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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION'®: . 8§95
Por la cual se niega una patenteLde invencion

Rad. Exp. PCT/03105190 I‘
SI.  PCT/IB02/02736 ;
'_i '

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en espemal 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 28 de
noviembre de 2003, bajo el nimero 03105120, entro a fase nacional la solicitud de
patente de invencion tituiada “PORTADORA DE G_RABACION Y APARATO PARA
ESCANEAR LA PORTADORA DE GRABACION”, que correspondia a la solicitud
internacional nimero PCT/IB02/02736. \

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentablhdad se encontré que la invencion
no cumple con los requisitos establecidos, espemf‘ camente que no se cumplia con el
requisito de “claridad . de . invencion- gue-establéde la_normativa andina. En
_-consecuencia, con fundamento en lo dispuestc en eI rartlculo 45 de la Decision 486
de la Comision de Ia‘Comunldad Andina, se: requmo al peticionario para que se
‘pronunciara sobre las ob;ecnones efectuadas a Ia Stiuhc:tud

5 RN T SN 3

' CUARTO: Que el sohcltante medlante escrlto radlclado el 13 de febrero de 2007,
.atendid oportunamente el .requerimiento formulade y presentd aclaraciones. Asi

mismo, allegé nuevoé capitulos descriptivo y relvllndtcatono los cuales, fueron

. evaluados en el examen de patentabilidad, y modlfrco el titulo a: “SOPORTE DE

" GRABACION.. Y~ APARATO PARA EXPLORACION DEL SOPORTE DE
,GRABACION". - - b e ; J,-

. QUINTO: Que el artlculo 45 de la Decision 486 estabiece 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 Decns.rlon para la concesién de la
patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la notificacion dentro del
plazo de sesenta dias contados a partlr de la fecha de la notificacion. Este plazo
podra ser prorrogado por una sola vez por un penodo"de treinta dias adicionales”. La
mlsma disposicion establece, que “si el solicitante ”H respondiera a.la notificacién
* dentro del plazo sefalado, o sia pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos
"para la concesion, la oficina namona! comoetente denéqara la patente” (subrayado el

- Despacho). o C ‘
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SEXTO: Que en el presente caso, no obstante Ia[reSpuesta del interesado a la
notificacion de fondo, subsisten los impedimentos para la concesidn, de acuerdo con
las siguientes consideraciones: '!
1. Objeto de la invencién *1 .
1

Segun la descripcidn, el objeto de la solicitud consnste en suministrar una forma de
codificar informacién en un soporte, reivindicado en Ia[forma de soporte de grabacion,
aparato de grabacién y/o reproduccién y metodoj de fabricacion dei soporte de
grabacion. | :{
!
De otra parte, el nuevo pliego reivindica un soporte dergrabac:on que comprende una
servo pista (4) que indica una pista de lnformamon (9) con el propésito de grabar
bloques de informacién, relacionada en las relvmdlcamones 1 a 6; un aparato de
grabacion y/o reproduccién que comprende medlos 'de escritura y/o de lectura de
bloques de informacién (9) en un soporte de grabacuor; de acuerdo a la reivindicacion
1 que comprende una servo pista (4) que indicajuna pista de informacion (9),
relacionado en Ias reivindicaciones 7 a 12; y un metodo de fabricacion de un soporte
de grabamon de’la reivindicacién 1 -relac:|onado en Ia' reivindicacion 13.

\ I
,Z’Sobre el nuevo capatulo reivindicatorio '_g

/ ‘
/2 1 Claridad de las reivmdlcaCIones- S

‘h

l\

1 El articulo 30 de la cntada Decision mdlca que ﬁ“las reivindicaciones definiran la
materta que se desea proteger mediante la patente| Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descnpcron I

Las nuevas relvmdlcamones 1, 7 y 13 se redactaron como independientes separadas,
pero -las mismas se re!acuonan a. un mismo objeto y difieren unas de otras,

< dUnicamente, en el preambulo ei cual, varia | al habérseles denominado,
respectivamente, como “soporte de grabacion”, “aparato de grabacion”y “método de

