modulo
luminoso (1) en una carcasa (2)
con al menos ofra salida
luminosa (3) en un Angulo entre
cero grados y 359 grados con
respecto al modulo luminoso
principal (1).

Figura  1: Un
semaforico.

dispositivo

NC2023/0010548 como dispositivo
semafarico, carece de los
dispositivos y partes que menciona
el sistema D2

Lo que representa ventaja técnica
en la fabricacién, uso, forma etc,
requisitos del art 81 de la D486 del
2000 para modelos de utilidad

Sistema de paso de peatones que
utiliza iluminacién con gobos. . que
proyecta una imagen de gobo
identificade con el numero (100)
sobre la superficie de la carretera
de un area de paso de peatones
identificado con el numero (180); y
un dispositivo de control de
sefiales de trafico conectado al
dispositivo de iluminacién de
gobos (100) (resumen).

Figura 1: Un sistema de paso de
peatones.

Conformado por los siguientes
dispositivos independientes:

10: Poste de semaforo. 50
Semaforo de cruce de peatones.
70: Panel sclar 100: dispositivo de
illuminacion de gobos 110: fuente
de luz LED 120: unidad de lente
de imagen de gobo 130:
dispositivo de comunicacion 150:
unidad de control central 180
Paso peatonal 200: dispesitive de
control de sefiales de trafico 300:
servidor de informacion de tréafico

a
b
[

dispositivo
d
e

modelo de utilidad.

De acuerdo a |a tabla de comparacion anterior se concluye que la invencion de la presente solicitud:
Es diferente en forma a D2, no es un sistema de varios dispasitivos conectados

Tiene una configuracion diferente dentro de un mismo dispositivo

Tiene diferente funcionamiento que no hace D2 no requiere elementos externos al

Tiene una diferente fabricacion esta invencion respecto al sistema divulgado por D2.
Tiene ventajas técnicas y efectos técnicos que noe tiene D2 frente a un dispositivo.

Por lo anterior se cumple lo indicado en D486 del 2000 articule 81 para conceder la Patente de

Asimismo, la recurrente encuentra que:

“Solo con el analisis de los dibujos se puede identificar las diferencias en forma, uso,
utilidad y ventajas de fabricacién y utilizacion, con respecto a las reivindicaciones:
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LA SOLICITUD D2

n—— 0

Figura 1

Dibujo 1

Las diferencias en forma, uso operaciéon y ventajas son evidentes:

En conclusidn:

a) D2 no es un dispositivo semafdérico, es un sistema.

b} D2 no tienen en el mismo dispositivo 2 salidas luminosas en angulos entre cero y 359
grados entre ellas.

c) D2 no menciona angulos.

d) D2 no tiene la misma forma del dispositivo semaforico solicitud NC2023/0010548.

e) D2 tiene mas de 11 dispositivos independientes gque conforman el sistema los cuales
no tiene la presente solicitud, lo que representa ventajas técnicas de Fabricacion y
uso.

Al respecto de novedad el manual de examen de patentes de la Comunidad Andina indica:

- "5i una caracteristica, gungue sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, lo reivindicacion es
nueva.”

- 5[ un elemento equivale a otra, la objecién no podria ser por falta de novedad.™

Respecto de las Reivindicaciones 2 a 9 dependientes de la reivindicacion 1 y su Novedad:
Tienen Novedad las reivindicaciones dependientes de una reivindicacién principal, lo anterior debido
a que las reivindicaciones dependientes no funcionan por si mismas, si no que solo operan

incorporando la reivindicacion principal de la que dependen.

La guia de examen de patentes de la SIC establece sobre Novedad de Reivindicaciones
dependientes lo siguiente:

“Una reivindicacion dependiente es patentable, si la reivindicacidn independiente de la cual se
deriva es patentable, por lo cual, en este caso, no hay que hacer blsqueda para la reivindicacion
dependiente.”

“El examinador debera fener en cuenta que la dependencia esla dada porgue todas las

caracteristicas esenciales de [a relvindicacién independiente estdn presentes en la reivindicacion
dependiente.”

