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Rad. 02-016341

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Codigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 32128 del 29 de noviembre de 2006, la
Superintendencia de Industria y Comercio nego el privilegio de patente de invencién a
la creacién denominada: ‘SISTEMA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE
AYUDA ARBITRAL PARA EL FUTBOL'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 11 de enero de 2007
bajo el nimero 02 016341 00011-0000, la doctora Maria Victoria Henao, en su
calidad de apoderada del sefior Harold Hugo Gonzalez, interpuso recurso de
reposicion contra la decision contenida en la citada resolucion, con el objeto de que
se revogue la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de
patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamento,
en sintesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que disiente de lo expuesto por esta Oficina en la resolucion
que impugna y agrega, luego de transcribir el articulo 48 de la Decision 486, “una
decision de denegatoria de la patente puede ser proferida solamente como
consecuencia de un examen de fondo de [a solicitud, pues al tener por objeto la
verificacion de la patentabilidad de la invencion solicitada, es decir, si la invencién
propuesta cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién
industrial, se convierte en la etapa principal del tramite de una solicitud de patente.
Asi lo ha sefialado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

‘El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye ‘una de las etapas
de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de
aque! se desprendan la Oficina Nacional Competente podra decidir sobre la concesion
o denegacién del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el didlogo
y cooperacion entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe
verificarse si la invencion cumple los requisitos para ser considerada como tal y si retne
las condiciones de patentabilidad, lo cual debera concretarse en un informe
fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie
impidan la concesion de la patente, 0, en su defecto, que explique |as razones por las
cuales procede el otorgamiento de la misma’.

“En la Resolucion N° 32128 del 29 de noviembre de 2006 hay una ausencia total de
razones de fondo que justifiquen la decision adoptada, pues ese Despacho se limito a
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denegar la patente basandose en la supuesta falta de claridad de la descripcion y
reivindicaciones.

“Asi mismo, se ha afectado el debido proceso, pues se ha desconocido la naturaleza
de los tramites de propiedad industrial y especificidad que el legislador comunitario ha
previsto para el mismo tratandose de patentes.

“De lo anterior se desprende la obligacion imperiosa de la Administracion de proceder
en concordancia con las peticiones del Capitulo de Reivindicaciones de este
documento”. :

Con relacion a la falta de claridad de la solicitud de la referencia y a la no
patentabilidad del objeto de la misma, sefala: “Ese Despacho considera que la
descripcion y las reivindicaciones no son claras y no definen claramente el aporte del
solicitante al estado de la técnica.

“Como ya se informé a ese Despacho, la invencion se dirige a un SISTEMA que
comprende dispositivos electronicos que ayudan a resolver situaciones de juego a los
arbitros en un juego de futbol. En particular, la reivindicacién 1 establece que el
SISTEMA comprende: a) Dispositivos de mano que comprenden el silbato (10) del
juez central y ias banderolas (20) del juez de linea; b) Sensores moviles de posicion;
¢) Dispositivos de campo, d) un cafion laser (40) y e} una consola de controles
computarizada, cuyo sistema estd CARACTERIZADO PORQUE:

“El silbato (10) comprende un mecanismo emisor-receptor de radiofrecuencia {17)
con dos pilas compactas de 1,5 voltios; un botdn (11) activador de la sefial LASER,
tres LEDS, uno verde (12), otro amarillo (13) y uno rojo (14); un vibrador interno; un
display (15) o pantalla de 8 digitos repartidos en dos secciones (superior e inferior) y
un cronémetro el cual tiene dos botones de control (18), y porque el cafién LASER
(40) es un disparador que va instalado en |a parte elevada del estadio 0 en una torre
de iluminacion y tiene un mecanismo tipo ‘perseguidor’.

“De lo anterior, es claro que el aporte del solicitante a este producto es el silbato y el
cafién laser junto con sus caracteristicas FISICAS como se definieron en la
mencionada reivindicacién. En ningln momento se plantea proteger dichos
elementos por separado pues funcionan en conjunto con los demas elementos

mencionados en fa reivindicacién 1 y que finalmente forman el sistema objeto de la
presente solicitud.

“A este respecto, las cortes europeas se han pronunciado en el sentido de establecer
que una invencion debe ser estudiada en su conjunto, y en particular, las
reivindicaciones. La patentabilidad de una invencion que utiliza aspectos técnicos y
no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori. En este caso, como
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ya se ha mencionado, ese Despacho nunca realizé un examen de fondo ni evalué el
estado de la técnica para poder formarse un concepto completo de patentabilidad de
la presente invencion, e independientemente de que la invencién involucre
dispositivos desconocidos, no se puede negar el caracter técnico de la ensefianza
global de la invencién, sobre todo cuando dichos dispositivos que se consideran
conocidos ayudan a originar el efecto técnico de la invencion {ver T 26/86, T 513/98).

“Adicionalmente, la presente invencidn en efecto soluciona un problema persistente
en el campo técnico pues los sistemas y estandares para arbitrar partidos de futbol
del arte previo no permiten el control gue se tiene con el presente sistema sobre
ciertas jugadas. Asi, la presente invencioén proporciona un sistema en el cual el
silbato y el cafidn laser permiten que el arbitro del partido pueda detectar jugadas sin
el riesgo del error humano.

