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Asunto : Solicitud de patente para: SOPORTE DE

GRABACION Y APARATO PARA EXPLORACION DEL
SOPORTE DE GRABACION

Solicitante : KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

‘ 1. Yo, Emi:lio Ferrero, abogado con Tarjeta
Profesional No. 31.929, obrando como apoderado de KONINKLIJKE
PHILIPS ELECTRONICS N.V, sociedad domiciliada en
Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, Holanda, en el

asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted
que, en tiempo oportuno, interpongo recurso de reposicidn
contra la resolucifn No. 9895 de fecha 13 de abril de 2007
mediante la cual ese Despacho decididé negar la solicitud de
patente de 1la referencia, para que 8e revogque dicha
Resolucién y en su lugar se otorgue el privilegio de patente
solicitado. Dicha resolucién me fue notificada por edicto
fijado el 27 de Abril de 2007 y desfijado el 11 de Mayo de
2007.

2. RESOLUCION No. 9895,

La Superintendencia de Industria y Comercio expidié 1la
Resolucién No. 9895 por la cual se niega la patente que fue
solicitada el 28 de noviembre de 2003, para el invento
denominado: SOP RTE DE GRABACION Y APARATO PARA EXPL RACION

NIT 860.041.387-3
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DEL SOPORTE DE GRABACION, y radicada bajo el expediente N°
03105190.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 9895

La Resolucién en su parte coneiderativa afirma que
realizado el examen de patentabilidad se encontré que la
invencién no cumple con los Trequisitos establecidos,
especificamente, que no se cumplia con el requisito de
claridad de invencién que establece la normativa andina, y
que no obstante la respuesta del interesado a la notificacién
de fondo, subsisten los impedimentos para la concesién.

Con relacién a la claridad de la solicitud, ese
Despacho afirma que las nuevas reivindicaciones 1,7 y 13 se
redactaron como independientes separadas, peroc las mismas se
relacionan a un mismo objeto y difieren unas de otras,
iinicamente, en el pre&mbulo.

Asi mismo, .ese Despacho establece que las
reivindicaciones 2 a 6 se salen del a&mbito de la solicitud,
porque no aclaran o delimitan una caracteristica de un
goporte sino que se desvian a las caracteristicas de la seilal
usada para grabar informacién, lo cual es inadmisible.

Adiciona ese Despacho, que las reivindicaciones 2 y 8,
4 y 10, 5 y 11 son iguales entre si y se salen del Ambito de
la solicitud, porque no aclaran o delimitan una
caracteristica del soporte © del aparato de grabacifn sino
que se desvian a las caracteristicas de la sefial usada para
grabar informacién, lo cual es inadmisible en caso de
reivindicar un producto.
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Afirma también ese Despacho que las reivindicaciones 7
a 12 no tienen sustento descriptivo, porque en ese aparte no
se divulga una nueva disposicién de medios de exploracién o
de modulacién sino el uso de ellos para procesar una sefial y
grabar informacién.

Con relacién a la redaccién de las reivindicaciones
ese Despacho establece que un producto debe revestir una
forma tangible y ser definido o bien por las caracteristicas
de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre
los componentes de una estructura; por otra parte, las
reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo
mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la
fabricacién de un producto.

Por lo anterior, su Despacho afirma que las
reivindicaciones 1,7 y sus dependientes correspondientes, se
refieren a un soporte de grabacién y a un aparato de

grabacién y/o reproduccién o de producto, NO revisten forma
tangible, porque ellas se redactaron en términos de una forma
o manera de procesar una sefial para grabar informacién en un
soporte y no mediante las caracteristicas de estructura o de
funcién que definieran una solucién al problema técnico.

Ese Despacho considera que la materia reivindicada
desconoce, ademfs, lo dispuesto en el articulo 21 de la
Decisién 486, porque se hace otro (segundo) wuso de
dispositivos convencionales o de partes de ellos, se asevera
que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de
aparatos convencionales de un sistema de manipulacién de
informacién como se puede constatar no solo con el contenido
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de la misma solicitud sino también con ayuda de las
referencias citadas en el informe de blsqueda.

En conclusién, su Despacho establece que con
fundamento en el articulo 45 de la Decisién 486, se denegaréd
la patente, toda vez que a pesar de la zrespuesta del
interesado a la notificacién de fondo, subsisten los
impedimentos par la concesién del privilegio solicitado.

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones
que justifican la revocatoria de la Resolucidn N° 95895 del 13
de Abril de 2007:

4.1 Violacién del articulo 45 de la Decisién 486 y del
numeral 1.2.2.3. de la Circular Onica, mediante la cual fue
reglamentado el primero.

El articulo 45 de la Decisién 486 sefiala lo siguiente:

“gi la oficina nacional competente encontrara gque lIla
invenclén no es patentable o que no cumple con alguno de los
requlsitos establecidos en esta Decisiém para la concesién de
la patente, lo notificarf al solicitante. Egste deberéd
responder a la notificacién dentro del plazo de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificaciénm. Este
plazo podri& ser prorrogado por una scla vex por un periodo de
treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es
necesario para los fines del examen de patentabilidad, podré
notificar al solicitante dos o més veces conforme al p&rrafo
precedente.
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81 el solicitante no respondiera a la notificacién deantro del
plaso sefialado, o sl a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesién, la oficina nacional
competente denegar& la patente.”

El numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica sefiala lo siguiente:

“Para los efectos previatos en el articulo 45 de la
Decilsién 486, la Superintendencia notificarf solamente
una vex al solicitante, indicando los motivos por los
cuales la invencién no es patentable o no cumple con
alguno de los requisitos para su concesién. ILa
notificacién deber& ir acompafiada de 1la relacién de
anterioridades gque afecten la patentabilidad de la
misma, sl es del caso.

En caso de que el solicitante en su respuesta al
requerimiento, modifique el capitulo reivindicatorio o J%w"
la descripcién de la invencién gque pretende proteger, la -;;'q': -

Superintendencia podr& notificarlo nuevamente y por una
vez.”

.

De la lectura de estas normas, se puede concluir que

e ST

si bien el articulo 45 de la Decisién 486 ordena a las =
Oficinas de Patentes de los Paises Miembros efectuar dos o

mis eximenes de patentabilidad antes de tomar una decisidén
final, la Circular Onica al reglamentar dicha norma limité
dicha facultad a dos ex&menea de patentabilidad méximo vy
condiciond el segundo a que el solicitante hubiera efectuado
modificaciones al capitulo reivindicatorioc en la respuesta
dada al primer oficio de fondo.

