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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION K. 157 7 8
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. Exp. PCT/03112934 .
Sl.  PCT/AU02/00858

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

*

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 29 de
diciembre de 2003, bajo el numero 03112934, entro a fase nacional la solicitud de

patente de invencion titulada “SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y MARCACION’, que

corresponde a la solicitud internacional numero PCT/AU02/00858.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que reahzado el examen de patentabllldad se encontré que la invencion
no. cumple con-los requisitos establecidos; basicamente, que no se cumplia con el

_,requusuto de claridad de invencién que establece la_normativa_andina. En

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486
/de la Comision de la Comunidad Andina, se requirio al peticionaric para que se

. pronunciara sobre las obJeCIones efectuadas a la so||C|tud

L

iy

1CUARTO: Que el sohmtante mediante escrito radlcado el 20 de febrero de 2007,
atend|é oportunamente el requerimiento-formulado y presento aclaraciones. Asi
mismo, allegé nuevo 'capitulo reivindicatorio, descripcién y dibujos, los cuales, fueron
evalliados en el 8xamen de patentabilidad.

e —— ey —
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. QUINTO: Que el articulo 45 de la Decision 486 establece que “si la oficina nacional
competente encontrara: que la invencién no es patentable o que no cumple con

.alguno de los requisitos establecidos en esta Decision para la concesién de la
patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la notificacion dentro del
plazo de sesenta dias' contados a partir de la fecha de la notificacién. Este plazo
podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales”. La
misma disposicién establece, que “si‘el solicitante no respondiera a la notificacion
_dentro del plazo sefialado, o si a pesar de |la respuesta subsistieran los impedimentos
para la concesion, la oficina nacional competente denegara la patente” (subrayado el

_Despacho). \ ~ .
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SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la
notificacién de fondo, subsisten los impedimentos para la concesién, de acuerdo con
las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencién

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica
para identificar animales o reses muertas reivindicada en la forma de aparato y
meétodo.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica un aparato para la identificacion de animales
o de cuerpos de animales muertos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11; y, un
método para producir una marca distintiva en un animal o un cuerpo de animal
muerto, relacionado en la reivindicacion 12.

2. Sobre el nuevo capituio reivindicatorio

2.1 Claridad de las reivindicaciones
T .
El articulo-30 de la citada Decisioén indica.que: “las reivindicaciones definiran la
matena que se desea proteger mediante la patente Deben ser claras y concisas y
s estar enteramente sustentadas por la descnpc;on 5

/ r’ La reivindicacion 1 es mdeﬁmda porque no es posuble establecer cual es el aporte
# . del solicitante al estado de la técnica, se redactd.en términos del uso dado a una
/ \enumeracuon de medios que, por demas, no tienen sustento descriptivo, porque en
; ese aparte se dlvulga el uso de unos medios en forma de una secuencia de
procesamlento de/senal pero no una dlsposmlon de componentes o una funcién
entremellos _que” pudiera consaderarse patentable, ya que los usos no son

caracteristicas tecnlcas!lque hagan distintivo un “aparato” o producto.

La reivindicacion 2 no aclara o delimita una caracteristica incluida en el aparato de la
, reivindicacion mdependlente sino que hace relacién al uso de una etiqueta o similary
.agrego lo del uso de los medios de Iectura por lo cual se sale del tema.
!

La reivindicacion 3 no es clara, porque se desvia al uso de los medios de marcacion.

 La reivindicacion 6 es rédundante en sus 4 primeras lineas, no tiene enlace légico

con la 1, porque no aclara o delimita algun elemento alli incluido, carece de sustento

‘ descriptivo y, agrega una secuencia de procesamiento de sefial que va mas alla de lo
@ permitido por el articulo 34 de la Decision 486. ' ,
- . ‘ .,'
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La reivindicacién 7 no tiene enlace ldgico con la independiente, porque no incluye
una caracteristica técnica que aclare o delimite algo del “aparato” sino que se desvia
a un efecto del uso de los medios de marcacion, por io que se sale del tema.

Las reivindicaciones 8 y 9 no son claras, porque se desvian al uso de los “medios de
deteccién del movimiento”.

La reivindicacion 10 no tiene enlace Idgico con la 1, porque no aclara o delimita algdn
elemento alli incluido, no tiene sustento descriptivo y, agrega una secuencia de
procesamiento de sefial que va mas alla de lo permitido por el citado articulo 34.

La reivindicacién 11 no contiene una caracteristica técnica que aclare o delimite algo
del “aparato” sino que se desvia a efectos del uso de los medios de marcacion, porlo
que se sale del tema.

