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Actuacién 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Camrera 13 No 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogoté D C , dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horano de 830 am a 500 pm
jomada continua, con el fin de notificarie personalimente el contenido de la resolucion de la
referencla profenda dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacidn citado en
el asunto

De no hacerse presente en el término indicado antenorments, la providencla en mencién se
notificard por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacién

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Enhdad desde el dia hébil siguiente al de su notficacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Intemet, en la pagina www sic gov co, con el
namero de resolucién a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejerciclo de sus facultades legales, en espsclal de las que se confineron en los
articulos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencloso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante Resolucién 6971 de 24 de marzo de 2008, la
Superintendencla de Industria y Comercio negé el privileglo de patente de invencién a
la creacién denominada ‘METODO Y SISTEMA PARA INSERTAR EN TIEMPO
REAL PAQUETES DE DATOS AUXILIARES EN UN FLUJO DE BITS DE UN
SIES;EMA gATELITAL DIGITAL (DSS) EN PRESENCIA DE UNO O MAS CANALES
DE SERVICIO'

SEGUNDO Que medlants escrito radicado en esta entidad el 05 de mayo de 2006
bajo el nimero 02 084854-00009-0000, la doctora Marcela Castillo Tormes, en su
caldad de apoderada sustituta de la sociedad HUGHES ELECTRONICS
CORPORATION, Interpuso recurso de reposicién contra la decisién contenida en la
citada resolucién, con el objeto de que se revoque la menclonada providencia y, en
su lugar, se de aplicacién a lo dispuesto por el articulo 48 de la Dacision 486

TERCERO Que el recurso a que hace referencla el ordinal anterior se fundamentd,
on sintesis, de la sigulente manera

Sefiala la recurrente que la resolucién que impugna no se ajusta a lo preceptuado por
la Decisidn 486 y agrega “En efacto en el examen de fondo se emiten uncs
conceptos meramente subjetivos y ante la respuesta que di al examen, simplemente
se limitd a ratificarios, desconociendo que las disposiciones legales confieren a la
administracién otras herramientas para determinar con exactrtud s1 una invencion
cumple con los requisitos de patentabllidad como ias dispuestas por el articulo 48 de
la menclonada Declisién En lugar de eso se limitd a seguir y sugenr 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
Tnbunal Andino de Justicia asl 'el Invento puede constituir una derivacién del estado
de la técnica, pero para callficar su carécter de patentable, es preciso determinar sl
dicha derivacién no resulta evidente, como se ha dicho, para una persona
nomaimente versada en la materia Surge por consigulente un requisito adiclonal al
de lanovedad el nivel inventivo, del cual se desprende que la invencién, ademés de
no sar obvia para un experto medio, debe ser siempre el resuitado de una actividad
creatliva del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica
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propuesta no se puedan utilizar procedimientos 0 métodos comunes o ya conocldos
en el Area técnica comespondients Por ello, el julcio de nivel inventivo no puede ser
elaborado con criterios generales, sino que dependera de las especlales
circunstancias de cada caso’

“El concepto transcnto es tamblén aplicable a la oplniin del Examinador de que en
esta solictud se da un segundo uso a los componentes de la Invencién
Simplemente se toman independientements y no como un conjunto para dar un
resultado inesperado”®

CUARTO Que para atender lo sefialado en el articulo 58 del CAdigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motive del recurso, en los sigulentes términos

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Declisién 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina
establece que "Los Palses Mlembros otorgarén 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 ausceptbles de aphcacién industnal®

Prevé el articulo 15 de la Decisién 486, letra e), que no se considerardn Invenciones
“los programas de ordenadores o el soporte I6gico, como tales, °

Por asu 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 16 de la presente Decisién, no serdn objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originaimente
comprendido por la patente Iniclal

A su vez, el articulo 30 de la Decieién 486 sefiala "Las relvindicaclones definrén la
matena que se desea proteger mediante la patente Deben ser claras y conclsas y
estar enteramente sustentadas por la descripcién *

El articulo 46 de la Declsién 486 dispone que “La oficina naclonal competaente podré
requenr el Infforme de expertos o de organismos clentificos o tecnolégicos que se
consideren idéneos, para que emitan opinién sobre |a patentabilidad de la invencion
Asimismo, cuando lo estime convenlente, podra requenr Informes de otras oficinas de
propiedad industrial "
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EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente tramite
admimstrativo se advierte que el objeto de la solicitud se refiere en general a
“transmisiones en red de televisién satelital y, més especificamente, a un método y
un sistema para insertar en tempo real paquetes de datos auxiliares en un flujo de
bits de un sistema satelital digital (DSS) monocanal o multicanal” (ver follo 2)

Expone la recurrente que la resolucion que impugna no se ajusta a lo preceptuado
por la decisién 488 y agrega "En efecto en el examen de fondo se emiten unos
conceptos meramente subjetivos y ante la respuesta que di al examen, simplements
se imitd 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 patentabllidad como [as dispuestas por el articulo 46 de
{a mencionada Declslén En lugar de eso se limitd a seguir y sugernr el procedimiento
maés abreviado como el contemplado en el articulo 45°

