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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® K1 961.9,
Por la cual se niega una patente de’invencion - -
Rad. N° PCT/04-033092 ;
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

+
PRIMERO: Que mediante escrito radlcado en esta Superintendencia el 7 de abril
de 2004, bajo el nimero 04 - 033092, entré a fase nacional la solicitud de patente
de invencidon titulada: "RECONOCIMIENTO DE OBJETO OCULTO", gue
corresponde a la solicitud mternacmnal PCT/U802128351 del 6 de septiembre de
2002. ‘
SEGUNDO: Que el solicitante INTERGRAPH HARDWARE TECHNOLOGIES
COMPANY, mediante escrito radlcadolel 7 de mayo de 2007, informé la cesién de
derechos respecto de la presente solicitud de patente, del solicitante
INTERGRAPH HARDWARE TECHNOLOGIES COMPANY, a INTERGRAPH
SOFTWARE TECHNOLOGIES COMPANY eI cual reline los requisitos legales.

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

CUARTO: Que realizado el examen de patentabmdad se encontré que la
invencion no cumple con los requnsntos establecidos. En consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto en el art|culo 45 de la Decisidén 486 de la Comisidn de
la Comunidad Andina, se requirié en tres oportunidades al peticionario para que se
pronunciara sobre las objeciones efectuadas a Ia solicitud.

'QUINTO Que el solicitante mediante escrltos radlcados el 29 de enero de 2008, el

10 de octubre del mismo afio, y el 25 de febrero de 2009, atendid oportunamente a
los requerimientos formulados y presenté aclaraciones. Finalmente, se allegd
nuevo capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establec:das
en el articulo 34 de la mencionada Dec:s:on 486.

SEXTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por
la Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién
industrial”.

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en el folio 246, ademas de
reclamar materia que no se considera una invencién, no cumplen con el requisito
de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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1. Objeto de la invencion

a_ El objeto de la solicitud consiste en un inétodo y un sistema para visualizar objetos
CA TR que son obstruidos por otros objetos.

El nuevo pliego reivindicatorio, reclama un S|stema para detectar un primer objeto
oculto por un segundo objeto, relacionado en las reivindicaciones 1 a 8.

2, No es una invencion

| . | - .
Sefala el articulo 15, en sus literales e) y f) respectivamente, que no se considera
invencién, “e) los programas de ordenadores o el soporte légico, como tales; v, f)

las formas de presentar informacion”. i

Sea lo primero sefalar, que un soporte légico como tal o software, segun la
Decisién 351 de 1993 (6 régimen com(n sobre derecho de autor y derechos
conexes), es considerado como la Expresron de un conjunto de instrucciones
mediante: palabras, codigos, planes o en Mcualqwer otra forma que, al ser
incorporadas en un dispositivo de Iectura automatlzada es capaz de hacer que un
ordenador -un aparato electrénico o sm‘ular capaz de elaborar informaciones-,
ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de
ordenador comprende también la docurlnentamon técnica y los manuales de uso”.
En el presente caso, y de acuerdo con lo anterior, el sistema reclamado en las
reivindicaciones 1 a 8, consiste en una aplicacién ejecutada por un computador,
Dicho sistema esta conformado por los sngwentes elementos:

+

o W‘!'m;r'wmﬂ—'ww'.‘c O ‘JWTJ—W'-'W R ach
v - " M B T ol . .

- Una camara. j

- Un procesador. |

Un filtro en comunicacién electronlca con el procesador.

Un amplificador en comunicacion eléctrica con el procesador.

Asi las cosas, dichas reivindicaciones' definen un sistema de procesamiento de
datos conformado por elementos que no tienen caracter técnico, dado que son el
producto de la ejecucion de software, tal como se presenta en la descripcion
realizada por el solicitante, donde expresamente se refiere al objeto de la presente
solicitud como un producto de programa de computador; en los siguientes
terminos: “La metodologia como se describié también puede ser creada en un
producto de programa de computador para uso con un computador en donde el
producto de programa de computador contlene cédigo de computador sobre este”.
(Descripcion pag. 5, folio 68)

" i . ) .

