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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carmera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias hébiles
contados a partir del envio de la presaente citacién, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
Jomada continua, con el fin de notificarie personaimente el contenido de la resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término Indicado anteriorments, la providencia en mencién se
notificard por edicto, el cual sé fllard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pégina
web de la Entidad desde el dia hébil sigulents al de su notificacion, la cual podrd ser
consultada desde un computador con acceso a Intemet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
nimero de resolucién a través de la opclén serviclos en linea - caractsr general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Seds Ceniro: Camam 13 No. 27-00 Placs 2,5, 7 y 10

Al contestar favor indique al ndmaro de Sede CAN: Cra 80 No. 26-85 Int 2 PBX: 3820840
radicackin consignado en ef sticker Faxc 3 82 28 85 3 50 52 20. Lines 018000 910185
: Web: www.sic.goveo e-malt infoflelc. gov.co
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las que se confirleron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 8895 de 13 de abril de 2007, la
Superintendencia de Industia y Comercio, negé el privilegio de patente de
Invencién a la creacién denominada: ‘SOPORTE DE GRABACION Y APARATO
PARA EXPLORACION DEL SOPORTE DE GRABACION'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de mayo de
2007, bajo el nimero 03-105180-00008-0000, el doctor Emilio Femero, en su
calidad de apoderado de la socledad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., interpuso recurso de reposicién contra la decisién contenida en la citada
resolucién, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su
lugar, se conceda el privileglo de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se
fundamenté en sintesls, de la siguiente manera:

El recurrente argumenta la violacién del articulo 45 de la Decisién 4868 y del
numeral 1.2.2.3. de la Circular Unica (Trascritos) y al respecto sefiala: “De la
lectura de estas normas, se puede concluir que sl bien el articulo 45 de la Declsi6n
486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Palses Miembros efectuar dos o més
examenes de patentabllidad antes de tomar una decisién final, la Clrcular Unica al
reglamentar dicha norma limité dicha facultad a dos exdmenes de patentabllidad
méximo y condiciond el segundo a que el solicitante hublera efectuado
modificaciones al capltulo reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de
fondo.

“Asl entonces, aun bajo los lineamientos de la norma mas restrictiva a este
respecto, es decir, la circular Gnica, es claro que la misma fue viclada por su
Despacho al no expedir un segundo oficlo de fondo toda vez que con la respuesta
dada al primer oficio de fondo ml representada habla modificado tanto el capitulo
reivindicatorio como el capitulo descriptivo. Asl mismo se pagé la tasa
comrespondiente a modificacién de solicitudes en tramite.

“Por lo tanto, la expedicion de la Resolucién aqul Impugnada viol6 la circular Unica
y por consiguiente el articulo 45 de la Decision 488 al negarle a mi representada la
posibllidad de que se efectuara un segundo examen de patentabllidad sobre la
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nueva memoria descriptiva y el nuevo capltulo relvindicatorio cuyos resultados
fueran susceptibles de ser controvertidos a través de la respuesta a un segundo
oficio de fondo.” )

Continua el recurrents argumentando que: “Esta flagrante omisién de su
Despacho resulta especialmente violatoria de la legislacién aplicable al trémite de
las solicitudes de patente pues no solamente contraviene las normas
anteriomente cltadas sino que pasa por alto que el segundo examen de
patentabliidad no es una facultad de la Administracién sino un derecho del
solicitante que se deriva de lo sefalado 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 la legislacién naclonal
(Circular Unica y articulo 45 de la Decisién 486).

“Si bien el anterior argumento serfa suficiente para que se revoque la Resolucién
Impugnada, queremos igualmente llamar la atencién de su Despacho sobre ofro
hecho que demuestra la manera ain mas fragrante por qué un segundo oficio de
fondo resultaba Imperativo en el presente caso.

*Se debe tener en cuenta que el objetivo de lo preceptuado por el articulo 45 de la
Declsién 488 es el de dare la oportunidad al solicitante de discutir con la
Administraclén cualquier inquietud o duda que esta Gltima tenga con respecto a la
patentabllidad de la Invencién relvindicada y que este principio es el que
precisaments recoge la circular Unica al sefialar que si la materia relvindicada
cambia, esto es, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio, la Administracién
debe expedir un segundo oficlo de fondo.

