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103 AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Radicacidn: 1-33030- -12-0 Fecha: 2000-07-04 10:00:02
Trdmite : 2 PATENTES
Evenio : 1
Actusclén: 432 COMUN
Destinatario : MARCELA TORRES Follos 1
Sefior (a) (es)
MARCELA CASTILLO TORRES «. 1 993
CLL 93 A NO 14-17 OF 311 S
BOGOTA D.C.
REF.RESOLUCION :17549
FECHA : 30/06/2006
Expedients:  1-33030
Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la cludad de Bogota D.C.. dentro del término de cinco (5) dias héblles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horarlo de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Jomada continua, con el fin de nofificarle personaimente el contenido de la resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
ol asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriorments, la providencia en menci6n se
notificard por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontraré disponible en la pégina
web de la Entidad desde el dia h#bil siguiente al de su notlficaclén, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
namerc de resolucién a través de la opcitn servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirleron en los
articulos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 8973 de 24 de marzo de 2008, Ia
Superintendencia de Industria y Comercio negé el privilegio de patente de Invencién a
la creacién denominada: ‘PUERTO DE DATOS DE BAJA VELOCIDAD PARA
TRANSACCIONES DE DATOS E INFORMACION Y METODO PARA ENTREGAR
LA INFORMACION A UN DISPOSITIVO DE VISUALIZACION'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entldad el 05 de mayo de 2006
bajo el nimero 01-033030 00010-0000, la doctora Marcela Castillo Torres, en su
calldad de apoderada sustituta de la socledad HUGHES ELECTRONICS
CORPORATION, Interpuso recurso de reposicién contra ia decisién contenida en la
clitada resolucién, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en
su lugar, se de aplicacién a lo dispuesto por el articulo 46 de la Declsién 486.

TERCERO:'Qus el recurso a que hace referencla el ordinal anterior se fundament?,
en sintesls, de la sigulente manera:

_ Expone la raeunaim que la resoluclén que impugna no se ajusta a lo preceptuado

por la decisién 486 y agrega "En efecto en el examen de fondo se emiten unos
conceptos meramente subjetivos y ante la respuesta que di al examen, simplemente
se limitd a ratificarios, desconoclendo que las disposiciones legales confieren a la
administracién otras herramientas para determinar con exactitud sl una Invencién
cumple con los requisitos de patentabilidad como las dispuestas por el articulo 46 de
la mencionada Declsién. En jugarde eso se limité a segulr y sugerir el procedimiento
més abreviado como el contemplado en el articulo 45.

“Se agrega ademés que la Invencién carece de nivel inventivo y al respecto me
permito transcribir una parte del concepto 03014810 del 18 de Junio de 2003 del

Tribunal Andino de Justicla asf; ‘el invento puede constituir una derivacién del estado -

de la técnica, pero para callficar su cardcter de patentable, es preciso determinar s
diche derivacién no resulta evidente, como se ha dicho, para una persona
normalments versada en la materia. Surge por consigulente un requisito adicional al
de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la Invencién, ademés de
no ser obvia para un experto medio, debe ser slempre el resultado de una actividad
creativa del hombre, sin que elio signifique que para alcanzar la regla técnica
propuesta, no se puedan utllizar procedimientos o0 métodos comunes o ya conocidos
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en el 4rea técnica corespondiente. Por ello, el julcio del nivel inventivo no puede ser
elaborado con criterios generales, sino que dependerd de las sespeciales
clrcunstancias de cada caso’.

“El concepto transcrito es también aplicable a la opinién del Examinador de que en
esta solicitud se da un segundo uso a los componentes de la Invencion.
Simplemente se toman Independientemente y no como un conjunto para dar un
resuitado inesperado”.

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencloso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan skdo planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los sigulentes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Declsién 488 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: "Los Palses Miembros otorgardn patentes para las Invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologla, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial®.

Prevé el articulo 15 de la Declsién 486, letra 8), que no se considerarén invenciones *
Los programas de ordenadores o el soporte l6gico, como tales;..."

Por su parte el articulo 21 de la misma normativa establece: “Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 18 de la presents Decisién, no serdn objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originaimente
comprendido por la patente inicial®.

A su vez, el articulo 30 de la Declsién 486 sefiala: ‘L.as reivindicaciones definirén la
materia que se desea proteger mediants |a patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcién...”

El articulo 48 de la Declsién 486 dispone que: “La oficina nacional competente podré
requerir el Informe de expertos o de organismos clentificos o tecnolégicos que se
consideren idoneos, para que emitan opinién sobre la patentabilidad de la invencién.

Asimismo, cuando lo estime conveniente, podré requerir informes de otras oficinas de
propledad industrial...”

EL CASO EN ESTUDIO

Sede Centro: Carmera 13 No. 27-00 Pisos 2,8, Ty 10
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Examinado nuevamente el expediente al que se reflere el presente trdmite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye, segin el resumen
de la misma, "Un sistema y un método para suministrar Informacién, por lo general
datos de contenido de la Web, a los usuarios finales, utllizando el puerto de datos de
baja velocidad del IRD del usuario, con lo cual se elimina la necesidad de tener una
linea telefdnica dedicada o una conexién a un ISP para obtener acceso a Intemet..."
(ver folio 4),

Expone la recurrente que la resolucién que impugna no e ajusta a lo preceptuado
por la decisién 486 y agrega "En efecto en el examen de fondo se emiten unos
conceptos meraments subjetivos y ante Ia respuesta que di al examen, simplemente
se limlté a ratificarios, desconoclendo que las disposiciones legales confleren a la
administracién otras herramientas para determinar con exactitud sl una Invencién
cumple con los requisitos de patentabllidad como las dispuestas por el articulo 48 de
la mencionada Decisién. En lugar de eso se limitd a seguir y sugerir el procedimiento
mas abreviado como el contemplado en el articulo 45".