* fabricacion”, una manera de codificar informacion en]un soporte, nada de lo cual es
técnicamente admlsmle . ". i; _

Las referencias a la primera relvmdicamon agregadas en las reivindicaciones 7y 13,

" amén de no ser admisible, debidoa'que no aclaran nada sino que, por el contrario,
crean mayor confusion, pues soiapan la cabeza de léttura y el supuesto método de

* fabricacion con el soporte para grabar informacion, |n0 solucionan las objeciones
trasladadas en el Oficio N° 13211 notificado el 17 de noviembre de 2006 (en adelante

*' llamado Oficio), porque d|chas reivindicaciones no eri'senan ni una forma tangible de

sy T I N S, LI R R [
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L
realizacion ni una secuencia de operaciones para fabncar un producto, sino la forma
de usar una sefal para grabar informacion. .}
Las reivindicaciones 2 a 6 se salen del ambito de Ia solicitud, porgue no aclaran o
delimitan una caracteristica de un soporte sino que se desvian a las caracteristicas
de la senal usada para grabar informacion, lo cual: | es inadmisible.

Las reivindicaciones 3 y 9 agregadas, ademas de sér iguales entre si, lo que afectala
concisién del pliego, no tienen sustento descnp‘clvcii ‘porque en ningun lugar de ese
aparte se menciona: una “ultima parte de las partes moduladas... partes no
moduladas”, motivo por el que van mas alla de lo permltldo por el artlculo 34 dela
normativa andma que no permite la ampliacién de £ matena originalmente divulgada
en la solicitud.

De forma similar, las reivindicaciones 2y 8, 4y 10, 5!y?1 1 son iguales entre si, lo cual,
afecta la concision del pliego; ademas, las reivindica dciones 2a6y8a11sesalendel
ambito de la solicitud, porque no aclaran o dellmltan una caracteristica de! soporte 0
del aparato de grabacion sino que se desvian a las caractenst[cas de la sefial usada
para grabar informacion, lo cuaI es inadmisible en c?so de reivindicar un producto.
'_“., i s i, ‘“”sga,,
Las relvmdicac:lones 7 a 12 no t;enen sustento desc r;ptwo, porque en ese aparte no
e se divulga una nueva dlsposmlon de medios de expl oraci()n o de modulacién sino el
_/’a ‘uso de ellos para procesar una sefal y grabar inforrnacic')n

-} La reivindicacion 12 mencionaun “filtro igualado?.. oduladas concepto inventado
por el interesado, porque en Ia técnica no existen f Itnos ‘igualados”.

=.;~.’,J/

.‘s?mf’.fe. . zs o 3

F’or los motivos antenores las renvmdncacnones califi cadas ademas de no ajustarse a
lo prevqsto en_ el arhculo 34 de la Demsuon 486, baswamente no cumplen las
disposiciones del artlculo 30 dela’ mlsma normatlva

2.2, Reivindicaciones de producto’'y de procedimlento‘
El articulo 14 de ia Decnsron 486 establece que: "Los paises miembros oforgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de Eorocedtm:ento( .) Industrial",
(subrayado fuera de texto) " x !

¥ " T e

Sin embargo, como la normatlva andma no establece Ia forma como se debe definir
- +cada una de las categorias de reivindicaciones existéhtes, la Oficina, en la practica
comun, ha acudido a la Guia sobre el examen de Iasﬂsohc:tudes de patentes, la cual
. fue publicada por la OMPI en. 1982 con el fin.de ayudar a los examinadores de
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las oficinas nacionales en sus estudios; precnsamente en el parrafo 57 (de dicha
guia) se especifica que existen dos tipos de relvmdlcauones de producto y de
procedimiento (método). Adicionalmente, el cﬂado parrafo indica que las
reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante
las caracteristicas estructurales 6 de funcién. \

Por su parte, tradicionalmente el Tribunal de Justlma pe la Comunidad Andina se ha
pronunciado sobre el tema de los productos y de los procedtm.'entos Concretamente,
dentro del proceso 36-1P-98, fijé unas pautas acdrca de lo que es producto y
procedimiento, como se aprecia en el punto 4. 1“ Edel citado proceso donde se

establece que: ,
l& }

“(...) Las invenciones de .oroducto son aquellas l( .) que revisten una forma
tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, aparatos dispositivos, efc. la
invencion puede residir tanto en un producto !:qdepend:ente como en un
producto que solo constituye una parte de. otro,producto y que solo puede
venderse como parte de otro producto. Una mvencron de procedimiento, en
general, es una solucion consistente en una secuéncia de etapas conducentes

a la fabricacion de un producto ( ) (subrayadosﬁ fuera de texto).