“Por lo tanto, tanto el articulo 45 de la Decisién 486 como la Circular Unica estén
dirigidos a permitir una retroalimentacién entre el solicttante y la Adminlistracién de
manera tal que si como consecuencia de un estudio de patentabllidad el primero
modifica su solicitud se le otorgue la posiblidad de que el nuevo pllego
reivindicatorio tamblén sea estudiado y de que las conclusiones de dicho estudio
puedan ser nuevamente discutidas por el solicitante. Sin embargo, en el presente
caso esta posibilldad fue negada al solicitante porque a pesar de haber modificado
a solicitud no se expldié un segundo oficio de fondo y la Administracién decidis al
expedir la resolucién aqul Impugnada.®

“De acuerdo a lo anterior, la modificacién efectuada a la descripcion y al pllego
relvindicatorio por mi representada, un segundo examen de fondo debl6 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. .
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“Por otro lado, el numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica sefiala que la notificacién
deberd ir acompafiada de la relacibn de anterloridades que afecten la
patentabilidad de la misma. Sin embargo, su Despacho no citd ninguna
anterioridad en el tnico examen de patentabilidad expedido para este asunto, que
pudiera desvirtuar la patentabllidad de la presente invencién, solo menciona que
por la falta de claridad no se pudo realizar la bisqueda de anterloridades. Con
mayor razén su Despacho debié proferir un segundo examen de patentabllidad
para darle la oportunidad al solicitante de controvertir la supuesta falta de claridad
de la solicitud y no como se mencloné anteriormente restringir el derecho a la
defensa, al negar directamente la solicitud...”

Por otra parte, el recurrente argumenta la violacion del articulo 21 de la Declsién
4886 (trascrito) y al respecto sefiala: “Ese Despacho afirma que lo solicitado por la
presente Invencién, simplemente, hace otro (segundo) uso -de- aparatos
convencionales de un sistema de manipulacién de Informacién como se puede
constatar no solo con el contenido de la misma solicltud sinc tamblén con la

ayuda de Jas referencias cltadas en el Informe de busqueda.

"Como se cltd en la respuesta al Gnico examen de patentabilidad que profirié su
Despacho, No estoy de acuerdo con tal afirmacién, ya que el articulo 21 de la
Declislén 486 hace referencia a los segundos usos de productos y procedimientos
ya patentados. En el presente caso, no se demostrd que se encuentran
patentados o fueran objeto de una patente nl el soporte de grabacién, nl el aparato
nl tampoco el método de fabricaclén, por lo que no puede aplicarse de ninguna
manera la excepcion de patentabllidad del articulo 21 a la presente invencién.”

Continua el recurrente agregando: "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 oficlo anterior, en efacto el oficlo
No 3641, notificado por fljacién en lista el 22 de Marzo de 2007 de la solicitud
Colombiana con No 01 02407, clta lo siguiente con respecto a la excepcion de
patentabilidad consagrada en el articulo 21 de la Decisién 4886:

‘Se trata de no conceder nueva patente a un Invento, producto o procedimiento, al que
86 le ha encontrado nueva funcién, pero se treta exactamente del mismo producto o
procedimiento. Es decir, sl el compuesto, aparato, etc, 0 método ya esta dentro del
estado de la técnica, el hecho que se haya descublerio una nueva aplicacién para el
mismo compuesto, aparato, etc 0o método, implica que no es merecedor de nueva

patents'.

"Se tiene entonces de la lectura anterior, que la Interpratacién dada al articulo 21
de la Declsién 486 para la solicitud de patente No 01 02407 coincide con la
argumentacion dada en la respuesta al examen de fondo de la solicitud en estudio,
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en el que argumenté que el articulo 21 de la Declsién 486 hace referencla a los
segundos usos de productos y procedimientos ya patentados, y no como
ermdneamente se esté Interpretando por su Despacho en este asunto, en el que se
afima que lo solicitado hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales de
un sistema de manipulacién de informacién.”

“Como se citd anteriormente, en el presente caso, no aparece demostrado que se
encuentran patentados: el soporte de grabacién, aparato ¢ el método de
fabricacién, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera el articulo 21 a la
presente Invencidn.”

