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Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. Exp. N° 01033027
) i
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO .

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el _‘
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y )

el AR

YO

CONSIDERANDO . ,
PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 27 de abril de J
2001, bajo el numero 01033027, se presento la solicitud de patente de invencion titulada '
“SISTEMA PARA OBTENER DATOS SOBRE EL USO DE LA TELEVISION
INTERACTIVA POR LOS CLIENTES, METODO PARA OBTENER LOS DATOS Y
RECEPTOR/DECODIFICADOR INTEGRADO PARA SER USADO EN EL SISTEMA".

i g

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencién no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la :
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requiri6 al peticionario para que .
se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. 1

IR i M 2 T

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 14 de diciembre de 2005, el solicitante
atendid oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones. Asi mismo,
allegé nuevos capitulos descriptivo y reivindicatorio, los cuales se ajustan a las i
prescripciones del articulo 34 de la Decision 486. ‘

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedlda por la
Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “...para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, snempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial*. 1‘

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 183 a 186,
ademas de no cumplir con el requisito de claridad, no se consideran invencion, de acuerdo
con las siguientes consideraciones: { i

1. Objeto de la invencién : E
Segun la descripcion, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una forma (técnica)

para recolectar y grabar datos de la navegacion y las transacciones, referentes al uso de
la television interactiva por los clientes, presentado en la forma de sistema y método.

r——

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 8800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUGION » ~ 979
Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. Exp. N° 01033027

la television interactiva por un cliente, relacionado en las reivindicaciones 1 a 13; y, un
método para obtener datos correspondientes al uso de la television interactiva por un:
cliente, relacionado en las reivindicaciones 14 a 17. !

Por su parte, el pliego reivindica un S|stema para obtener datos correspondlentes alusode i %
3

2. Claridad de la solicitud 1, :
El articulo 30 de la citada Decision 486 establece que “las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”.

Las reivindicaciones de “sistema” 1 y dependientes, no tienen sustento descriptivo, porque
los medios alli incluidos no se modificaron de ninguna manera y su reclamacion se
fundamenta en describir las secuencias de procesamiento de los datos de la navegacion o
de las transacciones ejecutadas por un cliente, en TV interactiva usado (utilizado) para ese
fin, es decir, esas reivindicaciones relacionan la secuencia de procesam:ento de las
sefnales como caracteristicas de un producto, lo cual, no se permite. :
Las reivindicaciones independientes son indefinidas, porque no permiten establecer, con
claridad, cual es el aporte al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de
preambulo y caracterizacion apropiada para caso; frases tales como: “que comprende”,
“en donde”, "que comprende los pasos de”, etc. no se consideran sinénimos de
“caracterizado por”. ' ‘

Adicionalmente, dichas independientes no son claras por la introduccién de giros
idioméaticos inusuales y de explicaciones ajenas a la definicién que se deberia haber
hecho en, por ejemplo, “donde el por lo menos un programa”, “del por lo menos'un centro”,
“al por lo menos un programa”, “"donde la por lo menos una GUI°, "donde el por el menos
un servidor”, “donde cada enrutador incluye una aplicacion”, etc. ¥

Las nuevas reivindicaciones incluyen numerales de referencia, sin embargo dichos
numerales no estan entre paréntesis como preferiblemente deberian haber quedado, toda
vez que ello facilita su comprension. Recuerde, que al colocar esos signos entre
paréntesis, se sefiala que tienen unicamente un valor de ejemplos, es decir, gue no limitan L
la extension. 1

La reivindicacion 15 tiene errores de concordancia. :
La reivindicaciéon 16 no aclara uno de los supuestos pasos de la independiente sino que
hace referencia a un evento que sucede en un IDR. _

|
La reivindicacion 17 es confusa, pues no se entiende que significa “comunicar los datos
en cada IDR con un IDR central’.
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Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones caliﬁcadas ne
cumplen lo dispuesto en el citado articulo 30.