Adicional a lo anterior, las reivindicaciones 2 a 9 se refieren a Dispositivo semafdrice (no a un
sistema como D2)

Las reivindicaciones 2 a 9 también incorpora el manejo de angulos en un mismo dispositive, la
caracteristica de angulos no la menciona D2.

Las reivindicaciones 2 a 9 también mencionan una salida luminosa (3), ubicada en la carcasa (2) del
mismo semaforo, con respecto al modulo lumineseo principal (1) en la misma carcasa del semaforo es
decir en el mismo dispositivo. Ademas de otros elementos técnicos que tampoco describe D2 estén
incluidos en un mismo dispositivo.

Por lo anterior las reivindicadores dependientes 2 a 9 tienen novedad, son diferentes en forma,
tienen ventajas en su proceso de fabricacion y uso cumpliendo lo indicado en D486 en su articulo 81.

Las reivindicaciones 7 y § son novedosas también y no fueron objeto de requerimiento por novedad.
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D2 menciona los elementos de un Sistema que se observa en un paso peatonal figura 1:

10: Posle de semaforo

50 Semdaforo de cruce de peatones

70 Panel solar

100 dispositivo de iluminacion de gobos
110 fuente de luz LED

120; unidad de lente de imagen de gobo
130 dispositvo de ComunICaCIon

150 undad de control central

180 Paso peatonal

200 dispositivo de control de sefiales de trafico
00 serndor de informacion de trahco

En conclusién la recurrente advierte que:

“La presente solicitud no es un sistema como D2 con mas de una decena de componentes
independientes, la solicitud de MODELO DE UTILIDAD es un unico dispositivo semaforico
mostrado en dibujo 1, el cual en el mismo dispositivo tiene incorporado todo lo que
describen las reivindicaciones. Lo que le da ventajas de fabricacién, uso, instalacién, tiene
forma diferente, disposiciébn de elementos diferente por lo cual cumple lo indicado en
articulo 81 de la D486 del 2000. Diferencias obvias y ventajas que se observan a simple
vista y las indican las reivindicaciones.” —Negrilla y subraya del texto original-

Peticiones de la recurrente con motivo del recurso de apelacion

(...) Teniendo en cuenta que se demostrd el cumplimiento de los requisitos de novedad
frente a producto ya existente MODELO DE UTILIDAD que sefiala el TICA y la D486 en
su articulo 81 para reivindicaciones 1 a 6 y 9 sobre Novedad relacionada a nueva forma,
nueva disposicién de elementos, ventajas de fabricacién, instalacion y uso frente a D2 y
gue las reivindicaciones 7 y 8 no fueron objeto de ningun requerimiento es decir son
patentables también y no las nombra la resolucion de negacion, solicito lo siguiente:

a) Se solicita se conceda el Modelo de utilidad por cumplimento de requisitos del articulo
81 D486.
b) Se solicita se respete el derecho fundamental a la igualdad frente a otras concesiones
de la SIC.

c) Se solicita el cumplimiento de la constitucién y la ley por parte de los funcionarios
publicos que proyectan y firman el acto administrativo segun articulo 6 de la constitucién,
también de acuerdo al articulo 4, 13 y 95 constitucional y articulo 81 de la D486. Siendo
una falta disciplinaria y un presunto delito actuar en contra de la norma de normas
constitucién politica sea por omision, por accién o por desconocimiento de la constitucion
y la ley. Situaciones en las cuales la misma autoridad y de oficio puede revocar el acto
administrativo.

Con los anteriores argumentos legales y técnico hago uso del recurso de apelacion para
que se conceda el Modelo de Utilidad en los términos de la constitucion y la ley (...). -
Negrilla y subraya del texto original-

Tramite de via administrativa

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del Cédigo
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 (...).
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Objeto de la invencion

Esta oficina no pierde de vista que la solicitud esta relacionada con un dispositivo
semaforico caracterizado por que comprende al menos un modulo luminoso en una
carcasa con al menos otra salida luminosa en un angulo entre cero grados y 359 grados
con respecto al médulo luminoso principal, sin necesidad de elementos adicionales que
requieran instalacion o cableado.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisiébn corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el
N°NC2023/0010548 del 11 de agosto de 2023, requerida en dos (2) oportunidades
durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas
del articulo 45 de la Decision 486, mediante los Oficios N° 3474 del 26 de febrero de 2024
y N° 9255 del 23 de mayo de 2024.