Asi entonces, afin bajo los lineamientos de la norma
mis restrictiva a este respecto, es decir, la circular Gnica,
es claro que la misma fue violada por su Despacho al no
expedir un segundo oficio de fondo toda vez que con la
respuesta dada al primer oficio de fondo mi representada
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habfa modificado tanto el capitulo reivindicatorio como el
capitulo deecriptivo. Asi mismo se pagé la tasa
correspondiente a modificacién de solicitudes en trémite.

Por lo tanto, la expedicién de la Resolucién aquil
impugnada violé la circular Gnica y por consiguiente el
articulo 45 de la Decisién 486 al negarle a mi representada
la posibilidad de que 8se efectuara un segundo examen de
patentabilidad sobre la nueva memoria descriptiva y el nuevo
capitulo reivindicatorio cuyos resultados fueran susceptibles
de ser controvertidos a través de la respuesta a un segundo
oficio de fondo.

Esta flagrante omisién de su Despacho resulta
especialmente violatoria de 1la 1legislacién aplicable al
trémite de las solicitudes de patente pues no solamente
contraviene las normas anteriormente citadas sino que pasa

por alto que el segundo examen de patentabilidad no es una
facultad de la Administracién sino un derecho del solicitante
que se deriva de lo sefialado por el ordenamiento legal y del
pago anticipado que el mismo ha hecho para que se efectie el
examen de patentabilidad de su solicitud en los términos
previstos por 1la legislacién nacional (Circular Onica vy
articulo 45 de la Decisibn 486).

Si bien el anterior argumento seria suficiente para
que se revoque la Resolucidn impugnada, queremos igualmente
llamar la atencién de su Despacho sBobre otro hecho dque
demuestra de manera afn mis flagrante por qué un segundo
oficio de fondo resultaba imperativo en el presente caso.

Se debe tener en cuenta que el objetivo de 1lo
preceptuado por el articulo 45 de la Decisi6n 486 es el de
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darle la oportunidad al solicitante de discutir con la
Administracién cualquier inquietud o duda que esta Gltima
tenga con respecto a la patentabilidad de 1la invencidn
reivindicada y que este principio es el que precisamente
recoge la circular f(nica al seflalar que 8i la materia
reivindicada cambia, esto es, Be presenta un nueveo pliego
reivindicatorio, la Administracién debe expedir un segundo
oficio de fondo.

Por lo tanto, tanto el articuloc 45 de la Decisibn 486
como la Circular Unica estén dirigidos a permitir wuna
retroalimentacién entre el solicitante y la Administracién de
manera tal que 8i como consecuencia de un estudio de
patentabilidad el primero modifica su solicitud se le otorgue
la posibilidad de que el nuevo pliego reivindicatorio también
sea estudiado y de que las conclusiones de dicho estudio
puedan ser nuevamente discutidas por el solicitante.

Sin embargo, en el presente caso esta posibilidad fue g

negada al solicitante porque a pesar de haber modificado la
policitud no se expidié un segundo oficio de fondo y 1la
Administracién decidié al expedir 1l1la resolucién aqui

impugnada.

De acuerdo a lo anterior, la modificacién efectuada a
la descripcién y al ©pliego reivindicatorio por mi
representada, un segundo examen de fondo debié haberse
proferido por su Despacho con el objeto de dar al solicitante
la oportunidad de responder a los comentarios hechos por ese
Despacho y asi no coartar el derecho a la defensa, al negar
directamente la solicitud.
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Por otro lado, el numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica
gefiala que La notificacién debera ir acompaflada de 1la
relacién de anterioridades que afecten la patentabilidad de
la misma. 8Sin embargo, 8su Despacho no cit6 ninguna
anterioridad en el dnico examen de patentabilidad expedido
para este asunto, que pudiera desvirtuar la patentabilidad de
la presente invencién, solo menciona que por la falta de
claridad no se pudo realizar la blisqueda de anterioridades.
Con mayor razén su Despacho debié proferir un segundo examen
de patentabilidad para darle la oportunidad al solicitante de
controvertir la supuesta falta de claridad de la solicitud y
no como se menciond® anteriormente restringir el derecho a la
defensa, al negar directamente la solicitud.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicito a
su Despacho revocar la resolucibén impugnada.

4,2 Violacién del articuleo 21 de la Decisibn 486

El articulo 21 de la Decisifn 486 sefiala lo siguiente:

=Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos
en el estado de la técnica, de conformidad con el artficulo 16
de la presente Decisién, no ser&n objeto de nueva patente,
por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originalmente comprendido por la patente inicial”.

Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente
invencién, simplemente, hace otro (segundo) uso aparatos
convencionales de un sistema de manipulacién de informacidn
como se puede constatar no solo con el contenido de la misma
golicitud sino también con la ayuda de las referencias
citadas en el informe de blsgqueda.
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Como sBe cité en la respuesta al Unico examen de
patentabilidad que profirié su Despacho, No estoy de acuerdo
con tal afirmacién, ya que el articulo 21 de la Decisifn 486
hace referencia a los segundos wusos de productos vy
procedimientos ya patentados.

En el presente caso, no se demostr6 que se encuentran
patentadoe o fueran objeto de una patente ni el soporte de
grabacién, ni el aparato ni tampoco el método de fabricacidn,
por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la
excepcién de patentabilidad del articulo 21 a la presente
invencién.

Se llama la atencién a su Despacho en cuanto a que la
interpretacién dada al articulo 21 en el presente caso, es
totalmente contradictoria a la interpretacién dada por el
mismo Despacho en otros asuntos y que nosotros adoptamos para
dar respuesta al oficio anterior, en efecto el oficio No.
3641, notificado por fijaci6n en lista del 22 de Marzo de
2007 de la pgolicitud Colombiana con No.0l1l 02407, cita lo
siguiente con respecto a la excepci6bn de patentabilidad

consagrada en el articulo 21 de la Decisién 486:

“Se trata de no conceder nueva patente a un invento,
producto o procedimiento, al gque se le ha encontrado
nueva funcién, pero se trata exactamente del mismo
producto o procedimiento. Bs decir, si el compuesto,
aparato, etc, o método ya esta dentro del estado de la
técnica, el hecho gque se bhaya descublerto una nueva
aplicacién para el mnmismo compuesto, aparato, etc o
método, implica que no es merecedor de nueva patente”.
(Anexo copia de dicho oficio para su informacién).