“Por ofra parte, quiero aclarar nuevamente como ya se habia reiterado en la
respuesta al oficio de fondo que el objetivo de [a invencién no es de ninguna forma
una patente para reglas de juego ni para presentar informacion sino que las mismas
hacen parte del contexto dentro del cual funciona el sistema objeto de la presente
invencion. Por lo tanto, afirmar que las reivindicaciones 4 a 11 tratan de proteger una
serie de reglas de juego, es totalmente falso pues se estaria ‘re-inventando’ el juego
del futbol, lo cual salta a la vista no es el objetivo del solicitante

" “A este respecto, el Examinador considera que la presente invencion se encuentra
incursa en la excepcidn de patentabilidad consagrada en el articulo 15 literal d) de la
Decision 486, el cual senala lo siguiente:

‘Art. 15.- No se consideraran invenciones: d) Los planes, reglas y métodos para el
gjercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades econdmico-comerciales;’

“Con respecto a esta excepcion de patentabilidad, la Doctrina ha sostenido lo
siguiente: "...Y aparece, asi, también la pauta para determinar cuando una obra
intelectual es cientifica, artistica o industrial; todo invento en que el hombre pongaen
funciéon medios materiales y obtenga, de esa funcién un resultado, sera industrial, de
donde puede suponerse que todo ‘invento’ es industrial, porque si no lo fuera no seria
inventivo: seria obra de arte o cientifica pura’.

“En vista de los argumentos anteriores, se puede concluir que las concepciones
tedricas y meramente cientificas que conllevan al ejercicic de actividades
intelectuales o juegos, las cuales estan excluidas de patentabilidad y a las cuales
errdbneamente se refiere el sefior examinador, son aquellas que no conducen a un
resultado que sea efecto de los medios empleados 2. Por lo tanto, teniendo en
cuenta que la presente invencion simplemente basa su disefic en las reglas del juego
de futbol como efecto del mismo, con el fin de facilitar el arbitraje en los partidos de
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dicho deporte, la objecion formulada por su Despacho con base en el literal d) del
articulo 15 de la Decisidén 486 no resulta aplicable en el presente caso.

“Adicionalmente, la invencion de mi representada tampoco esta incursa en Ia
excepcion de patentabilidad consagrada en el literal f) del articulo 15 de la Decisién
486, ya que de la misma forma, la Doctrina ha sido enfatica en sefalar el alcance que
tiene esta excepcidon de patentabilidad, de la siguiente forma:

la exclusién aqui considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar
sobre la percepcién del receptor de la informacion y no sobre la materia. En efecto,
el sentido de la exclusién aqui considerada es que sera la forma que se de a la
informacién, y no a los mecanismos empleados para su transmision, lo que esta
excluido de patentamiento.’

“‘De la lectura sobre el alcance que la Doctrina le ha dado a esta excepcién de
patentabilidad asi como del elemental tenor literal de la misma, es claro que la misma
se dirige a aquellas creaciones que se refieren a formas de presentar informacidn con
independencia de la informacién presentada y que tienen por objeto generar un
impacto en el receptor de la misma.

“Asi entonces, la publicidad a través de la cual se transmite al pablico una promocién
mas alla del objeto de fa promocién misma no es patentable por cuanto el efecto de
la publicidad depende de la apreciacién subjetiva del receptor. Es evidente que el
resultado obtenido por la presente invencion, como lo es el determinar una jugada en
fuera de lugar o un penalti, no actian diferentemente sobre las personas, segun sean
su sensibilidad o sus convicciones artisticas, al contrario el resultado es apreciable
por todos en la misma forma.

“Por lo tanto, y teniendo en cuenta que lo que se esta reivindicando en la presente
solicitud es el sistema para poder determinar dichas situaciones y no los valores
como tal, se puede concluir que la invencion de mi representada no se relaciona con
formas de presentar informacion y por ende, la misma no se excepciona de
patentabilidad.

“Teniendo en cuenta que no se estad reivindicando un modelo o forma de
presentacion de la informacién manejada por el sistema sino un sistema que
comprende dispositivos electronicos que ayudan a resolver situaciones de juego a los
arbitros en un juego de futbol, es claro que el mismo no se encuentra incurso en esta
excepcion de patentabilidad.

“Lo anterior por cuanto si bien resulta innegable que la invencién pretende suministrar
informacion la misma no reivindica una forma especial de presentacion de la misma.
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“‘Respetuosamente ponemos de presente que si se aceptara la interpretacion que
hace el examinador de esta excepcién de patentabilidad toda invencion que
suministrara informacién sobre la forma de un producto o sobre los elementos de una
composicion no serian patentables, conclusidn que no amerita consideracion alguna.

‘Finalmente, cabe destacar que la invencidén no esta dirigida al usuario del sistema
sino a que sea realizada y llevada a cabo por un experto en la materia. Este punto
fortifica la posicion del solicitante respecto a la claridad de la solicitud ya que la
misma esta redactada para que un experto en la materia, tal como un ingeniero
electronico, pueda formar el sistema reivindicado juntc con los elementos requeridos
por el mismo. Para un experto como el anteriormente mencionado, las conexiones
entre los elementos hacen parte de sus conocimientos ‘normales’ y no requieren
mayor descripcion por parte de la solicitud. Por lo tanto, no se puede afirmar que la
ausencia de dichas descripciones reste claridad al objetivo de la invencién, menos
aun para que su novedad y nivel inventivo no hayan sido calificados por parte de ese
Despacho.

