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I. RECURSO V–A GUBERNATIVA 

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado la sociedad PETROLEO 
BRAILEIRO S.A., por el presente escrito atentamente manifiesto a 
ustd que debidamente notificado de la Resolución N° 28926 del 9 
deunio de 2009, interpongo en su contra recurso de REPOSICIÔN, 
par4 que sea revocada y en consecuencia se conceda el prvi1egio 
de atente de invención para "SISTENA PPRA LA MEDIDA Y ADQUISICION 
DE DATOS PARA. SENSORES DE ’IBRA OPTICA" a favor de PETROLEO 
BRA;ILEIRO S.A. 

II. OPORTUNIDD DE LA IMPUGNACION 

La lResoluci6n N° 28926 del 9 de junio de 2009, fue notificada 
med1ante edicto N° 15089 desfijado el seis (06) de Julio de dos 
mil1 nueve (2009), por lo que el tØrmino para interponer el recurso 
de reposición vence el trece (13) de Julio de dos mil nueve 
(2009) . En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad 
leql. 

III. LA DECISION RECURRIDA 

3.l Mediante la Resolución objeto de la presente impugnabión, el 
Sup1erintendente de Industria y Comercio decidiô: 
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34.1 Negar el privilegio de patente para la invención 
"SSTENA PRA LA MEDIDA Y ADQUISICION DE DATOS PARk SENSORES DE 

FIBRA OPTIA". 

3.2En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los 
siquLentes fundamentos: 

"La descripción realizada por el solicitante no permite 
identificar una forma de ejecución clara y completa de la 
mejora considerada patentable porque dicha descripción se 
limita a mencionar algunos componentes incluidos en las 
figuras junto con el uso y/o el procesamiento de la seæal o 
datos, sin que sea posible deterininar coino dicha mejora puede 
ser ejecutada o fabricada". 

"La descripción debe suministrar información suficientemente 
clara parà que un tØcnico medio pueda ejecutar (fabricar) la 
invención. Esos requisitos se ubican en el plano 
tecnológico, pues permiten valorar el aporte de la invención 
y verificar si con los medios reivindicados se logra alcanzar 
el resultado declarado". 

"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". 

"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 el arte (de aill que 
sean denominados convencionales). En el caso concreto, se 
reivindica el uso de redes de fibra Bragg FBC, una fibra 
óptica mono modo, un sistema óptico con una fuente de laser 
"acoplado" al nücleo de fibra y un sistema de medición de la 
longitud de onda de Bragg con lo que se ileva a cabo una 
tØcnica para medir la temperatura y la presiÆn de manera 
simultanea". 

"Resulta evidente que en ella se hace una enumeración de 
componentes (elementos) de un sistema de lectura y 
adquisicion de datos de superficie junto con la enunciación 
de su uso para el procesamiento de una sefial óptica sin que 
se establezca ninguna relación funcional entre dichos 
elementos". 
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"De otro lado, las caracteristicas incluidas en las 
reivindicaciones son de una seflal óptica, por ejemplo el 
"sistema para la medición y adquisiciôn de datos de 
superficie ... enviar luz de un componente a otro (s)... los 
parÆinetros medidos ... son envidos... en donde estos son procesados 
V convertidos a sefiales ... dirigir una seæal óptica ... dividir la 
sefial ... etc." Una sefial funcionalmente equivale a un disco 
compacto o a la mera presentación de información puesto que 
la seæal ôptica o la información no es mas que portadora de 
material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no 
puede proveer aplicación (es) practica(s) para la manufactura 
de un objeto (componentes enumerados del sistema). Aun mas, 
sin la intervenciÆn del modulo las seflales ôpticas no 
representan ni una función ni mucho menos alga tangible, 
porque no se puede producir a inanufacturar nada a partir de 
ella(s), estando exciuldo ademÆs de patentabilidad de 
conforinidad con la dispuesto en el literal f) del articulo 15 
de la Decision 486". 

"Vale la pena recordar que una descripciOn debe revelar la 
"receta" de las medidas que deben tomarse para llevar a cabo 
la invención 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, a lo que 
es igual, sea posible ejecutarlo a fabricarlo, en especial 
las indicacianes que no estØn comprendidas en el estado de la 
tØcnica". 