Se tiene entoncee de 1la lectura anterior, dque la
interpretacién dada al articulo 21 de la Decisién 486 para la
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solicitud de patente No.0l 02407 coincide con 1la
argumentacién dada en la respuesta al examen de fondo de la
solicitud en estudic, en el que argumenté que el articulo 21
de la Decimién 486 hace referencia a los segundos usos de
productos y ©procedimientos ya patentados, Yy no como
erréneamente se estd interpretando por su Despacho en este
asunto, en el que se afirma que lo solicitado hace otro
(segundo) uso de aparatos convencionales de un sistema de
manipulacién de informacién.

Como se cité anteriormente, en el presente caso, no

aparece demostrado que se encuentran patentados: el soporte
de grabacién, aparato o el método de fabricacidn, por lo que
no puede aplicarse de ninguna manera el artfculo 21 a la

presente invencién.

s A

-‘llt.f " ;. -

Ahora bien, con respecto a la afirmacién de su
Despacho en cuanto a que la solicitud en estudio es un
segundo uso de aparatoe convenciocnales, mi representada

el

respetuosamente pregunta:
1. A qué aparatos convencionales se refiere su Despacho?

2. Culdles sBon las supuestas publicaciones de patentes
otorgadas que describen los aparatos convencionales que
podrfian afectar la patentabilidad de la presente invencidn?

Como puede observarse, su Despacho de manera muy
general enuncié aparatos convencionales, pero no presenta
ninglin sustento ni evidencia alguna para que mi representada
pudiera controvertir tal afirmacidn.

10
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En el finico examen de patentabilidad hecho para la
presente solicitud se afirma: “..lo solicitado, simplemente,
hace otro (segundo)} uso de aparatos convencionales de un
sistema de manipulacién de informacién como se puede
constatar tanto en el coantenido de la misma solicitud sino
también con ayuda de las referencias citadas en el informe de

bisqueda”.

De la anterior afirmacién, me pregunto a qué informe
de blesqueda se refiere su Despacho, 8i ni siquiera se
enunciaron las patentes que supuestamente fueron otorgadas
para los aparatos convencionales de los que hace usc la
presente invencién y que podrian afectar su patentabilidad.

Respetuosamente considero que su Despacho no efectio
un correcto estudio de patentabilidad ya que de la forma tan
ambiqua e imprecisa que efectfia tales afirmaciones de

segundos uscos, 8in ni siquiera nombrar los aparatos
convencionales ni las publicaciones, es casi imposible que mi
representada pueda argumentar al respecto.

4.3 Claridad de la solicitud

Mi representada estd en total desacuerdo con respecto
a que las reivindicaciones 1, 7 y 13 se relacionen a un mismo
objeto.

Dichas reivindicaciones son diferentes ya que las
reivindicaciones 1, 7, 13 hacen referencia a un soporte de
grabacién, un aparato de grabacién y/o reproduccién y a un
método de fabricacién del soporte de grabacién
respectivamente, cada una de dichas reivindicaciones
definidas por sue caracteristicas de producto y de método.

11
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Por otro 1lado, mi representada afirma que las
objeciones hechas por su Despacho no son lo suficiente claras
ni sustentadas, por lo que es dificil entrar a refutar las
mismas. Por ejemplo, no se entiende a qué se refiere su
Despacho cuando enuncia que las reivindicaciones 2 a 6 y 8 a
11 se desvian a las caracteristicas de la sefial usada para
grabar informacién.

Mi representada manifiesta su total desacuerdo en
cuanto a que las reivindicaciones 2 y 8, 4 y 10, 5y 11, 3 y
9 sean iguales ya que las primeras se refieren a un soporte
de grabacién que s8son distintas a las segundas que se
relacionan con un aparato (dispositivo) de grabacién.

Ahora, con respecto a que las reivindicaciones 1,7 y
sus dependientes que B8e relacionan con un soporte de
grabacién y a un aparato de grabacién y/o reproduccién o de
producto, NO revisten una forma tangible, mi representada no

estd de acuerdo con tal afirmacién ya que la pista de
grabacién o registro (recording track) estd presente en el
producto (DVD gravable/reeacribible), el cual puede medirse y

verse. Esto claramente corresponde a una caracteristica
estructural tangible.

Por lo tanto, contrario a lo que afirma su
Despacho, 1las reivindicacioneas 1,7 y sus dependientes
revisten una forma tangible, son claras y ademis cumplen con
los requisitos para ser objeto de patente.

12
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PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

a)

b)

Que se revoque la Resolucién No. 9895 en cuanto
dicha resolucién niega el privilegio de patente
para la solicitud de la referencia.

Que se otorgue la respectiva patente para el
invento denominado: "SOPORTE DE GRABACION Y
APARATO PARA EXPLORACION DEL SOPORTE DE
GRABACION™ .

NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

El nombre y la direccién del recurrente son:

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Groenewoudseweg 1, NL-5621

BA Eindhoven,

Holanda

13
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7. NOTIFICACIONES

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la
Secretaria de su Despacho y en mis oficinas de abogado
gituadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso
50. de esta ciudad.

Sefior Superintendente,

Lol

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLC 13684-841-001-7
MGT/MGT/ID-000028/WPC13684
Cns M-2007-00005692

14
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REFERENCIA: Radicacidn N°  01-2407

Tramite 002
Evento 001
Actuacién 430
Folios 004

Como resuttado dal examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la Declsitn 486
de la Comisién de la Comunidad Andina, se s comunica; '

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

-Capltulo descriptivo follos 2 a 106.
~Capitulo reivindicatorio reivindicaciones 1 a 10 folios 107 a 115.

El articulo 9 de la Decision 486 de la Comlsién del Acuerdo de Cartagena establece que:

“La primera solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de registro de disefio
industrial o de marca, vlidaments presentada en otro Pals Miembro o de una autoridad naclonal,
regional o intemacional con la cual el Pals Miembro estuviera vinculado por aigtin tratado que
establezca el derecho de prioridad analogo al que establece Ia presente Declsién, conferird af
solicitante o a su causahablents un derecho de prioridad para solicitar en el Pals Mlembro una
patante o un registro respecto de la misma matsria, El alcanoaylosehdnsdaldered\odepriuﬁdad
seran los previstos en el Convenio de Paris para la proteccion de [a Propledad Industrial,..”
*...Para beneficiarse del derecho de prioridad, la soficitud que la invoca deberg presantarse dentro
de los sigulentes plazos immnogaﬂeamnhdmdmdehbﬁademhdbndelamldhdm
prioridad sa invoca;

a) doce meses para las patentes de invandénydamode!odouﬁﬂdad;y

b) seis meses para los regisiros de disafios industriales y de marcas®

N\
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La solicitud fue presentada el 15 ‘de enero de 2001 y se reivindico prioridad de la solicitud
US60/176720 de 14 de enero de 2000, de la cual se presents la copla respectiva Por lo tanto, de
acuerdo a los articulos 9 a 11 de la decision 486, la prioridad rejvindicada es vélida.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La Invencidn comprende: ’

- Un compuesto del fipo de los 4-aminopicolinatos de formula general (1)

- Una composicion herbicida caracterizada porque contiens un compuesto del tipo de los 4-
aminopicolinatos de férmula general (1) en mezcla con un adyuvanie o portador inerte.

