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103 AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Radicaciin 2-01038- -0-0 Facha 2008-07-28 10:20-80
Tnkmite 11 PATENTEYH

Seitor (a) (es)
LUZ HELENA ADARVE GOMEZ
CRA 7NO 71-52TORREBPISO 9
BOGOTADC
10012430
REF RESOLUCION 19817
FECHA 28/07/2006
Expediente 2 91936
Trémite 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y Il
Evento 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |

Actuacién 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No 27
00 Piso Quinto {5) de la ciudad de Bogotd D C dentro del término de cinco (5) dlas hébiles
contados a partir del envio de la presente citaci5n en horano de 830 am a 5§00 pm
jomada contnua con el fin de notlficarle personalmente el contenido de la resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicacién citado en
el asunto

De no hacerse presente en el término indicado antenormente la providencia en mencién se
notificard por edicto el cual se fijard por el término de dlez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion

Para su comodidad el texto compieto de la resolucidon se encontrara disponible en la pagina
web de la Entdad desde el dia hdbil siguiente al de su notificacién la cual podré ser
consultada desde un computador con acceso a Internet en la pagina www sic.gov co con el
namero de resolucién a través de la opcién servicios en linea caracter general consulta
actos administrativos

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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ResoLucof ¢ 19917
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. Exp. PCT/02001838
Sl. PCT/US01/09734

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirleron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1982, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de octubre de
2002, bajo el niimero 02081938, entro a fase nacional la solicitud de patente de invencién
titulada "RETROALIMENTACION DE LA PREDICCION MEJORADA DE SECCIONES”,
que cormasponde a la solicitud intemacional nimero PCT/US01/09734 del 27 de marzo de
2001.

SEGUNDO: Que aefectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto 8in que se
hubleran presentado oposiclones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabliidad se encontré que la invencién no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Declsién 486 de la Comislén de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario para que
se pronunclara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 24 de marzo de 2008, el solicitante atendid
oportunamente el requerimiento formulado y presenté aclaraclones. Asl mismo, allegd un
nuevo capitulo reivindicatorio, el cual no .se acepto, porque no se ajusta a las
prescripciones del articulo 34 de la Declsién 486.

QUINTO: Que segtn lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina se otorgarén patentes “...para las Invenciones, sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologla, slempre que sean
nuevas, tengan nivel Inventivo y sean susceptibles de aplicacién Industrial®.

SEXTO: Que las relvindicaciones 1 a 19, contenidas en los follos 145 a 150, ademés de
no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una invencién y pretenden
proteger un uso distinto, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. bjeto de la Invencién

Por la descripcién se sabe que el objeto de la solicitud conslste en suministrar una técnica
para raclbir y procesar un flujo de datos a distribulr, relvindicado en la forma de método.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plsos 2, 5, 7y 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fm 382 20 98. u._n:mmw 166
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Por su parte, el pllego reivindica un método para proporcionar predicclén mejorada de
secclones, relaclonado en las reivindicaclones 1 a 19.

2. Modlificaclén de la solicltud

El articulo 34 de ia Decisién 486 establece que “el solicitante de una patente podré pedir
que se modifique la solicitud en cualquier momento del trdAmite. La modificacién no podra
implicar una ampliacién de la protecclén que commesponderia a la divulgacion contenida en
la solicitud iniclal.

Tenlendo en cuenta lo anterior, no se acepta el nuevo capltulo reivindicatorio, debido a
que la nueva reivindicacién 1 se alterd en los términos utilizados y se agregaron
explicaciones ajenas no Incluidas inicialments, por ejemplo, ahora se habla de: ... recibir
una entrada que contiene simbolos que represantan informacién y simbolos iniclales...",
muy diferente a lo que dice el original y el pliego inicial; asimismo, se agragd que, ...
cada uno de los simbolos que representan...donde cada uno de los simbolos que
representan y donde la primera y la segunda...”, lo cual, va més allé de io permitido por el
articulo 34. Por esta razédn, la nueva reivindicacién 1 y, consecuentements, todas sus
dependientes no se pueden aceptar, de tal manera que las observaciones trasladadas
para el pliego original contintian vigentes.

Asl las cosas, las modificaciones presentadas, contenidas en los folios 439 a 442, implican
una ampliacién de la materia que se aspira proteger, de tal manera que son inaceptables a
la luz del articulo 34 de la Decislén 486. Por tal motivo, y para efectos de la presente
decision, se tendrmin en cuenta las relvindicaciones 1 a 18, contenidas en los follos 145 a
150 del expediente en estudio.