,@v M'.,..xm*m .,__\;«- . .._\
A Ia luz deio anterlor un producto debe revestsr una forma tangible y ser definido o

" bien por las caracteristicas de’estructura'o’ blen por Ias caracteristicas de funcién

-entre los componentes de una estructura; por otra parte las reivindicaciones de

‘v procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos)
que conduzcan a la fabncamon de un .or_oducto

b

; e F by B w0y g ?““ n '
Realizado el estudio del pliego, se establemo que las reivindicaciones 1, 7 y sus

j
. dependientes correspondlentes gue, respectlvamente se refieren a un soporte de

grabacion y a un-aparato de grabacion y/o reproducculon o de producto, NO revisten
., forma tanglble porque ellas se redactaron en térmings de una forma o manera de
procesar una sefal para grabar informacion en unl soporte y no mediante las
- caracteristicas de estructura o de fun0|on que deflnleran una solucién al problema
técnico. :

Dicho de otro modo, un producto para que rewsta una forma tangible se debe
s describir y reivindicar de forma que-se sepa como se ’e;ecuta o fabrica el producto
pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parc:almente uno o mas de los
. componentes de un producto para obtener un resultado o efecto del uso, como
" grabar informacién en un soporte.
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De forma similar, resulta evidente que la relvmdlcacllon de procedimiento (método) 13

del presente caso, NO define una secuencia de etaL (pasos) que conduzcan a la

fabricacién de un producto sino que itera el modo’en que se procesa la sefial para
grabar informacion en un soporte relacionado en ié i,

Por los motivos precedentes, Ias reivindicaciones del pliego no definen la invenciéon
en los términos que establecen las dlsposamones‘ly la jurisprudencia aplicables al
caso en particular, lo que no permite su eves:luz-acnonI gecnrca
U

2.3 Otro uso :
La materia reivindicada desconoce, ademas, lo dlspuesto en el articulo 21 de la
Decision 486, porque se hace otro (segundo) uso de dusposmvos convencionales o de
partes de ellos, que en este caso consiste en el usq como ya se dijo antes, de un

transmisor, unos receptores, unos decodificadores, unos procesadores de sefial, etc.

1
Por las anteriores razones, se considera que lo relvmdacado en el presente caso, se
encuentra incurso en_lo. dlspuesto por el art|culo|21 de la norma supranacional

andina. " , '
IRTLCERT Y igh SEPRI 179 '

"}{ st L : ; L '%“‘*\\ |\
3“‘Respuesta del solicitante ‘ Tl i

ﬁ-&m

‘?“,n Wil ¥ AR

s 3 y |
- ¢ Lanueva descnpcuon y el nuevo pI|ego se aceptaron y calificaron arriba, acorde a
' las disposiciones y el procedlmlento wgentes

o~

" g K ‘= f:-:f: 1 f
£ o Respecto alas relv:ndlcacmnes resulta necesano precisar que las correcciones
. se limitaron a la introduccién de la frase caracterlzado por’ en lugar de los
-+ %Wterminos objetados pero el contenldo practlcame@te sigue siendo el mismo que

sé cuestiond en el Oficio trasladado, razén por la |lqye no se cumple el requisito de
claridad como se expllca en eI punto 2dela preﬁ?nte resolucion.

