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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Divisién de Nuevas Creaciones
B B8. D.

Ref: EXPEDIENTE N° 01-33030
Solicitud de patente a nombre de HUGHES
ELECTRONICS CORPORATION

Como es de su conocimiento, el extracto de la solicitud de patente indicada en
la referencia se public6 en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 531 del 29 de
Agosto del aflo en curso.

Para dar cumplimiento al articulo 44 de la Decisién 486, pido se rinda el
examen de patentabilidad de la invencién.

Adjunto recibo N"’-’quac,o por la tasa correspondiente de acuerdo con la

Resolucion 41687 del 24 de Diciembre de 2002.
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SUPEIIINTENDENCI.II

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

!

RADICACION EXPEDIENTE No. 01-33030
!

EL EXTRACTO DELA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO
\
EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 531, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2003,

EL TERMINO HABIL SERALADO POR LA LEY EXPIRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003.

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

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctor:

Jerdnimo Castillo Bonilla

Apoderado

REFERENCIA: Radicaclon 01-33.030
Trémite 002
Evento 001
o 7 684
Folios 005

Como resultado del examen de patentabliidad de la solicitud de la referencia realizado
segun lo establece el articulo 45 de la decisién 486 de la comislén de la Comunidad
Andina, se le informa que:

1. Documentos estudlados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcidn de los folios 5 a 25 los dibujos 1
a 15 de los folios 30 a 44 y las relvindicaciones 1 a 10 de los folios 26 a 20, todo lo anterior
commesponde a la radicacioén inicial, que se acepto.

El articulo 9 de la Decisién 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencién... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y ios efectos del derecho
de prioridad serén los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las
patentes de Invencién y modelos de utllidad...”.

La solicitud en estudio fue radicada el 27 de abril de 2001, en ese momento se reclamé
prioridad para las solicitudes provisionales norteamericanas 60/200.473 del 28 de abrll de
2000, 60/201.039 det 01 de mayo de 2000 y la solicitud 09/733.229 del 07 de diciembre
de 2000, copia de las cuales se adjuntd al memorial del 22 de agosto de 2001. Reallzado
el estudio cormespondiente se determiné que, las solicitudes provisionales, carecen de
reivindicaclones y su contenido, solo en una pequefia porcion, coincide con la materia del
expediente, por ello, no tienen validez; el tltimo documento (solicitud formal) si colnclde
con la materia de la solicitud, en consecuencia, acorde a lo dispuesto por los articulos 8 a
11 de la Decision 486, la dltima prioridad es valida.

2. bjeto de la Invencion

Segun la descripcién, la finalidad de la solicitud consiste en suministrar una forma (técnica)
para entregar datos a los usuarios por el servicio convencional de difusién de programas
de television como el servicio directo por satélite, reivindicado en la forma de subsistema
y método.

De otra parte, el pliego reivindica: un subsistema de comunicaclones Incorporado en una
red de comunicaciones DSS temestre-satelital para recibir y mostrar informacién
transmitida en enlace descendente desde uno o mas satélites de comunicaciones,
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relacionado en las relvindicaciones 1 a 8; un IRD Incorporado en una red de
comunicaciones terrestre-satelital, el cual es capaz de transmitir las sefiales de radio
difusion recibidas desde el satélite, relacionado en la reivindicacién 7; un método para
entregar informacién a un dispositivo de visualizacién a través de una red de de
comunicaciones temestre-satelital sin necesidad de que un usuario posea hardware
adiclonal de comunicaciones, relacionado en las reivindicaciones 8 a 10.

Segin la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GO8F 17/80.
3. Claridad de la solicitud:

Por una parte, el articulo 28 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
senala que: “la descripcién debera divulgar la invencién de manera suficientemente claray
completa para su comprensién y para que una persona capacitada en la materia técnica
comespondiente pueda ejecutaria®.

Aunque lo radicado inicialmente se aceptd, luego del estudio del expediente se determiné
que la descripcién presenta defectos de transcripcidn, redaccién y traducclién, que
deforman la exposicion, lo que podria conducir a emmores de interpretacion. A continuacion
se resalta lo mas relevante, sin que se trate de una relacién detallada.

El tiftulo no concuerda ni con la descripcion ni con las reivindicaciones, y es impreciso.

En las paginas 5, 7, reivindicaciones 1, 7, 8 entre otras se incluye la expresion “terrestre-
satelital®, inexistente en castellano.

Las primeras 4 lineas de la pagina 4 no son comprensibles debido, probablemente, a
defectos de traduccién.

En la pagina 12 segunda linea se cita una medida en unidades diferentes a las del sistema
Intemacional.

En todo el documento se hace mal uso de las preposiciones: a través de, desde, hasta,
hacia, etc. que no siempre equivalen a los tdrminos que remplazan, por ejemplo, en la
pagina 1 Gltimo parrafo se menciona que: “los usuarios... a trabes de terrenos dificiles... a
través de comunicaciones por”.

El comrespondiente aparte del documento de prioridad indica en realidad, “lo usuarios...
tender lineas en terrenos dificiles... poner al servicio del usuario comunicaciones via (por)
satélite... ".

Al comparar lo traducido y redactado en el ejemplo, con el aparte citado de ia descripcion,
se advierten algunas diferencias significativas.

Adicionaimente, en todo el documento se hace uso abusivo de los gerundios, proplos de
otros idiomas, pero no del castellano, y un mal uso de la preposiciones sobre, a través de,
desde, hacla, dentro de, etc. que en combinacion provocan deformaciones substanciales
en los conceptos.