"Par otro lado, si bien esta Superintendencia reconoce que la 
inclusiOn de elementos convencionales en el objeto solicitado 
no se asirnila 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". 

IV. OBJETO DEL RECURSO 

De acuerdo con los argumentos que expongo a cantinuaciOn, solicito 
ateitamente a su Despacho lo siguiente: 
4.1. Revocar la ResoluciOn N°28926 del 9 de jun10 de 2009. 

4.2’1Conceder el privilegio de patente de invenciOn para la 
totalidad de las reivindicaciones correspondientes al invento 
denominado: "SISTEMA PPRA LA MEDIDA 7 ADQUISICION DE DATOS PPaRA 
SEISORES DE FIBP.A OPTIcA" a favor de PETROBRAS S.A. 
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V. FUNDNTOS DEL RECURSO 

Resp tuosamente me permito disentir de lo expuesto par este 

Desp cho en la Resoluciôn objeta del presente recurso, ya que no 

camp rtimos la decision del Seæor Examinador de de que la presente 

inve ción no es clara, no se encuentra debidamente sustentada en 
la escripciOn y su opinion con respecto a que la presente 
soliitud se refiere a un segundo uso y a formas de presentar 
infomaciOn. 

La aterior par las siguientes razones jurIdicas y tØcnicas sobre 
las Icuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso 
de s.i Despacho: 

5.1 El coricepto de claridad de la descripción y de las 
reivindicaciones: 

El concepto de claridad estÆ consagrado en los articulos 28 y 30 
de la DecisiOn 486: 

Art.28. "La descripción deberÆ divulgar la invenciOn de manera 
suficientemente clara y completa para su comprensiOn y para que 
una persona capacitada en la materia tØcnica correspondiente pueda 
ej ecutarla". 

Art 30.- "Las reivindicaciones definirÆn la materia que se desea 
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar 
entramente sustentadas por la descripción". 

De a cuidadosa lectura de estos articulos de la DecisiOn 486 se 
puee concluir que el cumplimiento del requisito de claridad, 
tan 

;ido
 de la descripciOn como de las reivindicaciones, estÆ 

dir  a que el Examinador estØ en capacidad de comprender la 
mv nciOn y poder lievarla a cabo. La anterior, con el fin de que 
el xaminador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, 
pueda determinar 51 la materia solicitada estÆ incursa en una 
exc pciOn de patentabilidad y finalmente, pueda efectuar sobre la 
solcitud de patente la correspondiente büsqueda de 
antrioridades. 

En Jeste sentido, el Manual Andino de Patentes ha seflalado lo 
sigiiente, refiriØndose a las reivindicaciones: 

fundamental que sean claras y concisas (art.30), para que: 

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la 
tØcnica con el fin de verificar los requisitos de 
patentabilidad; y 
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- puedan determinar sin ambiguedad hasta dónde ilegan los 
derechos del titular de la patente". 

Por lo tanto, es claro que la revision con respecto al 
cump imiento del requisito de claridad, tanto de la descripciOn 
como de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de 
fond de la solicitud. En efecto, solamente si resulta posible 
para el Examinador comprender la invenciOn y la forma como la 
mism puede ser ilevada a cabo, el Examinador podrÆ determinar Si 
la invenciOn cae dentro de alguna de las excepciones de 
pate tabilidad 0 SI haciendo parte de la materia patentable no es 
posi le otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel 
inve tivo y aplicación industrial. 

A pe’sar de la claridad meridiana que existe en la legislaciOn y en 
general en la prÆctica de patentes a este respecto, la decisiOn 
acÆ 1 I iinpugnada sefiala lo siguiente con respecto a la falta de 
claflidad de la descripciOn: 

"Sir embargo, la descripciOn realizada por el solicitante no 
perilite identificar una forma de ejecuciOn clara y completa de la 
rnejcra considerada patentable porque dicha descripciOn se lirnita a 
mencionar aigunos coinponentes inc–uiaos en ias ziguras junto con 
el iso y/o el procesaxniento de la seæal o datos, sin que sea 
pos1ble determinar cOmo dicha mejora puede ser ejecutada o 
fab icada". 