ContinGa el recurrente: “Ahora bien, con respecto a la afirmacién de su Despacho
en cuanto a que la soliclitud en estudio es un segundo uso de aparatos
convencionales, ml representada respetuosamente pregunta: 1. A qué aparatos
convencionales se reflere 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 ?

*Como puede observarse, su Despacho de manera muy general enuncié aparatos
convencionales, pero no presenta ningun sustento nl evidencla alguna para que ml
representada pudlera controvertir tal afirmacion.

“En el Gnico 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 contenldo de la misma solicitud sino también de las referencias

citadas en e| informe de bisqueda’.

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

“Respetuosamente considero que su Despacho no efectud un correcto estudio de
patentabilidad ya que de la forma tan ambigua e Imprecisa que efectla tales
afirmaclones de segundos usos, sin ni siqulera nombrar los aparatos
convenclonales nl las publicaciones, es casl imposible que mi representada pueda
argumentar al respecto.”

Respecto de la claridad de la solicitud argumenta el recurrente: "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 referencla a un soporte de grabacién, un aparato

Sede Centro: Camera 13 No. 27-00 Plsos 2, 5, 7y 10
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de grabacién y/o reproduccién y a un método de fabricacién del soporte de
grabaclén respectivamente, cada una de dichas reivindicaciones definidas por sus
caracteristicas de producto y de método.”

“Por otro lado, mi representada aflrma que las objeciones hechas por su Despacho
no son lo suficlente claras nl sustentadas, por lo que es dificll entrar a refutar las
misma. 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 informaclén.

‘Mi representada manlfiesta su total desacuerdo en cuanto a que las
reivindicaclones 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 son distintas a las segundas que se
relacionan con un aparato (dispositivo) de grabacién.”

Agrega el recurrente, “con respecto a que las reivindicaciones 1, 7 y sus
dependientes que se relacionan con un soporte de grabaclén y a un aparato de
grabacion y/o reproduccién o de producto, NO revisten una forma tangible, mi
representada no estd de acuerdo con tal aflrmacién ya que la pista de grabacion o
registro (recording track) esta presente en el producto (DVD gravable/reescribible),
el cual puede medirse y verse. Esto claramente comasponde a una caracteristica
estructural tangible.

*Por lo tanto, contrario a lo que afirma su Despacho, las relvindicaciones 1, 7 y sus
dependientes revisten una forma tangible, son claras y ademas cumplen con ios
requisitos para ser objeto de patente.”

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencloso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sldo planteadas
y las que aparezcan con motivo del recurso, en los sigulentes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Declsldn 486 expedida por la Comisién de la Comunidad
Andina establece que: "Los Palses Miembros otorgardn patentes para las
invenciones, sean de producto 0 de procedimiento en todos los campos de la
tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacién industrial”.

Por su parte, el articulo 21 de la Declisién 486 sefiala: "Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de [a técnica, de
conformidad con el articulo16 de la presente Declisién, no serén objeto de nueva
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patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al odglnalmen‘ie
comprendido por |la patente Inicial”.

El articulo 30 de la Decisién 486 establece: "Las reivindicaclones definirén la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y conclsas y
estar enteramente sustentadas por la descripclén. Las reivindicaciones podran ser
independientes 0 dependientes. Una relvindicacién serd independiente cuando
deflna la materla que se desea proteger sin referencla a otra relvindicaclén
anterior. Una relvindicacién serd dependiente cuando defina la materia que se
desea proteger refiiéndose a una relvindicacién anterior. Una reivindicacién que
se refiera a dos o més relvindicaclones anteriores se considerardé una
relvindicacién dependiente multiple”.

Finalmente, el numeral 1.2.3.3 de la Circula Unica sefiala: "Para los efectos
previstos en el articulo 45 de la Declsién 488, la Superintendencia notificard
solamente una vez al solicitante, Indicando los motivos por los cuales la invencién
no es patentabie o no cumple con alguno de los requisitos para su concesion. La
notificaclén deberé ir acompadfiada de la relacion de anterioridades que afecten la
patentabllidad de la misma, si es del caso. En caso de que el solicitante en su
respuesta al requerimiento, modifique el capltulo relvindicatorio o la descripcién de
la invencién que pretende proteger, la Superintendencla podré notificario
nuevamente y por una vez."

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente ias actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "una portadora de
grabaciéon que comprende una servo pista que indica una pista de informacién
propuesta para bloques de informacién de grabacion,...” (ver folio 28).

