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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

'RESOLUCION M53920
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 03-069228

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio 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 Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 23527 de 31 de julio de 2007, la
Superintendencia de Industria y Comercio negé el privilegio de patente de
invencién a la creacién denominada: 'RECEPTOR DE TELEVISION Y METODO
PARA OPERAR UN SERVIDOR'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 6 de septiembre de
2007, bajo el nimero 03-069228-00010-0000, el doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad WAPTV LIMITED, interpuso recurso de
reposicién contra la decisidn contenida en la citada resolucion, con el objeto de
que se revoque 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
fundamentd, en sintesis, de 1a siguiente manera:

El recurrente sefala, con relacion a la resolucidn que impugna que: “...las
decisiones adoptadas en la misma no solamente carecen de fundamento legal
alguno sino que adicionalmente no consultan las ensefanzas de la solicitud y de
textos normalmente usados por los Examinadores de patentes como referencia
para adelantar los examen (sic) de patentabilidad a su cargo:”

Seguido a lo anterior, el recurrente alega una violacion al articulo 36 de la Decisidn
486 y de la resolucién 210 de 2001 (Circular Unica, titulo X, capitulo 1 numeral
1.2.2.2), de la siguiente manera:

“La Administracion en la Resolucion 23527, notificada por fijacion en lista el 31 de
julio de 2007, establece que la divisién de la solicitud presentada el 06 de marzo
de 2007 no es aceptada ya que ‘las solicitudes fraccionarias (SIC) implican una
ampliacién de la proteccion contenida en la solicitud inicial...".

“Al respecto, y con el fin de comprender cabalmente el procedimiento y requisitos
exigidos para dar tramite a una solicitud divisional de patente, procederemos a
revisar el procedimiento previsto por la legislacién andina y nacional a este
respecto,
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“De esta forma, teniendo en cuenta que la ley vigente en materia de Propiedad
Industrial es la Decision 486 de la Comunidad Andina, la norma que faculta al
solicitante de una patente a dividir su solicitud dentro del trdmite de la misma es su
articulo 36..." (Transcrito).”

A continuacion, el recurrente transcribe el numeral 1.2.2.2. del titulo X de la
Circular Unica, y al respecto sefiala: “Los articulos anteriormente mencionando
(sic) nos indican que los requisitos formales para que la divisidon de una solicitud
sea aceptada por la SIC son los siguientes:

- Que las (sic) solicitud se efectle dentro del tramite.

- Diligenciar y radicar el Formulario Gnico de conversion.

- Pagar la tasa establecida donde dice lo de la tasa??. (sic)

“Por otro lado, la Decisién 486 en el articulo 36 establece que ademas de cumplir
con los requisitos arriba mencionados, es igualmente necesario que la solicitud
divisional no impligue una ampliacién de la materia inicialmente solicitada.

‘Lo anterior nos permite concluir que para. que existen requisitos diferentes
tratandose de la presentacién de solicitudes divisionales (sic), pues mientras los
sefalados en la Resolucion 210 son eminentemente de procedimiento y deben
ser cumplidos para que la misma sea aceptada, el del articulo 36 de la Decision
486 es de fondo y debe tenerse en cuenta al momento de estudiar su
patentabilidad.

“En el presente caso, mi representada presentd la solicitud divisional dentro del
tramite de la solicitud madre, presenté el Formulario Unico de Conversién vy
acreditd el pago de la tasa correspondiente a dicha actuacién, requisitos legales
exigidos por la Resolucién 210 de 2001 para que se le fiera (sic) tramite a dicha
solicitud.

“Sin embargo, la Administracién se abstuvo de otorgar numero de expediente a
esta solicitud y procedié a efectuar su estudio de fondo en este mismo expediente,
es decir, donde se tramita la solicitud madre. Como fundamento de esta actuacion,
la Administracién consideré que las solicitudes fraccionarias implican una
ampliacidén de la materia contenida en la solicitud inicial, debido a que la solicitud
inicialmente calificada contiene 28 reivindicaciones, y sin ninglin sustento se
convierten en 46 reivindicaciones.

‘Al respecto es importante poner de presente que a pesar de que la
Administracién siempre se refiere a “solicitudes fraccionarias’, mi representada no
presentd un grupo de solicitudes divisionales sino solamente una de ellas en la
presente actuacion administrativa.
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"“De otro lado, se debe tener presente que cualquier consideracion de su
Despacho con respecto a la patentabilidad de la solicitud divisional debio
efectuarse en un numero de expediente diferente al de la solicitud madre pues los
requisitos para que se le asignara dicho niOmero de expediente se habian
cumplido satisfactoriamente.

“Adicionalmente, consideramos que la decision adoptada por su Despacho
mediante la cual RECHAZA la solicitud divisional por considerar que amplia la
materia inicialmente reivindicada carece de sustento legal, pues no existe norma
juridica alguna que faculte al Despacho a tomar este tipo de decision.

“En efecto, teniendo en cuenta el articulo 6 de la Constitucién Politica, seguin el
cual los Funcionarios Plblicos solo estan facultados a hacer lo que la ley les
permite, es claro que la Administracion al rechazar la solicitud divisional, actud por
fuera de su competencia, esto es, sin fundamento legal alguno.

“Ahora bien, si consideramos las razones aducidas por la Administracion para
rechazar la solicitud divisional, igualmente debemos tener en cuenta que el
numero de reivindicaciones que contenga un pliego reivindicatorio no demuestra
que la materia objeto de proteccion de la solicitud inicial fue ampliada o no por la
solicitud divisional.

“En efecto, se debe tener en cuenta que la simple comparacién entre el numero de
reivindicaciones que tenia la solicitud inicial y el numero de reivindicaciones que
tiene la solicitud divisional nc es para una persona conocedora del tema de
patentes un criterio valido para establecer el ambito de proteccion reivindicado. Lo
anterior, por cuanto asi come un numero mayor de reivindicaciones no implica
necesariamente mas materia reivindicada menos reivindicaciones si puede
implicar mas materia reivindicada.

“Por lo tanto, lo anterior demuestra alin mas que establecer si una solicitud
divisional amplia o no la materia inicialmente reivindicada conlleva necesariamente
el estudio de fondo del pliego reivindicatorio y su comparacién con e! pliego
reivindicatorio de la solicitud madre, lo cual no se hizo en el presente caso.