En el primer requerimiento de fondo, la Oficina elevd objeciones respecto a que el titulo
no reflejaba el objeto de la solicitud, la falta de claridad del pliego reivindicatorio y sobre
la falta de novedad de la materia reclamada frente a las ensefianzas del documento
US2021261152 (D1).

Como respuesta a este primer requerimiento, la solicitante presenta un pliego
reivindicatorio modificado, junto con argumentos en favor de la patentabilidad de la
materia reclamada. Por lo que, una vez revisada esta respuesta, la Oficina decide emitir
un nuevo requerimiento de fondo en el cual se establece la falta de novedad de la materia
reclamada respecto a las ensefianzas del documento KR102519607 (D2).

En atencion al segundo requerimiento de fondo la solicitante presenta un pliego
reivindicatorio modificado, junto con argumentos en favor de la patentabilidad de la
materia reclamada respecto a las ensefianzas del documento D2.

Después de revisada la respuesta, la Direccion de Nuevas Creaciones de esta
Superintendencia consider6 que no se podian dar por superados los impedimentos para
la concesién del derecho exclusivo y decidié denegar la patente, al considerar que la
materia no cumplié con el requisito de novedad previsto en el articulo 16 de la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Normativa aplicable

En materia de patentes de modelo de utilidad el articulo 85 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina establece que:

Articulo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre
patentes de invencién contenidas en la presente Decision en lo que fuere pertinente, salvo
en lo dispuesto con relacion a los plazos de tramitacion, los cuales se reduciran a la mitad.
Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el articulo 40 quedara reducido a doce
meses.

El articulo 45 de la Decisién 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencion no es patentable, ademas preveé la
consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesion, en los siguientes términos:
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Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencion no es patentable
0 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 notificacién.

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

(...).

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 establece que:

Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no esta 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, utilizacidon, comercializacién o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion 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
publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.

En cuanto a lo que se reconoce como una patente de modelo de utilidad el articulo 81
establece que:

Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuraciéon o
disposicién de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacién o fabricacion del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad,
ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Los modelos de utilidad se protegeran mediante patentes.

Sobre la materia reclamada

La recurrente insiste en la patentabilidad de la materia reclama en el pliego reivindicatorio
incluido bajo el radicado N° NC2024/0003058 del 14 de marzo de 2024 el cual en su
reivindicacién independiente reclama:

Dispositivo semaférico con medios de sefializacion luminosa en angulos de 360 grados
caracterizado por que comprende al menos un mddulo luminoso (1) en una carcasa (2) con
al menos otra salida luminosa (3) en un angulo entre cero grados y 359 grados con respecto
al modulo luminoso principal (1).

Del resultado del analisis de Novedad

De acuerdo con el articulo 16 de la Decision 486 para que una invencion sea novedosa
se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de
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la fecha de presentacién de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovacion
como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al
publico, sin embargo una vez revisados los documentos aportados por la solicitante y los
obrantes en el estado de la técnica esta Delegatura encuentra que la materia reclamada
no cumple con lo establecido en el mencionado.

Asimismo, el Manual Andino para el Examen de Patentes de la Comunidad Andina
establece que:

(...) un modelo de utilidad sera patentable cuando no esté dentro del “estado de la técnica”.
El estado de la técnica determina o no la novedad de una invencion y se encuentra definido
en el segundo Apartado del Articulo 16 de la Decisién 486 (...).