“Igualmente me permito fundamentar como motivo para interponer el recurso de
reposicién el hecho de que el despacho no se pronuncié ni decidié de fondo sobre la
solicitud de otorgar patente de invencion a la reivindicacion tercera (3) del capitulo
reivindicatorio, cuando legalmente el despacho debid pronunciarse con respecto a
esta reivindicacion en cuanto a la novedad y el nivel inventivo de la misma y en caso
dado ser concedida parcialmente la solicitud de patente.

“En conclusién, con las razones anteriormente expuestas se ha demostrado que la
presente invencion es clara y no se encuentra excluida de patentabilidad como lo
afirma ese Despacho, y que por lo tanto, en el presente asunto se debié haber
determinado el estado de la técnica para el mismo sin haber desechado a priori su
estudio en cuanto a los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial.

“Por las anteriores razones y con fundamento en el mandamiento del articulo 59 del
Cadigo Contencioso Administrativo, solicito a ese Despacho que se pronuncie sobre
todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el tramite y las que
aparecen con motivo de este recurso.”

CUARTO: Que para atender lo sefalado en el articulo 59 del Codigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comision de la Comunidad Andina
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establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Por otra parte, segun el articulo 15 de la Decisidén 486 no se consideraran
invenciones: “... e) los programas de ordenadores o el soporte logico, como tales;..."

El articulo 21 de la misma normativa comunitaria dispone: “Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 16 de la presente Decisién, no seran objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial”.

Por su parte, el articulo 30 de la Decision 486 sefala: “Las reivindicaciones definiran
la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisasy
estar enteramente sustentadas por la descripcion...”

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente tramite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye, segutin el resumen
de la misma, “un sistema de dispositivos incorporable a elementos de ayuda arbitral
en el juego del FUTBOL, a través del pito o silbato del arbitro, las banderolas de los
jueces de linea y el mismo terreno de juego y el balén” (ver folio 12).

Argumenta en primer jugar ia recurrente que “una decision de denegatoria de la
patente puede ser proferida solamente como consecuencia de un examen de fondo
de la solicitud, pues al tener por objeto la verificacion de la patentabilidad de la
invencion solicitada, es decir, si la invencion propuesta cumple con los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial, se convierte en la etapa principal del
tramite de una solicitud de patente. Asi lo ha sefalado el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina:... En la Resolucion N° 32128 del 29 de noviembre de 2006 hay
una ausencia total de razones de fondo que justifiquen |la decision adoptada, pues
ese Despacho se limitd a denegar la patente basandose en la supuesta falta de
claridad de la descripcion y reivindicaciones. Asi mismo, se ha afectado el debido
proceso, pues se ha desconocido la naturaleza de los tramites de propiedad industrial
y especificidad que el legislador comunitario ha previsté para el mismo tratandose de
patentes. De lo anterior se desprende la obligacién imperiosa de la Administracion
de proceder en concordancia con las peticiones del Capitulo de Reivindicaciones de
este documento”.

Sea lo primero manifestar que asiste razén a la recurrente al sefalar que mediante e}
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examen de fondo de la solicitud (Art. 45 de la Decision 486) se verifica si la materia
de la solicitud es o0 no patentable.

Ahora bien, en el Capitulo | del Titulo Il de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina se enuncian los requisitos de patentabilidad y se dispone no sélo
que las patentes se otorgaran a las invenciones que cumplan ciertas condiciones
(sean novedosas, tengan nivel inventivo y cumplan con la aplicacién industrial) sino
gue, ademas, se preve qué cosas no se consideraran invenciones (ver articulos 14
15). .

De acuerdo con lo anterior, es menester antes de definir sobre si se otorga o no
patente a un objeto reivindicado saber si se esta en presencia de una invencién, es
decir si dicho objeto a proteger constituye materia patentable.

En el caso en estudio mediante el Oficio 8595 la Oficina puso en conocimiento del
solicitante objeciones no sblo relacionadas con la claridad y unidad de invencién de la
solicitud sino con el objeto mismo a patentar (ver folios 47 a 52). Entre otras cosas
se dijo que luego de estudiar el capitulo reivindicatorio “se determiné que se trata de
proteger una serie de reglas de juego como explicitamente se menciona en las
reivindicaciones 3 a 12 y 14,..." También se considerd que el objeto que pretende
patentarse se encuentra incurso en las limitaciones que establece la Decisién 486 en
los literales d) a f) del articulo 15 (ver folio 51).

Asi las cosas, si no se hayan cumplidos los requisitos de patentabilidad previstos en
el citado Capitulo | del Titulo Il, en primer término por no tratarse de una invencion la
materia reivindicada (Art. 15 de la Decisién 486), entonces dificil resulta evaluar de
fondo la solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel
inventivo y aplicacién industrial,

Observaciones parecidas fueron hechas nuevamente al solicitante mediante el Oficio
2100, notificado el 23 de febrero de 2006, como se puede ver de folios 88 a 92.