Mds especificamente, y seglin la descripcién de la solicitud, el objeto de la
solicitud consiste en suministrar una forma de codificar informacién en un soports,
relvindicado en la foorma de soporie de grabacién, aparato de grabacién y/o
reproduccién y método de fabricaclén del soporte de grabacion.

Por su parte, el nuevo capltulo reivindicatorio y sobre el cual se efectud el examen
definitivo de la solicitud, reclama: un soporte de grabaclén que comprende una
servo pista (4) que indica una pista de informacién (9) con el propésito de grabar
bloques de Informacién, relacionada en las reivindicaclones 1 a 6; un aparato de
grabacién y/o reproduccién que comprende medios de escritura y/o lectura de
bloques de Informacién (8) en un soporte de grabacién de acuerdo a la
reivindicacidn 1 que comprende una servo pista (4) que Indica una pista de
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informacién (9), relacionada en las relvindicaciones 7 a 12; y un método de
fabricacién de un soporte de grabacién de la relvindicacién 1, relacionado en la
relvindicacién 13." (Ver folio 113)

Para impugnar la decislén expuesta en la Resoluclén 9895 de 13 de abril de 2007,
el recurrente argumenta la violacidén del articulo 45 de la Decisién 486 y del
numeral 1.2.2.3. de la Clrcular Unica (Trascritos) concluyendo de la lectura de
estas normas que “sl blen el articulo 45 de la Decision 486 ordena a las Oficinas
de Patentes de los Paises Miembros efectuar dos o més exédmenes de
patentabilidad antes de tomar una decision final, la Circular Unica al reglamentar
dicha norma lmité dicha facultad a dos exdmenes de patentabllidad méximo y
condicloné el segundo a que el solicitante hublera efectuado modificaclones al
capltulo relvindicatorio en la respuesta dada al primer oficlo de fondo..."

Al respecto cabe sefialar, que la Circular Unica es un compendio de nommas
emitidas por la Superintendencla de Industria y Comerclo, cuyo aparte en comento
cormesponde al articulo 12 de la Resolucién No 0210 de 2001, que Reglamenta
parclaimente la Declsién 486 de 2000, y cuya aplicacién es obligatoria comoquiera
que se presume su legalidad hasta tanto no se Impugne esta.

Por 1o demés, esta Oficina no ha violado la disposiclén del articulo 45 de Ia
Declsion 486, pues ha cumplido con lo alll establecldo, como se verd. En efecto,
consagra esta disposicion: “Si la oficina nacional competente encontrara que la
Invencién no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en esta Declslén para la conceslén de la patents, lo notificard al
solicitante.” A este aparte se dio cabal cumplimiento por la Oficina, asi lo hizo, por
ejemplo, al notificar el 17 de noviembre de 2008, e! Oficlo 13211 con el fin de
brindarie la oportunidad al soliclitante ‘para que adecuara su solicitud (ver follos 76
a 80). Continda el citado articulo: “Cuando la oficina nacional competente
estimara gque gllo es nacesario para los fines del examen de patentabilidad, podré
notificar al solicitante dos o més veces conforme al pémafo precedente.”
(subrayado fuera de texto original). De lo anteror resulta que ia notificacién al
solicitante por dos o méas veces es una posibllidad que se le deja a la Oficina y
obedece a que como resultado del examen de fondo se proponga una
modificacién de la solicitud. En este caso, pese a la modificacién, esta Entidad no
estimé necesario notificar nuevamente al solicitante, por considerar que no era
conducente al andlisls de patentabllidad dado que a pesar de la respuesta
subsistian los impedimentos para la concesién de la patents, especiaimente
relacionados con la falta de claridad y concision.

De esta forma, no es una obligacién para la Oficina el notificar dos o més veces al
solicitante sino que es una facultad de la Administracién, es decir, esta determina
si lo considera convenlente a los fines del examen de patentabllidad.
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Considera el recurrente que “..., ain bajo los lineamientos de la norma méas
restrictiva a este respecto, es decir, la circular (nica, 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 oficlo de fondo mi representada habla modificado
tanto el capitulo relvindicatorio como el capitulo descriptivo. Asl mismo se pago la
tasa correspondiente a modificacion de solicitudes en trémite.”

