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Solicitud de patente a nombre de
HUGHES ELECTRONICS CORPORATION

Por el presente me permito manifestar que interpongc-Recurso de REPOSICION
contra la Resolucién N° 6973 de fecha 24 de Marzo de 2006, por medio de la cual
el sefior Superintendente negd la solicitud de patente indicada en la referencia,
titulada PUERTO DE DATOS DE BAJA VELOCIDAD PARA TRANSACCIONES
DE DATOS E INFORMACION Y METODO PARA ENTREGAR LA
INFORMACION A UN DISPOSITIVO DE VISUALIZACION.

Se fundamenta la Resolucion recurrida en un concepto técnico previo del
Examinador de patentes que sefiala que el presente caso no es patentable porque
estéd incurso en lo dispuesto por el articulo 15, literal e) de la Decision 486, esto
es, que se relaciona con programas de ordenadores o de soporte I6gico e incursa
también en el articulo 21 del mismo ordenamiento en cuanto en su opinién, se
trata de un segundo uso de los elementos descritos.

Considero que la Resolucién no se ajusta a lo preceptuado por la decisién 486.

En efecto en el examen de fondo se emiten unos conceptos meramente

subjetivos y ante la respuesta que di al examén. simplemente se limité a
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cﬁ'inple con los requisitos de patentabilidad como las dispuestas por el articulo 46
de la mencionada Decisién. En lugar de eso se limité a seguir y sugerir el
procedimiento mas abreviado como el contemplado en el articulo 45.

Se agrega ademas que la invencion carece de nivel inventivo y al respecto me
permito transcribir una parte del concepto 03014810 del 16 de Junio de 2003 del
Tribunal Andino de Justicia asl:

"el invento puede constituir una derivacion del estado de la técnica, pero para
calificar su carécter de patentable, es preciso determinar si dicha derivacion no
resulta evidents, como se ha dicho, para una persona normalmente versada en la
materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de la novedad: el nivel
inventivo, del cual se desprende que la invencién, ademas de no ser obvia para un
experio medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa de!
hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se

ued ilizar imientos © métodos comunes o ya i n_el drea
técnica coires iente. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede

eleborado iteri enerales, sino que n las _especiales

circunstancias de cada caso®.

El concepto transcrito es también aplicable a la opinidn del Examinador de que en

esta solicitud se dd un segundo uso alos componentes de lainvencion.

Simplemente se toman independientemente y no como un conjunto para dar un

resultado inesperado.
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nn“ . I_?rasento la sustitucién que del poder me hace el doctor Jerénimo Castillo Bonilla.
Por lo expuesto pido se reponga la Resolucion recurrida para que en su lugar se
disponga el trédmite del Expediente, dando aplicacion a lo dispuesto por el articulo

46 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Atentamente,

%&C%E%RRES

T.P. 80331 C.S. Judicatura
C.C. 39.764.109 Usaquén

H hoy ante 44
ol funcloncrio de s NOTARIA NOVENA &
DEBOGOTADG por qulen se ldemificd ;i3




- Pedro Castillo Pineda & Asociades

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Divisién de Signos Distintivos y/o Nuevas Creaciones
E. S. D.

Yo, JERONIMO CASTILLO BONILLA, mayo*de edad, identificado como aparace
al pie de mi firma, abogado titulado e inscrito, obrando como apoderado de

HUGHES ELECTRONICS CORPORATION

n
-

Por medio del presente escrito manifiesto que-sustituyo el poder adjunto con
todas las facultades en él expuestas y determinadas- en la doctora MARCELA
CASTILLO TORRES, con tarjeta profesional y Cédula de Ciudadania abajo

mencionadas. .
Y

Atentamente,

T.P 104167 C.S. Judicatura
C.C. 79.462.057 Bogota

(oot Getl T

T.P 80331 C.S. Judicatura
C.C. 39.784.109 Usaquén
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicaclén No 01-33.030
Clasificacion internacional (IPC) GO6F 17/80.
Concepto Técnico No 803

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolucién No 6973 del 24 de marzo
de 2006 notificada por medic del edicto No 5801 desfijado el 27 de abril de 2008 vy,
reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) En el escrito presentado por el recurrente se alega que: *Por el presente me permito
manifestar que interpongo Recurso de REPOSICION contra la Resoluclén N° 6973 de
fecha 24 de Marzo de 2006, por medio de la cual el sefior Superintendents negd la
solicitud de patente indicada en la referencia, titulada PUERTO DE DATOS DE BAJA
VELOCIDAD PARA TRANSACCIONES DE DATOS E INFORMACION Y METODO PARA
ENTREGAR LA INFORMACION A UN DISPOSITIVO DE VISUALIZACION.