- Un método para controlar vegetacién no deseada que comprende poner en contacto la
vegetacitn o el locus de la misma con o aplicar al suelo para impedir la emergencia o
nacimiento de |a vegetacion , una cantidad herbecidaments efectiva de una composisicon
herbicida,

- Clasificacién Internacional de Patentes AQ1N43/40,

3. DETERMINACION DE UNIDAD DE INVENCION

Lainvencién no comprende un grupo de invenciones relacionadas entre s, de manera que se Integre un

tnico concepto inventivo conforme al articulo 25 de la decisiSn 488 de la comisién de la comunidad
andina, puesto que:

La invencion comprende compuestos estructuralments difarentes dado que los compuestos de
férmula | presentan en su estructura basica que consiste en una piridina con un grupo ~COOH y los
sustituyentes Y, X, Wy Z ; los cuales de acuerdo a los significados que presentan conducen a
compuestos estructuraiments diferentes, por cuanto son cuatro las variables que se tienen, las cuales

que commesponden a funciones diferentes. .
De otra parte no se puede considerar como concepto comdn inventivo el anflio pirdinico con el
sustituyente ~COOH, que es lo que permanecs conatants, porque no es nusve ni Inventivo,

Por lo tanto el interesado debe ajustar su solicitud de manera que conforme un tnico conceplo comin
inventivo.

4. DETERMINACION DEL ESTADO DE LA TECNICA:

Considerando que se relvindicd prioridad, se buscaron documentos de! estado de la téenica con facha
de publicacién anterior ala fecha de dicha prioridad.

técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competante , cuya
fecyada presenhdbnodopﬁoﬁdadmseantadwalafedradepmamadénodopdormddeh
solicitud de patente que se estuviess examinando, siempre que dicho contenido esté incluldo en Ia

:gllf:ltud de fecha anterlor cuando ella se publique o hublese transcurrido el plazo previsto en el articulo
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No obstante fa falta de unidad de Invencidn, se realiz6 una blsqueda parcial de anterioridades en los
archivos con que cuenta la oficina, y se encontraron los sigulsnies documentos relacionados con al
objeto de la solicitud, que afectan su patentabilidad. Una vez el intsresado ajuste su solicitud la
bisqueda ser4 complementada. .

N°® | Documento Titulo Fecha

1 | US3755338 4-amino-6-bromo-3 5-dichloropicolinic acid | 28-08-73
compounds '

2 | BE788756 Acides 4-amino-3,5-dihalo-6-alkyipicoliniques | 13-03-73

Se anexa copia de la primera pagina de los documentos
5. EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

El articulo 14 de la Decisitn 486 de'la Comisién de la Comunidad Andina establace que "Los Palises
Miembros otorgarén Patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos loa

campos de la tecnologla siempre que sean: nuavas, tengan nivel Inventivo ¥ sean suscepltibles de
aplicacién Industrial®, .

En cumplimiento del articulo 14 de la Decisin 486 se procedid a evaluar el cumplimiento de los
requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicaci6n industrial con el fin de establecar la patentabilidad de
la invencidn reivindicada en la soficitud en estudio.

5.1 Evaluacién de la novedad

El articulo 16 de la Decisitn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina dispone que: "Una Invencion
se considerard nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica®.

De acuerdo con la definicién de novedad del Articulo 16 de |a Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, la novedad del objeto de la solicitud se ve afectada de acuerdo con lo divuigado en
los documentos:

De acuerdo con ei documento | los compuestios de la soliciud en estudio se ven afectados dado que
alli se revelan compuestos de! tipo del 4cido 4-amino-6-bromo-3,5-dicloropicolinico, donde el
sustituyente Z pueda ser un grupo ; -COOH, -COQM, 0 un grupo amida o éster, de manera que dichos
compuestos se encuentran comprendidos en los compuestos del fipo de los 4-aminopicolinatos de
férmula (1) de la solicitud en estudio poreJempio cuando en dicha férmula X, Y y Z comesponden a un
halégeno y W coresponde al grupo -NRiR..

ora bien de acuerdo_con f arficuio 21 dice: * Los producios o pracedimientos ya patantados
comprendidos en el éstado de la tdénica de conformidad con el Articuio 16 de la , O

'serén objeto de nu&va patente por el simple hecho de afribuirse un uso dis alments
comprendido por1a patents iniclal.”. Se frata de no conceder nueva patents a un Invento, productos o

imiento, al que 8 Je ha encontrado nuava funcién, pero que s&-trala exaciEments del mismo

ProaUCtod © procedimiento. Es decir, s el com » 8parato, elc. o método ya esta denfro del eatado
d& 1ar ecnica, el hecho que s6 haya descubierlo una nueva va aplicacion para el mismo compuesto,
aparaio, eic. 0 método, implica que no es merecador de nueva patents. De manera que e hecho de
Que 5a le haya ahora enconirado que compuestos del tipo da del &cdo 4-amino-6-bromo-3,5-
dicloropicolinico posean actividad herbicida, no significa que puedan ser objeto de patente nuevaments
puesto que ya encuentran comprendidos an el arig previo.

5.2 Evaluacién de Nivel Inventivo

El articulo 18 de la Decisién 486 da |z Comisién de la Comunidad Andina dispone que *Se cons:demra

que una inv_ancion tiene nivel inventivo, s para una persona del oficio normalments versada en [a
materia técnica comespondients, esa invencién no hublese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la tcnica.

W\
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De acuerdo con la definicién de nivel inventivo det Articulo 18 de la Decisién 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina, el objeto de la solicitud se ve afectado dado que:

Los compuestos dei tipo de los 4-amino picolinatos de la solicitud en estudio se pueden derivar de
lo divuigado en el documento (2) donde se ensefian compuestos del tipo de los, &cidos 4-amino-
3,5-dihalo-6-alquiipicolinico, que comprende |la misma estructura plridinica con un grupo -COOH, -
COOR’, con un grupo amino que comesponde al grupo W de la solicitud en estudio, y X representa
un halgeno, de la misma forma que X y Z de la solicitud; de la misma forma se divuiga su
aplicacién como herbicida.