Asi las cosas, si se dio aplicacion a lo sefialado en la jurisprudencia transcrita por la
memorialista segin la cual en la etapa procesal del examen de fondo “debe
verificarse si la invencion cumple los requisitos para ser considerada como tal y si
reune las condiciones de patentabilidad, lo cual debera concretarse en un informe
fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie
impidan la concesidon de la patente...”

Por o anterior, no es cierto que no se haya dado por parte de esta Oficina una razon
de derecho que justifique la decision adoptada o que se haya desconocido el debido
proceso al solicitante.

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 9800-910 165

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

RESOLUCION. .. 7865
Por la cual se resuelve un recurso de reposicidn

Rad. 02-016341

Por otra parte, en la resolucién que ahora se impugna se sefialé que de acuerdo con
o previsto por el articulo 14 de la Decision 486 las patentes de invencion se
otorgaran “(...) para las invenciones, sean de producto o de procedimiento,...”, lo que
quiere significar que a estas materias se circunscribe el &mbito de patentabilidad en
Colombia y la Comunidad Andina.

Teniendo en cuenta que ni la Decisibn 486 ni el reglamento establecen
especificamente cédmo se debe definir cada concepto, la Oficina ha acudido a la Guia
sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI, asi como a
las distintas interpretaciones prejudiciales dadas por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina para dar un entendimiento a estos dos tipos de reivindicaciones:
de producto y de procedimiento (método).

La citada Guia indica que las reivindicaciones de producto deben definir el objeto que
se desea proteger mediante las caracteristicas estructurales o de funcién. De alli
resulta que no es admisible la combinacién de caracteristicas estructurales y de
funcién, tratandose de reivindicaciones de producto, menos aun cuando la supuesta
funcion es el uso o un efecto de este.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 36-1P-98,
dice lo siguiente: “Las invenciones de producto son todas aquellas...que revisten una
forma tangible, por ejemplo maguinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La
invencion puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que
solo constituye una parte de otro producto y que sélo puede venderse como parte de
otro producto. Una invencion de procedimiento, en general, es una solucion
consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un
producto”.

Al estudiar el capitulo reivindicatorio de la presente solicitud salta a la vista que este
incluye mezclas de caracteristicas no permitidas, como se evidencia de su redaccion:

“1. Sistema de Dispositivos Electronicos...para el futbol utilizado en un estadio o
campo de fltbol que comprende...un botén (11) activador de la sefal LASER;..."

“4. Sistema de Dispositivos Electrénicos... caracterizado porgue las unidades fijas
aéreas son cuatro unidades receptoras...de las sefales emitidas por los sensores
moviles de posicion;...".

“6. Sistema de Dispositivos Electronicos ...caracterizado porque la unidad fija de
tierra... es un_dispositivo receptor vy transmisor de sefales entre la consola de
controles... y los dispositivos de mano, y esta ubicadaa 5 cm..."

“6. Sistema de Dispositivos Electronicos ...caracterizado porque las unidades fijas de
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arco son cuatro unidades receptoras...de las sefales emitidas por el balén y se

instalan sobre las porterias”, y de forma similar sucede con las restantes
reivindicaciones.

En lo precedente, puede advertirse que la parte no subrayada son caracteristicas
estructurales, y ia subrayada, caracteristicas de uso.

También se expresoé en la resolucién que se impugna que las reivindicaciones 7 a 11
relacionan, explicitamente, formas de presentar informacién y/o reglas de juego. Asi,
la reivindicacién 7 menciona: “Sistema de Dispositivos Electronicos ... caracterizado
porque el caindn de luz LASER... proyecta una senal... que se torna visible en el
terreno de jueqo, determinando una distancia de 9,15 m alrededor del balén”, la 8
sefala: “Sistema de Dispositivos Electrdnicos ... caracterizado porque permite
detectar un fuera de lugar...”; la 9 reivindica: “Sistema de Dispositivos Electrénicos
... caracterizado porque permite reportar de forma instantanea_una infraccién en el
display...”; la 10 indica: “Sistema de Dispositivos Electrénicos ...caracterizado
porque permite detectar de forma instantanea los jugadores que invaden las areas
restrictivas ...” y la 11 dice: “Sistema de Dispositivos Electronicos ... caracterizado
porque permite reportar cuando el reportero se mueve...” de lo subrayado es
evidente que no se desprenden caracteristicas técnicas que aclaren o delimiten una
forma particular de realizacion de un producto, sino que se trata de formas de
presentar informacion relativa a situaciones (reglas) de juego que se observan en el
terreno y/o en la pantalla de pito del arbitro.

Por los motivos expuestos, es que se reitera que lo reivindicado se haya incurso
dentro de las limitaciones que fija el articulo 15, literales d) y f), de la Decision 486.

