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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
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Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° 05 —- 79338

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de agosto
de 2005, bajo el numero 05079338, se presento la solicitud de patente de invencion
titulada: “SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICION DE DATOS PARA
SENSORES DE FIBRA OPTICA", contenida en el expediente de la referencia.

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencidn
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de ta Comunidad
Andina, se requiri¢ al peticionario para gue se pronunciara scbre las objeciones
efectuadas a la solicitud. '

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 15 de diciembre de 2008 el solicitante
atendié oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones.
Adicionalmente, allegd nuevas figuras y reivindicaciones, las cuales se ajustan a las
prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada Decisién 486.

QUINTO: 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
gue sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 16, contenidas en los folios 135 a 137
del expediente en estudio se tratan de usos y no cumplen con el requisito de claridad.
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

LLa presente solicitud de patente de invencién consiste en suministrar una técnica de
medida y adquisicion de datos con sensores de fibra optica, reivindicada en la forma
de sistema para la medicion y adquisicion de datos.

Las reivindicaciones se refieren a un sistema para la medicion y adquisicion de datos
de superficie para sensores de fibra éptica que contienen redes de Bragg de fibra.
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2. No se cumple con el articulo 28

El articulo 28 de la Decision 486 consagra que “la descripcion debera divulgar la
invencidn de manera suficientemente clara y completa para su comprensiéon y para que
una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.”

Sin embargo, la descripcion realizada por el solicitante no permite identificar una
forma de ejecucién clara y completa de la mejora considerada patentable porque
dicha descripcion se limita a mencionar algunos componentes incluidos en ias figuras
junto con el uso y/o el procesamiento de la sefnal o datos, sin que sea posible
determinar como dicha mejora puede ser ejecutada o fabricada.

Al respecte es preciso recordar que la descripcion debe suministrar informacion
suficientemente clara para que un técnico de nivel medio pueda ejecutar (fabricar) la
invencion. Esos requisitos se ubican en el plano tecnologico, pues permiten valorar el
aporte de la invencion y verificar si con los medios reivindicados se logra alcanzar el
resultado declarado.

En el traslado de fondo se le explicd al solicitante que para cumplir con el requisito
legal es necesario que la descripcion contenga la receta para ejecutar o fabricar el
producto que se reivindica {en este caso el sistema). En consecuencia, describir el
procesamiento de una sefial con medios técnicos no sirve de fundamento para
reivindicar dichos medios técnicos.

Por los motivos expuestos, la descripcién presentada no cumple con el requisito de
claridad consignado en el articulo 28 de la Decision 486.

3. No se cumple el articulo 30

El articulo 30 de la Decision 486 sefiala que “las reivindicaciones definiran la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion.”

Cabe senalar, que la claridad de un capitulo reivindicatorio es indispensable para
definir el objeto susceptible de proteccién, necesario para la bisqueda de posibles
antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia, sostiene que:

(...} las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a
que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea
patentar, razones por las cuales éstas debeh ser suficientemente claras y concisas.
Su fundamento radica pues en la descripcion respectiva, de forma tal que el alcance
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de la reivindicacidn corresponda y se justifique con el contenido de aquella™.'

Al respecto es posible cbservar que, la reivindicacion 1 del nuevo pliego es indefinida
porque no es posible determinar la mejora aportada por el solicitante al estado del
arte, tampoco es clara porque pretende definir un producto mediante una secuencia
de procesamiento de seial (es decir, se acerca mas a un procedimiento), situacién
inadmisible, porque consiste en redactar la reivindicacion de un producto mediante
las caracteristicas de un procedimiento. De otra parte, enumerar la combinacion de
algunos componentes técnicos junto con su uso en el procesamiento de sefial, no
tiene sustento descriptivo, porque no se divulga la forma de ejecutar o fabricar ei
sistema, ya que relacionar una secuencia de procesamiento de una sefal por el uso
de medios técnicos no sirve de fundamento para reivindicar dichos medios técnicos,
y parece ser la iteracion de algunos apartes de la descripcién, mas no la definicion de ,
una solucion técnica nueva.

La reivindicacién 2 no tiene enlace logico con la independiente debido a que no
aclara o delimita una caracteristica de estructura o funcién sino que se refiere a un
efecto de la secuencia del procesamiento de sefal.

Las reivindicaciones 3 y 4 tampoco tienen enlace légico con la independiente y se
salen del tema porque no aclaran o delimitan una caracteristica de estructura o de
funcién incluida en aquella, sino que se refieren a espectros idénticos, a magnitudes
fisicas, etc.

Las reivindicaciones 5 a 7 no contienen una caracteristica patentable por referirse a
un uso.