El procedimiento para combatir plantas controlar vegetacin no deseada de la reivindicacién N®10
comesponde a los mismos procedimientos utilizados universalmente para la aplicacion de éste fipo
de-productos, el cual no reviste ninguna condicién o forma de realizacion especifica; procadimiento
que también se contempla en el documento citado, cabe anotar que, de hecho para que un
compuesto o composicién puedan ejercer su acclon de acuerdo a sus propledades, deben ser
aplicados en el lugar o al elerento que se desea proteger y tratar en las dosls adecuadas

En conclusitn los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

N° | Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
1 | US3755338 19 Novedad
2 | BE788756 1-10 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Declsion 486 de ia Comisién de la Comunidad Andina, 8¢ le
Indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados a partir de lafechade la
notificacién de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o
si a pesar de la respuesta subslstieran los impedimentos para la concesion, se denegaré la patents.

Notifiquese el presente lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e), del capftulo quirito
" del titulo primero de lagircularGnica Ng. 10 de 2001.

!
/
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicaclén No 03-105.180
Clasificacién internacional (IPC) G11B 7/007.
Concepto Técnico No 922

Reallzado el estudio del recurso presentado contra la Resolucién No 9.895 del 13 de abril
de 2007 notificada mediante el edicto No 7.300 desfllado el 11 de mayo de 2007 v,
reevaluada la solicltud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) El escrito presentado por el recurrents inicia alegando que: “Yo, Emilio FERRERO...
interpongo recurso de REPOSICION contra la resolucién... para que se revoque...
desfijado el 11 de mayo de 2007.

2. LA RESOLUCION No 8885

La Superintendencia de industria y Comercio expldié la Resolucién No. 9895 porla cual se
nlega la patente que fue solicitada el 28 de noviembre de 2003, para el invento
denominado: SOPORTE DE GRABACION Y APARATO PARA EXPLORACION DEL
SOPORTE DE GRABACION, y radicada bajo el expediente N° 03105190.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 9885

La Resolucién en su parte conslderativa... la presente solicitud ng cumple con los
requisitos establacidos en el articulo 14 de la Decislén 486 y que por tal motivo, no puede
acceder al privilegio solicitado™. (Subrayados fuera de texto).

2) Con relacién a alegatos del punto anterior, el memorialista declara que Interpone
recurso contra la Resolucién proferida, hace una citacién a la misma y en el punto 3
transcribié en resumen algunos aparies del sexto considerando de la Rasolucifn
impugnada.

3) En el sigulente punto del recurso se alega que, “4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes conslderaciones... Cuando la oficina naclonal
competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad,
podré notificar al solicitante dos 0 més veces conforme al pdrmafo precedente.

Sl el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de

la_respuesta subsistieran los impedimentos para ia conceslén, la oficina naclonal
competente denegaré la patente.

El numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica sefiala... efectos previstos en el articulo 45 de la
Decision 4886, ia Superintendencia notificard solamente una vez al solicitants, indicando los
motivos por los cuales la invencion no es patentable o no cumple con alguno de los
requisitos... La notificacién debera ir acompariada de la relacién de anterioridades que
afecten la patentabllidad de la misma, sl es del caso... respuesta al requerimiento,
modifique el capitulo reivindicatorio o la descripcién de la invencién que pretende proteger,
la Superintendencia podré notificario nuevamente y por una vez.

De la lectura de estas normas se puede conclulr que si blen el articulo 45 de la Decision
486 rdena a las Oficinas de Patentes de los Palses Miembros efectuar dos o mds
exdmenes de patentabilidad antes de tomar una declsién final la Circular Unica al
reglamentar dicha norma_limité dicha facultad @ dos exdmenes de patentabilidad... fue
violada por su Despacho-al no expedir un segundo oficio de fondo... Resolucién aquf
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Impugnada violé la circular tnica y por consigulente el articulo 45... flagrante omisién de
su Despacho resulta especlaimente violatoria de la legislacién aplicable al trémite de las
solicitudes... Si bien el anterior argumento seria_suficlente para que se revoque la
Resolucidon impugnada, queremos igualmente llamar la atencién de su Despacho sobre
otro hecho que demuesira de manera aun mas fiagrante por qué un segundo oficlo de
fondo resultaba imperativo en el presente caso... segundo examen de fondo debié
haberse proferido por su Despacho con el objeto de dar al solicitante la oportunidad de
responder a los comentarios hechos por ese Despacho y asl no coartar el derecho a la
defensa, al negar directamente la solicitud.

Por otro lado, el numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica sefiala que La notificacién deberd Ir

acompafiada de la relacién de anterioridades que afecten la patentabllidad de ia misma.
Sin embargo, su Despacho no citd ninguna anterioridad en el Gnico examen...

Por las anteriores razones, respetuosamente solicito a su Despacho revocar la resolucion
impugnada. ™. (Subrayados de la oficina).

4) Los alegatos del punto anterior, ni siqulera merecen una respuesta de nuestra parte
porque no tienen ningin fundamento real, ni técnico ni juridico, y solo son opiniones
personales del mandatario de lo que desearia fuera pero gue no es, debido a una lectura
tergiversada y desenfocada del articulo 45 de la Declslén 486 y de la Circular Unica, lo
cual, en opinién del examinador busca crear confusidn y desviar la atencién de quienes no
tengan experiencia en la materia.

Para desvirtuar los alegatos bizantinos del memorialista, basta resaltar que el articulo 45
establece que: “Sl la oficina naclonal competente... no cumple con aiguno de los

requisitos... treinta dfas adicionales. Cuando la oficina naclonal competente estimara...
Mﬂg_ r al sollcrtante dos o més veces... Si eI sollcltante o sl a pesar de la

(Subrayados fuera de textd)

Similarmente, de la Circular Unica se resalfa que: “para los efectos.. . notificard solaments
una vez... no es patentable o ne cumple... sl es del caso.

En caso de que el solicitante... podré notificarlo...”. (Subrayados y resaltados fuera de
texto).