Al respecto debe decirse que contrario a lo que Indica la recurrente en el presente
caso se efectud un examen objetivo de 1a solicitud, como se puede ver de follos 88 a
80, producto del cual se conceptud que “las reivindicaciones de ‘método’ 1, 2 y
dependientes presentan como pasos las secuencias légicas de procesamiento de
sefial (datos) llevadas a cabo por el computador de control de un subsistema de
difusion de TV via satélite tradicional (convencional), ", por lo tanto estableci6 la
Oficina que en este caso se estd relvindicando materla inciulda dentro de las
axcepclones a la patentabllidad contenidas en la legislacién aplicable, en particular
por no considerarse invencidn [Art 15, Iteral 8), de la Declslén 486]

Con respecto a las relvindicaclones 6 a 9 se dljo expresamente que “"reclaman un
programa de ordenador como tal®, por tanto tampoco se consideran Invenciones a la
luz de o previsto por el literal 8) del articulo 15 de la Decisién 488

También se observo por parte de la Oficlna que, adiclonalmente, se pretende hacer
un segundo uso (otro uso) de aparatos convenclonales como el computador que
Inciuye un procesador Intel Pentium lll de 550 MHz con una RAM de 128 MB y
sistema operativo Windows La aplicacién se Implementé en lenguaje C++ tal como
8o describe uso de un sistema teleinformético convencional como se cita en la
descripcién Lo anterior no resulta aceptable a la luz de lo previsto por el articuio 21
de la Decislén 486

Se hizo precisién en el sentido que no resulta aceptable el uso de sistemas
convencionales o partes de ellos para procesar, transmitir o intercambiar informacién
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Posteriormente y con la respuesta dada a la comunicacién del 20 de octubre de 20056
(Examen de patentabliidad, Oficlo 8712), se aliega un nuevo capitulo relvindicatorio el
cual fue objeto de nuevo andlisis por la Oficina reiterdndose como consecuencia el no

cumplimento de los requisiios de patentabiidad previstos por la legislacién
pertinente

En cuanto a las nuevas relvindicaciones se sefiald que sdlo presentan algunas
modificaciones en la redaccién del predmbulo que no significan una diferencia mayor
con relacién al capftulo reivindicatono anterior No obstante lo anterlor, se identificd
el objeto a proteger el cual se sigue considerando no constituye una Invencién y por
tanto no es materia patentable

Con relacion 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 axamen de patentabilidad Sin embargo, como se ha visto, en este caso
no se asti en presencia de materia patentable, el objeto relvindicado no se considera
invenclén, luego no hay lugar a su aplicacién

Finaimente, 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 iImpugna se hizo valoracién alguna de este
requisito de patentabilidad

Por lo demés, como lo ha sostenido el Tnbunal Andino de Justicia, con relaclén al
examen de fondo de la solicitud de patente, “el tramite de concesién de patentes es
la via procedimental prevista por el ordenamiento Juridico para garantizar la futela del
Interés general, evitando que se otorguen pnvilegios sobre materia que pertenezcan
al dominio publico 0 que simplemente no cumplan con las exigenclas establecldas
por la norma comunitaria, perotambién{ )la administracién en cumplimiento de las
atnbuciones y procedimientos legaimente establecidos, debe velar por el interés
general, sin desconocer los hechos e intereses legitimos de los particulares que
soliclten una parte® (Proceso 368-1P-98)

En efecto, como es blen conocido en el tema de las patentes de invencién, un
programa o soporte légico como tal, en cualquier forma (secuencla de procesamiento
0 rutina, protocolo, etc ) para Insertar en iempo real paquetes de datos auxiliares en
una difusibn por uno o varios canales, no constituye una actividad creativa del
hombre que implique un avance tecnolégico, puesto que se trata de operaciones que
fdcilmente podria realizar una persona normalmente versada en la materia, para este
caso un programador con conocimientos en sistemas de administraciin de televisién
por pago, en consecuencia, no cumple con el requisito de nive! inventvo requerido
para el otorgamiento de patente
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Por [o anteriormente expuesto, se reltera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabliidad legaimente previstos, en consecuencia,
no se halla mérito para revocar la decisién Impugnada

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Confirmar la decision contenida en la Resolucidn 6971 de 24
de marzo de 2008 por medio de la cual se neg6 una patente de Invancién

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmenta el contenido de la presente
resolucion a la doctora Marcela Castillo Tormes, en su calidad de apoderada sustituta
de HUGHES ELECTRONICS CORPORATION, o a quien haga sus veces,
entregdndole copla de la misma, adviriéndole que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada la via gubemativa

-

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogot4, D C, alos 90 I %

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

L7

Doctora

Marcela Castillo Torres

Calle 93 ANo 14 - 17, Ofic 311
BogotdD C e
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