“De esta forma, es claro que la (nica decision posible con respecto a la solicitud
divisional presentada que se encuentra dentro de la competencia de su Despacho
es la de negar o denegar el privilegio de patente solicitado.

“Por lo tanto, reiteramos que la decisién adoptada en la resolucién aca impugnada
mediante la cual se rechazo la solicitud divisional carece de fundamento legal
valido y viola las normas legales anteriormente indicadas por falta de aplicacion,
razones por las cuales vician a la misma de ilegalidad y debe ser revocada al
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Seguido a lo anterior, el recurrente argumenta la violacién del articulo 34 de la
Decisién 486 y del numeral 1.2.1.6 del titulo X, de la Circular Unica. Al respecto
sefiala que: “La decision de su Despacho segun la cual no acepté el nuevo piiego
reivindicatorio de la solicitud madre que fue presentado el 6 de marzo de 2007
baséandose en el hecho que ’‘las reivindicaciones fraccionarias no cumplen con lo
dispuesto en el articulo 25 de la Decision 486 toda vez que la materia quedaria
reclamada en la solicitud original aun no guarda unidad de invencién’, viola las
normas anteriormente mencionadas.”

A continuacion el recurrente trascribe el articulo 34 de la Decision 486, asi como el
numeral 1.2.1.6 de la Circular Unica, titulo X, y continda sefialando que:
“Igualmente, el Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho énfasis en
los requisitos arriba mencionados, requisitos que pueden ser considerados como
requisitos positivos para el trdmite de una modificaciéon. Por otro lado el Tribunal
ha establecido la ampliacién del invento o de su divulgacidon como la UNICA
limitacion para su aceptacion,...” Seguido, el recurrente transcribe apartes del
Proceso 25-1P-2002

“De esta forma, en concordancia cen las normas anteriormente citadas, es claro
que los requisitos establecidos para que una modificacién de una solicitudes (sic)
de patente sea aceptada por su Despacho son las siguientes:

it

Solicitar la modificacion dentro del tramite de la patente.
Presentar el Formulario Unico de Correcciones y Modificaciones.
Pagar la tasa dispuesta para estos tramites.

No ampliar la materia inicialmente solicitada

“De esta forma podemos ver que, tal y como fue explicado anteriormente en los
requisitos para solicitar una divisional, existen requisitos procedimentales y de
fondo para la presentacion y aceptacidon de una modificacion de una solicitud de
patente.

“Asi entonces, que la solicitud se realice dentro del tramite, que se presente el
Formulario Unico de Modificaciones y que se pague la tasa, son los requisitos de
procedimiento para que la Oficina de Patentes acepte y estudie el nuevo pliego
reivindicatorio.

“Ademas, teniendo en cuenta que en el momento de presentacidn de la
modificacion, la Oficina de Patentes no estudia el nuevo pliego, sino que dicho
pliego va a ser estudiado al momento que se realice el examen de fondo, este
requisito no se considera de procedibilidad, sino de patentabiiidad.
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“Sin embargo, con independencia del tipo de requisitos que sean los consagrados
en las normas legales anteriormente mencionados, es claro que ninguna de ellas
establece la posibilidad a la Administracion de negar una modificacion de patente
porgue la misma no guarda unidad de invencién. En efecto, no este (sic) requisito
esta consagrado en estas normas ni existe ningln fundamento legal diferente ni
en la Decisidén 486, ni en la Circular Unica, que facuite a la Administracion a
proceder de esta manera.

“Queremos resaltar que para cualquier persona que conozca el tema de patente
no es posible concluir que una objecidon de unidad de invencién equivale al
requisito segun el cual la modificacion puede no ser aceptada porque la materia
inicialmente reivindicada fue ampliada con la modificacién, de tal manera que nos
relevamos de hacer cualquier consideracion adicional al respecto.

“Por otro lado, es claro que habiéndose presentado el nuevo pliego reivindicatorio
en respuesta a anteriores objeciones del Despacho, el mismo debe ser aceptado
para su estudio con independencia de que al final se otorgue o niegue la patente.
Pero lo que no puede hacer el Despacho, es negarse a aceptar el nuevo pliego
reivindicatorio sin fundamento legal alguno y contrariando la legislacion vigente
sobre la materia y proferir una decision final con base en el pliego inicialmente
presentado. Lo anterior, por cuanto actuar de esta manera implica desconocer que
el objeto de los requerimientos formulados bajo el articulo 45 de la Decision 486
es el de permitir al solicitante efectuar modificaciones a la solicitud con miras a su
eventual otorgamiento.

‘Sin embargo, si lo que hace el Despacho es no aceptar de plano el nuevo pliego
reivindicatorio por razones no sustentadas en la Ley, dicha posibilidad en la
practica desaparece para el solicitante y, como en el presente caso, su solicitud
sera necesariamente negada. Lo anterior, bajo ninguna circunstancia impiica que
las modificaciones presentadas a una solicitud de patente necesariamente deben
ser objeto de patente pero si de analisis de fondo por parte del Despacho, mas
aun cuando se han pagado las tasas correspondientes por dichos servicios.

“Asi entonces, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la
Administracion a no aceptar el nuevo pliego reivindicatorio no tienen fundamento
legal, es necesario concluir que esta decision debe ser revocada y en su lugar
proceder a otorgar el privilegio de patente sobre le nuevo pliego reivindicatorio.”

A continuacién, el recurrente argumenta la violacién del articulo 30 de la Decision
486, asi: “Con respecto a la objecidon que por claridad hizo su Despacho pongo de
presente que teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al nuevo capitulo
reivindicatorio que no fue aceptado por el Examinador, consideramos que la
misma quedd subsanada, por las siguientes razones:
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“La reivindicacién independiente 1 esta dirigida especificamente hacia un receptor
de televisidn para recibir datos de informacion y producir datos de exhibicion
derivados de estos, en donde el receptor de television comprende especificamente
un moédem para establecer una conexién para recibir la informacién, por lo cual, el
receptor comprende una caracteristica técnica para recuperar la informacion.
Adicionalmente, la misma especifica que el receptor de ftelevision esta
‘conformado’ para sacar datos de exhibicién - es decir, que el receptor se
reivindica en términos de las caracteristicas técnicas y no por los efectos técnicos
deseados.