Lo anterior es evidente al ver la naturaleza de los elementos caracteristicos del
sistema, tales como el filtro de datos y eI amplificador:

‘ Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
L 2 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 5870000 Fax: 5870284.
Linea 9800-910165 Call Center 6513240. Bogota D.C.
< Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
' Bogota D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucioNNe B 1861 9
Por la cual se niega una patente de invéncion ~ -

Rad. N° PCT/04-033092

“El sistema incluye ademas un procesador para recibir la imagen digital y
procesar |la imagen digital para filtrar los segundos datos de objeto e
incrementar los valores de los primeros datos de objeto hasta que sea
visiblemente exhibible”. (Descripcién pag. 5, folio 68)

De lo anterior es claro, que tanto el filtro como el amplificador reclamados en la
reivindicacion 1, son programas de procesamiento de datos implementados en el
procesador, lo que evidentemente es soporte légico como tal, por lo que la materia
reclamada no se considera una invencién. Igual situacion ocurre con el convertidor
reclamado en la reivindicacién 4, ya que este convertidor también se refiere a una
aplicacion implementada en el procesador.

Al respecto, es preciso ratificar que la materia consistente en la aplicacion de
programas de computo en un procesador, es soporte ldgico como tal, por lo cual
no tiene caracter técnico. Es muy diferente un aparato que utilice software (tal vez
en su etapa de manufactura o en algin proceso de funcionamiento), que un
sistema basado exclusivamente en la aplicacion de un software, tal como el
sistema de reconocimiento que se desea proteger.

Por su parte, las reivindicaciones 3, 7 y 8 se refieren a la informacion contenida en
datos o sefiales. Es decir, el solicitante esta caracterizando su objeto por medio de
la informacidén contenida en unos datos, lo cual tampoco se considera una
invencion, en atencion a lo dispuesto por el articulo 15 f) de la Decisién 486,
debido a que se trata de presentacion de informacién.

De acuerdo a lo anterior, el objeto de la presente solicitud referido a aplicaciones
de programas de computador, asi como a presentacién de informacion, no puede
ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f) del
articulo 15 de la Decisidn 486.

3. Determinacion del estado de la técnica
3.1. Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de septiembre de 2001,
que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US
60/318.164 del 7 de septiembre de 2001.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, segun obra en
los folios 248 y 249 del expediente en estudio.

3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontro el
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F
siguiente documento anterior a la fecha de la presentacion de la solicitud en
estudio y.relacionado con la materia reclamada
I
No. Documento .~ Titulo Fecha de
; publicacion
Time: resolved diffusion

|
D1 US 6108576 tomographlc 2D and 3D
imaging in highly scattering 2000-08-22
turbid media
_ B
4. Novedad ' !

El artlculo 16 de la Decision 486 senala lo siguiente: “Una invencion se
considerara nueva cuando no esta comprend|da en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo o que haya sido accesible al pablico por
una descnpcron escrita u oral, utulrzacnon comermahzacuon 0 cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacién de la solnmtud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida”. |

i
Por su parte, el Tribunal Andino de Justncna respecto al requisito de novedad ha
2 sefialado lo siguiente: E

!
“El requisito de novedad exige que la mvencnén no esté comprendida en el estado de
la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnoldgicos accesibles al
publico antes de la fecha de presentacion de la solzcrtud de patente o, en su caso, de

T Pen A:-

2O la prioridad reconocida.

i ;

" Para la aplicacion de este concepto, es importante que el estudio del estado de la
tecnlca esté basado en las c:aractenstlcas o] cond|C|ones innovadoras del invento.

%’7» En este sentido, el "estado de la técnica esta constituido por todo lo que antes de la

fecha de presentacién de ia solicitud [se ha hecho accesible al publico por una
descrlpcmn escrita u oral, por una utilizacién'o por cualqmer otro medio, en cualquier
~ lugar del mundo’. Todo ello, desde Iuego consuderando las excepciones previstas en
; el articulo 3 de la Decision 344, |

E
En otras palabras, para que una invencién ‘sea novedosa se requiere que no esté
comprendida en el estado de la técnnca es’ decir, que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o 'de la prlorldad reconocida, ni la innovacién ni
los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al
publico, entendiendo que la difusion de la informacién que se menciona debe ser
detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa
informacién a fin de explotar la invencion™

1 Proceso 156 IP 2006
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3

z
En el presente caso, el objeto de la solicitud carece de novedad, porque se trata
de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

Cabe aclarar, que para el examen de novedad solo se tuvieron en cuenta los
componentes del sistema que t|enen caracter técnico. Asi las cosas, no se
tuvieron en cuenta las caracteristicas no tecnlcas tales como el filtro de datos, el
amplificador y el convertidor, temendo ien cuenta que tales caracteristicas
corresponden al resultado de la rmplementacmn de programas de cémputo en un
sistema de procesamiento. !

|
La presente solicitud, reclama un S|stema para detectar un primer objeto oculto por
un segundo objeto, con las siguientes caracterlshcas técnicas:
. ) W I
- Una camara para tomar una lmagen d|g|tal
- Un procesador |
- Un dispositivo de exhibicién E

P 4

La anterioridad D1, se refiere a una tecmca ‘para encontrar objetos inmersos en
medios de alta dispersion. El sistema comprende los siguientes elementos:

e

2.