La reivindicacion 12 no tiene soporte descriptivo y va mas alla de lo permitido por el
mencionado articulo 34 de la Decisién 486, ya que ahora se modificé a un método
para producir una marca, no previsto en la divulgacion inicial, pues alli se habla de un
método para identificar animales o reses muertas , lo cual, evidentemente NO es lo
mismo. - - = \

/"/ \

Fmalmente como es-bien sabido en materia de patentes una solicitud solo puede
sincluir una reivindicacion independiente por categorla seguida, cada una de ellas, por
una o mas dependientes; se puede admitir mas de una'independiente por categoria,

. siempre y cuando NO séa posible definir la solucidn en una sola reivindicacion y que
+§€ cumpla una de las condiciones s:gmentes
\ 4 4
a) que se trate de dos objetos concebldos uno en funcion de otro, como una liave
o una cerradura o un transmlsor y un receptor.

" a— i ————

T
b) que se relacione a un compuesto activo y la preparacion o mezcla que lo
contenga. ! ;

[}
]
c) se refieran a dos procedimientos que, por caminos analogos, permitan llegar al
mismo producto fi nal %
’ \
Las reivindicaciones 1,6, 10 de aparato para la identificacion de animales, NO
cumplen ninguna de las condiciones arite§ citadas.
. ! S
Porlos motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas, ademas de no ajustarse a
lo previsto para las modificaciones a la solicitud en el articulo 34 de la Decision 486,
: ’ e
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basicamente no cumplen las disposiciones del articulo .30 de la misma norma
supranacional andina.

2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento
El articulo 14 de la Decision 486 establece que: "Los paises miembros otorgaran

patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industriaf",
(subrayado fuera de texto).

4 _
Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se debe definir
cada una de las categorias de reivindicaciones existentes, la Oficina, en la practica .
comun, ha acudido a la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes, la cual
fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de
las oficinas nacionales en sus estudios; precisamente, en el parrafo 57 (de dicha
guia) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de
procedimiento (método). Adicionaiménte, el citado parrafo indica que las
reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante
las caracteristicas estructurales é de funcion vy, las de procedimiento, deben definir

una secuencia’de etapas que coﬁduzcan a la fabricacion de un producto.
‘\

ity . ~

Por su parte, trad|C|onaImente el Tribunal de Justlma de la Comunidad Andina se ha
Vs pronunmado sobre el tema de los productos y de los procedimientos. Concretamente,

. dentro del proceso 36 IP-98, fij6 unas pautas acerca de lo que es producto y
_/ i procedimiento, como se aprecia en el punto 4.1, del citado proceso donde se
/ \ establece que: -
/ -~

. . e
M \"( .) Las invenciones de producto son-aquellas (...) que revisten una forma

fangible, por ejemplo maquinas, equ:pos aparatos, dispositivos, elc. la
invencion_puede residir tanto en un producto independiente como en un
¢ -producto que-solo’ constituye una'parte de otro producto y que solo puede
venderse como parte de otro producto. Una invencién de procedimiento, en
general, es una solucion consistente en una secuencia de etapas conducentes
a la fabricacion de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).
; S
"A la luz de lo anterior, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o
bien por las caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de
‘funcionamiento entre los componentes de una estructura pero NO mediante una
- mezcla de ellas, menos adn cuando la mezcla consiste en la enumeracion de uno o
mas elementos conocidos ampliamente en‘la tecmca con el uso de los mismos para
, procesar informacién o datos vy, las de proced.'mlento (método) deben definirse
@ : mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacién de un producto.
i -’
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Las reivindicaciones del pliego calificado incluyen mezclas de caracteristicas no
permitidas, como se evidencia de su redaccion, ejemplos:

“1. un aparato para la identificacion... medios electrénicos... capaces de leer...
medios de marcado... medios para detectar... donde los medios de marcacion...”.

“2. un aparato... los cuales son actuados para...".

“3. un aparato... medios de marcacién... usados para -cepillar...”, y asi
sucesivamente con cada una de las restantes reivindicaciones de “aparato”.

Enlo anterior, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales
y, la subrayada, caracteristicas de procesamiento de informacién o sefal (uso).

Por su parte la reivindicacion de procedimiento (método), no se refiere a etapas
(pasos) que conduzcan a _la fabricacién de un producto sinc que relaciona una
secuencia de uso de medios técnicos para procesar la informacion que lleven
animales o reses muertas, por esta razén, la reivindicacion 12 no se tendra en cuenta
en lo sucesivo. - :

e o .

= .

2 3 Otro uso ‘“\ ™~
N AN
/Las reivindicaciones de aparato desconocen, ademas, lo dispuesto en el articulo 21
de la Decisién 486, porque simplemente, relacionan. e/ uso de medios técnicos
' convencionales como un lector de sefales, los medios de marcacion, los medios
\sensores de movimiento y medios de control ‘mediante el procesamiento de la
mformacmn recuperada de dlsposmvos de identificacién electrénica puestos en
anlmales 0 reses muertas de donde es evidente que, lo solicitado solo hace uso de
medios. técnicos para procesar informacion y mejorar, el conteo, el delineamiento y la
-seleccion de dichos animales vivos 0. muertos.
(
Por las anteriores razones, se conS|dera que lo reivindicado en el presente caso, se
_encuentra incurso en Io dispuesto por el articulo 21 de la norma supranacional
andma ;

' '=,
Voo
2.4 Unidad de invencion \
LY
'El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, “/a soficitud de patente sélo podra
" comprender una invencién o un grupo de, invenciones relacionadas entre si, de
manera que conformen un unico concepto inventivo”.