Al respecto se recuerda que la Circular Unica sefiala: “...En caso de que el
solicitante en su respuesta al requerimiento, modifiqgue el capftulo reivindicatorio o
la descripcién de la invenclén que pretende proteger, la Superintendencia podré
notificario nuevamente y por una vez". Como se dijo, aiin en caso de modificacién
de la solicitud, se deja a la oficina la evaluacién de la posibliidad de un nuevo
requerimiento o notificacién. Si blen el solicitante, como respuesta al Oficlo 13211
reallzd unas modificaciones al capitulo relvindicatorio, también lo es (como se vera
méas adelante) que estas no son sustanciales, razén por la cual, esta Entidad no
considerd necesario reallzar una nueva notlificacién al solicltante.

A la luz de lo precedente, contrario a lo argumentado por el recurrente como
fundamentos para revocar la Resolucién Impugnada el articulo 45 de la Declsién
488 NO ordena realizar dos 0 mds notificaciones, NI la Circular Unica obliga a que
haya una segunda nofificacién, razones por las que NO hubo violacién alguna a la
normatividad Andina, ni al procedimiento que en ella se establece.

ContinGa el recurrente sefialando: “Si bien el anterior argumento serfa suficlente
para que se revoque la Resolucién impugnada, queremos igualmente llamar la
atenciéon de su Despacho sobre otro hacho que demuestra la manera alin mas
flagrante por qué un segundo oficio de fondo resultaba imperativo en el presents
caso. Se debe tener en cuenta que el objetivo de lo preceptuado por el articulo 45
de la Decisidn 486 es el de darle la oportunidad al solicitante de discutir con la
Administracién cualquier inquietud o duda que esta titima tenga con respecto a la
patentabllidad de la invencién reivindicada y que este principio es el que
precisamenta recoge la circular Gnica al sefialar que sl la materia relvindicada
cambia, esto es, se presenta un nuevo pliego relvindicatorio, la Administracién
debe expedir un segundo oficio de fondo.”

Al respecto se reltera que no es obligacidn de la Administracién reallzar una nueva
notificacién al solicitante, en caso de que se modifique el capitulo relvindicatorio o
la descripcién, pues la Decisién 488 al igual que la Circular Unica son claras al
sefialar que la Oficina naclonal (Superintendencla) podrd, si lo considera
necesario, notificar nuevamente al solicitante. Esta Entidad, una vez estudliado el
capltulo relvindicatorio allegado por el solicitante como respuesta al Oficio 13211,
considerd que los camblos efectuados a la solicitud no fueron sustanciales, razdn
por la cual no se estimd necesario reallzar una nueva notificacién.
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Por otra parte, el recurrente argumenta la violacién del articulo 21 de la Declsién
486 y al respecto sefiala: "Ese Despacho afirma que lo solicitado por la presente
invencion, simplemente, hace otro (segundo) uso -de- aparatos convencionales de
un sistema de manipulacion de informacién como se puede constatar no solo con
el contenido de la misma solicitud sino famblén con la ayuda de las
referenclas citadas en el Informe de btisqueda. Como se clt6 en la respuesta al
inico examen de patentabilidad que profirié su Despacho, No estoy de acuerdo
con tal afirmacién, ya que el articulo 21 de la Declslén 486 hace referencia a los
segundos usos de productos y procedimientos ya patentados. En el presente
caso, no se demostrd que se encuentran patentados o fueran objeto de una
patente nl el soporte de grabacién, ni el aparato nl tampoco el método de
fabricacién, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepclén de
patentabliidad del articulo 21 a la presente invencién...”

Al respecto, es preciso sefialar que si bien es posible controvertir los argumentos
expuestos por esta Oficina en la Resolucién impugnada, como en el Oficlo 13211,
también lo es que el ataque debe enfocarse a desvirtuar las objeciones planteadas
en estos, lo que ciertamente no se hace.

Respecto a la existencla de un segundo uso, cabe sefalar que las relvindicaciones
de la presente solicitud y para las cuales se pretende patents, simplemente tratan
de hacer otro (segundo) uso de aparatos convenclonales de un sistema de
manipulaciéon de informacién como se puede constatar tanto con el contenido de la
solicitud como en las referencias citadas en el Informe de bisqueda intemacional
(ver folios 26 y 27). E! contenido de la propla solicitud y las referencias cttadas en
el Informe de blsqueda interacional son el soporte de las objeclones realizadas
por esta Entidad.