3. No se considera invencién
El articulo 15 de la Decision 486 sefala que no se consideraran invenciones:

“d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades econodmicc comerciales; :

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

Del estudio de la solicitud se determind, por una parte, que lo reivindicado como sistemay
método se usa en una actividad econémico comercial, tal como lo es recolectar y grabar
los datos de las transacciones y la navegacion que haga un cliente al usar la difusién de
television interactiva y que se relacionan explicitamente en las reivindicaciones 6, 14 a
17, razon por la cual lo reclamado se encuentra incurso en lo dispuesto por el inciso d) del
mencionado articulo 15. !

De otra parte, la solicitud se basa en procesamiento de informacién con programas de
aplicacion escritos en Open TV o un lenguaje similar, protocolos de transferencia de datos
como TCP/IP o HTTP, aplicaciones de enrutamiento escrita en Unix C u Open TV o en un
lenguaje de programacién equivalente, aplicaciones para negocios como IBS que se
escribe en MAGIC y SQL, etc. los cuales, se cargan en los servidores del sistema para
realizar el procesamiento deseado, y que se relacionan expresamente en las
reivindicaciones. Por esta causa, se considera que la solicitud se encuentra mcursa enlo
dispuesto por el inciso e) del mencionado articulo.

T

Adicionalmente, las reivindicaciones tanto de “sistema” como de “método” presentan como
caracteristicas a patentar, las trayectorias que siguen las sefiales junto con la secuencia
de procesamiento, efectuada por un sistema de teledifusion interactiva que tiene uno o
mas servidores, un satélite de comunicaciones y el televisor de un cliente, dichas
secuencias de procesamiento son soporte l6gico como tal, por ello se encuentran incursas
en o dispuesto por dicho inciso e). !

e

Por otra parte, ademas, se desconoce lo dispuesto en el articulo 21 de la Decision 486,
porque para obtener los datos del uso de la TV interactiva por los clientes de un prestador
del servicio, este USA componentes de un sistema de difusién de TV interactiva que
incluye servidores, un satélite, las antenas, el centro de difusion, el receptor del cliente, el
control del receptor, etc., o parte de ellos, que son convencionales como se evidencia,
manifiestamente, tanto en la descripcion como en las reivindicaciones.

e s e g
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Ahora bien, es ampliamente conocido que el uso de los componentes convencionales de
un sistema de telecomunicaciones interactivo no convierte a ese sistema, o a parte de él,
en patentable por el solo hecho de atribuirle un nuevo uso logrado a partir del
procesamiento de una secuencia légica de procesamiento (soporte 16gico).

g e oy

Por las anteriores razones, este Despacho considera que lo reivindicade en el presente
caso, esta incurso en lo dispuesto por los articulos 15 d) y e) y 21 de la norma
supranacional andina. E

3
4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificacién de fondo, es importante realizar las é
siguientes consideraciones:
e Sobre los comentarios expresados en el subpunto titulado ‘no se sustentan las :
reivindicaciones del sistema y el receptor/decodificador integrado’, cabe anotar, en f -
primer termino, que el nuevo el pliego allegado se aceptd y calificé acorde a lo 3
estipulado por las disposiciones vigentes. i 3
Sin embargo, es necesario puntualizar que las reivindicaciones 1 y 14 del nuevo pliego, | S

en esencia continvan siendo las mismas calificadas al inicio, que suprimieron la
combinacion con los usos pero agregaron, como el mismo interesado lo sefiala en su
respuesta, “comentarios adicionales con respecto al uso de componentes
convencionales”, los cuales, provocan que las reivindicaciones no sean claras, debido
a la introduccion de giros idiomaticos inusuales y de explicaciones ajenas a la
definicién, que se deberia haber tratado de lograr. I

L)