’ ‘ Il
Cabe aclarar que, agregar el contemdo dela2 a la 1 yeldela8ala7ennada
modifica las objeciones . planteadas porque el producto que relacionan las
reivindicaciones 1 a'12 no révisten una forma tanglble debido a que ellas se
redactaron en términos de una forma o manera de procesar una sefal para
grabar informacion en un soporte y no mediante las caracteristicas de estructura
o de funcién que definieran una sotucnén aun problema técnico y en la respuesta

no se encuentra ningn comentario'al respecto.

£ . "?3 l
; Por ultimo, de un Iado se reltera que la relvmdicac:lon 13 no define una
secuencia de etapas (pasos) que conduzcan ala lfabncamon de un producto sino
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que itera el modo en que se procesa la senal ’para grabar informacion en un
soporte, relacionado en la 1; y, de otro lado, {en el Oficio trasladado no se
cuestiond la unidad de invencion (ver folios 77I‘a 78).
i u
¢ Con relacién a los comentarios de! punto 4.2.1 de la respuesta, cabe aclarar que
en el ambito de las patentes es bien conacido que la esencia de las
reivindicaciones consiste en definir la invencién, cbn lo cual, se fija la extensién de
la patente y se hace posible delimitarla respleFto del estado de la técnica.
También se sabe que una reivindicacion nndepenglente debe definir la invencion
mediante caracteristicas técnicas; que es practlca corriente subdividirla en dos
partes, preambulo y parte caracterizante, dondé |a primera contiene el conjunto
de caracteristicas de la invenciéon cuya combmaélon se conoce, por deciro asi, es
el “género” al que pertenece la invenciény la segunda pafte (caracterizante) debe
mencionar la(s) caracteristica(s) propia(s) de lai invencién (creadas por el lnventor)
que la distinguen del estado de la técnica, por Idéclrlo asi, es la “especie” de la
invenciéon. Asimismo, se sabe que las dependlentes son para aclarar ¢ delimitar
alguna caracteristica incluida en una mdepend:enje

|
1
,,..«a-w g )ﬂT'l

Por Gltimio; 1 dado que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido
o-bien por las caracteristicas de estructura o\blen por las caracteristicas de
/ funcion entre’ los componentes de una estructﬂzra resulta obvio para quienes
/" tienen experiencia en el campo que las depend;entes deben aclarar o delimitar
una forma tangible y referirse a las caractenstlcas de estructura o a las de
funcién entre los componentes de'la estructura que lallevaacaboyno ala
forma 0 manera de procesar una senal para grabar informacion en un soporte.

En la respuesta se asegura que Ias caractenstlcas de las reivindicaciones 2 a 6
" son de la pista, lo cual, es una afirmacion lnexacta puesto que la pendiente de la
variacion _continua en las transiciones de Ias partes moduladas y las no

e moduladas dicha-variacion es’ "senoidal y Iasiitransmiones se ubican en los

maximos y los minimos de [a variacion senoidal; 8so0 son caracteristicas de una
sefal para grabar mformacnon .y no de una plsta como equivocadamente se
asegura en la respuesta A

i

'« Para desvirtuar los comentanos del punto 5.1 de la respuesta, basta reiterar que

es equivocado asegurar que, ° .dichas relvmdlcac:lones no se definen... por las
caracteristicas técnicas.. clara y precisa...”, por eiemplo la reivindicacion 1
taxativamente dice: “.un soporte de grabacmn quel comprende una servo pista (4)
que indica una pista de informacion () con el proposuto de grabar bloques de
informacion, cuya servo pista tiene una variacion de un parametro fisico cuya
variacion es modulada’ para codificar mformécnon_. del soporte... partes no

O Conmutador; 334 1
' Fax: 281 31 25
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moduladas... partes moduladas en las cuale'lé.r.. la pendiente de la variacion

continua en las transiciones de las partes modiiladas y las no moduladas, dicha

variacion es senoidal y las transiciones se'll dbican en los maximos y los
minimos de la variacion senoidal”, las caractenstucas incluidas en esa
reivindicacion son de una sefal para grabar informacién y no caracteristicas
tecnicas que revistan una forma tangible n||muchos menos caracteristicas
técnicas de una estructura o de funcion entre Ios,qomponentes de una estructura.