En efecto, las figuras 5 y 6 (ver follo 23) ensefian aparatos para leer y grabar
informacién en discos Gpticos, formatear, comegir errores y reglas de codificacién
de canal, bien conocidos en la técnica (ver folio 11), por ejemplo el sistema CD
(disco compacto).

Finalmente, no puede olvidarse que son los conocimientos de una persona
normaimente versada en la materia los que llevan a establecer si, por ejemplo,
una invencion es obvia o se deriva evidentemente del estado de la técnica. Con
mayor razdn podria dicha persona versada en la materia saber sl se estdn
empleando elementos convenclonales en la elaboracién del producto reivindicado.

Liama la atencion del Despacho el recurrente al hecho de que "la Interpretacion
dada al articuio 21 en el presente caso, es totaimente contradictoria a la
Interpretacion dada por el mismo Despacho en otros asuntos y que nosotros
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adoptamos para dar respuesta al oficlo anterior, en efecto el oficio No 3841,
notificado por fijacién en lista el 22 de Marzo de 2007 de la solicitud Colomblana
con No 01 02407, cita lo sigulente con respecto a la excepclén de patentabllidad
consagrada en el articulo 21 de la Decision 488:

‘Se trata de no conceder nueva patente a un invento, producto o procedimiento, al que se
le ha encontrado nueva funcion, pero se traia exactamente del mismo producio o
procedimiento. Es declr, si el compuesto, aparato, etc, 0 método ya esta dentro del estado
de la técnica, el hecho que se haya descublerto una nueva aplicacién para el mismo
compuesto, aparato, etc 0 método, Implica que no es merecedor de nueva patente’...”

Al respecto cabe aclarar, que las patentes que se otorgan para las invenciones,
son de producto o de procedimiento, tal como o determina el articulo 14 de la
Decision 486, al sefialar que "Los Palses Miembros otorgarédn patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia...” de manera que no se incluyen los usos dentro del objeto de
proteccion de las patentes de invencion.

Por otro lado, el contexto en que se aplicd el articulo 21 en el expedients No 01
02407 es distinto, son campos diferentes y situaciones diferentes a la del presente
caso. No obstante, no se encuentra ninguna contradiccién entre los actuales
argumentos y los argumentos consignados en el Oficio 3641, de la solicitud
Colombiana 01 02407, traido a colaclén por el recurrente.

Al respecto, se encuentra que la reivindicacién 1 (ver folio 107) expresamente
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 (4) tiene una varlacion de un pardmetro fisico, cuya varlacién es
modulada para codificar Informacién del soporte de grabacién, y cuya servo
comprende... partes no moduladas... partes moduladas... caracterizado en que, la
pendlente de la variacldn es sustanclaimente continua en las transiciones entre las
partes moduladas y las no moduladas, dicha variaclon es sustanciaimente una
variacién senoldal y las transiciones estdn ubicadas a los minimos y/o méximos de
dicha variaclén senoldal®.

Una persona del oficio, normalmente versada en esta materia técnica, sabe que
las caracteristicas incluidas en esa reivindicacién son las de una sefial para grabar
informacién en un soporte 0 CD y NO el soporte en si, que es lo que se pretende
relvindicar, en la presente solicitud.

Adiclonaimente, sabe que con ayuda o USO de los aparatos Hustrados en las
figuras 5 y 6 (ver folio 23) para leer y grabar Informacién en discos Opticos,
formatear, cormegir ermores y reglas de codificaciéon de canal, blen conocldos en el
estado de la técnica (ver folio 11), por ejemplo el sistema CD, se graban los
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bloques de Informacién etc. como se relaclona en ella y en las restantes
reivindicaciones de la solicitud.

De alll es evidente que el objeto reivindicado hace USO de medios técnicos
convencionales (sefialados en el mismo capitulo descriptivo) y, adicionaimente,
son revelados por los documentos del informe de busqueda intemacional anexado
on la solicitud inicial por el solicitante.

A la luz de lo anterlor, no se encuentra en qué consiste la discrepancla entre la
actual posicion y la posicién contenida en el Oficilo 3641, perieneciente al
expediente 01 02407. Por lo demads, el memorialista no sustentd sus
afirmaclones, sino que se limitd a transcribir apartes del concepto que supone
concordante con sus opinlones.