Se reitera que en este caso la Oficina antes de decidir la negacién de {a patente
solicitada efectué sucesivos examenes de forma y de fondo en los que se cuestiond
el cumplimiento de las disposiciones de la normativa aplicable, tales como las
comprendidas en los articulos 14, 15 literales d), e) f), que forman parte del Capitulo
| de la decision 486, las cuales es necesario cumplir antes de entrar a evaluar otros
requisitos como ta novedad, el nivel inventivo y la aplicacién industrial, amen de lo
previsto en los articulos 25, 28 y 30 de la misma Decision 486 que son de caracter
formal. )

Con relacion a la falta de claridad de la solicitud de la referencia y a la no
patentabilidad del objeto de la misma, sefiala la recurrente: "Como ya se informé a
ese Despacho, la invencion se dirige a un SISTEMA que comprende dispositivos
electronicos que ayudan a resolver situaciones de juego a los arbitros en un juego de
futbol. En particular, la reivindicacion 1 establece que el SISTEMA comprende: a)
Dispositivos de mano que comprenden el silbato (10) del juez central y las banderolas
(20) del juez de linea; b) Sensores méviles de posicion; c) Dispositivos de campo, d)
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un cafén laser (40) y €) una consola de controles computarizada, cuyo sistema esta
CARACTERIZADO PORQUE:... De lo anterior, es claro que el aporte del solicitante a
este producto es el silbato y el caidn laser junto con sus caracteristicas FISICAS
como se definieron en la mencionada reivindicacion. En ninglin momento se plantea
proteger dichos elementos por separado pues funcionan en conjunto con los demas
elementos mencionados en la reivindicacién 1 y que finalmente forman el sistema
objeto de la presente solicitud. A este respecto, las cortes europeas se han
pronunciado en el sentido de establecer que una invencion debe ser estudiada en su
conjunto, y en particular, las reivindicaciones. La patentabilidad de una invencién que
utiliza aspectos técnicos y no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a
priori. En este caso, como ya se ha mencionado, ese Despacho nunca realizé un
examen de fondo ni evalub el estado de la técnica para poder formarse un concepto
completo de patentabilidad de la presente invencidn, e independientemente de que la
invencion involucre dispositivos desconocidos, no se puede negar el caracter técnico
de la ensefianza global de la invencion, sobre todo cuando dichos dispositivos que se
consideran conocidos ayudan a originar el efecto técnico de la invencion (ver T 26/86,
T 513/98)..." -

Con relacién a estas manifestaciones de la recurrente se recuerda que en Ia
resolucidon que se impugna se explicd en detalle porqué la descripcion y las
reivindicaciones no son claras. Para la primera se dijo que no permite identificar una
forma de ejecucion clara y completa de lo que se considera objeto a patentar, porque
la exposicion se basa en conceptos no patentables como son las reglas de juego y el
uso de elementos disponibles en la técnica, como ya se habia notificado mediante el
Oficio 8595 (ver folios 47 a 52).

De acuerdo con la normativa aplicable la descripcion debe divulgar de forma clara y
completa la invencién, de tal manera que una persona versada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla. Dicha divulgacién comprendera especialmente
aquellas indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica

Concretamente, la descripcion debe suministrar informacion suficiente tal que le
permita a un técnico de nivel medic evaluar y realizar (ejecutar) la invencion; estos
requisitos se ubican en el plano tecnolégico y permiten, de un lado, valorar el aporte
de la invencion y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra
alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

En otras palabras, para que la descripcién cumpla los requisitos establecidos por la
normativa aplicable, el interesado, por decirlo asi, debe revelar la “receta” de las
medidas que deben tomarse para llevar a cabo (ejecutar) la invencion, lo cual
habitualmente se presenta en la forma de un ejemplo con referencia a la(s) figura(s)
que ayuden a entender la composicion y/o funcionamiento del producto que se trata
de proteger, de tal forma que al sequir las indicaciones de la “receta” se obtenga el
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Adicionalmente, la descripcion debe indicar expresamente la mejor forma que el
interesado conozca para realizar la invencién. Es decir, cualquier ‘descripcion de la
invencion’, en este caso del “funcionamiento del sistema de ayudas arbitrales” y la
sola presencia de un “ejemplo de aplicacién” no bastan para cumplir con el requisito
legal en cuestion,

Como se dijo en anterior oportunidad, ia informacién de la descripcion allegada no
permite ni evaluar ni ejecutar lo supuestamente inventado debido a que la exposicién
se centra en la enumeracion de unos elementos y de partes electronicas que se
adaptan a dichos elementos para control de juego de futbol, a la que se agrega el uso
de los mismos y con las reglas de juego, tal como se puede comprobar en el texto de
la solicitud [(ver descripcion de la invencion de la pagina 6 a la 10 y el ejemplo de
aplicacién, numerales a) hasta i)].

Para aclarar mas la objecion, tdmese como ejemplo la divulgacion que se hace del
silbato o pito en Ia pagina 6, donde se indica que: “...el silbato 10 del juez central es
un silbato convencional al cual se le adapta un emisor-receptor de radio frecuencia
17 que funciona con dos pilas compactas de 1,5 voltios; un botén 11 activador de la
senal laser que controla la distancia... tres bombillos piloto, uno verde 12, otro
amarillc 13 y uno rojo 14 para indicar las sefales de gol...sefal auditiva tipo beep
beep cuando recibe una llamada...sefal de vibracién para indicar que el balén
traspas6...un “display “ 15...donde se registra el nimero de jugadores en fuera de
lugar...botones 16 para control del tiempo por reloj del juego en desarrollo”.