- Detectores de luz tal como camaras CCD o camaras infrarrojas (col. 4 lineas 7
a 13)

- Un computador para el procesamiento de datos (Fig. 10a)

Un dispositivo de exhibicidén de |magenes (col. 14, lineas 1 a 9) tal como la
pantalla de un computador (Fig. 10a)

Como, se puede ohservar, el sustema reclamado se encuentra divulgado en el
estado de (a técnica, E
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que la solicitud no presenta ningun
elemento técnico nuevo con relacién| al estado del arte, motivo por el cual la
solicitud no tiene novedad y no cumple con:lo establecido en el articulo 16 de la
Decision.

o D g TR T R T ER AR R LT AR
1

i
t

5. Sobre la respuesta del solicitante i
5.1. Nuevo capitulo reivindicatorio

Como respuesta al Oficio No. 14999 del 28 de noviembre del 2008, el solicitante
presentd. ocho nuevas rewmdlcacmnes sin embargo, estas relvmdlcamoneS son
exactamente iguales a las remndtcacuones radicadas antericrmente el 10 de
Octubre del 2008, contenidas en el follo 227.
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Asi las cosas, el capitulo enviado como respuesta no solventa las objeciones
planteadas en el mencionado oficio, por cuanto se tratan de las mismas
reivindicaciones.

5.2. No es una invencion

Argumenta el solicitante, que “el amplificador incrementa los valores de los datos
del primer objeto”, sobre lo cual cabe decir que el incrementar valores es un efecto
del uso del amplificador, lo cual no es una caracteristica técnica valida para definir
un objeto de patente.

El solicitante manifiesta, que “segin la opinion de su Despacho, las
reivindicaciones 3, 7 y 8 relacionan formas de presentacion de informacién. Sin
embargo, mi representada quiere manifestar que estas reivindicaciones no se
retacionan de forma directa a la forma en que los datos son expuestos. Por el
contrario, estan dando una mayor definicion a como se encuentran configurados el
filtro y el amplificador”.

Al respecto cabe reiterar, que el solicitante no realizé las modificaciones sugeridas
al capitulo reivindicatorio, por lo cual no se solventaron las observaciones
realizadas en el Oficio No. 14999 de 2008.

Adicionalmente, ias reivindicaciones mencionadas se refieren efectivamente a una
forma de presentar informacién. Como ejemplo de io anterior, la reivindicacién 3
establece: “El sistema de acuerdo con la reivindicacion 1 CARACTERIZADO
PORQUE los datos del primer objeto y del segundo objeto contienen informacién
de color” (subrayado fuera de texto original).

De lo anterior es claro, que la materia reclamada se trata de formas de presentar
informacion, toda vez que se esta definiendo el sistema por medio de datos y la
informacion de color contenida en dichos datos, lo cual hace que la materia
reclamada no se considere invencién, en virtud del articulo 15, literal f), de la
Decision 486. '

Por su parte, considera el solicitante que “los criterios de programa de ordenador,
como excepcion de patentabilidad, NO resultan aplicables al presente caso”.

Durante el presente tramite de solicitud de patente de invencion, se ha
demostrado claramente que la materia reclamada por el solicitante se refiere a un
producto de programa de computador, para ser mas precisos, elementos tales
como el amplificador, el filtro de datos, el convertidor, son elementos programados
en un procesador, tal como lo expresa el solicitante en la pagina 5 de la
descripcion. En vista de lo anterior, se ha encontrado que el objeto reclamado por
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el solicitante (el reconocimiento de objetos ocultos) es procesamiento légico, y no
simplemente un sistema que hace uso de software.

Agrega el solicitante, que, “teniendo en cuenta que lo que se esta reivindicando en
la presente solicitud es un sistema empleado para la identificacién de una imagen
y no la imagen como tal, se puede concluir que la invencién de mi representada no
se relaciona con formas de presentar informacién y por ende, la misma no se
excepciona de patentabilidad”.