3. Capitulo relvindicatorio iniclaimente allegado
3.1 Claridad

El articulo 30 de la citada Decisién 486 establece que “las reivindicaciones definirdn la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y conclsas y estar
enteramente sustentadas por la descripcién®.

La reivindicaci6n 1 y dependientes no tienen soporte descriptivo, porque en ningtn lugar
de ese aparte se expone el “método de prediccién reforzada para seccién”, de la forma
que se relacionan en dichas relvindicaciones.

Adicionalmente, la falta de claridad del pliago se explica en el Informe del examen
preliminar internacional (IEPI), que el solicitante conoclé por medio de la notificacién del 27
de marzo de 2001, con el que la oficina esta de acuerdo.

Sedle Centro: Carrera 13 No. 27-00 Place 2, 8, Ty 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-80 Conmutador: 3820840
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AUn més, las reivindicaclones 1, 2, 4 incluyen explicaciones ajenas a la definiciébn que se
debaerla tratar de lograr, respectlvamente por ejemplo en: “en donde los prlmeros bits®,

“en donde la salida... n>2; “en donde el segundo decodlficador... secciones”; “en donde el
segundo decodificador tiene... secclones”.

Finaiments, las dependientes no presentan la estructura de predmbulo y caracterizacién
apropiada para este caso; frases tales como: "en donde”®, "que comprende ademaés”, “que
comprende”, etc. no se consideran sindnimas de “caracterizado por”.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas relvindicaciones aidn no cumplen con el
requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas.

3.2. Relvindicaciones de producto o de procedimiento

El articulo 14 de la Declsién 486 establece claramente que los paises miembros otorgaran
patentes para [as invenclones, sean de producfo o de procedimiento.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece-la
forma como se daben definir las relvindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina,
en la préctica comin, ha acudido a la Gufa para los pafses en desarrolio sobre el examen
de /as solichudes de patentes, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de
ayudar a los examinadores de la oficinas naclonales en sus estudios.

En el padmafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de
reivindicaclones: de producto y de proced/imiento (método). Adicionalmente, el citado
parrafo indica que las reivindicaclones de producto deben definir, el objeto que se desea
proteger, medlante las caracteristicas estructurales 6 de funcién, y las de procedimiento
mediante las caracteristicas de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un
resultado, sin hacer referencia a los medios usados para lograr ese fin.

De alll, es evidente que un producto debe ser técnicamente definido o bien por las
caractaristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcionamiento entre los
componentes de una estructura pero no medlante una mezcla de sllas.

Por su parte, un método debe ser técnicamente definido por la secuencia de pasos a

seguir para obtener un resuitado, sin hacer referencia a los elementog que llevan a cabo
dichas etapas.

En el presente caso, las reivindicaciones del pllego calificado no definen un producto o un
procedimiento (método) de acuerdo a la préctica establecida, por elemplo:

*1. un método para proporcionar... decodlificar... con decodificador...produclr... y al

Sede Centro: Camera 13 No. 27-00 Pisos 2, 8, Ty 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutadar: 3820840
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decodlficador... ".

“2. ol método... en donde el decodificador... el paso de recepclén... con un sequndo
decodificador... en donde el segundo decodificador... segundo decodificador...".

*3. el método... sequndo decodificador”.

*4. el método... donde el decodificador... con un sequndo decodificador... y donde... el
paso... del segundo decodificador...”; y as| sucesivamente en cada una de las restantes
reivindicaciones del pliego.

En lo anterlor, es evidente que lo no subrayado se considera lo relacionado al método y lo
subrayado la mencién no admitida a los elementos que hacen el procesamiento de sefal.

4. No se considera Invenclén

El artlculo 15e) de la Declsién 486 sefiala, que no se considerardn invenciones: "los
programas de ordenadores o el soporte ldgico como tales”. .

Del estudio de la solicitud, es evidente que las relvindicaclones relacionan como “etapas”
una secuencla légica de procesamiento de sefiales (datos), que se lleva a cabo por medio
del uso de medios técnicos convencionales tales como un transmisor, uno(s) receptor(es),
el (los) decodificador(es), etc. los que se ilustran en la descripcién con la codificacién
Reed/Salomon, los algoritmos Viterbi, los cuales, permiten procesar la Informacion (las
sofiales) del modo deseado, por ejemplo, para formatear una sefial a difundir, como se
relaciona en dichas reivindicaciones; por esta razén, se considera que la invencién cae en
lo dispuesto en el inciso e) del citado articulo 15.