De lo anterior es evidente, para quienes tienen minimos conocimiento en propiedad
industrial y de sentido comin, que la ley establece que: a) ... sl la oficina lo_estima
convenients podria notificar al solicitante dog o més veces”™ y, b) la Circular Unica
establece que... “si el solicitante modificé el capftulo reivindicatorio o la descripcion, la
Supenntendencla podri (NO DEBERA como lo interpreta el memorialista) notificario
nuevamente y por una vez”. (Subrayados y resaltados fuera de texto).

Es decir, si como resultado del examen preliminar y de la respuesta al oficio de fondo se
determina que es conveniente hacer otro traslado la administracién tiene la facultad de
poder, no el deber, de notificar dos 0 mas veces al solicitante de un caso determinado:
por consiguiente NO hay OBLIGATORIEDAD en notlificar una segunda (tercera) vez,
cOmo se asegura en el recurso.

A la luz de lo precedente, contrario a lo que arguye el recurrente como fundamentos para
revocar la Resolucion, el articulo 45 NO, “... ordena efectuar dos o més exédmenes”, Nl la
Circular Unica obliga a que haya un aegundo examen, razones por las que NO hubo nl
hay ningan tipo de viplacién ni a la norma nl del procedimiento.

Por Gitimo, con alegatos tergiversados y mentirosos, el memorialista pretende mostrar una
presunta violacién a un supuesto "derecho” sin sustento en hechos reales, en cambio, lo

W
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que se alega son oplniones personales de lo que al recurrente le gustaria que fuese
posible.

Por dltimo, se aclara que el examinador como representante de ka oficina, es quien conoce
el caso, la materia relacionada y qulén estima y decide si se notifica una segunda, incluso
una tercera vez si asl lo considera convenlente. Esa es una potestad de la oficina que no
vamos a cederle a nadie por ningtin motivo.

En concluslén, lo fundamental del articulo 45 es, que él se establece, “.... sl a pesar de la
respuesta subsisten Impedimentos para la concesion, se denegari la patente”, lo
cual, fue lo que se aplicd en este caso porque hay razones de fondo fundadas para ello,
que el recurrente no controvierte con razones sustentadas en hechos reales.

5) A continuaclén, el recurrente arguye que, “4.2 Violacién del articulo 21 de la Decisién. ..
la presente invencién, simplemente, hace otro (segundo) uso aparatos convencionales de
un sistema de manipulacién de informacién como se puede constatar no solo con el
contenido de la misma solicitud sino también con |a ayuda de ias referencias ci s en el
Informe de busqueda... No estoy de acuerdo con tal afirnacién, ya que el articulo 21 de la
Decislon 486 hace referencia a los segundos usos de productos y procedimientos ya
patentados.

En el presante caso, no se demostrd gue se encuentran patentados... contradictoria a la
interpretacion dada por el mismo Despacho en otros asuntos... coincide con la

argumentacién dada en la respuesta al examen... mi representada respetucsaments
pregunta:

1. A qué aparatos convencionales se refiere su Despacho?

2. Cudles son las supuestas publicaciones de patentes otorgadas que describen los
aparatos convencionales que podrian afectar la patentabilidad de la presente invencién?...

Despacho no efectiio un correcto estudio de patentabllidad ya que de la forma_tan
ambigua e Imprecisa...”. (Resaltado y subrayados adicionales de la oficina).

68) Respecto a los alegatos del punto anterior, es légico que el interesado esté en
desacuerdo con los fundamentos expuestos por la oficina, ese es su derecho y se le
concede el debido respeto, pero ello no constituye una prueba que desvirtué las
objeclones planteadas tanto en el oficio como en la Resolucién por los siguientas motivos.

1. En el numeral 3 del sexto considerando claramente se expuso que, con relacién a los
comentarios del punto 5.3 (que son los mismos de que, “... el articulo 21 de la Declsion...
segundos usos de productos y procedimientos ya patentados”) basta anotar que son
intrascendentes porque no presentan el debldo sustento nl explica por qué se deberia
entender asl. No obstante, para desvirtuar las aseveraciones... lo solicitado, simplemente,
hace otro (segundo) usc de aparatos convencionales de un sistema de manipulacién de

informacién como se puede constatar tanto con el contenido de la misma solicitud sino
también con ayuda de las referenclas citadas en el iInforme de basqueda. (ver folios 26 y

27), y los cuales, fueron completamente ignorados por el interesado.

2. No queda claro por quien nos quiere tomar el recurrente con las preguntas que formula
en sus alegatos ya que la respuesta es evidente, pues en los actos se le dijo claramente,
que el contenido de la misma solicitud y las referencias citadas en el informe de blisqueda
son el lugar de soporte para las objeciones, puesto que la solicitud transitd por una fase
Interacional, como conoceria alguien con minimos conocimientos en propiedad industrial.

Por consiguiente, los alegatos del Intermediario pretenden hacer que NO conoce a que
documentos se hizo referencia y ni que tenla que consultar, pero esa posicién solo es
jugar al tonto y tratar de desviar la atencién a hechos banales.
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Ahora bien, si el intermediario y/o sus auxillares luego de recibir el oficlo no tenlan claro a
que se hacla referencia en [a descripcién o al informe de blisqueda, por qué no se acercod
a pedir la respectiva aclaracion a la divisién dentro del término otorgado y esper® llegar al
recurso para alegar que, “no efectiio un correcto estudio de patentabilidad ya que de la
forma tan ambigua e imprecisa...”, con fundamento en un argumento tan peregrino.

No obstante, basta sefialar que las figuras 5 y 6 ensefian aparatos para leer y grabar
informacitn en discos 6pticos, formatear, comegir errores y reglas de codificacion de canal,
blen conocidos en la técnica (pagina 11) por ejemplo el sistema CD (disco compacto).

3. En los alegatos el mandatario asegura que hay una coincidencla entre sus suposiciones
y la trascripcién y supuesta interpretacién del articulo 21 del concepto técnico emitido en
otro sector y que hay una contradiccion en la interpretacién que hace la oficina, NADA de
lo cual es cierto, sino solo es una interpretacién amafiada de lo que entiende de ese caso
para tratar de crear confusién en qulenes no tengan experiencla en la materia y desviar la
atencién.

Para desvirtuar las suposiclones y fantasias del recurrente basta sefialar, en primer lugar,
que el contexto en que se aplicd el articulo 21 es distinto, son campos diferentes y
situaciones diferentes, y NO hay ninguna contradiccién entre la posicién nuestra y la
utllizada en el expediente al que se hace alusién.