“De esta manera, es claro que la reivindicacion 1 esta dirigida por consiguiente
hacia un receptor de televisidon cuyas caracteristicas técnicas permiten solucionar
el problema técnico previsto por la presente invencidén y no hacia “cualquier
receptor de television’ como argumenta el Examinador y adicionalimente, esta
redactada en términos de las caracteristicas técnicas y no simplemente en
términos de una secuencia de procesamiento de datos.

“Lo anterior evidencia que el tenor de dicha reivindicacion es claro en los términos -
del articulo 30 de la Decision 486 por cuanto permite determinar el alcance de la
protecciéon reivindicada y su comparacién frente al estado del arte. A este
respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que estos son
precisamente los criterios que El Manual Para El Examen De Solicitudes De
Patentes de la Comunidad Andina ha sefialado para determinar si un capitulo
reivindicatorto es claro,...”

“Asi entonces, el requisito de claridad consagrado en el articulo 30 de la Decision
486 no es, de manera alguna, un criterio bajo el cual puede objetarse a partir de
apreciaciones subjetivas la redaccion de las reivindicaciones sino que obedece a
la necesidad de que el examinador esté en capacidad de determinar su
patentabilidad. De esta manera, se ha encauzado este criterio tanto por la Doctrina
como por El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad
Andina impidiendo que bajo el etéreo concepto de "ausencia de claridad’ no se
efectle el examen de patentabilidad de la invencién para el cual, el solicitante ha
oportunamente cancelado la tasa administrativa correspondiente.

“Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos al Despacho evaluar
bajo estos parametros si las reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio son
claras o no y por ende estudiar su patentabilidad frente a los documentos del
estado del arte que puedan estar dirigidos a solucionar el mismo problema técnico
planteado por la presente invencion.”

A continuacién el recurrente trascribe el articulo 14 de la Decision 486, y al
respecto indica que: “(...) De la lectura de esta norma queda claro que la materia
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que el legislador comunitario ha considerado como patentable son los productos y
los procesos siempre y cuando cumplan los requisitos de novedad, nivel inventivo
y aplicacién industrial.

“A partir del texto de esta norma seria claro para cualquier persona encargada de
aplicarla a un caso concreto que la misma no consagra ning(n requisito adicional
que deban cumplir los productos para ser patentables y que por ende no le es
posible formular una objecion a este respecto con fundamento en esta norma
juridica.

“Adicionalmente, queremos poner de presente que NO existe norma juridica
alguna en todo el texto de la Decision 486 que establezca la necesidad de que los
productos deban ser tangibles para ser patentables o a contrario sensu que si no
son tangibles no son patentables.

“Por lo tanto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que la objecion
que sobre su patentabilidad ha sido formulada a la presente solicitud de patente
con fundamento en que el producto reivindicado no es tangible carece de
fundamento legal alguno y por ende vicia la legalidad la (sic) decision aca
impugnada. A este respecto quisiéramos poner de presente que no solo la
jurisprudencia no tiene la misma fuerza vinculante de la Ley sino que la misma
tampoco ha concluido de manera categdrica, a partir de una norma legal andina,
que los productos que no sean tangibles se encuentran excluidos de
patentabilidad.

“En efecto, se debe tener en cuenta que cualgquier aproximacion a este tema de
parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido tratado de manera
tangencial y sus apreciaciones generales que por su redaccién admiten todo tipo
de excepciones al respecto, no pueden ser tomadas fuera de contexto y mencs
aplicarlas de manera automatica y generica a cualquier otro caso.

“Lo anterior nos lleva a concluir que no existe impedimento legal alguno para la
patentabilidad de un producto cuyo resultado sea tangible o intangible, mediato o
inmediato, contrario a lo argumentado por el Examinador, para quien un producto
solo puede ser patentado en la medida que exista algtn tipo de transformacion ya
sea fisica o quimica de la materia.

“Esta interpretacion del articulo 14 de la Decision 486 se encuentra en
consonancia con la Doctrina, que en cabeza del reconocide doctrinante en materia
de Patentes P. C. BREUER MORENQ, sostiene Io siguiente:

“'...para que exista resultado industrial no es necesario que este sea
tangible o palpable, como lo son las cosas materiales, basta con que sea
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perceptible o, mejor dicho susceptible de medicion, dando a la palabra el
significado de ser apreciado por igual por todos, como por ejemplo: el costo
en la fabricacién.

“*...Por otra parte si lo que da caracter industrial al resultado de la invencion,
ES EL HECHO DE SER EFECTO DE LA FUNCION DE CIERTOS
MEDIOS, no interesa que el resuitado sea inmediato o mediato, basta con
que exista’

“Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos que se revoque la
resolucién acd impugnada, pues la misma fue expedida con violacion del articulo
14 de la Decision 486.”

Continua el recurrente sefialando la violacion del articulo 25 de la Decision 486,
asi: “Queremos poner de presente que la decisién adoptada por su Despacho
mediante la cual se decidid negar la patente solicitada, con fundamento en que la
misma no cumplia con el requisito de unidad de invencidn, carece de fundamento
legal valido.

“A este respecto, respetuosamente le recordamos al Despacho que en el Oficio
No. 12404 objeté la presente solicitud (sic) patente porque consideré que carecia
de unidad de invencién, ya que el pliego reivindicatorio incluia al menos cinco
grupos de reivindicaciones no enlazados por un Unico concepto inventivo.

“Precisamente en respuesta a dicho requerimiento y sobre la base de que la
observacion de su Despacho podia ser fundada, mi representada presenté un
nuevo pliego reivindicatorio (el cual ha sido presentado en otros paises y en
particular en el Reino Unido en donde la patente fue otorgada), el cual comprendia
esencialmente el primer grupo de reivindicaciones, esto es, las reivindicactones 1
a 5 que en opinidn de su Despacho revelaban una invencion.

“Adicionalmente en dicho pliego, todas las demas reivindicaciones independientes
del pliego original fueron incluidas como reivindicaciones dependientes de la
reivindicacion 1 y por lo tanto, hacian parte del mismo concepto inventivo al estar
dirigidas a desarrollar las caracteristicas técnicas reveladas en su independiente.

“Por consiguiente, en lugar de hacer referencia a cinco invenciones diferentes, el
nuevo pliego reivindicatorio se referia al concepto inventivo de la primera
invencién identificada por el Examinador.