Finalmente, las reivindicaciones 8 a 16 no delimitan ni aclaran caracteristicas
patentables del productc que se quiere proteger porque hacen referencia al
procesamiento de la sefial o caracteristicas de ella.

Por esto, es poesible concluir validamente que las reivindicaciones sefialadas no
cumplen con lo prescrito por el articulo 30 de la Decision 486.

4, Reivindicaciones relativas a un uso

En el articulo 14 de la Decisién 486, se establece que “los Paises Miembros
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 aplicacion industrial.”

1 Proceso 197 IP 2007
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En virtud de lo expuesto, el uso no es patentable, toda vez que la norma establece
como ambito de patentabilidad “las invenciones sean de producto o de
procedimiento...”, campo dentro del cual no aparecen sefalados los usos.

De otro lado, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido por las
caracteristicas de su estructura o por las caracteristicas funcionales entre los
componentes de una estructura. A su vez, un procedimiento (método) debe ser
definido mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacion
de un producto.

A la luz de lo expuesto y considerando que la reivindicacién 1 y sus dependientes se
refieren a un “sistema para la medicién y adquisicion de datos de superficie para
sensores de fibra Optica con redes de Bragg”, es evidente que dichas reivindicaciones
no revisten forma tangible, porque se redactaron en términos de enumeracion de
unos componentes junto con los usos y/o efectos del uso de medios técnicos en el
procesamiento de sefales y no se definieron mediante caracteristicas de estructura o
de funcién entre los componentes de la estructura.

Adicionalmente, para que un producto revista forma tangible debe ser descrito y
reivindicado de manera que se divulgue su ejecucion o fabricacion, pero no la forma
€n que se usan o pueden ser usados uno 0 mas de sus componentes ni las ventajas
otorga, total o parcialmente.

Finalmente, del estudio de la solicitud queda claro que lo reivindicado consiste en el
uso de aparatos o partes de ellos, que son ampliamente conocidos en ei arte (de alli
que sean denominados convencionales). En el caso concreto, se reivindica el uso de
redes de fibra Bragg FBC, una fibra éptica mono modo, un sistema optico con una
fuente de luz laser “acoplado” al nlcleo de fibra y un sistema de medicién de la
longitud de onda de Bragg con los que se lleva a cabo una técnica para medir la
temperatura y la presion de manera simultanea (pagina 14 y ss de la descripcion).

En conclusion, las reivindicaciones de la presente solicitud no divulgan un producto ni
un método, mas bien el uso de aparatos o partes de ellos, y por ello, no cumplen con
las disposiciones del articulo 14 de la Decisidon 486.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Sobre las modificaciones presentadas por el solicitante, ademas de no tener sustento
descriptivo, no se ajustaron al requerimiento formulado por los siguientes motivos:

En primer lugar es preciso sefialar que: i) la esencia de las reivindicaciones consiste
en definir la invencion; ii} una reivindicacion independiente debe definir la invencion
mediante caracteristicas técnicas mientras que las dependientes son para aclarar o
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delimitar alguna caracteristica técnica incluida en la independiente; iii) es practica
corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preambulo y parte
caracterizante; la primera contiene el conjunto de caracteristicas de la invencion cuya
combinacion se conoce, por decirlo asi, es el "género” al que pertenece la invencion,
La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) caracteristica(s) técnica
propia(s) de la invencion (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la
tecnica, por decirlo asi, es la “especie” de la invencion.

En relaciéon con la mencién realizada por el solicitante sobre el Manual Andino de
Patentes (folio 119), atentamente nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones:

En primer término, el Manual Andinoc de Patentes no es un marco normativo de
referencia para el estudio y analisis de patentabildiad de una solicitud en tramite,
como quiera que se trata sélo de una Guia practica para la realizacion del examen de
las solicitudes e patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las Oficinas
nacionales de los paises miembros de la Comunidad Andina.

Por otra parte, el primer parrafo de la subseccion 4.2 del Manual Andino indica que:
“las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales.
que definan la invencion y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas
caracteristicas técnicas deben definir la solucién (del problema técnico) que intenta
resolver la solicitud.”

El siguiente parrafo de la citada subseccion sefiala que: "para efectos del examen no
se toma como caracteristica técnica la inclusién de términos relativos a aspectos no
técnicos como, por ejemplo, una secuencia de procesamiento de sefal mediante uso
de medios técnicos puesto que el resultado o fin aicanzado no es una caracteristica
esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusién de elementos no técnicos
pueden afectar la claridad de la reivindicacion.”

Y continlla diciendo que: "Una reivindicacion debe incluir no solamente una
enumeracion de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relacion
funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se
desprenda de forma obvia de ta misma definicion del elemento.”