Se fundamenta la Resolucién recurrida en un concepto técnico previo del Examinador de
patentes que sefiala que el presente caso no es patentable porque esta incurso en lo
dispuesto por el articulo 15, literal 8) de ia Decisién 486, esto es, que se relaciona con
programas de ordenadores o de soporte légico e incursa también en el articulo 21 del
mismo ordenamlento en cuanto en su opinion, se trata de un segundo uso de los
elementos descritos.

Considero que la Resolucién no se ajusta a lo preceptuado por la decisién 486.

En efecto en el examen de fondo se emiten unos conceptos meramente subjetivos y ante
la respuesta que dl al examen, simplemente se limitd a_ratificarios, desconociendo que las
disposiciones legales confieren a la _administracién otras herramientas para determinar
con exactitud si una Invencién cumple con los requisitos de patentabilidad como las
dispuestas por ] arficulo 48 de la menclonada Decisién. En lugar de eso ge limité a
sequir y sugerir el procedimiento mas abreviado como el contemplado en el articulo 45.

Se agrega ademés que la invencidn carece de nivel inventivo y al respecto me pemito
transcribir una parte del concepto 03014810 del 18 de Junio de 2003 del Trbunal Andino

de Justicia asl:

"ol invento puede constituir una derivacién del estado de la técnica, pero para_calificar su
caréicter de patentable, es preciso determinar si dicha derivacién no resulta evidente, como
se ha dicho, para una persona normalmente versada en la materia. Surge por
consigulente un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se
desprende que la invenclién, ademds de no ser obvia para un experto medio, debe ser
siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que

para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utllizar procedimientos o métodos
comunes o ya conocidos en el drea técnica comespondiente. Por ello, el juicio del nivel
inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependera de las
especlales circunstancias de cada caso”.

El concepto trascrito es también aplicable a la opinién del Examinader de que en esta

solicitud se dé un sequndo uso a los componentes de la Invencion.
Simplemente se toman independientemente v no como un conjunto para dar un resultado
ines .

Presento la sustituciéon que del poder me hace el doctor Jerdnimo Castillo Bonilla.
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Por lo expuesto pido se reponga la Resolucién recurrida para que en su lugar se disponga
el tramite del Expediente, licacion a lo dispuesto por el articulo 48 de la Decisidén
486 de la Comision de la Comunidad Andina®. (Subrayados fuera de texto).

2) El memorialista en el primer pamrafo de sus alegatos declara que interpone recurso
contra la Resolucion proferida y transcribe el titulo de la solicitud.

Con relacién a los alegatos de los parrafos 2 a 4, la oficina estima necesario puntualizar
que:

a. De acuerdo a lo que establece la norma y el procedimiento vigentes, mediante el oficlo
No 6884 del 11 de agosto de 2005 se realizd el examen de la solicitud (ver folios 210 a
214), donde se informé que la solicitud no cumplia las disposiciones de los articulos 14, 15
d)ye) 21, 28 y 30.

b. Para el examen base de la Resolucién impugnada se califico la descripcién de los folios
221 a 237, los dibujos 1 a 15 de los follos 30 a 44, las reivindicaciones 1 a 8 de los folios
238 a 240, la primera y las Glimas adjuntas a la respuesta al oficio No 6884, y [os alegatos
de ia misma.

c. El sexto considerando del acto, conforme a lo establecido, contiene el andlisis de los
documentos allegados en reemplazo de los objetados en el auto antes citado con la
controversia razonada de la oficina a la respuesta dada por el mandatario, cuyo resultado
final fue el no cumplimiento de los articulos 14, 15 e), 21 y 30.

A la luz de los hechos anteriores no vemos en que se fundamenta el recurrente para

afirmar que “...se emiten unos conceptos meramente subletivos..._simplemente se limitd
a _ratificaros...”.

d. Las afirmaclones que hace el memorialista no contienen el debido sustento que
demuestre a subjetividad del andlisis efectuado tanto en el traslado como en el acto
impugnado, luego es evidente que una mera afirmacién no puede desvirtuar las razones
expuestas en los puntos 1 a 4 del sexto considerando.

e. El articulo 45 establece que: “Sl ia oficina nacional competents... no cumple con alguno
de los requisitos... treinta dias adicionales. Cuando la oficina nacional competente
estimara... podré notificar al solicitante dos 0 més veces... 8l el solicitante... 0 gl a pesar

de ia respuesta subsisten impedimentos para la concesién, se denegaré la patente™.
(Subrayados fuera de texto).

Asimismo, el artlculo 48 por su parte seflala: “la oficina nacional competents podrd
requerir... cuando lo estime convenlente podra...”. (Subrayados fuera de texto).

De o anterior es evidente que la ley establece que, si la oficina io estima convenlents
podria notificar al solicitante dos o més veces, o podria requerir informe(s) de expertos o
de organismos clentificos o tecnolégicos que se consideren idéneos o podria requerir los
informes de otras oficinas, es decir, si como resultado del examen preliminar se determina
que es conveniente hacer otro traslado o pedir informes la administracion tiene la facultad
de poder, no de deber, notificar dos 0 mas veces al solicitante de un caso determinado o
solicitarle a él o a un tercero informes pero no hay OBLIGATORIEDAD ni en lo uno ni en
lo otro.