“Es decir, que el nuevo pliego reivindicatorio, que en una opinién a priori de su
Despacho, tampoco cumplia con el requisito de unidad de invencion, habia sido
redactado sobre la base que la objecién anterior podria ser fundada y por ende
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con el fin de superar la misma.

“‘Por lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capitulo
reivindicatorio y lo preceptuado por el articule 25 de la Decisidn 486 consideramos
que gquedaron subsanadas las objeciones que por unidad de invencion hizo su
Despacho toda vez que se ha demostrado que el mismo involucra un Unico
concepto inventivo.

‘Por las anteriores razones, respetucsamente solicitamos que se revoque la
resolucién aca impugnada, pues la misma fue expedida con violacién del articulo
25 de la Decision 486

Seguido a lo anterior, el recurrente argumenta la violacion de los articulos 15 e) y
21 de la Decision 486, de la siguiente manera: “A este respecto, respetuosamente
consideramos que los criterios de programa de ordenador y de patentabilidad de
segundos usos consagrado en estas normas, como excepciones de
patentabilidad, NO resultan aplicables al presente caso.

“Para demostrar o anterior, se debe tener en cuenta que la interpretacién que
hace el Examinador de esta norma es contraria no solo a los principios de la
hermenéutica juridica sino a la interpretacion y alcance que de [a misma hacen
tanto la Doctrina autorizada sobre el tema como el mismo Manual Andino de
Patentes.”

Agrega el recurrente, respecto de una interpretacién contraria a los principios de la
hermenéutica juridica que: “A este respecto, respetuosamente ponemos de
presente al Despacho que el Cédigo Civil expresamente sefala los principios que
deben seguir las autoridades encargadas de aplicar la normatividad juridica a los
casos sometidos a su conocimiento.

“El Cadigo Civil diferencia dichos principios en funcién de que la normatividad a
interpretar sea clara o no. En el primer evento, el Cadigo Civil sefiala lo siguiente
en su articulo 27" (Articulo transcrito)

‘Asi entonces, tratandose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a
las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso
concreto.

“En el presente caso, consideramos que las normas comunitarias bajo estudio son
suficientemente claras y por ende no son susceptible de interpretacién alguna, de
tal manera que si lo reivindicado en la solicitud de patente son ‘programas de
ordenadores ©o soporte logico, como tales’ o ‘segundos usos de productos o
procedimientos y patentados’, la misma no podra ser objeto de patente.
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“Contrario sensu, si lo reivindicado en la solicitud de patente no son ‘programas de
ordenadores o soporte Iégico, como tales’ o 'segundos usos de productos o
procedimientos ya patentados’, la misma no podra ser negada con fundamento en
estas normas juridicas.

“Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier
apreciacién personal y/o de los criterios de patentabilidad que regulaban el tema
en el pasado, si una invencion no es simplemente un programa de ordenador o no
esta demostrado que el producto o procedimiento que se solicita patentar ya se
encontraba patentado, NO se encuentra incursa en estas excepciones de
patentabilidad.

“De esta forma es claro entonces que estas normas impiden que un programa de
ordenador per se sea considerado como una invencién pero no gue una invencién
pueda reivindicar dentro de los medios necesarios para lograr el resultado
deseado un programa de ordenador, pues este evento no se encuentra previsto
por la misma.

“De la misma forma, si no esta probado en el expediente que la presente invencion
no es un segundo uso de un proceso o procedimiento ya patentado, la misma no
puede ser negada con fundamento en el articulo 21 de la Decision 486.

“Asi entonces, a partir del alcance de estas normas se debe evaluar su
aplicabilidad al presente caso.”

Contintia el recurrente sefalando que hay una Interpretacién contraria a la
interpretacién y alcance dados a estas normas por la Doctrina autorizada sobre el
tema y por el Manual Andino de Patentes:

Respecto al software indica: “A este respecto, reiteramos que la Doctrina, El
Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina y
The Guidelines For Examination In The European Patent Office han sido enfaticos
en sefialar el alcance que tiene esta excepcion de patentabilidad en el sentido que
fa misma solamente excluye de este privilegio a los programas de computadores
per se pero no a las invenciones en las cuales dichos programas
simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invencion, y como
tal sean susceptibles de aplicacion industrial.

“Asi entonces, a partir de la interpretacion que a esta norma le ha dado tanto la
Doctrina como el Manual Andino y Europeo de patentes queda claro que la misma
solamente excluye de patentabilidad ‘los programas de ordenador ¢ el soporte
lbgico™ pero no las invenciones que si bien se relacionan con programas de
ordenador, se refieren a un el (sic) receptor de televisiébn para recibir datos de
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informacién y producir datos de exhibicion derivados de estos, en donde el
receptor de television comprende especificamente un modem para establecer una
conexion para recibir la informacién, que se reivindica en términos de sus
caracteristicas técnicas.

“Por io tanto, aplicando la interpretacion dada a esta excepcién de patentabilidad,
respetuosamente reiteramos que la solicitud de patente de mi representada no
puede considerarse un ‘programa de ordenador como tal’, puesto que en la
misma no se estd reivindicando un conjunto de instrucciones mediante
cédigos, algoritmo o palabras necesario para obtener un resultado sino un
aparato que proporciona un claro efecto técnico y se relaciona con un receptor de
television, con lo cual se superan problemas existentes en el estado del arte como
el del ancho de banda asociados con el uso del HTML, pero que al mismo tiempo
esta en capacidad de representar esquemas de visualizaciéon mas complejos al ser
operable para recibir una definicion extendida de tipos de documento WML. No
obstante, se pueden utilizar en algunas realizaciones del receptor un explorador
. €n su operacion, es el receptor como un todo lo que se reivindica y proporciona un
efecto técnico especifico (esto es ancho de banda reducido y visualizaciones mas
complejas), lo cual va mucho mas alla de la simple interaccién de un programa de
computador con un procesador. Por lo tanto, respetuosamente reiteramos que la
excepcion de patentabilidad consagrada en ésta norma NO resulta aplicable al
presente caso.”

Sobre los segundos usos, agrega el recurrente: “Este Despacho afirma que lo
solicitado por la presente invencién, simplemente, hace otro (segundo) uso de
aparatos convencionales de un sistema de telecomunicaciones; es decir, lo
solicitado hace uso de medios técnicos para procesar informacién no técnica.