Respecto de la claridad de la solicitud argumenta el recurrente: “Mi representada
estd en total desacuerdo con respecto a que las relvindicaclones 1, 7 y 13 se
relacionen a un mismo objeto. Dichas reivindicaciones son diferentes ya que las
relvindicaciones 1, 7, 13 hacen referencia a un soporte de grabacién, un aparato
de grabacién y/o reproduccién y a un método de fabricaclén del soporte de
grabacion respectivamente, cada una de dichas relvindicaciones definidas por sus
caracteristicas de producto y de método. Por otro lado, ml representada afirma
que las objeciones hechas por su Despacho no son lo suficiente claras ni
sustentadas, por lo que es dificli entrar a refutar las mismas. Por ejemplo, no se
entiende a qué se reflere su Despacho cuando enuncla que las reivindicaciones 2
a 6y 8 a 11 se desvian a las caracteristicas de la seflal usada para grabar
Informacién.”

Al respecto se reitera lo dicho en la resolucién impugnada (ver follo 122), en el
sentido que las nuevas reivindicaciones 1, 7 y 13 se redactaron como
independientes y separadas, se relacionan con un mismo objeto y difleren unas de
otras Unicamenie en el predmbulo, el cual varia al denomindrseles,
respectivamente, como “soporte de grabaclén”, “aparato de grabacién® y “método
de fabricacién®, una manera de codificar informaclén en un soporte, lo cual es
técnicamente Inadmisible.

Ahora blen, con solo afirmar que, “Dichas reivindicaclones son diferentes ya que
las relvindicaclones 1, 7, 13 hacen referencla 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 reivindicaclones definidas por
sus caracteristicas de producto y de método” no se demuestra que ellas den
cumplimiento a los requisitos de los articulos 14 y 30 de la Decisién 488, es declr,
no se comprueba que satisfagan los requisitos de novedad, nivel Inventivo y
aplicacion industrial, como tampoco que sean claras y concisas como se requiere.
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Como se menciond anteriormente, la relvindicacién 1 (ver folio 107) pretende
proteger: “Un soporte de grabacién que comprende una servo pista (4) que indica
una pista de informacién (0) con el propésito de grabar bloques de
Informaclién, cuya servo plsta (4) tiene una variacién de un pardmetro fisico, cuya
varfacién es modulada para codificar Informacién del soporte de grabacién, y
cuya servo comprende: partes no moduladas... partes moduladas... caracterizado
en que, la pendiente de la variaclébn es sustanclaimente continua en las
transiclones entre las partes moduladas y las partes no moduladas, la variacién es
sustanciaimente una variacién senoidal y las transiciones estdn ubicadas en los
minimos y/o méximos de dicha variacién senoldal” (resaltados fuera de texto).

La relvindicacion 7 sefiala: “Un aparato de grabacién y/o reproduccién que
comprende medios de escritura y/o lectura de bioques de Informacién en una pista
de informacidn (8) en un soporte de grabacién de acuerdo a Ia relvindicacién 1 que
comprende una servo pista (4) que Indica la pista reinformacién (9), dicho aparato
comprende medios para explotacién de la servo pista (4) y medios de
desmodulacién para recuperar la Informacién del soporte de grabacldn a partir de
una sefial generada por una variacién de un paréametro fisico del servo pista, cuya
servo pista comprende... una pista... variacién senoidal... y las transiclones entre
las partes moduladas y las no moduladas en las cuales la pendiente de la
varlaclén es sustanclalmente continua, la variacién es sustanclaimente una

variacion senoidal y | nsiciones se ubl a la minima y médxima de dic
variacién senoidal, y los medios de deteccidn (50) so para detectar el comlenzo a

dicha minima y/o méxima" (ver folios 108 y 109) (subrayas fuera de texto).