(...) No existe diferencia entre el estudio de novedad que se realiza para una solicitud
de patente deinvencién y unasolicitud de patente de modelo de utilidad. No obstante,
aungque ambas se orientan a solucionar un problema técnico, la patente de invencién se
basa en un objeto que no habia existido antes; en cambio, en las patentes de modelo de
utilidad, la novedad es una innovacion a un producto conocido gue hace gque se
agregue al mismo unaventaja o beneficio gue lo haga mas eficiente o productivo. De
esta manera, el objeto de la invencion se compara con el objeto existente y se determina
cual ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto
original, proporcionandole una nueva forma o configuraciéon, mejorando su aplicacion
industrial y que, ademas, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la
técnica.t

Cabe sefalar que toda solucién técnica se basa necesariamente en el estado de la técnica
anterior. Tanto las de invenciones ordinarias como los modelos de utilidad parten de algo
preexistente, aunque la distancia puede ser mayor o menor. Cuando la distancia es muy
grande se habla de invenciones “pioneras”, que son estadisticamente muy raras. La gran
mayoria de las soluciones técnicas (invenciones y otras figuras) consisten en mejoras
incrementales sobre el estado de la técnica. Esas mejoras, aunque se distancien poco del
estado de la técnica anterior, deben cumplir con el requisito de nivel inventivo, es decir, no
deben ser obvias ni evidentes para la persona versada en la materia técnica. De lo contrario
se concederian monopolios que afectarian indebidamente a los competidores, al publico y
a la economia del pais (...)>.

De acuerdo con lo antes mencionado, esta instancia encuentra pertinente revisar el
estudio de patentabilidad que sustenta la Resoluciéon impugnada de acuerdo a las
siguientes consideraciones:

Estado de la técnica

En la resolucion impugnada se cité el documento KR102519607 (de aqui en adelante D2)
como el antecedente que afecta la patentabilidad de la materia reclamada porque revela
un sistema de cruce de peatones que utiliza iluminacion gobo. El sistema de cruce de
peatones puede incluir un dispositivo de iluminacion gobo que proyecta una imagen gobo
sobre la superficie de la calzada de una zona de cruce de peatones; y un dispositivo de
control de sefales de trafico que esta conectado al dispositivo de iluminacion gobo por
cable o de forma inalambrica y transmite una sefial de control al dispositivo de iluminacion

1.9 Cfr. Interpretacion Prejudicial 43-1P-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2 Manual andino de patentes Pag. 219.
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gobo para proyectar una imagen de cruce de peatones sobre la superficie de la calzada
de la zona de cruce de peatones en un momento predeterminado.

De acuerdo con lo antes mencionado esta Oficina encuentra, que después de revisadas
las ensefianzas del documento D2 y al hacer la comparacidén elemento por elemento entre
las caracteristicas técnicas de la solicitud y las reveladas en el documento D2, se puede
establecer que revela todas y cada una de las caracteristicas reclamadas en la
reivindicacion independiente 1 asi:

- Revela un dispositivo semaférico en una carcasa (50) (figura 3. Parr. 0054).
- Con una salida luminosa (100) que se puede disponer en angulo respecto al
mdédulo luminoso principal dispuesto en la carcasa (50) (Figura 3).

Tabla 1
Figura 1 de la solicitud Figura 3 del documento D2
2 c ~10
arcasa
& Salida luminosa que se
puede disponer en Dispositivo
angulo respecto al ; [ semaforico
/3 Salida Luminosa modulo luminoso ) - /|
-~ e 50

I-
|/

Médulo
luminoso en
~10 lacarcasa 50
J

i
F
1//

Médulo luminoso

R0

Imagen proyectada

De la tabla comparativa se puede establecer que el dispositivo semaférico de la solicitud
recae en la configuracion estructural del dispositivo semaforico del documento D2, toda
vez que ambos tienen un modulo luminoso dispuesto en una carcasa y con una salida
luminosa dispuesta en un angulo entre cero y 359 grados, de tal suerte que la materia tal
y como se encuentra reclamada carece de novedad a la luz de las ensefianzas del
documento D2 y en consecuencia no cumple con el requisito de patentabilidad previsto
en el articulo 16 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Es de resaltar que en la descripcion de la solicitud inicialmente presentada se establece
que:

(...) En una calle donde existe un semaforo para vehiculos y no existe sefial para peatones
por las dificultades de romper la calle para colocar los ductos que llevan la energia a los
semaforos para peatones. En el semaforo para vehiculos existente que tiene mddulos
luminoso (1) para vehiculos con una luz roja, una amarilla y una verde, se le coloca a esa
carcasa (2) de semaforos existente los elementos del dispositivo y en uno de sus costados
de la carcasa se coloca salida luminosa (3) apuntando al otro lado de la via donde se quiere
reflejar una sefial de seméforo peatonal rojo y verde sobre una superficie existente en la
pared o en un sefial de lamina de pedestal con la forma de semaforo peatonal que se
ilumina verde o rojo desde la salida luminosa (3) ubicada en la carcasa de semaforos que
viaja por el aire desde el otro lado de la calle (...).
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Lo que es igualmente contemplado en el documento D2 en cual se menciona que:

(...) El sistema de cruce de peatones segun una realizacion de la presente invencion
proyecta una imagen de patrén de cruce de peatones (180) sobre el suelo de la calzada de
un area de cruce de peatones utilizando un dispositivo de iluminacién de haz alto (100)
instalado en un lado de la porcién superior de un soporte de luz de sefial de cruce de
peatones (50) (10) cuando el clima esta nublado, como cuando llueve o nieva, o cuando el
nivel de iluminacién cae por debajo de un estandar preestablecido, de modo que no se
puede ver el cruce de peatones en la calzada, formando asi una imagen de patrén de un
color de cruce de peatones general (por ejemplo, blanco) como se muestra en la FIG. 1
(...) (Parr. 0054).

En consecuencia los dispositivos de la solicitud y de la anterioridad buscan solucionar el
mismo problema técnico de la misma manera, de tal suerte que un dispositivo con una
configuracion estructural para proyectar sefiales de transito en un paso peatonal o
vehicular, ya habia sido revelado por el documento D2 al momento de la presentacion de
la solicitud de modelo de utilidad objeto de la presente revision, por lo tanto, esta Oficina
ratifica que la solicitud carece de novedad y no cumple con el requisito de patentabilidad
previsto en el articulo 16 de la Decision 486.

Por otra parte, respecto al argumento de la recurrente segun el cual se comete un error
al (...) indicar que la norma que aplica para la novedad de Modelo de Utilidad es la del
articulo 16 D486 y no el articulo 81 D486 sobre novedad para mejoras de algo existente
aplicada a modelos de utilidad.” esta Oficina encuentra conveniente aclarar que en virtud
del articulo 85 de la Decision 486 y como se establece en el 43-1P-2001 del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, los requisitos de patentabilidad a evaluar en una
patente de modelo de utilidad son la novedad y la aplicacion industrial previstos en los
articulos 16 y 19 de la Decision 486, de tal suerte que el estudio adelantado se ajusta a
lo dispuesto por la normativa andina y en consecuencia el argumento de la recurrente
carece de fundamento juridico.

Por otra parte, esta Oficina pone de presente que contrario a lo manifestado por la
recurrente las invenciones que se buscan proteger bajo la modalidad de Patente de
Modelo de Utilidad ademas de cumplir con los requisitos de patentabilidad previstos en
los articulos 16 y 19 de la Decision 486 y ajustarse a la definicion de modelo de utilidad
previsto en el articulo 81 de la Decision 486 es decir versar sobre una nueva forma,
configuracion o disposicion de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja que antes
no tenia para ser susceptible+ de ser estudiada en esta modalidad.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, esta Oficina advierte que el dispositivo
semaforico de la solicitud se ajusta a la definicion de modelo de utilidad prevista en el
articulo 81 de la Decision 486 y por lo tanto es susceptible de ser estudiada como una
patente de modelo de utilidad, sin embargo, esto no significa que sea patentable.