“Como se cito en la respuesta al Unico examen de patentabilidad que profiri6 su
Despacho, No es posible estar de acuerdo con tal afirmacion, ya que el articulo 21
de la Decisidon 486, que dicho sea de paso consagra una excepcién de
patentabilidad y que por ende debe ser analizada de manera restrictiva, no hace
referencia a los segundos usos de cualquier producto y procedimiento sino solo de
aquellos que se encuentren ya patentados.

“En el presente caso, no se demostré que la invencidn reivindicada en el nuevo
pliego reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en
algun momento fue objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de
ninguna manera la excepcién de patentabilidad del articulo 21 a la presente
invencion.

‘A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que la sola afirmacién
de que la presente invencién se refiere al uso de elementos convencionales no
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puede ser causal para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha
manifestado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien
ha sentenciado que ese hecho per se no demuestra ni la falta de novedad ni la
falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los medios usados
(conocimientos y objetos) en la invencidn puedan ser conocidos, la novedad y el
nivel inventivo pueden estar dados por la aplicacion de dichos medios los cuales
constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento que no
solamente no era conocido con anterioridad sino que no resultaba ni obvio ni
evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de |a presente invencion.

“Es importante sefialar que la interpretacién judicial que dio pie a dicha
manifestacion resulta aplicable al presente caso, porque si bien se refiere al uso
de medios tratdndose de estudio de novedad y nivel inventivo de la invencién la
misma demuestra que la discusion sobre el uso o no de elementos convencionales
per se en la invencién reivindicada no es una excepcién de patentabilidad sino un
elemento a tener en cuenta al momento de estudiar de fondo la patentabilidad de
la invencién.,

“‘En efecto, si el tema del uso de los elementos conocidos en una invencién
configurara per se una excepcion de patentabilidad el mismo no seria nunca
tratado al momento de la evaluacion de la novedad o del nivel inventivo de la
invencion, por cuanto una vez demostrada la excepcion de patentabilidad no
tendria sentido alguno continuar el anélisis de patentabilidad de la misma. Concluir
lo contrario, seria tanto como requerir que se determinara si algoc es obvio o
evidente a partir de lo conocido habiendo ya concluido que la materia comparada
es identica. Por lo tanto, como nadie haria un estudio de nivel inventivo a
sabiendas de que lo solicitado no es novedoso, el Tribunal no trataria el tema del
uso de medios conocidos al momento de estudiar la novedad de la invencién si
dicho uso constituyera per se una excepcién de patentabilidad.

“En todo caso, si bien dicho estudio de patentabifidad no se ha efectuado en el
presente caso, respetuosamente reiteramos que la materia aca reivindicada no se
refiere al simple uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente
invencion, el receptor reivindicado esta limitado por las caracteristicas técnicas
descritas, las cuales no han sido identificadas en alguna anterioridad. Por
consiguiente, aln si la objecién de ‘segundo uso' del Examinador fuese
considerada como una objeciéon a la novedad, ain asi dicha objecion estaria
infundada dado que no se ha identificado ninguna anterioridad que incluya las
caracteristicas especificas aqui reivindicadas.

“Por las anteriores razones, la decision de negar la patente de invencion antes que
estar sustentada en estas normas de la Decisién 486 lo que hace es violar las
mismas por cuanto fueron interpretadas erréneamente y aplicadas indebidamente
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al presente caso, de tal manera que la resolucion recurrida debe ser revocada al
momento de resolver el presente recurso.”

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo 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 Comisidn de fa Comunidad
Andina 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 aplicacién industrial”.

El articulo 15 literal e) de la mencionada Decisién reza: “No se consideraran
invenciones: (...) e) los programas de ordenadores o el soporte légico, como
tales; {...)"

Por su parte, el articulo 21 de la Decisién 486 sefala: “Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo16 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”.

El articulo 25 de la mencionada Decisién establece: “La solicitud de patente sélo
podra comprender una invencidn o un grupo de invenciones relacionadas entre si,
de manera que conformen un Unico concepto inventivo.”

El articulo 30 de la Decision 486 reza: “Las reivindicaciones definiran la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramenté sustentadas por la descripcion. Las reivindicaciones podran ser
independientes o dependientes. Una reivindicacién serd independiente cuando
defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacion
anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la materia que se
desea proteger refiriéndose a una reivindicacién anterior. Una reivindicacion que
se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara una
reivindicacion dependiente mdltiple.”

Finalmente, el articulo 36 de la Decision 486 sefiala: “El solicitante podra, en
cualquier momento del tramite, dividir su solicitud en dos o més fraccionarias, pero
ninguna de éstas podra implicar una ampliacién de la proteccién que corresponda
a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.
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“La oficina nacional competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir
al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad
de invencién.”

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con “un receptor de
television, un servidor, y un método para operar un servidor para conectarse a
receptor de televisién a un ciclo remoto” (Ver folio 53). Consiste en “suministrar
una forma de acceso a internet, reivindicado en la forma de receptor de television
y método para operar un servidor” (ver folio 124).

Para impugnar la decisién expuesta en la Resolucion 23527 de 31 de julio de
2007, el recurrente argumenta una violacion de los articulos 34 y 36 de la Decision
486, asi como de los numerales 1.2.2.2 y 1.2.1.6 del titulo X, de la Circular Unica.

En primer lugar, cabe recordar los motivos por los cuales la solicitud divisional no
fue aceptada. Estos son:

1. La solicitud divisional presentada va mas alla de lo permitido por el articulo 36
de la Decision 486, teniendo en cuenta que ias solicitudes fraccionarias implican
una ampliacion del objeto susceptible de proteccién, debido a que la solicitud
inicialmente calificada contiene 27 reivindicaciones, que la autoridad de busqueda
dividio en 5 grupos no enlazados por un concepto comudn e inventivo, tal como se
traslad6 en el Oficio No. 12404, y sin ninguna clase de sustento se convierten en
46 reivindicaciones, que parcialmente iteran lo objetado.

2. El articulo 25 de fa Decisién 486 sefiala lo siguiente: “La solicitud de patente
sblo podra comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas
entre si, de manera que conformen un Unico concepto inventivo.”