Al respecto cabe aclarar, que lo que se ha objetado es |la forma de caracterizar el
objeto de la solicitud, pues a pesar de que el pliego diga que se reclama un
sistema, las caracteristicas definidas en las reivindicaciones reclaman informacién
de color (reivindicacion 4), un histograma de datos (reivindicacion 7) y el contraste
de datos (reivindicacién 8). Como se puede ver, las reivindicaciones anteriores
estan caracterizando al objeto de la solicitud por medic de presentacion de
informacion, lo cual no es patentable, al no ser elementos que se consideren
invencion, acorde al articulo 15 de la Decision 486.

Argumenta el solicitante, que en la solicitud “no se esta reivindicando un conjunto
de instrucciones mediante cédigos, algoritmos o palabras necesario (sic) para
obtener un resultado sino un sistema que proporciona un claro efecto técnico”.

Tal como se ha presentado en el pliego reivindicatorio, el sistema al que se refiere
el solicitante consiste simplemente en un procesador y una camara, donde el
programa implementado en el procesador es el que ejecuta el reconocimiento del
objeto oculto, ya que el filtro, el amplificador, el convertidor, etc., son elementos
pertenecientes a la programacién del procesador. Asi las cosas, se observa que el
resultado reclamado por el solicitante no tiene caracter técnico, toda vez que tal
resultado es producto del procesamiento de datos, lo cual es evidente, no solo por
los elementos de caracter no técnico reclamados en la reivindicacion 1, sino
también por el procesamiento de datos especificado en las reivindicaciones 2 a 8.

En este punto cabe senalar, que el solicitante también afirma que “no todas las
invenciones que involucren software estan excluidas de patentabilidad”.

Al respecto cabe aclarar, que el estudio de un procedimiento o un producto que
involucre software se realiza sobre los componentes esenciales del producto o
procedimiento, por lo cual generalmente se excluye al software del examen, dado
que el componente esencial es el medio de procesamiento y no el software que se
gjecuta sobre este medio. En el presente caso, no se trata simplemente de una
caracteristica del producto, sino del objeto como tal, de manera que el sistema
reclamado consiste en el software que se ejecuta en el procesador, mas no en la
configuracion eléctrica o fisica de los componentes, lo cual hace que la materia
reclamada caiga dentro del ambito del articulo 15 de la Decision 486.
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Por su parte, solicitante trae como referente a las invenciones implementadas por
computador o “computer-related mventlos ‘a lo cual cabe recordarle, que la
Decisioén’'486 de 2000 no concibe la protecmon de este tipo de invenciones via
patente de invencién.
Asi mismo, se ha objetado la patentabllldad del objeto solicitado de acuerdo a la
normatividad aplicable. Lo

i
5.3. Sobre el analisis de patc-:'ntabi!idadi
El solicitante argumenta que “la nueva | ew|nd|cac10n 1 requiere un procesador que
reciba Ios datos representativos 'del pnmer 'y segundo objeto que le envia la
camara. 'Luego, un filtro filtra los' datos representatlvos del segundo objeto y un
ampllflcador incrementa los valores de los| datos del primer objeto hasta que este
primer objeto sea visiblemente expuesto sin embargo, como se dijo
anteriormente, el solicitante no cambio Ias reivindicaciones, por lo cual la
respuesta por el enviada no solventa Ias objec:|ones planteadas en el Oficio No.
14999 de 2008. E
Argumenta el solicitante, que “D1 no elansena*lo sugiere en ninguna parte un filtro
que filtre los datos del segundo objeto y un. ampllflcador que amplifique los datos
del primer objeto. Por el contrario, iD1 ensena la iluminacion de una ‘alta
dispersién en un medio turbio’ que presenta un objeto oculto (ver columna 3,
lineas 55-61). La dispersion de la luz que VIene de un medio turbio se detecta por
una pluralldad de camaras (ver columna 44 I|neas 1-6). Luego la luz emergente es
amplificada y se determina su |nten3|dad (ver columna 3, lineas 62-65). Los
valores ‘de la intensidad para la luz emergente son utilizados en un “algoritmo
inverso-de reconstruccion’, el cual reconstruye el objeto oculto en el medio turbio
(ver columna 3, lineas 26- 34) !