' -
l

:
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Se considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, dos grupos de
reivindicaciones no enlazadas por un concepto comun e inventivo, asi:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 11, dirigidas a un aparato parala
identificacion de animales o cuerpos de animales muertos.

El segundo grupo lo conforma la reivindicacion 12 enfocada en un método para
producir una marca distintiva en un animal o en un cuerpo de animal muerto.

Dado lo anterior, la solicitud no se ajusta a lo dispuesto por el articulo 25 de la
Decision 286.

3. Respuesta del solicitante

+ La nueva descripcion y el nuevo pliego se aceptaron y calificaron, acorde a la
normativa y disposiciones complementarias vigentes.

o El sohmtante afirma que el nuevo capitulo, “... se ajusta a las disposiciones del
amculo 3477 limitan la invencion y no |mpI|can una ampliacién...”, sin embargo, en
la: respuesta no se explica de que forma se limita la invencion y, no se tuvo en

,/" cuenta la exlgenma trasladada en el Oficio, _en el sentido de que se deberia

// indicar en que parts de la descripcion esta el sustento para lo que se reclama.
' N\
y No obstante, como ya se explico antes, la reivindicacion 6 no tiene enlace |og|co
/ : con {a 1, porque no aclara o delimita algan elemento alli incluido, carece de
\ sustento descriptivo y, agrega una secuencia de procesamiento de senal que va

mas alla de lo permitido por el articulo 34 de la Decision andina, en: “... el cual,
AN actwado cuando un animal.. pasa por los medios... sin actrvar y es

marcado.. ‘1a secuencia antenor no se encontrd descrita en el documento
= -inicial; de Ia forma ahora reivindicada. Lo mismo sucede con la reivindicacion 10.
Por lo tanto, no es cierto que el articulo 34 se cumpla completamente.

» El solicitante asegura que se cuestiond el uso del término “etiqueta”, cuando lo
i que en el Oficio trasladado se dijo fue que: la reivindicacion 2 no aclara o delimita
" una caracteristica incluida en la independiente sino que hace relacién al uso de

una etiqueta o S|mllqr lo cual, es muy diferente de lo que se afirma.

N
Y

@ » Respecto a los comentarios referentes a requisitos de patentabilidad, no es cierto

_ que se defina por caracteristicas estructurales sin incluir usos, por lo explicado
\ antes en el numeral 2.3,

\ . i -ﬁh‘ - .
L ' . ¥ .
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La “correccion” a la reivindicacién 12 no solo la deja fuera de la divulgacion
inicial, ya que, alli NO se divulga ningtin método relativo a la produccién de una .
marca, sino que se expone un método para identificar animales vivos o0 muertos
que porten identificadores; la “correccion” del nuevo método va mas alla de lo
permitido por el articulo 34 de la normativa andina y no tiene sustento descriptivo.

De otro lado, para desvirtuar los citados comentarios, basta sefalar que el
meétodo reivindicado NO consiste en una secuencia de etapas conducentes a la
fabricacién de un producto, como se dijo en el Oficio trasladado, y aqui se reitera,
sino que al contrario el método se refiere a una secuencia de procesamiento de
datos realizadas con computador, que en sintesis es el USO de medios técnicos
para el procesamiento de datos {informacién) no técnicos.

Se observa, entonces, gue la solicitud no cumple con lo dispuesto por los articulos
14, 21, 25, 30 y 34 y que las correcciones allegadas no subsanan, en forma alguna,
las objeciones trasiadadas mediante el oficio N° 13.616, por lo que a pesar de la
respuesta, persiste la faita de claridad, definicién y unidad de la solicitud que no
permiten identificar.una.forma de ejecucion clara y completa de la mejora que se
pretende. proteger, e impide realizar-la busqueda de anterioridades y, por ende,
imposibilitan la evaluacion de la novedad'y del nivel inventivo de la solicitud.

. ™~
A /Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en €larticulo 45 de la Decision 486,
’ /’se denegara la: patente toda vez que a pesar de la-respuesta del interesado a la
/ ' notificacion de fondo, subsrsten los impedimentos para la concesion del privilegio
l \ solicitado. .

-

\ __/ RESUELVE

B T g, NRITPIE R Y

f
'ARTICULO PRIMERO Negar el privilegio de patente de invencion a la creacién
denommada “SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y MARCACION".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Maria Rodriguez
- 'D'Aleman en su calidad.de apoderada de la sociedad Aleis Trakit Pty Ltd, o a quien
ﬁ haga sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de
- lamisma, advirtiéndole -que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
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Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5
dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE o
Dada en Bogota D.C.,alos 3 M1 2007

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COME E).

@cmq ‘\ugc)c\)

MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA
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