Lo que el Manual Andino de Patentes indica es que una reivindicaciéon no debe ser
solo i) una enumeracién de elementos (componentes) sino que ii) debe establecer la
relacion de funcidn entre ellos, (que en los campos eléctrico, electrénico y afines
tiene una forma especifica de realizacién), e iii) indicar su funcionamiento cuando
para la persona medianamente versada en la materia ello no se derive de manera
obvia de la misma definicién del elemento.
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Por dltimo afirmar por ejemplo, que un “sistema de comunicaciones gue incluye un
transmisor para trasmitir una sefial codificada, un receptor para recibir una sefal
codificada” y similares no establecen una relacién de funcién ni determinan una
funcién entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que se refiere al
uso de una o mas partes de un sistema, puesto que un transmisor se usa para
transmitir sefiales, un receptor se usa para recibir sefiales, un codificador se usa para
cifrar, encriptar sefiales, un detector se usa para detectar sefnales o datos, etc.

La reivindicacion 1 (folio 135) del pliego allegado como respuesta al uitimo
requerimiento de fondo divulga:

“Un sistema para |la medicién y adquisiciéon de datos de superficie para sensores de
fibra 6ptica que contienen redes de Bragg de fibra caracterizado porque comprende:
Un médulo dptico (30) una fuente optica (31) conectada a un modulador (32) envia
luz a través de un_acoplador y un conmutador éptico hasta los sensores... los
parametros medidos... son enviados a un mddulo electréonico (40), en donde estos
son procesados y convertidos a sefales. .. la fuente (31) que genera la sefial que se
transmite... divide la sefial en dos salidas... en donde;

i. la primera salida... dirige la sefal 6ptica... para dividir dicha sefial en otras

dos salidas.. ;

ii. La segunda salida... dirige la sefial optica... para dividir dicha sefial...;
b) el detecto (36a) que envia la sefial de referencia;
c} el detector (36b) que envia la sehal de referencia;
d) el detector (36¢) que recibe la sefial,
e) el detector (36d) gue recibe la serfial..."

Al observar esta reivindicacion al tenor de lo explicado anteriormente, resulta
evidente que en ella se hace una enumeracién de componentes (elementos) de un
sisterma de lectura y adquisicion de datos de superficie junto con la enunciacion de su
uso para el procesamienio de una sefial optica sin que se establezca ninguna
relacién funcional entre dichos elementos.

No obstante, el solicitante afirma que “el nuevo pliego reivindicatorio esta redactado
de tal forma que el sistema para la medicién y adquisiciéon de datos de superficie
divulgado en el capitulo reivindicatorio esté caracterizado por los elementos y
caracteristicas de funcién entre los elementos del sistema que debe tener la misma,
es decir por los elementos que la_ componen y le otorgan a la vez novedad y nivel
inventivo, y a su vez, por las caracteristicas técnicas/funcionales de dicho sistema, de
acuerdo con los lineamientos expuestos por EI Manual Para EI Examen De
Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, y por lo tanto, el mismo contiene
todas las caracteristicas técnicas FUNCIONALES “del tipo: elemento, medios o

piezas para hacer una funcién, por ejemplo: “elemento para medir presion.” (Folios
148 y 149, lineas 48 a 51 y 1 a 9, respectivamente)
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Al respecto, vale decir que en los campos mecanico, eléctrico, electronico,
electromecanico, mecatrénico y afines, no puede afirmarse que un "elemento para
definir la presién” sea la definicién de una funcién.

Cabe agregar que las reivindicaciones dependientes de la solicitud en estudio no
delimitan o aclaran una forma particular de realizacién de un producto porque las
caracteristicas alli incluidas no son técnicas, por ejemplo, la reivindicacion 2 se refiere
a un efecto de la secuencia del procesamiento de sefal.

De otro lado, las caracteristicas incluidas en las reivindicaciones son de una sefal
éptica, por ejemplo el “sistema para la medicidon y adquisicidn de datos de
superficie... enviar luz de un componente a otro(s)... los parametros medidos ... son
enviados... en donde estos son procesados V convertidos a sefiales... dirigir una
sefal optica... dividir la sefal... etc.” Una sefal funcionalmente equivale a un disco
compacto o a la mera presentacién de informacion puesto que la senal 6ptica o la
informacidén no es mas que portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por
si solo no puede proveer aplicacion(es) practica(s) para la manufactura de un objeto
(componentes enumerados del sistema). Aun mas, sin la intervenciéon del médulo
para procesamiento de sefales 40 del sistema para medicién y adquisicion de datos,
las sefales opticas no representan ni una funcién ni mucho menos algo tangible,
porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de ella(s), estando
excluido ademas de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el literal f) del
articulo 15 de la Decisién 486.