Siedo asi, el capItulo descriptivo no revela la manera de obtener 
unroducto ni de ejecutar un procedimiento, ya que consiste en un 
sisema para la inediciOn y adquisiciOn de datos de superficie para 
sen ores de fibra Optica que contienen redes de Bragg de fibra. 

Portanto, con respecto a la observaciOn de su Despacho en cuanto 
lasIj reivindicaciones no tienen sustento descriptivo porque en 
dic]io aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el 
ap44to, se aclara que el sistema reclamado por esta solicitud 
est# totalmente sustentado en la descripciOn y el experto en la 
matpria claramente podrÆ ejecutar la invenciOn con lo revelado en 
la solicitud asi como con los conocimientos generales que tenga 
del carnpo de la invención en estudio. Lo anterior, por cuanto el 
obj to de la presente invenciOn es un sistema para la mediciOn y 
adq isiciOn de datos y no un proceso de fabricaciOn de dicho 
sis ema, por lo cual no existla la necesidad ni obligaciOn de 
inc uir esta informaciOn en la descripciOn. 

Igulmente, la decisiOn impugnada sefiala lo siguiente con respecto 
a l falta de claridad de las reivindicaciones: 
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"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 (mØtodo) debe ser 
definido mediante una secuencia de etapas (pasos) que 
conduzcan a la fabricaciôn de un producto". 

"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 el arte (de aill que 
sean denominados convencionales). En el caso concreto, se 
reivindica el uso de redes de fibra Bragg FBC, una fibra 
óptica mono modo, un sistema óptico con una fuente de laser 
"acoplado" al nücleo de fibra y un sistema de medición de la 
longitud de onda de Bragg con lo que se lieva a cabo una 
tØcnica para medir la temperatura y la presión de manera 
simultanea". 

"De otro lado, las caracteristicas incluidas en las 
reivindicaciones son de una sefial óptica, por ejeraplo el 
"sistema para la medición y adquisiciÆn de datos de 
superficie ... enviar luz de un componente a otro (s)... los 
parÆmetros medidos ... son envidos... en donde estos son procesados 
V convertidos a seæales ... dirigir una seæal óptica ... dividir la 
sefiaL..etc." Una sefial funcionalmente equivale a un disco 
compacto o a la mera presentación de información puesto que 
la seæal óptica o la información no es mas que portadora de 
material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no 
puede proveer aplicaciôn (es) practica(s) para la manufactura 
de un objeto (componentes enumeraclos del sistema). Aun mas, 
sin la intervenciôn del modulo las seæales ópticas no 
representan ni una función ni mucho menos algo tangible, 
porque no se puede producir o manufacturar nada a partir de 
ella(s), estando excluido ademÆs de patentabilidad de 
conformidad con lo dispuesto en el literal f) del articulo 15 
de la Decision 486". 

anteriores citas demuestran que para su Despacho resulta claro 
es la materia obfeto de la invenciOn, el alcance de la 

ecciOn solicitada y la forma de llevarla a cabo. Sin embargo, 
esuelve objetar la claridad de la solicitud porque la materia 
indicada no es patentable por caer dentro de una excepciOn de 
ntabilidad. 

fecto, al momento de concluir que la materia no es patentable 
caer en una excepciOn de patentabilidad, su Despacho estÆ 
tamente reconociendo que para el Examinador es claro en quØ 
iste la invenciOn y cuÆl es el alcance de la protección 
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soliitada, lo cual no resulta consistente coma argumento para 

sust4ntar la falta de cumplimiento del requisito de claridad. 

Efecivamente, las citas de la decision impugnada demuestran que 

es co consecuencia del estudio de fonda de la solicitud que la m 
mis4 es objetada por falta de claridad, cuando la claridad es 

requLsito sine qua non para que la invención pueda ser estudiada 

de fbndo. 

Siguendo esta argumentación se ilegaria al absurdo de que todas 
las Iveces que una invención no es patentable o se refiera a 
segu ,dos usos, la misma no cumple ademÆs con el requisito de 
clardad. 