Adiclonaimente, es importante aclarar que el examinador, como representante de la
oficina, es quien conoce el caso, la materia relacionada y quién estima y decide si se
notifica una segunda, Incluso una tercera vez o si solicita informes o no a un solicitante, en
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determinado caso. Eso es, por decirlo asl, una potestad de la oficina que no vamos a
cederle a nadle por ning(in motivo.

Por Gltimo, lo fundamental del articulo 45 es, que 6l se establece, “.... sl a pesar de la
respuesta subsisten Impedimentos para la concesién, se denegaré la patente”, lo
cual, fue io que se aplicé en este caso porque hay razones de fondo fundadas para ello,
que el recurrente no controvierte con razones sustentadas en hechos.

Con respecto a los alegatos de los parrafos 5 y 8 del recurso, resulta necesario precisar
que:

a. Ni en el oficio No 6884 ni en el sexto considerando de la Resolucién no se cuestiond el
nivel inventivo, por ello no sabemos en que se fundamenta el memorialista al afirmar que,
“... Se agrega ademas que la invencion carece de nivel inventivo...".

Ahora bien, como es bien conocido por todos, los argumentos que haya expuesto la
administracién en un acto que se impugna son los que se deben controvertir pero no traer
a colacién hechos no citados alli, como la supuesta objecién de falta de nivel, por demés,
sin que el memorialista presente las pruebas (sustento) ciertas que fundamenten sus
afimaciones

b. La trascripcién que hace el recumente del pronuncliamiento del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina en el proceso de la referencia, no desvirtiia los fundamentos de la
Resolucién nl demuestra que la oficina no haya cumplido la jurisprudencia dictada por ese
alto Tribunal, como es evidente del subpunto precedente.

Ademds, el memorialista deberia tener en cuenta la jurisprudencla del aparte vi. “examen

de fondo de la solicliud de patente”, en la Interpretacién prejudicial dentro del proceso 38-

1P-98, del mismo Tribunal, que establece: el irdmlite de concesién de patentes es la via

procedlmantal pravlsta por el ordenamlento juridico para garantlzar Ia tutela del Interés
ando ¢ oto ) ileg b ) : iv

comunl_udg. pero tamb|én ( ) la Admlmstraclén en oumpllmlerfto de las atrlbuclones y
procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer
los derechos e intereses legitimos de los particulares que soliciten una patente®.
(Subrayado fuera de texto).

En consecuencia, los alegatos traldos a 'colaclbn por el recurrente no se sustentan en
hechos ciertos y, por elio, no desvirtian los fundamentos comrespondientes de la
Resolucion.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resolucién no contienen fundamentos ciertos que
desvirtien las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina, porque no tienen
sustento o se refieren a hechos ajenos no citados en el acto.

b) Las conclusiones del recurrente meracen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos, de
ninglin modo, desvirtian los fundamentos que sustentan la Resolucién impugnada, como
se deduce de la exposicion hecha en el punto 2) precedente.
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En virtud lo expuesto, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio solicitado en las
relvindicaciones 1 a 8 de los folios 238 a 240.

Bogoté, D.C. 2008 05 19

Concepto técnico Jefe Nuevas creaciones Examinador Técnico

Ndmaero: 803 Cédigo: 202004
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SUPERINTENDENCIA DE INDl’.}_STRIA Y COMERCIO
RADICACION: 1-33030 EDICTO No. 10883 o .

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencla profirié Resolucién No. 17549 de 30-JUN-2008. Que ol contenido de la parts resciutiva es como sigue: El
Superintendente de Industria y Comerclo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisidn confenida en la Resolucidn 8073 da 24
de marzo de 2008 por madio da la cual se negd una patants de Invencién. .

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimenis el conlenido de la pressnts
resohucidn a la dociora Marcela Cagtilio Torres, on su calidad de’ apoderada’ de
HUGHES ELECTRONICS CORPORATION. o a quien haga sus veces, entregindole
copla de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por
aencontrarsa-agotada la via gubemativa.

NOTIFIQUESE ¥ CUMPLASE S
Deda en Bogoth, D.C..alos 30. 2N 200 - -

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

COMERCIO, por «l iérmino de (10) diaz dias hables contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretarla General Ad-Hoc 21-JUL-200 Esta edictn se desfija hoy 03-AG0-2008 a las cinco (500 pm.)
Secretarla General Ad-Hoc

Para notificar a los Interesadoes, se fija el te EDICTO en lugar visible al pdblico en la SUPERINTENDENCIA Di INDUSTRIA Y
EDICTO No. 10883

http://10.20.1.11/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fecha=21-7-2006 &kini=40 19/07/2006