El articulo 30 de la citada Decision indica 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 “subsistema” 1 y dependientes, asi como también la relacionada
al receptor / decodificador integrado de la 7, no tienen de sustento descriptivo porque en
ese aparte, se describe la secuencia de la difusién y el procesamiento de los datos para la
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entrega de informacion a los medios de visualizacion, tales como una pantalla de un PC,
de un PDA usado (utilizado) para ese fin. Como es blen conocido por todos, el uso de los
componentes convencionales de un sistema de teledifusién de informacién no convierte a
ese sistema o a parte de él, en patentable.

Las relvindicaciones son indefinidas porque no permiten establecer, con claridad, cual es
el aporte al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de preambulo y
caracterizacién, apropiada para caso; frases tales como : “el cual comprende”, “en el cuarl",

“el cual comprende los siguientes pasos”, no se consideran sinénimos de “caracterizado
por”. Dichas relvindicaciones tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten su

interpretacion.

La reivindicacién 8 presenta como pasos la secuencia I6gica del procesamiento de sefial
a enviar a los usuarios. De forma analoga, las reivindicaciones de “subsistema® y "un IRD
(receptor / decodificador incorporado)” relacionan la secuencia de transmision y
procesamiento de las sefiales como caracteristicas de un producto.

Las reivindicaciones 5 y 9, 8 y 10 son iguales entre si, y no aclaran o delimitan, un
elemento de estructura 0 una funcién entre los elementos del subsistema, ni un “paso” del
método, incluido en una de las respectivas independientes, sino que relacionan el tipo de
formato usado y el contenido de los datos, por lo cual, no tienen enlace légico con su
independiente e Inciden negativamente en la concisién del pliego.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjuncion con las observaciones
del punto 5 de adelante.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no
cumplen las disposiclones del articulo 30.

4. Evaluacién de la unidad de invenclén:

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, “La solicitud de patente sdlo podréa
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre sl, de manera
que conformen un Gnico concepto inventivo”.

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un tnico
objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

En primer lugar, el articulo 14 de la Decision 486 establece que: “Los palses miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial”, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Declslén ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada concepto, la oficina,
acude a la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en
1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios; en el
parrafo 57 (de dicha gula) se aspecifica que existen dos tipos de rewlndlcaclones de
producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado parmrafo indica que las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales 6 de
funcion.
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De alli se concluyse, que la combinacién de caracteristicas estructurales y de funcién NO
se admite en la redaccién de reivindicaciones de producto.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de caracteristicas n
pemmitidas, como se evidencia de su redaccién:

“1. un subsistema... para recibir... una antena para recibir... un IRD... el cual recibe... un
dispositivo de visualizacién... aplicacién de... para formatear...".

“2. el subsistema... un primer computador... para almacenar... un conducto eléctrico ...
para transmitir... un enlace ascendente... para acoplar... un enlace... para acoplar...”.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y
la subrayada, caracteristicas de procesamiento (uso).

En segundo lugar, el articulo 15 de la Decision 488 sefiala que, “No se consideraran
Invenciones: ...

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

Del estudio de la solicitud se determind, que lo reivindicado se fundamenta en la
trayectoria de la difuslén en combinacidn con el procesamiento de informacién con
programas o paquetes de serviclos tales como, DIRECT TV, DTH (directo al hogar), el uso
de formatos de informacién de Internet, como HTLM para el procesamiento de la sefial de
entrada, el uso de software como los navegadores “Internet Explorer” o “Netscape”, el
programa C++ de Windows 95/98, etc. los cuales, se cargan en los servidores del
subsistema para coadyuvar a realizar el procesamiento deseado, por esta causa, se
considera que no se cumplen las disposiciones del inciso e).

En tercer termino, las disposiciones del articulo 21 de la Decision 486 se afectan porque
se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales como los componentes de un
subsistema de teledifusion DSS que incluye servidores, un satélite, las antenas, el centro
de difusién, el computador o asistente (receptor) del cliente, el control del receptor, etc. o
parte de ellos, como se evidencia en forma manifiesta, tanto de la descripcién como de las
reivindicaciones.

Parece necesario precisar que, un aparato se puede reivindicar por la(s) funcién{es) que
se [leve(n) a cabo entre sus componentes pero no por los usos de uno o mas de dichos
componentes, como ocurre en aste caso donde la programacién de TV se formatea en
hipertexto y se transmite al usuario para que este la procese segtn sus preferencias.

Se resalta que un “subsistema” o producto como tal, es independiente de como se usa, es
decir, dicho preducto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que
so le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se
almacenen en ella, una pantalla es Independiente del género de informaclén que se
despliegue en la misma, etc. de alll, que el género de datos (formateo de sefal) y la
manera (secuencia) en que se procesen y/o transmitan esos datos, no son caracteristicas
que sirvan para distinguir un subsistema o el método, como se reivindica aquil.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no
cumple lo dispuesto por los articulos 15 Inciso e) y 21.

Finalmente, es muy importante que el Interesado tenga en cuenta que la oficina no puede
aceptar como sustento de patentabilidad, ni-el uso de dispositivos convenclonales o partes
de estos para procesar, transmitir, intercambiar informacion ni la redaccion del documento
con mezclas, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el aporte real al estado
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de la técnica, altera la proporcién que debe existir entre lo divulgado y la proteccién
solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Tenlendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 14, 15 d) y e), 21, 28 y 30; por ello, no es posible continuar
la calificacién del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los
citados articulos y/o se presenten argumentos razonados y convincentes respecto a
dichas objeciones.

En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dlias contados
a partir de la facha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesarde la respuesta subsisten impedimentos
para la concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
imero de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX DE VERGEL
Jefe de}a‘ Division de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de facha L3N &Y

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador Juridico
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