Lo anterior corresponde a una enumeracion de elementos electronicos que se le
adaptan a un silbato convencional y la consecuencia del uso de algunos de dichos
elementos como el boton que activa la senal laser para la distancia, los pilotos que
indican situaciones de juego como gol, sague de banda, fuera de lugar, etc.

Cabe recordar que para que la descripcion de un producto sea clara y completa debe
realizarse con referencia a la composicion (disposicion) de los componentes del
producto o a una funcién entre dichos componentes; sin embarge, no se debe
confundir el uso con la funcion.

En el presente caso el pito, las banderolas, deberian haberse descrito v,
consecuentemente, reivindicado mediante diagramas en bloque 0 principales que
ensenaran la disposicion y las conexiones entre los componentes de esos aparatos;
por ejemplo, el pito 10 se habria podido divulgar sefalando que comprende una
bateria 60 en serie con un pulsador de encendido/apagado 63 que alimenta al
transceptor de RF 17 en serie 0 en paralelo 0 como sea su conexion en el circuito, un
reloj 18 en serie, los pilotos 14, 13 y 14 en paralelo, etc., pues asi se habrian dado
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las medidas necesarias que un técnico en la materia deberia tomar para llevar a cabo
la invencion sin importar el uso que se de a los componentes del sistema o cuales
sean los efectos de este en las situaciones de juego que ocurran en el transcurso del
mismo.

Por las razones antes expuestas se concluyd que la descripcion allegada se enfoca
en quien va a usar el producto que se trata de amparar pero no en quien lo va a
ejecutar o fabricar, como se deberia haber hecho desde el comienzo.

Por ofra parte, con respecto a la reivindicacién 1 se dijo que es indefinida y por lo
mismo falta a la concisién requerida, porque no es posible establecer cual es el
aporte del solicitante al estado de la técnica, dado que se limita a enumerar una serie
de elementos sin ninguna interrelacion técnica entre los mismos.

La reivindicacion 2, ademas de ser una enumeracion de elementos sin interrelacion
técnica no tiene suficiente sustento descriptivo, porque en ese aparte no se menciona
un motor vibrador interno como el incluido en la reclamacion.

Las reivindicaciones 4 a 6 se relacionaron en términos de ubicacion y de transmision
recepcion de sefales, lo cual no es aclarar o delimitar una forma particular de
realizacion.

Las reivindicaciones 4 a 11 se redactaron en términos del uso de sefiales o de las
reglas del juego, io cual no constituye materia patentable.

Segun la recurrente “... las cortes europeas se han pronunciado en el sentido de
establecer que una invencidén debe ser estudiada en su conjunto, y en particular, las
reivindicaciones. La patentabilidad de una invencién que utiliza aspectos técnicos y
no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori. En este caso, como
ya se ha mencionado, ese Despacho nunca realizé un examen de fondo ni evalud el
estado de la técnica para poder formarse un concepto completo de patentabilidad de
la presente invencion, e independientemente de que la invencion involucre
dispositivos desconocidos, no se puede negar el caracter técnico de la ensefianza
giobal de la invencién, sobre todo cuando dichos dispositivos que se consideran
conocidos ayudan a originar el efecto técnico de la invencion (ver T 26/86, T 513/98)".

Con relacion a este punto del recurso se advierte que si bien es posible que a la luz
de la jurisprudencia europea se admita una nueva categoria de invenciones
implementadas en computador, las cuales se definen en reivindicaciones que
involucran computadores, redes de computadores u otros dispositivos
convencionales programables, en donde, prima facie, los aspectos novedosos de la
invencion reivindicada los lleva a cabo un programa de ordenador, tal posibilidad no
se da en la legislacién o en la jurisprudencia propias de la Comunidad Andina.
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En efecto, esta Superintendencia, en cuanto toca con las alternativas de legislacion
comparada o jurisprudencia extranjera relacionadas con la patentabilidad, cuando
estas no estan contempladas de manera expresa en la legislacion aplicable ha
sefalado: “La norma y jurisprudencias que la Superintendencia de Industria y
Comercio debe analizar para efectos de la resolucion de las solicitudes de patentes
en Colombia, corresponden a la Decisién 344 de la Comisiéon del Acuerdo de
Cartagena y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena. Las normas vy jurisprudencias sobre patentes en paises distintos de
Colombia u organismos diferentes del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
constituyen circunstancias muy secundarias para el examen de patentabilidad que
debe realizar esta Entidad, para tomar decisiones en relacién con las mencionadas
solicitudes. Lo anterior debido, de una parte al caracter meramente ilustrativo, no
vinculante y subordinado a otros criterios y fuentes de interpretacion, previsto en el
cadigo civil para la jurisprudencia y doctrina extranjeros....Asi las cosas, aunque de la
interpretacion o regulacion de los usos en terceros paises u organismos se derive la
posibilidad de su patentamiento, teniendo en cuenta que ni la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena ni las interpretaciones del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena asimilan los usos a los procedimientos y tampoco
establecen gue estos constituyan invenciones, los mismos no son patentables en
Colombia”. Cabe afadir que en materia de patentabilidad la Decisién 486 no ha
introducido alguna modificacién sustancial al respecto.