De acuerdo con lo antes mencionado, después de revisar el pliego reivindicatorio esta
Oficina encuentra que, tal y como esta reclamado el dispositivo en la reivindicacion
principal o independiente, el estudio adelantado demostré que no cumple con el requisito
de patentabilidad previsto en el articulo 16 de la Decision 486 toda vez, que el documento
D2 revela todas y cada una de las caracteristicas técnicas estructurales reclamadas en
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la solicitud y establece una configuracion estructural similar que ofrece las mismas
ventajas técnicas contempladas en la solicitud. En consecuencia, el dispositivo de la
solicitud no solamente no es novedoso Sin0O que tampoco constituye una nueva
configuracion de elementos que permita un mejor o diferente funcionamiento o que le
proporcione alguna utilidad o ventaja que antes no tenian este tipo de dispositivos
semaforicos.

En conclusion, esta Oficina reitera que el dispositivo semaférico reclamado al estar
revelado en el estado de la técnica carece de novedad y tampoco cumple con ser una
nueva configuracion de elementos, por lo tanto persisten los impedimentos para la
concesion de la patente de utilidad. De tal suerte que no le asiste razén a la recurrente
en su argumentacion.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486 esta Oficina reitera que para
gue el dispositivo semaférico reclamado sea considerado novedoso, se requiere que no
esté comprendido en el estado de la técnica es decir, que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud o de la prioridad invocada, tanto la innovacion como los
conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al publico,
sin embargo como se demuestra en la Resolucién impugnada se establece que el
documento D2 revela un dispositivo semaférico que tiene una configuracién estructural
similar a la reclamada en la solicitud que revela todas y cada una de las caracteristicas
esenciales del dispositivo de la solicitud, lo que demuestra que este tipo de dispositivo
semaforico ya era conocido en el estado de la técnica, por lo tanto no se considera
novedoso, de tal suerte que no cumple con el requisito de patentabilidad previsto en el
articulo 16 de la Decision 486.

Por otra parte, respecto al argumento de la recurrente segun el cual las reivindicaciones
7 y 8 no fueron examinadas, esta Oficina encuentra del caso mencionar que la
reivindicacion independiente 1 es la clausula principal en la que se incluyen las
caracteristicas esenciales del dispositivo que se busca proteger y las reivindicaciones 2
a 9 dependientes de la clausula principal incluyen las caracteristicas particulares del
dispositivo asociadas a las caracteristicas esenciales del mismo, de tal suerte que
mediante el estudio de patentabilidad se determin6 que la reivindicacion principal carece
de novedad a la luz de las ensefianzas del documento D2 y asimismo, se establecio en
consecuencia que las reivindicaciones dependientes 2 a 9 que tienen caracteristicas
particulares del dispositivo presentes en la reivindicacion independiente también carecen
de novedad. Por lo que contrario a lo manifestado por la recurrente las reivindicaciones
dependientes si se valoraron y corrieron con la misma suerte de la reivindicacion
independiente concluyendo que también carecen de novedad frente a las ensefianzas
del documento D2.

Sobre la violacién al debido proceso

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, esta Oficina pone de presente que durante el
tramite administrativo se emitieron dos requerimientos de fondo en los cuales fueron
trasladadas las objeciones respecto a la falta de claridad y la falta de novedad de la
materia reclamada frente a las ensefianzas del estado de la técnica determinado por los
antecedentes D1 y D2 de manera independiente, garantizando el derecho a la defensa y
a la contradiccién que ejerce el solicitante cuando da respuesta a los requerimientos.
Asimismo, cumpliendo con las etapas procedimentales de estudio andlisis y decision
sobre la patentabilidad de la solicitud.
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Dicho lo anterior, esta Instancia reitera que en virtud del articulo 85 de la Decision 486
los requisitos de patentabilidad que se deben valorar para una solicitud de patente de
modelo de utilidad son la novedad y la aplicacién industrial previstos en el articulo 16 de
la Decisién 486, asimismo, es preciso sefalar que para que una invencion sea susceptible
de ser estudiada bajo la modalidad de proteccién de patente de modelo de utilidad debe
cumplir con lo que se considera y se define como un modelo de utilidad segun el articulo
81 de la Decision 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTICULO 1: Confirmar la Resolucion N° 41092 de 24 de julio de 2024, de acuerdo con
las razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente resolucion a TINVER S.A.S,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 31 de diciembre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

PILAR MARIA GOYENECHE CARVAJAL
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