.
Cabe reiterar, que los elementos taleé como el filtro y el amplificador no tienen
caracter: técnico y por ende no defi nen un objeto patentable. Adicionalmente, el
documento D1 menciona un algontmo de reconstruccion ejecutado en un
computador de procesamiento de datos esto,es exactamente lo mismo que hace
el procesador de la presente so||C|tud ejecuta un aigoritmo de reconstrucciéon

' representado en un programa para un f|1tro de datos y un programa para un

amplificador de datos.

Por otra"-parte, el solicitante argumenta que “el documento D1 no hace una
diferencia entre los datos del primer y del segundo objeto como si lo requiere la
invencion de mi representada, la anterioridad, simplemente utiliza todos los datos
para obtener una imagen. Por lo anterlor el pnnC|p|o del documento D1 se basa
en ‘el principio fisico y matematico que goblerna la propagacién de fotones en un
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medio turbio’ (ver columna 3, lineas 20-23). En contraste, la presente solicitud se
basa en la diferencia entre los datos del primer y segundo objeto”.

De lo anterior se puede ver que el solicitante esta utilizando los datos de imagen
para definir al objeto de su solicitud, lo cual no es procedente, debido a que ni el
procesamiento de datos ni la informacion almacenada en los datos son
patentables.

De otro lado, el solicitante trae a colacion el articulo 27 del Cédigo Civil, y al
respecto afirma, que “tratandose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es
dable a las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un
caso concreto. En el presente caso, consideramos que las normas comunitarias
bajo estudio son suficientemente claras y por ende no son susceptibles de
interpretacion alguna...si 1o reivindicado en la solicitud de patente no son
‘programas de ordenadores, como tales o formas de presentar informacion’, la
misma no podra ser negada con fundamentos en estas normas juridicas. Por lo
tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier apreciacién
personal y/o de los criterios de patentabilidad que regulan el tema en el pasado, si
una invencidon no es simplemente un programa de ordenador, no se encuentra
incursa en estas excepciones de patentabilidad”.

Al respecto, cabe sefalar que tal como se ha demostrado en el desarrollo de la
presente Resolucion, asi como durante el presente tramite, la solicitud se refiere a
programas de ordenador y a formas de presentar informacion. Lo anterior, en
virtud del articulo 15, literales e) y f) de la Decision 486, y basados en la definicién
de soporte légico como tal o software que trae la Decision 351 de 1993. Asi las
cosas, es clara la existencia de elementos correspondientes a programa de
ordenador y a formas de presentar informacién.

Finalmente, cabe sefalar que el solicitante en su respuesta se sustenta en el
Manual Andino de Patentes el cual, como se ha dicho en repetidas ocasiones, no
es un marco normativo de referencia para el estudio y andlisis de patentabilidad de
una solicitud en tramite, como quiera que se trata de una guia practica para la
realizacién del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los
examinadores de las oficinas nacionales de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina. Es decir, las sugerencias del Manual Andino de Patentes no constituyen
normatividad vinculante para la valoracién de dichas solicitudes. Por lo demas, la
regulacion obligante en materia de propiedad industrial en Colombia es la Decision
486 de 2000 de la Comisidon de la Comunidad Andina y sus disposiciones
complementarias.

Adicionalmente, el solicitante trae a colacion los documentos “The Guidelines For
Examination In The European Patent Office” y el “Manual del Inventor editado por
su Despacho”, a lo cual cabe reiterar que son simples guias para los
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examinadores y el inventor respectivamente, y no constituyen normatividad
vinculante.

En conclusidn, se puede decir que los argumentos presentados por el solicitante
no desvirtuan las objeciones antes planteadas por la Oficina, por tanto se ratifica
que la presente solicitud de patente, ademas de no considerarse una invencion
segun el articulo 15, literales e) y f) de la Decision 486, no cumple con el requisito
de novedad exigido en el articulo 16 de la Decision 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacién
denominada:; “RECONOCIMIENTO DE OBJETO OCULTO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimente al doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderado de |[a sociedad INTERGRAPH SOFTWARE
TECHNOLOGIES COMPANY, o a quien haga sus veces, el contenido de la
presente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio
al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dadaen Bogota D.C.,alos ] 6 ABR 2010

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRI 0

g Clequ?c

MARIA TERESAPINED

ENAVENTURA

Daoctor

EMILIO FERRERO
Carrera4® No. 72-35
Bogota D.C.
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