Al respecto, siendo motivo suficiente la ampliacién de la materia para el rechazo
de las divisionales, este Despacho encuentra ademas que las reivindicaciones de
las divisionales, origen y seccionada, no cumplen con los requisitos del articulo 25
de la Decisién 486, teniendo en cuenta que lo que queda reivindicado en la
solicitud original se refiere a 2 objetos no enlazados por un concepto comin e
inventivo, y las reivindicaciones contenidas en la seccionada iteran lo ya objetado
en el Oficio No. 12404 trasladado al solicitante, teniendo en cuenta que relaciona
solicitudes diferentes, por lo cual no se analizaran en detalle.
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Asi las cosas, la solicitud divisional presentada por el solicitante, como
consecuencia de un_requerimiento claro y previamente efectuado, acorde al
articulo 45 de la Decisién 486, no subsana ias objeciones técnicas sugeridas por
la Division de Nuevas Creaciones, persistiendo asi las objeciones técnicas por las
cuales se requirid, subsistiendo el incumplimiento de los requisitos necesarios
para la continuacién del tramite.

Cabe aclarar, que es suficiente que el pliego de una sola de ias divisionales no
cumpla las disposiciones del articulo 25 para que las divisionales no se acepten,
quedando vigentes todas las observaciones trasladadas al pliego inicial, como
sucede en el presente caso, donde se aclard que grupos y que divisiones se
podian hacer, todo lo cual no fue tenido en cuenta por el solicitante.

A la luz de lo anterior, el solo cumplir unos requisitos formales tales como realizar
la solicitud durante el tramite, presentar el formulario Unico, pagar la tasa, etc. para
presentar unas divisionales, no obliga a este Despacho a analizar la patentabilidad
de dichas divisionales.

Es necesario agregar y aclarar que el solicitante, ademas de sedalar
explicitamente qué grupo de reivindicaciones deja en el expediente "origen" o
"madre”, también debe limitar la solicitud a una Unica invencién mediante corte o
separacion correspondiente de la descripcién, las reivindicaciones y los dibujos.

Cuando el solicitante decide presentar una o més divisionales, cada una de ellas
debe separar los componentes de cada solicitud, es decir, descripcién,
reivindicaciones, dibujos, que se limiten a la materia de cada caso en que se haya
dividido la "madre".

En el caso de que en una o mas de las divisionales se agreguen reivindicaciones
no contempladas en el pliego de la solicitud original o “madre”, el solicitante esta
obligado a explicar detalladamente en que pasajes de la descripcion inicial tiene
sustento, nada de lo cual se cumplié en las divisionales presentadas por el
interesado.

3. La solicitud en su conjunto no es susceptible de proteccion por patente,
teniendo en cuenta que algunas reivindicaciones no revisten forma tangible,
presentan una mezcla de caracteristicas de estructura y uso, y las reivindicaciones
de procedimiento no estan definidas por una secuencia de etapas. Asi mismo, no
cumplen con lo dispuesto en los articulos 14, 15 e), 21, 25 y 30 de la Decisién 4886,
tal como se seiial6 en ef punto 5 de la Resoluciéon impugnada.

Finaimente, cabe aclarar que la jurisprudencia citada por el recurrente (proceso
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25-1P-2002, iminoderivados ciclicos), no fue publicada en la gaceta No 769 como
lo asegura, sino en la No. 796. Asi mismo cabe sefialar, que en ella el Honorable
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpreté los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 25 y 143 de la Decision 344, y no el articulo 17 de la Decisién 344, equivalente
al articulo 34, de la vigente Decision 486.

Teniendo en cuenta lo anterior, no existe violacion alguna al articulo 36 de la
Decision 486, ni de la Circular Unica, cumpliendo asi con las disposiciones del
articulo 6 de la Constitucion Politica de Colombia.

Respecto a los argumentos del recurrente, reiacionados con la violacion del
articulo 30 de la Decisién 486, cabe decir, que tal como se mencioné
anteriormente, los Ultimos pliegos reivindicatorios fueron rechazados, razén por la
cual subsisten los impedimentos trasladados en el Oficio 12404.

El articulo 30, de la Decisién 486 sefiala: “Las reivindicaciones definiran la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deberan ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion.”

El numeral 3 de! sexto considerando de la Resolucidén que ahora se impugna,
sostiene y por medio de la presente se reitera, que las reivindicaciones del piiego
son indefinidas porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al
estado de la técnica, no presentan la estructura cominmente utilizada de
preambulo y caracterizacion apropiada para el caso, frases tales como: "que
comprende...", "en donde...", "que responde...", etc., no se consideran sinénimos
de "caracterizado por"; tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten su
interpretacién.

Las reivindicaciones 1, 6, 11 y 15 son muy generales, porque hacen referencia a
un receptor de television cualquiera; no tienen sustento descriptivo, debido a que
en ese aparte se expone una secuencia de procesamiento (programa) para
soportar varios servicios de contenido para los usuarios, tales como el comercio
en linea, los servicios de informacidén y servicios interactivos; por ultimo, se
redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos y no
mediante las caracteristicas permitidas, que definan la solucién al problema
técnico que presuntamente resuelve la solicitud.

Al respecto cabe indicar, que la esencia de una reivindicacion consiste en definir la
invencién, lo cual, supone la busqueda de un equilibrio entre el deseo del
solicitante de obtener la proteccion mas amplia posible y la necesidad de delimitar,
claramente lo solicitado respectc del estado de la técnica. Dicha definicion, se
debe realizar por medio de las caracteristicas técnicas aportadas por el inventor,
(Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes, parrafos 54 a 65).
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En el sentido anterior, el Manual Andino de Patentes (numeral 4.2, capitulo iII)
indica: "Las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas
esenciales de la invencion las cuales definen a la invencién y la hacen o pudieran
hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas caracteristicas esenciales definen
la solucidn al problema técnico que intenta resolver la invencion.”

Por su parte, una reivindicacién independiente es el resultado de un proceso de
abstraccién mediante el cual se formulan las caracteristicas técnicas comunes de
las formas de realizacién previstas o descritas. Es comun subdividir estas
reivindicaciones en preambulo y parte caracterizante. La primera parte, se refiere
al conjunto de caracteristicas cuya combinacion ya se conoce y es, por decirlo asi,
el "género" al que pertenece la invencion. La segunda parte, o parte
caracterizante, debe citar la(s) caracteristica(s) técnicas propias de la invencion,
aquellas que la distinguen del estado de la técnica las cuales, por decirlo asi, son
la "especie” de la invencién, que particularmente se refieren a las caracteristicas
técnicas que el solicitante considera son su aporte al estado del arte.