En relacién con la respuesta relativa al sustento descriptivo de la solicitud, vale
recordar que una descripcion debe revelar la “receta” de las medidas que deben
tomarse para llevar a cabo la invencion y por ello debe explicarse la composicion y el
funcionamiento del (los) objeto(s) que se trata(n) de proteger, de tal forma que al
seguir las indicaciones de la “receta” se obtenga el (los) objeto(s) reivindicado, o lo
que es igual, sea posible ejecutarlo o fabricarlo, en especial las indicaciones que no
estén comprendidas en el estado de la técnica.

A la luz de lo anterior, resuita equivocado asegurar que “se pone de presente a su
Despacho, que el aparato reclamado por esta solicitud esta totalmente sustentado en
la descripcion y el experto en la materia claramente podra ejecutar la invencién con lo
alli revelado asi como con los conocimientos generales que tenga del campo de la
invencion en estudio” (folio 119, lineas 11 a 15).

Por otro lado, si bien esta Superintendencia reconoce que la inclusiéon de elementos
convencionales en el objeto solicitado no se asimila a la reivindicacion de segundos
usos, la solicitud objeto de estudio si reivindica usos de elementos conocidos, y como
se sabe, los usos no son susceptibles de proteccion mediante patente.
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En este sentido se reitera que el sistema o producto puede reivindicarse por la(s)
caracteristica(s) estructural{es) o de funcidn(es), pero no por el uso o el
procesamiento de sefial que se ejecute con uno o mas de los componentes del
sistema, tal como ocurre en este caso.

Conforme con lo anterior, no constituyen sustento de patentabilidad el uso de un
sistema convencional o de parte(s) del mismo para procesar senal(es) o informacion,
o el hecho de incluir en la redaccidn de las reivindicaciones caracteristicas no
permitidas puesto que un “sistema o producto”, como tal, es independiente de como
se usa y por lo tanto, dicho “sistema” no se puede restringir o caracterizar por ia
manera de uso dada o que se le desee dar.

Asi por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se
almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de informacion que se
despliegue en la misma, la fuente del médulo éptico es independiente del tipo de
sefial que se use en el procesamiento de la sefial o del envio de luz a otro (s)
circuito(s), el (los) detector(es) son independientes del tipo de sefnal o de la direccion
que se le de a la misma, etc. de alli que, “... los medios usados (elementos del
sistema)... estar dados por la aplicacién de dichos medios...”, no desvirtuan sino que
reafirman los argumentos técnicos expuestos en los requerimientos de fondo.

Como se observa, contrario a lo sostenido por el interesado, el examinador técnico si
tuvo en cuenta la solicitud entendida como un tedo y no de otra forma, porque los
medios usados o, como bien lo resalta el mismo interesado, los elementos del
sistema donde se aplica lo solicitado, son convencionales, puesto que todos sus
componentes son ampliamente conocidos en el arte, y ellos no se modificaron en
ningun sentido en esta solicitud. Adicionalmente, es importante resaltar que de
aceptarse como validos los argumentos del solicitante, se llegaria a que un sistema
como el reivindicado seria patentable por el hecho de que a los “elementos de un
sistema” se les da una aplicacion o uso con una senal optica, la cual no es mas que
portadora de material descriptivo no funcional, que por si solo (material descriptivo),
no puede proveer aplicacion(es) practica(s) para la manufactura de un objeto, y en
consecuencia habria que otorgar protecciéon para un sistema conformado por
componentes convencionales o antiguos, cada vez que se haga una aplicacién para
procesamiento de sefal{es), por demas, no patentables a la luz de lo que establece
el articulo 15 e).

Para finalizar, es importante resaltar que en el requerimiento de fondo esta
Superintendencia indicé gue un producto debe revestir una forma tangible y que las
reivindicaciones 1 y sus dependientes de la presente solicitud, no revisten forma
tangible porque se redactaron en términos de enumeracioén de unos componentes
junto con los usos y/o efectos del uso de medios técnicos en el procesamiento de
sefales y no se definieron mediante caracteristicas de estructura o de funcion entre
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los componentes de la estructura. En la respuesta al requerimiento, el solicitante no
se pronuncid sobre esta objecion.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 14, 15y
30 de la Decision 486, se denegara la patente, toda vez que a pesar de la respuesta
del interesado a la notificacion de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la

ley.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencidn a la creacién
denominada: “SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICION DE DATOS PARA
SENSORES DE FIBRA OPTICA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilic Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras, o a quien
haga sus veces, el contenido de la presente resolucién, 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 0
Dada en Bogota D C. alos 03 JU- 20

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E),

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera4 N° 72 - 35
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