5.2 Si es una invención. 
11 

Con Irespecto a la excepciOn de patentabilidad relacionada can 
foriras de presentar informaciôn, respetuosamente solicitamos tener 
en 4uenta que de acuerdo con la Dactrina y El Manual Para El 

Exan#en De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina, el 
alcnce que tiene esta excepción de patentabilidad es el que la 
misnia solamente excluye de este privilegio a cualguier 
repiesentación de información caracterizada solo par el contenido 
denformación. Es decir, dicha excepciôn solamente excluye de 
pat ntabilidad a la presentación per se de la informaciÆn y a la 
infrmaciôn almacenada en un medio, pero no a las invenciones que 
Si bien se relacionan o hagan uso de estos, no consistan 
exc usivamente On estos ültimos y en las cuales sean un media para 
obt ner la finalidad de la invención, y coma tal sean susceptibles 
de olicación industrial. 

A ete respecto, me permito poner de presente, que tal y coma esta 
mentbionado en la memoria descriptiva de la presente solicitud, el 
prolema planteado en la presente solicitud es la necesidad de 
sis ema para la rnedición y adquisición de datos para sensores de 
fib a óptica, de manera mÆs especifica, con una interfaz para la 
med don y adquisición de datos para sensores de fibra Optica de 
pre ion y temperatura de redes de Bragg para usa en pozos de 
pet óleo a gas. 

AsI pues, el problema que se pretende solucionar con la presente 
invnci6n no es un problema de naturaleza no-tØcnica, ya que no. 
se trata de un problema matemÆtico, no es un problema meramente 
esttico, artistico a literario, ni un problema de tipa 
intelectual, ni tampoco un problema intrinseco de la 
proramaciOn en una .computadora, a un problema que simplemente 
pueda ser solucionada mediante "procesamiento de seflales".De tal 
marera que, el problema planteado en la solicitud debe ser 
carsiderado por ese Despacha coma un problema de naturaleza 
tØc!nica. 
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Ahor bien, la solución propuesta al problema planteado, es un 

sist ma que comprende un môdulo óptico (30), una fuente óptica 

(31) conectada a un modulador (32) y un conmutador óptico hasta 

los ensores (10a) y (lOb) en los pozos de petróleo yb gas; y 
otra caracteristicas que deben ser consideradas tØcnicas porque 
su r?sultado se ye reflejado en el inundo exterior toda vez que 
hace L que la información, es decir, los parÆinetros medidos por 
los ensores (lOa) y (lOb) estØ disponible a travØs de distintas 
ap1iaciones. 

Asi entonces, el sistema reivindicado estÆ definido por sus 
caracteristicas tØcnicas, las cuales son los elementos y las 
caraterIsticas funcionales del tipo elementos, medios o piezas 
para hacer una función. 

Por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterización 
del sistema esta dada por sus caracteristicas tØcnicas, y no 
pue e decirse que sea exciusivamente procesamiento de datos a 
infoIrmaci6n, como sefiala equivocadamente el Examinador. 

Asi 1 entonces, una vez revisado la materia acÆ reivindicada frente 
a la interpretación dada a esta excepciOn de patentabilidad, 
resletuosamente reiteramos que la solicitud de patente de mi 
rep esentada no puede considerarse una "farina de presentar 
inf rmaciOn", puesto que en la misma no se estâ dirigida a la 
pre entaciOn per se de la informaciOn sino un sistema que 
pro lorciona un claro efecto tØcnico y contribuye al estado de la 
tØc ica con respecto a la necesidad de un sistema para la mediciOn 
y a quisición de datos de superficie para sensores de fibra Optica 
que contienen redes de Bragg de fibra. 

De otro lado, don respecto a la excepción de patentabilidad 

relcionada con software, respetuosamente solicitamos tener en 

cuej1ta que de acuerdo con la Doctrina, E1 Manual Para El Examen De 

Sol citudes De Patentes de la Comunidad Andina’, The Guidelines For 

Exaination In The European Patent Office 2 y el Manual del Inventor 

edi ado par su Despacho, el alcance que tiene esta excepciOn de 

patntabilidad es el que la misma solamente excluye de este 

priri1egio a los programas de computadores per se pero no a las 

invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un 

me 11  para obtener la finalidad de la invenciOn, y coma tal sean 

sus11ceptibles de aplicacion industrial. 