Cabe indicar, que una de las relaciones de la descripcién con las reivindicaciones,
es que estas sirvan de fundamento de aquellas. La descripcién debe suministrar
informacién suficiente tal que permita a un técnico de nivel medio evaluar y
realizar la invencién, requisitos que se ubican en el plano tecnolégico y permiten,
de un lado, valorar el aporte de la invencion y, de otro, verificar si con los medios
mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

De otro lado, la reivindicacién 1 del pliego divisional de la solicitud "madre” (ver
folic 170) senala:

"Un receptor de television que comprende un modem para establecer un enlace de
comunicaciones a un sitio remoto para recuperar de éste datos de informacion que
contienen la_informacién representada por el lenguaje de composicion para
servicios inalambricos (WML), y que esta dispuesto para sacar datos exhibicion
derivados de dichos datos de informacién, dichos datos de exhibicion representan
al menos una parte de una imagen interactiva para exhibir caracterizado porque
dichos datos de informacién contienen informacién representada de acuerdo con
una definicidn tipo documento (DTD) WML extendida , en donde el WML DTD es
extendido para representar un disefio adicional y/o atributos asociados... ".

Esta reivindicacion, itera la primera parte de la reivindicacion 1 del pliego original
(ver folio 84) con algunos cambios en los términos, por ejemplo, ia reivindicacion
del original en vez de dispuesta para sacar datos, que menciona la de Ia divisional,
cita es confiqurado para mostrar los datos, lo cual, para un técnico en la materia
no es lo mismo, y demuestra una ampliacién del alcance de la proteccidn.
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En segundo lugar, un producto (como lo es el receptor de television), debe
reivindicarse de forma tal que defina el objeto que se desea proteger, mediante
caracteristicas técnicas estructurales ¢ de funcion.

Asi las cosas, la reivindicacion arriba transcrita, no define el objeto mediante
caracteristicas de estructura o de funcién, sino que enumera (menciona) un
elemento y su uso para procesamiento de informacion. Afirmar por ejemplo:
" _.aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para trasmitir una sefial
codificada, un receptor para recibir una sefial codificada...", equivalentes ©
similares a las incluidas en la reivindicacién independiente del presente caso, no
establecen una relacion de funcién (relacion funcional), ni determina una funcién
entre los componentes del receptor de television, sino que menciona el uso de una
0 mas partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir sefiales,
un receptor se usa para recibir sefiales, un codificador se usa para cifrar, encriptar
sefiales, un modem se usa para establecer un enlace de comunicaciones, un
receptor se usa para mostrar o recuperar informacién etc.

Por dltimo, la informacion que contenga los datos y/o la forma de procesarlos no
son caracteristicas técnicas mediante las cuales se de cumplimiento a las
disposiciones del articulo 30, dado que no son caracteristicas ni de estructura ni
de funcién.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que la reivindicacién 1, de cualquiera de los
pliegos mencionados, enumera un componente (elemento) junto con su uso v,
contrario a lo que se asegura en la respuesta, no se reivindica en términos de las
caracteristicas técnicas, sino que por el contrario las reivindicaciones son
indefinidas, no presentan la estructura cominmente utilizada de preambulo y
caracterizacion, no_tienen sustento descriptivo debido a que en ese aparte se
expone una secuencia de procesamiento (programa) para soportar varios servicios
de contenido, se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de
datos y no mediante las caracteristicas permitidas.

Lo fundamental de una solicitud consiste en que cumpla las disposiciones de los
articulos 14 y 30, es decir, que defina un producto o un procedimiento con las
caracteristicas permitidas, ya que, no se trata de un "... criterio bajo el cual puede
objetarse a partir _de apreciaciones subijetivas la_redaccién de las
reivindicaciones... ", tal como lo manifesté el recurrente, sino de definir el producto
mediante las caracteristicas técnicas permitidas. '

En conclusién, no existe violacion alguna al articulo 30 de la Decision 486. Por el
contrario, en el presente tramite ha sido debidamente acatado.

Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No, 38-50 Conmutador: 3820840
18 Fax: 382 26 95. Linea 9800-810 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colembia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 153920
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 03-069228

Respecto a los alegatos del recurrente, donde sefiala la vioclacién del articulo 14
de la Decision 486, cabe indicar:

El articulo 14 mencionado, establece que se 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.”

Al respecto, cabe trascribir apartes de la interpretacion prejudicial del Tribunal
Andino de Justicia, en el proceso 36-1P-98, que establece:

por ejemplo maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invencidn puede residir
tanto en un producto independiente como en un producto que sélo constituye una
parte de otro producto y que sélo puede venderse como parte de ofro producto. Una
invencién de procedimiento, en general, es una solucién consistente en una secuencia
de etapas conducentes a la fabricacién de un producto”. (“El Régimen Andino de la
Propiedad Industrial’, de Manuel Pachén y Zoraida Sanchez Avila, Ed. Jurldica,
Gustavo Ibafiez Cla. Ltda, Bogota, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.1, Ginebra,
OMPI, 1979).

Por lo tanto, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido ¢ bien por
las caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre ios
componentes de una estructura. Por su parte, las invenciones de procedimiento
(método) se deben definir mediante una secuencia de etapas conducentes a la
fabricacion de un producto.

En el caso concreto, las reivindicaciones 1 y dependientes referentes a un
receptor de television o de producto, no revisten forma tangible, teniendo en
cuenta que las caracteristicas incluidas en ellas no son técnicas, ya que se trata
de manipulacién de datos con medios técnicos. Se suma a lo anterior, que dichas
reivindicaciones presentan una mezcla de caracteristicas de estructura y uso o los
efectos de este. Esto es (por ejemplo), cuando se menciona un receptor de
televisién, ampliamente conocido en la téchica, junto con una secuencia |6gica de
procesamiento de datos, como es recuperar informacién representada en WiLM y
mostrar en la pantalla los datos de salida derivados de la informacion.

Cabe indicar, que lo reivindicado en la presente solicitud, no es para fabricar un
producto, sino simplemente para mostrar informacién, datcs o imagenes sobre la
pantalla de un receptor de television.