En segundo lugar, como ya se dijo hacerse pasar por tonto por alegar desconocer las
anterioridades, no es argumento vélido que desvirite la posicién de la oficina pues son las
sefialadas en el informe de blsqueda, por demés, anexado por el memorialista junto con
los documentos correspondientes al momento de la radicacién. ¢Por qué ahora no los
conoce?

En tercer término, la relvindicacién 1 (ver folio 107) taxativamente dice: “un soporte de
grabacion que comprende una servo pista (4) que indica una pista de Informacion (8) con
ol propésito de grabar bloques de informacién, cuya servo pista tiene una variacién de
un parémetro fisico cuya variacién es modulada para codificar informacién del
soporte... partes no moduladas... partes moduladas en las cuales. .. la pendiente de la
variaclén continua en las transiclones de las partes moduladas y las no moduladas, dicha
variacién es senoldal y las transiclones se ubican en los méximos y los minimos de la
variaclén senoldal”.

Quienes tienen conocimientos en la materia saben que, las caracteristicas incluidas en
esa reivindicacién son de una sefial para grabar informacién en un soporte 0 CD y NO el
soporte en si, que @s el que se relvindica.

Adiclonalments, saben que con ayuda o USO de los aparatos ilustrados en las figuras 5 y
6 para leer y grabar informacién en discos dpticos, formatear, corregir errores y reglas de
codificacién de canal, blen conocldos en la técnica (pagina 11), por ejemplo el sistema
CD se graban los bloques de informacién, etc. es que se graba la Informacién etc. como
se relaclona en ella y en las restantes reivindicaciones de Ia solicitud.

De alll es evidente que lo solicitado hace USO de medios técnicos convencionales puesto
que la misma descripcién asl lo sefiala y, adicionalmente, son revelados por los

documentos del Informe de bisqueda anexado por el mandatario al expediente, como ya
se dijo.

A la luz de lo anterior, no vemos en qué consiste la discrepancia entre nuestra posicion y
la transcrita del concepto de otfro sector, ademaés, el memoriallsta no sustenta con hechos
sus afirnaciones sino que se limité a transcribir apartes del concepto que supone
“concordante® con sus opiniones, pero sin entender qué se dijo en realldad ni en ese ni
este caso.
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4. Finaimente, las aseveraciones del memorialista se pueden tumbar con solo sefialar que,
de acuerdo a ia jJurisprudencia dictada, el técnico medio que realice el examen, debe partir
del conocimiento que él tiene del estado de la técnica para determinar sl con esos
conocimientos habrla podido producirse la Invencién o no; en otras palabras, N es
requisito Indispensable que un segundo uso sea objetado con documentos sino, al
contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de
partida para la callficacion.

En conclusién, el memorialista no nos ensefia la “forma correcta de realizar un examen de
fondo®, que no le resulte “ambigua e Imprecisa®’, no explica en que consiste la
contradicclén entre la posicidn expuesta por nosotros y la transcrita del concepto de otro
sector y no demuestra que las objeciones se plantearon, en la medida justa, para quienes
tlenen conocimientos en el tema.

7) En el siguients punto del recurso se arguye que: “4.3 Claridad de la solicitud

Mi representada est4 en total desacuerdo con respecto a que las reivindicaclones 1, 7y 13
se relacionen a un mismo objeto... relvindicaciones 1, 7, 13 hacen referencia a un soporte
de grabacién, un aparato de grabacién y/o reproduccién y a un método de fabricacién del
soporte de grabacién respectivamente, cada una de dichas relvindicaciones definidas por
sus caracteristicas de producto y de método... las objeciones hechas por su Despacho no

son lo suficiente claras nl sustentadas... no se entiende a qué se refiere su Despacho
cuando enuncia que las relvindicaciones 2 a 6 y 8 a 11 se desvian a las caracteristicas de

la sefial usada para grabar Informacién... contrario a lo que afirna su Despacho, las
relvindicaclones 1,7 y sus dependientes”™. (Resaltados y subrayados del examinador).

8) Para desvirtuar los alegatos del punto anterior basta puntualizar que:

a. en el numeral 2 del sexto considerando se sostuvo y sostiene categéricamente que las
reivindicaclones 1, 7 y 13 se redactaron como independientes separadas pero las mismas
se relaclonan a un mismo objeto y difieren unas de otras, Gnicaments, en el preémbulo,
el cual, varia al habérseles denominado, respectivamente, como “soporte de grabacion®,

“aparato de grabacién”y “método de fabricaclén®, una manera de codificar informacién en
un soporte, lo cual, se pemite.

Ahora bien, con solo afirmar que, "dichas relvindicaclones gson diferentes... hacen

referencia... definidas por sus caracteristicas de producto y de método”, no se comprueba
que ellas dan cumplimiento a los requisitos de los articuios 14 y 30.

Como ya se dijo arriba, la relvindicacion 1 (ver folio 107) taxativamente dice: "un soporte
de grabacién que comprende una servo pista (4) que Indica una pista de informacién (9)
con el propésito de grabar bloques de Informacién, cuya servo pista tiene una
variacién de un pardmetro fsico cuya variacién es modulada para codificar Informacién
del soporte... partes no moduladas.. @rtes moduladas en las cuales... la pendiente de
la variacién continua en las transiciones de las partes moduladas y Ias no moduladas,
dicha varlaclén es senoldal y las transiciones se ubican en los méximos y los minimos
de la varlacién senoldal”.

La reivindicacién 7 sefiala: “un aparato de grabacién... en un soporte de acuerdo a la
relvindicacién 1 que comprende una pista... varlacién senoldal... y las transiciones se
ubican... maxima"

Por su parte la 13 indica: "un método de fabricaclén... reivindicacién 1 en el cual el
soporte... se provee las transiciones... variacién senoidal”.

Al comparar el contenido de esas reivindicaciones salta a la vista que iteran una y otra vez
la forma de grabar informacién en un soporte 0 CD y NO se relaclona la composicién del



6
aparato de grabaclén o una funcidn entre sus componentss creada por el solicitante, ni los
pasos del “método de fabricacién® sino que la reclamacién relaclona es la manipulacién de
una sefal para codificar informacién en el soporte de grabacién.