L]

* Unavez mas, se reitera que para que un producto revista forma tangible se debe
describir y reivindicar de forma que se_sepa \como se ejecuta o fabrica el
producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno
o mas de los componentes de un producto para obtener un resultado o efecto del
uso, como grabar informacion en un soporte. | 5

» Los comentarios del punto 5.2 de la respuesta aIlOﬁcno se desvirtlan sefialando
que para que la reivindicacién 13 cumpla las dlsposmlones y la jurisprudencia
correspondiente, o sea, que defina un procedim.'epto 0 método, lo fundamental
NO es que:’ mcluye las etapas | relevantes de dlcho método”, como se afirma en

..........

/Mf la fabncamon de un producto, como !o establece la mencionada jurisprudencia.
N
ﬁ/ / La citada reivindicacion 13 sefiala’(ver: follos r|1110 a 111} "un meétodo de
: fabricacion de un soporte de grabacién de la reivindicacién 1 en el cual el soporte
de grabacion... con el propésito de grabar 1bloques de informacién..
variacion de un parametro fisico ... es modulada para codificar informacion del
soporte... se provee las transmtones entre 153 partes moduladas... para
- \_ mantener la pendiente de la variacion.. senOIdaI :se ubican las transncnones
\"x,senmdal" un técnico.en el arte se preguntarla (,donde y cudl es el primer paso
para. fabricar el soporte de grabacion? ya que lo que se relaciona en la
reclamacion es la manipulacion de una sefial para codificar informacién en el
soporte de grabacmn como, cualqwer técnico en ,el arte lo certificaria

e Con relacion a Ios comentanos del punto 5 3. basta anotar que son
intrascendentes, porque no presentan el debido sustento ni explica por qué se
deberia entender asi. No' obstante, para deswrtuar las aseveraciones del
interesado en ese punto, es |mportante senalar que en el Oficio trasladado se
resaitdé que lo solicitado, srmplemente hace otro. (segundo) uso de aparatos
;.  convencionales de un sistema-de mampulacnon de 1nformaC|on como se puede
constatar no solo con el contenido de “la_mismal isolicitud sino también con
* ayuda de las referencias citadas en el mforme de busqueda (ver folios 26 y 27),
todo lo cual, fue |gnorado por el interesado. “ t

[
i

4 i« Y L I AL B e e
- \
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Para concluir, en el Oficio traslado, basicamente, se pidié al solicitante que al

allegar una respuesta se replanteara la sohcltud]de manera que se reclamara la

materia que considerara patentable temendo en cuenta las objeciones

formuladas, se indicara en qué partes de ia descnpcnon se sustentaba lo

reivindicado, lo cual, no fue atendido debldamente por el interesado.

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple con lo dispuesto por los articulos
14, 21, 28, 30 y 34 y que las correcciones ailegadas';no subsanan, en forma alguna,
las objeciones trasladadas mediante el oficio N° 13211 por lo que a pesar de la
respuesta, persiste {a falta de claridad, definicion y!‘premsmn 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 mvelllnventlvo de la solicitud.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en |Iel articulo 45 de la Decision 486,
se denegara la patente, toda vez que a pesar de Ia frespuesta del interesado a la
notificacion de fondo, subsisten los impedimentos para la concesion del privilegio
solicitado.

e L
,.nt‘ i

/, . RESUELVE %

/ ARTICULO PRIMEIiO Negar etézpnvslegio de pateinte de invencién a la creacion
denominada: “SOPORTE DE GRABACION Y APARAITO PARA EXPLORACION DEL
SOPORTE DE GRABACION"

Al

ARTICULO SEGUNDO Notlflcar personalmente al [doctor Emilioc Ferrero en su

calidad de apoderado’ “de Koninklijke Philips Electromcs N.V., el contenido de la

presente resolucion, entregandole copla de la mlsma advnrtlendole que contra

elia’ procede _ el" recurso, de reposicion ante el Supenntendente de Industria y
s Comercio al momento de notificarse o dentro de los '!5 dias habiles siguientes.

- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE _
Dada en Bogota D.C., a ios ‘13 ABR. 2007
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