Teniendo en cuenta lo anterior, no existe violacidn alguna al articulo 14 de la
Decision 486.

Para desvirtuar los argumentos relacionados con la violacién del articulo 25 de |a
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Decision 486, es preciso indicar:

El articulo 25 de la Decision 486 sefala: “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de
manera que conformen un Unico concepto inventivo.”

Al respecto, es deber de la Division de Nuevas Creaciones, establecer si los
pliegos incluidos en cada una de las divisionales cumplen con los requisitos del
articulo 25 de la Decision 486.

Es suficiente que el pliego de una sola de las divisionales no cumpla las
disposiciones del articulo 25 para que las divisionales no se acepten y queden
vigentes todas las observaciones trasladadas en un oficio respecto del pliego
inicial, como sucede en el presente caso.

Como se sefialé anteriormente, lo que quedaria en la solicitud original se refiere a
2 objetos no enlazados por un concepto comun e inventivo y las que quedarian en
la seccionada, iteran lo ya objetado en el oficio trasladado.

Respecto a la siguiente afirmacion del recurrente: "... presentd un nuevo pliego
reivindicatorio... el primer grupo de reivindicaciones, esto es, las reivindicaciones 1
a 5 que en opinidn de su Despacho... consideramos gue quedaron subsanadas las
objeciones...", cabe indicar, que las reivindicaciones que quedarian en el pliego
"origen" es de 24, y no de 5 como lo sefala el recurrente. (Ver folios 170 a 177).

Asi las cosas, lo anterior no subsana las objeciones presentadas, pues no genera
un concepto comun e inventivo en el pliego calificado (el del traslado), por lo cual
se reitera que no hay unidad de invencion.

Finalmente, para que el pliego de una solicitud tenga unidad de invencién, las
reivindicaciones de un pliego deben relacionarse de tal forma que conformen un
unico concepto inventivo, lo cual, se determina con la relacién técnica entre los
grupos (categerias) de reivindicaciones, por medio, de al menos, una
caracteristica técnica comun e inventiva.

En conclusion, no hay una violacién del articulo 25 de la Decision 486. Por el
contrario, la actuacion de esta Entidad va encaminada al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en dicho articulo.

Respecto a la violacidn del articulo 15 e) y 21 de |la Decision 486, cabe sefalar,
que la presente solicitud desconoce las disposiciones del articulo 21 de la
Decision 486, teniendo en cuenta que lo solicitado simplemente es otro (segundo)
uso de aparatos convencionales de un sistema de telecomunicaciones, como un
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receptor de television, que incluye un modem para comunicarse con un sitio de
una red de informacién por intermedio de un servidor; es decir, lo solicitado hace
uso de medios técnicos para procesar informacion no técnica.

Por su parte cabe recordar, que un "receptor de television que comprende un
modem para establecer un enlace de telecomunicaciones” es independiente de
como se usa o se hace operar ese receptor o algin componente del mismo o del
sistema que integra, por demés, conformado por elementos convencionales toda
vez que dicho sistema, como tal, es independiente de cémo se usa o se hace
operar; por ejemplo, un modem es independiente del tipo de datos que pasen por
el, una pantalla es independiente del genero de informacion que se despliegue en
la misma, etc., de alli, que la manera (secuencia) en que se procesen unos datos,
no son caracteristicas que sirvan para distinguir un receptor o producto, de la
forma como se reivindica aqui.

Si la administracion aceptase los alegatos del interesado como validos, se liegaria
a que un receptor de television y un método para operar un servidor para conectar
un receptor de television con un sitio remoto, como los solicitados aqui, serian
. patentables.

Por su parte, la legislacién vigente establece por programa de ordenador
(software), la "Expresiébn de un conjunto de instrucciones mediante palabras,
codigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un
dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un
aparato electronico o similar capaz de elaborar informaciones-, gjecute
determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador
comprende también la documentacion técnica y los manuales de uso.”

A la luz de lo anterior, soporte légico como tal, no son sélo las instrucciones que
necesita una maquina para obtener un resultado, sinc también las secuencias
lbgicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc., no solo
porque asi lo permite la norma, sino porque técnicamente son programas de
ordenador, o soporte l6gico como tales.

Cabe reiterar, que el "receptor de television" o producto se redacté en términos
de unas secuencias de procesamiento de datos, es decir, relacionan como
"funcion” los pasos de una secuencia légica de procesamiento ejecutada entre
el modem de un receptor de television y un servidor de conexion a Internet para
soportar servicios interactivos a ios usuarios.

En consecuencia, no es del caso aceptar como sustento de patentabilidad, que un
producto (receptor de televisidn que comprende un modem para establecer un
enlace de telecomunicaciones) sea definido por un programa de ordenador o
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soporte loégico como tales.

De otro lado cabe sefalar, que para examinar una solicitud de patente, el tecnico
medio que realice el examen debe partir del conocimiento que él tiene del estado
de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciacion del conjunto. En
otras palabras, no es condicién indispensable que los requisitos de patentabilidad
sean objetados con documentos, sino, al contrario, justamente los conocimientos y
experiencias del examinador son el punto de partida para esa calificacion.
(Interpretacion prejudicial 192 — IP — 2005)

Ahora bien, lo fundamental en esta solicitud es que ella no reviste forma tangible.
Ei método o procedimiento no constituye una serie de etapas para fabricar un
producto, sino que es el tratamiento de informacion no técnica con medios
técnicos, una forma de manipular informacion, y otro uso dado a los componentes
de un receptor de televisién convencional.

Finalmente, las mismas afirmaciones del memorialista otorgan la razén a la
Oficina, pues si se tratase de un nuevo producto definido con las caracteristicas
técnicas pertinentes, no se haria referencia a "un receptor de television que
emplee WML", porque este es un uso, o empleo de medios tecnicos para procesar
informacién.

En virtud de lo expuesto, se ratifica la negacién del privilegio solicitado a las
reivindicaciones 1 a 29, contenidas en los folios 84 a 94.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con las de los articulos 14, 15 €), 21, 25 y 30 de la Decision 486 de 2000,
en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisién impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 23527
de 31 de julic de 2007, por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad
WAPTV LIMITED, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma,
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advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada
ta via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 19 DIC. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY CO ; RCIO,

r

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

Emilio Ferrero
Carrera 4 No. 72 - 35
Bogeta D. C.

202067
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