PN R Y

El interesado considera que, “las nuevas reivindicaciones 1 - 17 se sustentan... véanse
las péaginas 6-9 de la descripcion del texto inglés que corresponden a una i
incorporacion ejemplar”. Para desvirtuar tal suposicion, de un lado, la descripciéon de la =
realizacion de ejemplo es la arquitectura de un sistema de control de un prestador de
servicio de TV donde se desarrollan (implementan) las secuencias de procesamiento
de los datos de la navegacion o de las transacciones ejecutadas por un cliente, en TV
interactiva usado (utilizado), para ese fin. i

De otro lado, describir las secuencias de procesamiento de los datos de la navegacion
o de las transacciones ejecutadas por un cliente, en TV interactiva usado (utilizado) i
para ese fin, como caracteristicas de un producto no se permite, porque el mismo se
debe sustentar y definir en las caracteristicas estructurales é de func:on entre los
componentes del producto.

R
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A la luz de lo anterior, es evidente que un sistema (producto) se puede reivindicar, o
bien por la disposicion de los componentes estructurates o bien por la(s) funcién(es)
que se lleve(n) a cabo entre los componentes de una estructura (arquitectura), pero no
por los usos de uno o mas de dichos componentes, como ocurre en este caso donde
se carga una secuencia logica para obtener datos relativos al USO de la TV interactiva
por los clientes.

Aln mas, en materia de patentes se conoce que un “sistema” o producto como tal, es
independiente de como se usa, razén por la cual dicho producto no se puede restringir
(caracterizar) por la manera de uso pensada (deseada) que se le de: por ejemplo, una
memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla
es independiente del género de informacién que se despliegue en la misma, etc., de
alli, que el género de datos {programa de aplicacién, protocolos de transferencia de
datos, etc.) y la manera (secuencia) en que se procesen esos datos, no son
caracteristicas que sirvan para distinguir un sistema o un método, del modo como se
reivindica aqui.

Los comentarios del Gltimo parrafo del subpunto en mencién, no son claros, porque no
se sabe que tratan de controvertir, pues se asegura que: ‘Es inaceptable usar la ;

invencion come guia basica de dicha combinacién de componentes...”, y en el oficio
trasladado al solicitante, no se hizo tal cosa.

[

Ahora bien, si dichas afirmaciones se dirigen a desvirtuar lag objeciones planteadas en
el ofico respecto del articulo 14, ellas resultan contradictorias, porque, de un lado, el
interesado asevera que, “la presente invenciébn, como se expone en las
reivindicaciones 1-17, representa una configuracién de componentes novedosa no
conocida en el arte previo”, sin embargo, de otro lado, previamente ya habia
reconocido que: “Se suministraron comentarios adicionales con respecto al uso de
componentes convencionales. Aunque componentes tales como el servidor, satélite, .
antenas satelitales, etc., puedan conocerse en el arte previo”. De lo anterior, cabe '
preguntarse ;jque fue lo que sirvid de guia?, ;a cual arte previo se refiere el
memorialista?, ; cual es la combinacién inaceptable?, ;por qué?.

En conclusion, las reivindicaciones allegadas se aceptaron y calificaron, pero el
interesado no logré desvirtuar las objeciones planteadas en el mencionado oficio.

* Respecto a los demas subpuntos, ‘Contribucion al Estado de Ia Técnica’, 'Numeros de
Referencia’, ‘Concision de las Reivindicaciones’,'Ambito Externo de la Solicitud’, cabe
anotar que no desvirtlan las objeciones planteadas en el oficio trasladado, como :
quiera que dicho oficio tuvo por objeto pedir al solicitante que definiera el objeto de la '
solicitud por las caracteristicas permitidas, tal que, claramente, se apreciara el “genero”
y la “especie” de la proteccion solicitada y no se requirié que se transcribiera lo que el
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interesado considera su aporte al estado de la técnica. Ademas, se conoce cual es el
objetivo de la solicitud al igual que los efectos que produce; porello, la transcripcion de
la “contribucion al estado de la técnica”, no constituye una razén que desvirtie las
objeciones planteadas en el oficio N°6552. ’

Como ya se explicd, las nuevas reivindicaciones incluyen numerales de referencia,
pero dichos numerales no quedaron entre paréntesis como se deberia haber hecho.
La concisidn del pliego seria debatible, pero ese es un aspecto secundario que no
incide en la decisién que aqui se adopte. ‘

Con el retiro de la reivindicacion 10 del pliego inicial, se solucioné la objecién planteada
en el oficio, respecto a dicha reivindicacion.