Es evidente que, la administracién asume y asumird que quien representa a un solicitante
conoce no solo la norma sino también la materia correspondiente, por ello jugar al tonto y
tratar aparecer como quien no entendié o no sabe a que se reflere una objeclén o que
espera hasta el recurso para hacer esa pantomima, NO es razdén que controvierta ni
menos aun que desvirtiie las objeciones que se trasladaron en el oficio y se ratificaron en
el acto impugnado.

b. Resulta completamente temerario afirmar que las relvindicaclones cumplen la definicidn
de producto y procedimiento, por las siguientes razones.

i) Tal como se sostuvo en la Resolucién, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la
Jurisprudencia dictada, por una parte, un producto debe revestir una forma tangible y ser
definido o bien por las caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de
funcién entre los co nentes de un ctura; por otra parte, las reivindicaciones de
procedimlento (método) deben definirio mediante una secuencia de etapas (pasos) que

conduzcan a la fabricaclén de un producto.

ii) A la luz de lo anterior y de lo que dicen las relvindicaciones 1, 7 y 13 en la Resolucitn se
explicd que las caracteristicas incluldas en ellas son de una sefial para grabarinformacién
y NO caracteristicas técnicas que revistan una forma tangible nl muchos menos
caracteristicas técnicas de una estructura o de funcién entre los componentes de una
estructura.

ili) También se explicd que, para que un producto revista forma tangible se debe describir
y relvindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué
forma se usa o0 se puede usar, uno 0 més de los componentes de un producto, total o
parcialmente, para obtener un resultado o efecto del uso, como grabar informacién en un
soporte.

Adicionalmente, se aclard que: 1. Las referenclas a la primera reivindicacién, agregadas
en las reivindicaciones 7 y 13, amen de no ser permitida tal referenclacién debido a que no
aclaran nada sino que, por el contrario, crean mayor confusion pues solapan la cabeza de
lectura y el supuesto método de fabricacién con el soporte para grabar informacién, no
soluclonan las objeclones trasladadas en el oficio porque dichas relvindicaclones no
ensefian nl una forma tangible de realizacién ni una secuencia de operaciones para
fabricar un producto, sino la forma de usar una sefial para grabar informacién.

2. agregar el contenido de la 2 ala 1 y el de la 8 a la 7 en NADA modifica las objeciones
planteadas porque el producto que relaclonan las reivindicaciones 1 a 12 NO revisten
forma tangible debido a que ellas se redactaron en términos de una forma o manera de
procesar una sefial para grabar informacién en un soporte y no mediante las

caracteristicas de estructura o de funcién que definieran una solucién a un problema
técnico y

3. la reivindicacién 13 NO deflne una secuencia de etapas (pasos) gue conduzcan a la
fabricacion de un producto sino que ltera el modo en que se procesa la sefial para grabar

informacién en un soporte, -relacionado en la 1, nada de lo cual NO es siquiera discutido
por el recumrente

C. A la altura del trdmite actual alegar que, “las objeclones... no son suficientemente
claras nl sustentadas... no se entiende... reivindicaciones 2a 6 y8 a 11 se desvian...”,
no tiene absolutamente ninguna razén valida de sustento porque el solicitante y/o su
representante NO debié esperar hasta este momento para alegar falta de claridad,
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Insuficlencia, etc. sino que dentro del término corrido debid preguntar a la divisién aquello
que no le era claro o las dudas que tuviese a fin de soluclonar las objeciones.

No obstante, en los actos se sostuvo y sostiene que las reivindicaclones 2 a 6 se salen del

ambito de la solicitud porque no aclaran o delimitan una caracteristica de un soporte sino
que se desvian a las caracteristicas de la sefial usada para grabar informacion.

La relvindicacién 2 reza: "el soporte... caracterizado en que la primera parte de las partes
moduiadas comprende una varlacién a una frecuencia de transicién.... enteros”, lo cual, no
es aclarar una caracteristica de estructura o funcién del soporte sino una caracteristica de
la sefial usada para grabar informacién en un soporte; y de igual forma se puede hacer
con cada una de las reivindicaciones objetadas.

De lo anterlor, resulta evidente que para una persona con conocimientos en propiedad
industrial y en el tema, las objeciones tal como fueron planteadas y trasladadas no le
habrian ocasionado ninguna confusién, falta de comprensién y/o Insuficiencia.

Finaimente, los restantes alegatos se pueden controvertir y desvirtuar con el contenido del
subpunto 2.1 del numeral 2 y los apartes correspondientes del numeral 3 de la Resolucién,
pues alll se expuso de forma clara y completa y se aclard con suficiencia las objeciones del
traslado, base de la decisién tomada y que no se trascribirdn aqui porque ya se ha dado
claridad suficlente y respuesta a todo lo alegado.

Tenlendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resoluclén no contienen fundamentos en hechos
reales que desvirttien las objeclones a ia patentabllidad presentadas por la Oficina, porque
las razones de sustento son apreciaciones desenfocadas y opiniones personales del
Interesado no hechos reales, se tergiversan algunos hechos del acto y se acusa a la
administracién de expedir actos contradictorios sin presentar un analisis que comprobara
tal apreciacion.

b) Las conclusiones del recurrente merecen &ﬁanen nuestro respeto, pero sus alegatos, de
ningdn modo, desvirtGan los fundamentos que sustentan la Resoluclén impugnada, como
se deduce de la exposicién hecha en los puntos 4), 6) y 8) precedentes.

En virtud lo expuesto, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio solicitado en las
relvindicaclones 1 a 13 de los follos 107 a 111.

Bogota, D.C. 2007 06 22
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO \

RADICACION: 3-103190 EDICTO No. 14968

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que ssta Superintendencla profirid Resolucién No. 23529 de 31-JUL-2007. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue: El
Suparintandents da industria y Comerdlo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisidn contenida an la Rasolucin 5895 da
13 de abril de 2007, por medio de la cual se nagd una patants de Invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar perscnaimenta &l contenido de la presents
resolucién al doctor Emiiio Fermaro, en su calidad de apoderado de la socledad
KONINKLUKE PHILIPS ELECTRINICS N.V.. o a quien haga sus veces,
entregéndale copia de la misma, advirtidndole qua contra efla no procade recuren
alguno por encontrarse agotada la via gubemnativa,

NOTIFIQUESE Y CUMPLABE
Dada en Bagotd D.C., a los 3!‘"_”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

ICTO en lugar vislble al pdbllfw en la SUPERINTEN ICIA DE/INDUSTRIA Y
tados a partir de ias 8:00 a.m. de hoy.

Este adicto se desfila hoy 30-AGO-200T a las 4:30 p.m

Pera nofificar a jos Interesados, se fija el
COMERCIQ, por el tdrmino de (10) diez dias

Secretarla Genaral Ad-Hoc
EDICTO No. 14988

http://docs.sic.gov.co/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fecha=16-8-2007 &kini=40 15/08/2007