1 v r: IEPI, BID. "AL PARk EL EXAMEN DR SOLICITUDES DR PATENTES DE INVENCIÔN 
EN AS OFICINAS DR PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PA–SES DE LA COMUNIDAD A1IDINA". 

Qui o, Ecuador 2004. PÆg.. 47, 53. 
2 Vir: European Patent Office. "GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THEEUROPEAN PATENT 
OFF CE". Printed in Germany, Munich. 

[:] 
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Asi ntonces, a partir de la interpretación que a esta norma le ha 

dado tanto la Doctrina como el Manual Andino y Europeo de patentes 

qued claro que la misma solamente excluye de patentabilidad "los 

prog amas de ordenador o el soporte lógico" pero no las 

inve clones que si bien se relacionan o hagan uso de programas de 

ordeador, no consistan exciusivamente en estos ültimos. 

Adiconalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en 
cuena la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia 
al thspecto, la cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentido 
de ue las excepclones no pueden interpretarse ni analógica ni 
exteisivamente, veamos: 

"En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse 
analpgIas o razones para hacerlas extensivas a casos no 
compendidos claramente en la prohibiciôn" Cas. 14 de diciembre de 
1898I, XIV, 92) 

De lo anterior, es claro que toda objeción relacionada con 
exceiciones de patentabilidad debe realizarse con fundamento en la 
aplcación literal del articulo 15 de la Decision 486. Por lo 
tanto, la objeciOn formulada a este respecto debe desestimarse por 
car cer de pertinencia, procedencia o sustento legal alguno debido 
a qte, como se ha mencionado anteriormente, la presente invenciOn 
no stÆ dirigida a la presentaciOn per se de la informaciOn y/o a 
un poftware como tal sino un sistema que proporciona un claro 
efeto tØcnico y contribuye al estado de la tØcnica con respecto a 
la necesidad de un sistema para la mediciOn y adquisiciOn de 
datc s. 

5.3No se refiere a un segundo uso. 

El 4rticulo 21 de la DecisiOn 486 sefiala lo siguiente: 

"Lop productos o procedrnientos ya patentados, coirrendidos en el 
estdo de la tØcnica, de conformidad con el artIculo 16 de la 
preente Decision, no serÆn objeto de nueva patente, por el. sizz1e 
hecio de atribuirse un uso distinto al originalmente conrendido 

porI .la patente inicial" (subrayado fuera de texto). 

De Ilo anterior, es claro que el hecho de que algunos de los 
elenentos que conformen un producto, en este caso un sistema sean 
conocidos no implica que el sistema como un todo sea tainbiØn 
conienciona1. 

la 
re] 

tanto, respetuosamente mi representada reitera que no comparte 
opiniOn del Seæor Examinador con respecto a que el capitulo 
vindicatorio se refiere a un (segundo) uso por cuanto en el 

1P 

ri, 
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presnte caso, no se demostrô que la invención reivindicada en el 

plieo reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra 

pate4tada o que en algün momento fue objeto de una patente. 

AdicJonalmente, es importante resaltar que a pesar de que los 

medics usados (elementos del sistema) en la invención puedan ser 

conoidos, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por 
la alicación de dichos medios los cuales constituyen la base para 

desarol1ar un nuevo producto 0 Ufl procedimiento. Por tanto, no 
es v, lido arguxnentar que debido a que cada uno por separado es 
conoido, el sistema como tal se refiera a un segundo uso puesto 
que jlo novedoso e inventivo de la invención consiste en la 
coinbthaciôn de dichos elementos. 

5.4 1iolaci6n del artIculo 45 de la Decisión 486. 

El aticulo 45 de la Decision 486 seæala: 

la oficina nacional competente estimaza que ello 
para los fines del examen de patentabilidad, p 
a2 solicitante dos o mÆs veces conforme al par 

Revisadas las actuaciones surtidas en el trÆmite de la present 
solicitud de patente, encontramos que su Despacho solament 
proirió una Acción Oficial (No.11792/08), la cual estuvo dirigid 
fun amentalmente a poner de presente los defectos de claridad 
sus ento descriptivo y excepciones de patentabilidad, que 
pre entaba la xnisma. 