Por su parte la relvindicacién 13 sefala: “Un método de fabricacién del soporte de
grabacion de la relvindicacién 1, en el cual el soporte de grabacion...
caracterizado porque: se provee las transiciones entre las partes moduladas y las
no moduladas para mantener la pendiente de la varlacién sustanciaimente
continua, la varlacién es sustanciaimente una varjacién senoidal’. (subrayas fuera
de texto)

Asl las cosas, al comparar el contenido de esas reivindicaciones salta a la vista
Que repiten una y otra vez la forma de grabar informacién en un soporte o CD, y
NO se relaclona la composicién del aparato de grabacién o una funcién entre sus
componentes creada por el solicitante, ni ios pasos del “método de fabricacién”
sino que la reclamacién relaclona es la manipulacién de una sefial para codificar
informacién en el soporte de grabacion.

Por otro lado, resulta complétamente desacertado aflmar que las reivindicaciones
de la presente solicitud se allanan a la definicién de producto y procedimiento, por
las siguientes razones.
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Tal como se sostuvo en la Resoluclén, de acuerdo con la norma y jurisprudencia
aplicables, 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 la estructura; por otra parte, las reivindicaclones de
procedimiento deben definifc mediante una secuencia de etapas (pasos) que
conduzcan & la fabricacion de un producto.

A partir de lo anterior y del contenido de las reivindicaclones 1, 7 y 13, en la
resolucion impugnada se explicé que las caracteristicas incluidas en ellas son de
una sefial para grabar informacién y NO caracteristicas técnicas que revistan una
forma tangible, ni mucho menos caracteristicas técnicas de una estructura o de
funcién entre los componentes de una estructura. Tamblén se explicd que para
que un producto revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que
$e sepa como 8o ejecuta o fabrica el producto, pero no de qué forma se usa o se
puede usar uno o mas de los componentes del producto, total o parcialmente, para
obtener un resultado o efecto del uso, como grabar informacién en un soporte.

Adicionaimente, en la resolucién recurrida se aclard que las referenclas a ia
primera relvindicacién, agregadas en las reivindicaclones 7 y 13, ademas de no
ser permitidas debido a que no aclaran nada sino que por el contrario crean mayor
confusién, al solapar el supuesto método de fabricacién con el soporte para grabar
informacidn, no solucionan las objeciones trasladadas en el Oficlo, puesto que no
ensefian una forma tangible de realizacién, ni una secuencia de operaciones para
fabricar un producto, sino la forma de usar una sefial para grabar Informacién.

Por otra parte, agregar el contenido de la relvindicacién 2 a la 1 y el de la
reivindicacion 8 a la 7, en NADA modifica las objeclones planteadas. Lo anterlor,
teniendo en cuenta que el producto que relaclonan las reivindicaclones 1 a 12 NO
revisten forma tangible debide a que ellas se redactaron en términos de una forma
0 manera de procesar una seflal para grabar Informacién en un soporte y no
mediante las caracteristicas de estructura o de funclén que definleran una solucién
a un problema técnico.

Finaimente, la reivindicacién 13 NO define una secuencia de etapas (pasos) que
conduzcan a la fabricacién de un producto, sino que reitera el modo en que se
procesa la sefial para grabar Informacién en un soporte, relacionado en la
reivindicacién 1, nada de io cual es siquiera discutido por el recurrente.

Por su parte, se reitera que las relvindicaciones 2 a 6 se salen del &mblto de la
solictud, tenlendo en cuenta que las mismas no aclaran o delimitan una
caracteristica de un soporte, sino que se desvian a las caracteristicas de la sefial
usada para grabar Informacion,
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La relvindicacién 2, por su parte, reclama: "El soporte de grabacién de acuerdo
con la reivindicacion 1, caracterizado en que |a_primera parte de las partes
moduladas comprende una variaclén a una frecuencia de transicion...” (ver follo
107), 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 relvindicaciones objetadas. -

Por lo anteriormente expuesto, se reltera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad, en primer lugar los de claridad y
unidad de Invencién; en consecuencla, no se halla mérito para revocar la declsién
Impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conflrmar la decisién contenida en la Resolucién 9895 de
13 de abril de 2007, por medio de la cual se negé una patents de Invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalments el contenido de la presente
resolucién al doctor Emilio Ferrero, en su calldad de apoderado de la sociedad
KONINKLIKE PHILIPS ELECTRINICS N.V., o a quien haga sus veces,
entregéndole copla de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada la via gubemnativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C.,alos 31 J0., 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

VA

Doctor

Emilio Ferrero

Carrera 4* No 72 — 35, piso 5°
Bogotd D. C. o
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