Por lo demas, no se ha conocido ningun pronunciamiento especifico al respecto que
provenga del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que haga pensar que se
esta en presencia de una nueva categoria en cuanto al objeto patentable. Es decir, a
la luz de la normativa aplicable no existe algin desarrollo jurisprudencial y menos
legal que permita concluir que las denominadas ‘invenciones implementadas por
computador’ forman parte del ambito de patentabilidad para la Comunidad Andina.

Una vez mas se recuerda que el articulo 14 de la Decision 486 establece que: “Los
paises miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento...”, sin que sea posible extender mas alla el ambito de patentabilidad.

Considera la recurrente que la invencién de su representada “tampoco esta incursa
en la excepcién de patentabilidad consagrada en el literal f) del articulo 15 de la
Decision 486, ya que de la misma forma, la Doctrina ha sido enfatica en sehalar el
alcance que tiene esta excepcion de patentabilidad, de la siguiente forma: ‘la
exclusion aqui considerada se basa en que estamos ante técnicas para obrar sobre
la percepcion del receptor de la informacion y no sobre la materia. En efecto, el
sentido de la exclusién aqui considerada es que sera la forma que se de a la
informacién, y no .a los mecanismos empleados para su transmision, lo que esta
excluido de patentamiento.’ De la lectura sobre el alcance que la Doctrina le ha dado
a esta excepcién de patentabilidad asi como del elemental tenor literal de ila misma,
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es claro que la misma se dirige a aquellas creaciones que se refieren a formas de
presentar informacién con independencia de la informacién presentada y que tienen
por objeto generar un impacto en el receptor de la misma. Asi entonces, la
publicidad a traves de la cual se transmite al publico una promocion mas alla del
objeto de la promocidn misma no es patentable por cuanto el efecto de la publicidad
depende de la apreciacion subjetiva del receptor. Es evidente que el resultado
obtenido por la presente invencidn, como lo es el determinar una jugada en fuera de
lugar o un penalti, no actian diferentemente sobre las personas, segun sean su
sensibilidad o sus convicciones artisticas, al contrario el resultado es apreciable por
todos en la misma forma...”

Como es bien conocido en materia de propiedad industrial, son las reivindicaciones
las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente, asi como el
alcance de la proteccidon y deben estar enteramente sustentadas por la descripcion
(Arts. 30 y 51 de la Decision 486). También es sabido que la descripcion debe
divulgar la invencion de tal manera clara y completa para su comprension que una
persona normalmente capacitada en la materia técnica respectiva pueda ejecutarla
(Art. 28 de la Decision 486). Adicionalmente, la descripcion permite valorar el aporte
de la invencién al estado de la técnica y, de otro lado, verificar si con los medios
mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Por otra parte, se sabe que una reivindicacion independiente debe definir la invencién
o materia que se desea proteger mediante caracteristicas técnicas, sin referencia‘a
otra reivindicacion anterior y que las reivindicaciones dependientes son para aclararo
delimitar alguna caracteristica técnica incluida en las independientes.

Se reitera que las reivindicaciones 7 a 11 tratan explicitamente de formas de
presentar informacién y/o de reglas de juego tal como se evidencia claramente del
contenido de las mismas. De su texto no se desprenden caracteristicas técnicas que
aclaren o delimiten una forma particular de realizacion de un producto, sino que se
trata de formas de presentar informacién relativa a situaciones (reglas) de juego que
se observan en el terreno y/o en la pantalla de pito del arbitro.

Por lo demas, de acuerdo con la interpretacion prejudicial dentro del Proceso 36-1P-
98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “el tramite de concesion de
patentes es la via procedimental prevista por el ordenamiento juridico para garantizar
la tutela del interés general, evitando que se le otorguen privilegios sobre materia que
pertenezca al dominio publico o que simplemente no cumpla con las exigencias
establecidas por la norma comunitaria; pero también (...) a la Administracion en
cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe
velar por el interés general sin desconocer los derechos e intereses legitimos de los
particuiares que soliciten una patente”. De lo anterior resulta claro que la
administracién, dando cumplimiento a los procedimientos legalmente establecidos,
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debe velar por el interés general sin desconocer los derechos e intereses legitimos de
los particulares, que soliciten una patente.

Destaca la recurrente que “la invencién no esta dirigida al usuario del sistema sino a
que sea realizada y llevada a cabo por un experto en la materia. Este punto fortifica
la posicién del solicitante respecto a la claridad de la solicitud ya que la misma esta
redactada para que un experto en la materia, tal como un ingeniero electrénico,
pueda formar el sistema reivindicado junto con los elementos requeridos por el
mismo. Para un experto como el anteriormente mencionado, las conexiones entre
los elementos hacen parte de sus conocimientos ‘normales’ y no requieren mayor
descripcion por parte de la solicitud. Por lo tanto, no se puede afirmar que la
ausencia de dichas descripciones reste claridad al objetivo de la invencién, menos
aun para que su novedad y nivel inventivo no hayan sido calificados por parte de ese
Despacho...”

Con relacién a este punto del recurso se reitera que la descripcion de la solicitud no
permite identificar una forma de ejecucion clara y completa de lo que se considera
patentable, porque la exposicion se basa en conceptos no patentables como las
reglas de juego y el uso de elementos disponibles en la técnica.