Adiclonalmente, se desconocen las disposiciones del artfculo 21 de la Declsién 486,
porque 88 hace otro (segundo) uso de dispositivos convenclonales o de partes de ellos,
que en este caso consiste en el uso, como ya se dljo arriba, de un transmisor, unos
receptores, unos decodificadores, unos procasadores de sefial, etc.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se

encuentra incurso en lo dispuesto por los articulos 15 inciso e) y 21 de fa norma
supranacional andina.

5. Respuesta del solicitante

Se dice en la respuesta que "como la solicitud comespondiente de los Estados Unidos ha
emitido la patente 6,963,818 (sic) y como la descripcién detallada es idéntica a la
descripclén detallada de la solicitud de la colomblana (sic), me referiré...a la descripcién

Sede Cantro: Carrera 13 No. 27-00 Pisce 2, 8, 7y 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador; 3820840
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en la patente para demostrar...”, asimismo arguye que, “... en conexidn con la figura y con
otras varlas figuras...”, por lo que supone que hay sustento descriptivo.

Al respecto, cabe aclarar que el hecho de que en otro pals se haya concedido una
patente, no demuestra que el pliego tenga sustento descriptivo, porque, de un lado, en
ningun lugar de ese aparte se expone el “‘método de prediccién reforzada para secclén”,

de la forma que se relaclonan en dichas reivindicaclones e incluyen explicaciones ajenas a
la definiclén del “método” que se daberla haber perseguido.

De otro lado, la Superintendencia es autdnoma en cuanto al otorgamiento de privilegios en
materia de propiedad industrial, de tal suerte que las declslones de otras oficinas resuitan
imelevantes para efectos de los estudios de patentabilidad que realiza, los cuales, les
basta cefiirse a la normativa andina vigente.

Adicionalmenta, cabe aclararie al interesado que de considerarse necesarlio, y de acuerdo
a la facultad establecida por el articulo 46 de la norma supranacional andina, la
Superintendencla puede requerir copia de los resultados del examen de patentabilidad,
copla de la patente u otro titulo que se hublese concedido, copla de la resolucién o fallo
por el cual se hublese rechazado o denegado la solicitud extranjera, emitidos porla Oficina
Europea de Patentes EPO, puesto que sus normas y procedimientos son los méas
préximos a los nuestros.

Por otra parte, en el oficio trasladado se le informé al solicitante que el pliego de la
solicttud no cumple los requisitos de los articulos 14, 15 ) y 21 (ademds del 30 relativo al
sustento y la claridad), contra los cuales la memorialista presenta unos comentarios sin
sustento alguno, como resulta evidente de las afirmaciones sigulentes (ver folios 437,
438): "en la secci6n §... “limitaclones estructurales”... puede verse en las relvindicaclones
anexas... se han erradicado”, “en la seccidn 5... no cumpien con la secclén 8) del articulo
15... las reivindicaclones relaclonan pascs que estédn ;dénde? implementados por
aparatos técnicos convencionaies...”, lo cual, a la luz de lo que 8e expuso, y que aqui se
reltera en el punto 3, no es lo que se traslado ni lo que se sostiene.

En conclusion, es evidente que los comentarios confunden las objeciones basadas en el
articulo 15 e) con el 21, ademas sin ningdn argumento el Interesado supone haber
cumplido las disposiclones del articulo 14, lo cual, no es cierto.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los
artfculos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34, y tenlendo en cuenta que los comentarios y
comecciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones
planteadas en el oficio N° 14003, se considera que la solicitud no puede acceder al
privilegio solicitado.

Seds Cerriro: Camrera 13 No. 27-00 Piscs 2,5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No, 38-30 Conmutador: 3820840
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de Invencién a la creacién
denominada: *RETROALIMENTACION DE LA PREDICCION MEJORADA DE
SECCIONES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Luz Helena Adarve Gémez,
en su calidad de apoderada sustituto de la socledad Zentth Electronics Corporation, 0 a
quien haga sus veces, el contenido de la presente resolucién, entregéndole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dlas
héblles sigulentes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los z 8- AL 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctora

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ
Carrera 7 N° 71 - 52

Tomre B Piso 9°

Bogotd D.C. ow»)
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