Al respecto debe decirse que contrario a lo que Indica la récurrente en el presents
caso se efectud un examen objetivo de la solicitud, como se puede ver de folios 210
a 214, producto del cual se conceptudé que “lo relvindicado se fundamenta en la
trayectoria de la difusidon en combinacién 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 Intemet 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 85/08, etc., los cuales se cargan en los
sarvidores del subsistema para coadyuvar a realizar el procesamiento deseado,..."”,
por o tanto estableclé la Oficina que en este caso se estd relvindicando materia
inclulda dentro de las excepciones a la patentabllidad contenidas en la legislacién

aplicable, en particular por no conslderarse Invencién [Art. 15, literal e), de la Decisién
488].

También se observd por parte de la Oficina que, adiclonalimente, se pretende hacer
un segundo uso (otro uso) de dispositivos convenclonales como son los
componentes de un subsistema de teledifusién DSS que Incluye servidores, un
satélite, las antenas, el centro de difuslén, el computador o asistents (receptor) del
cliente, el control del receptor, etc. o parte de elios como se evidencia tanto del
contenido de la descripcién como de las relvindicaciones. Lo anterior no resulta
aceptable a la luz de lo previsto por el articulo 21 de la Decisién 4886.

Se hizo precisién, por otra parte, en el sentido que un aparato se puede reivindicar
por las funclones que se llevan a cabo entre sus componentss, pero no por los usos
de uno o més de dichos componentes como ocume en este caso donde la
programacién de TV se formatea en hipertexto y se transmite al usuario para que
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este [a procese seg(in sus preferencias.

Posteriormente y con la respuesta dada a la comunicacién del 11 de agosto de 2005
(Examen de patentabllidad, Oficlo 6884), se allegan nueva descripcién y un nuevo
capltulo relvindicatorio los cuales fueron cobjeto de nuevo anélisis por la Oficina
reiterdndose como consecuencia el no cumplimiento de los requisitos de
patentabllidad previstos por la legisiacién pertinente.

En cuanto a las nuevas reivindicaclones se seiialé que son Indefinidas en cuanto no
permiten establecer con claridad cudl es el aporte al estado de la técnica, tampoco
presentan la estructura de predmbuio y caracterizacién aproplada al caso.
Adicionalments, no incluyen numerales de referencla que faciiiten su interpretacién.
No obstante lo anterior, se Identificd el objeto a proteger el cual se sigue
considerando no constituye una Iinvencién y por tanto no es materia patentable.

Con relacién al requerimiento del articulo 48 cabe aclarar que el mismo es facultativo
de la Oficina nacional competente y es aplicable cuando lo estime necesario para
efectos del examen de patentabliidad. Sin embargo, como se ha visto, en este caso
no 8e esta en presencia de materia patentable, el objeto relvindicado no se considera
invencién, luego no hay lugar a su aplicacién.

Finalmente, con relacién al nivel inventivo no es clerto que se haya afirado por este
Despacho que ‘la invencién carece de nivel inventivo’. NI en el examen de fondo ni

en el que motivd la resolucién que se Impugna se hizo valoracién alguna de este
requisito de patentabilidad.

Por lo demés, como 10 ha sostenido el Tribunal Andino de Justlcla. con relacién al
examen de fondo de la solicitud de patente, “el trdmite de concesién de patentes es
la via procedimental prevista por el ordenamiento juridico para garantizar la tutela del
Interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertanezcan
al dominio publico o0 que simplemente no cumplan con las exigenclas establecidas
por la norma comunitaria; pero también (...) la administracién en cumplimiento de las
atribuciones y procedimientos legaimente establecidos, debe velar por el interés
general, sin desconocer los hechos e Intereses legitimos de los particulares que
soliciten una parte” (Proceso 36-1P-08).

En efecto, como es bien conocldo en el tema de las patentes de invencion, el uso de
los componentes convenclonales de un sistema de telecomunicaciones Interactivo no
convierte a ese sistema o parte de él en patentable por el solo hecho de atribulrie un
nuevo uso, logrado a partir del procesamiento de una secuencla légica de
procesamiento (soporte I6gico). Como se dijo en anterior oportunidad un aparato se
puede relvindicar por las funciones que se Heven a cabo entre sus componentes,
pero no por el uso de uno o més de dichos componentes, como sucede en el caso en
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estudio, en el cual la programacién de TV se formatea en hipertexto y se transmite al
usuario para que este la procese segin sus preferencias.

Por io anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabillidad legaimente previstos; en consecuencia,
no se halla mérito para revocar la declsién Impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la declsion contenida en la Resolucion 8973 de 24
de marzo de 2008 por medio de la cual se negé una patente de iInvencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién a la doctora Marcela Castillo Torreg, en su calidad de apoderada de
HUGHES ELECTRONICS CORPORATION, o a quien haga sus veces, entregandole
copla de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por
encontrarse-agotada la via gubemativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ’

Dada en Bogota, D.C.,alos 3 0-JUN. 2008 -~
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

7177

Doctora

Marcela Castilio Tormes

Calle 93 A No 14 - 17, Ofic. 311
Bogoté D. C. e
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