La informacion de la descripcion no permite evaluar ni ejecutar lo supuestamente
inventado, debido a que la exposicidon se centra en {a enumeraciéon de unos
elementos y de partes electrénicas que se adaptan a dichos elementos para el
control del juego de futbol, al igual que en el uso de los mismos y en las reglas de
juego, tal como se puede comprobar con la descripcion de la invencion y con el
ejemplo de aplicacion, letras a) hasta i), como se puede ver de la pagina 6 ala 10.

Si se toma como ejemplo la divulgacion que se hace del silbato o pito en la pagina 6,
se encuentra que: “...el silbato 10 del juez central es un silbato convencional al cual
se le adapta un emisor-receptor de radio frecuencia 17 que funciona con dos pilas
compactas de 1.5 voltios; un boton 11 activador de la sefal laser que controla la
distancia...tres bombillos piloto, uno verde 12, otro amarillo 13 y uno rojo 14 para
indicar las sefales de gol... sefhal auditiva tipo beep beep cuando recibe una
llamada... sefial de vibracién para indicar que el balon traspaso...un “display”
16...donde se registra el numero de jugadores en fuera de lugar...botones 16 para
control del tiempo por reloj del juego en desarrollo”. En esta descripcion se
enumeran unos elementos electronicos que se le adaptan a un silbato convencional y
se menciona la consecuencia del uso de algunos de ellos como el botdn que activa la
sefial laser para la distancia, los pilotos que indican situaciones de juego como gol,
saque de banda, fuera de iugar, etc.

Para que la descripciéon de un producto sea clara y completa, esta debe realizarse
con referencia a la composicién (disposicion) de los componentes del productoc o0 a
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una funcién entre dichos componentes.

En el presente caso, el piloto, las banderas, etc., deberian haberse descrito v,
consecuentemente, reivindicado mediante diagramas en bloque o principales que
ensefian la disposicién y las conexiones entre los componentes de esos aparatos;
por ejemplo, e! piloto 10 se habria podido divulgar sefialando que comprende una
bateria 60 en serie con un pulsador de encendido/apagado 63 que alimenta al
transceptor de RF 17 en serie 0 en paralelo o como sea su conexion en el circuito, un
reloj 18 en serie, los pilotos 14, 13 y 14 en paralelo, etc, pues asi se habrian dado las
medidas necesarias que un técnico en la materia deberia tomar para llevar a cabo la
invencion, sin importar que uso se le de a los componentes del sistema o cuales sean
los efectos de este en las situaciones de juego que ocurran en el transcurso del
mismo.

Por los motivos precedentes se concluyd que !a descripcidon aportada se enfoca en
quien vaya a usar el producto que se trata de amparar pero no en quien lo vaya a
ejecutar o fabricar.

Por ultimo sefala la recurrente que “el despacho no se pronuncié ni decidio de fondo
sobre ... la reivindicacién tercera (3) del capitulo reivindicatorio...” Al respecto se
considera que aunque, en efecto, dicha reivindicacion no se mencioné en la
resolucion gque se impugna, sin embargo, en el Oficio 8595 se sefialo que las
reivindicaciones 2 a 14 no tienen enlace logico con la primera porgue no aclaran o
delimitan un elemento o funcién incluido en aquelia, ademas de estar redactadas en
términos de unas reglas de juego.

La reivindicacién 3 del Gltimo capitulo reivindicatorio (ver folio 134) no tiene enlace
légico con la independiente por las razones informadas en el citado Oficio;
adicionalmente, como es bien conocido si la reivindicacion independiente de una
solicitud ha sido objetada por no cumplir los requisitos de patentabilidad, la
reivindicacién dependiente automaticamente queda sin sustento al no depender de
una patentable. Lo que si se dijo en la resolucién en cuestiéon es que la nueva
reivindicacion independiente se enfoca en dos objetos diferentes no enlazados por un
concepto comun e inventivo, el silbato y un caién laser

Es bien conocido también que una solicitud sélo puede incluir una reivindicacién por
categoria y Unicamente se acepta mas de una reivindicacion independiente por
categoria cuando el objeto de la solicitud no es posible definirlo en una sola
reivindicacién, siempre y cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

1. gue se trate de dos objetos concebidos en funcion del otro, como una llave y una
cerradura, un transmisor y un receptor.
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2. que se refiera a un compuesto activo y la preparacion (mezcla) gue lo contenga.

3. que se relacione a dos procedimientos que, por caminos analogos, permitan llegar
a un mismo producto final.

La solicitud en estudio trata de un sistema de ayuda que incluye diversos
componentes que fueron concebidos u operan uno en funcién del otro. Contra esta
objecion no se dice nada en el escrito de recurso.

Por todo lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio
no cumple con los requisitos de patentabilidad, en primer término por no constituir
materia patentable; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decision
impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucidén 32128 del
29 de noviembre de 2006 por medio de la cual se negd una patente de invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Maria Victoria Henao, en su calidad de apoderada del sefior
Harold Hugo Gonzalez, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la
via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C.,alos - 23FAp 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, //

Doctora

Maria Victoria Henao

Calle 23 Norte No 3-33, Of. 603 -Edif. Pefias Blancas-
Cali, Valle del Cauca.iz»

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 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail; info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

17