En conclusién, los comentarios del interesado relativos a la contribucién al estado de la
tecnologia no desvirtuan las objeciones a la patentabilidad; asimismo, los ajustes
restantes al pliego como la inclusién de numerales y el retiro de la reivindicacién 10,
parcialmente, solucionan las objeciones de forma del pliego. i :

|
e Acerca de los comentarios del punto ‘Requerimientos de Patentabilidad’, se a'cepta que i
las objeciones relativas al no cumplimiento del articulo 14, parciaimente, se solucionan :
al eliminar la combinacién inicialmente presentada, sin embargo es necesario tener en ,
cuenta que las reivindicaciones tanto de “sistema” como de “método” presentan como i
caracteristicas a patentar las trayectorias que siguen las sefales junto con la secuencia
de procesamiento, efectuada por un sistema de teledifusion interactiva que tiene unc o
mas servidores, un satélite de comunicaciones y el televisor de un cliente, dichas
secuencias de procesamiento son soporte légico, como tal. ’

Adicionalmente, de acuerdo a la norma vigente solo se puede conceder patentes para
productos ylo procedimientos (ver articulo 14), y no para la(s) secuencia(s) de
procesamiento que realicen los componentes de un sistema de difusién de TV
interactiva que incluye servidores, un satélite, las antenas, el centro de difusion, el
receptor del cliente, el control del receptor, etc., o parte de ellos, menos atin cuando
son para usar en una actividad econémico comercial tal como lo es recolectar y grabar
los datos de las transacciones y la navegacién que haga un cliente al usar la difusion
de television interactiva como se relaciona, explicitamente, en las reivindicaciones 6,
14 a 17, razones por las que se encuentran incursas en lo dispuesto en el inciso d) del
articulo 15 de la Decisién andina. ' 3

[, T Rty

& .

g e

Es evidente que no basta afirmar que “...las nuevas reivindicaciones 1-17 enumeran un
asunto patentable ... un sistema que enumeran un sistema de servidores... Contrario a /
los comentarios... no enumeran simplemente actividades intelectuales, juegos,
actividades comerciales o programas de computador...”, para que desvirtuen las
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objeciones planteadas en el oficio y, sin que el interesado presente razonémientos
que den sustento a sus afirmaciones. ;

Por uitimo, en la respuesta no se intenta desvirtuar las objeciones planteadas en el
citado oficio que tienen como fundamento el articulo 21 de la normativa andina.

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto en los articulos 15 d) y e), 21 y 30 porlas
razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones
allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el
oficio N° 6552, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE
{

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacién
denominada: “SISTEMA PARA OBTENER DATOS SOBRE EL USO DE LA TELEVISION R
INTERACTIVA POR LOS CLIENTES, METODO PARA OBTENER LOS DATOS Y Lf

RECEPTOR/DECODIFICADOR INTEGRADO PARA SER USADO EN EL SISTEMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Jerénimo Castillo Bonilla, en su
calidad de apoderado de la sociedad Hughes Electronics Corporation, o a quien haga sus
veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién ante el Superintendente
de Industria y Comercio al momento de notificarse o0 dentro de los 5 dias habiles
siguientes. :
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 1

Dada en Bogota D.C., a los 4§ MR 2006 :

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

| .CUI\\?;\LO MARCENA?OW% § '

Doctor ; h
JERONIMO CASTILLO BONILLA |
Calle 93A N° 14-17 OF, 311 : j
Bogota D.C. . t
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