Sin’ embargo, en el anÆlisis realizado a los requisitos de 
patntabilidad, no se citaron documentos del estado del arte que 
sus entenla aflrmaciOn del Seæor Examinador, respecto a que la 
pre ente invenciOnes otro segundo uso de elementos conocidos. 

Est anÆlisis efectuado por su Despacho no podia tenerse como un 
ver’adero estudio de los requisitos de patentabilidad de la 
preente solicitud puesto que en los tØrininos del Manual Andino de 
Pat ntes, en caso de que la materia reivindicada en una solicitud 
de patente se encuentre ampliamente divulgada en el estado del 
art, la labor del examinador en estos casos debe ser la 
sia iente: 

En iftateria de novedad: 

el 
caso de ausencia de novedad, el informe tØcnico deberÆ citar 
antecedente que contiene todos los elementos de la 

r4 

1 3 
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reiv4ndi.caci6n £ndicando los pasajes donde se encuentxa cada uno 
de e.tlos". 

Porla tanto, en el presente evento no se dio aplicación al 
art iulo 45 de la Decision 486, por cuanto el oficio No.11792/08 
no uede ser considerado una AcciOn Oficial en los tØrminos 
descitos por esta norma pues no se indicaban las razones por las 
dual s, en opiniOn del Despacho, la invenciOn era ampliamente 
cono ida en el estado de la tØcnica y/o los productos__ya 
pateitados, comprendidos en el estado de la tØcnica, de los cuales 
part el Examinador para afirmar que la presente invención es un 
seauido usa. 

Lo anterior, resulta aün mÆs grave si se tiene en cuenta que la 
tasaj para que se ilevara a cabo el estudio de patentabilidad fue 
oporunaxnente pagada por el solicitante y que el mismo articulo 45 
estaDlece la posibilidad de que se haga mÆs de un requerimiento al 
solipitante cuando resulte necesario y especialinente cuando se ha 
efecLuado la modificación del pliego reivindicatorio, tal y como 
suce1i6 en el presente caso. 

Par as anteriores razones, en nuestra opiniOn, dentro del trÆmite 
de a presente solicitud de patente no se dio cumplimiento al 
trÆIrite reglado por el artIculo 45 de la DecisiOn 486 y por ende 
la resoluci6n No.28926 se encuentra viciada de nulidad y debe 
revdcarse. 

5.5 Por lo tanto, queda asi demostrado en forma definitiva, que 
la esoluciOn acÆ irnpugnada fue expedida con violaciOn de los 
articu1os 28, 30, 15, 45 de la DecisiOn 486 y que en consecuencia 
la nisma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la 
solcitud de patente para la invención "SISTEMA PPRA LA MEDIDA Y 
DQT.ISICION DE DATOS PPRA SENSORES DE FIBRA OPTIcA" a favor de 
PETIOBRAS S.A. por cumplir con los requisitos de patentabilidad. 

VI. PETICIóN 

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente: 

6.1 Revocar la ResoluciOn N°28926 del 9 de junio de 2009. 

6.2 Conceder el privilegio de patente parcial de invenciOn para 
la totalidad de las reivindicaciones correspondientes al invento 
denminado: "SISTEMA PPRA LA MEDIDA Y DQUISICION DE DATOS PRA 
SENSORES DE FIBRA OPTICA" a favor de PETROLEO BRASILEIRO S.A. 
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VIII. NOMBRE Y DIRECCION 

l noxnbre y la dirección de la sociedad recurrente son los 

tes: 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. 
Av. Repüblica do Chile No. 65, 
Rio de Janeiro- RJ, 
Brasil 

Atentflamente manifiesto a usted que recibirØ notificaciones en la 
Secrtaria de su Despacho o en mi of icina de abogado situada en la 
Carrfra 4. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogota, D.C. 

COLO-

MGM\M 
No. M 

S 

Seæora Jefe, 

0795-801-024-6 
M\ID-153886\WPCL07 95 
200 9-15388 6\MGN 

4. _,;O? . r 
EMILIO FERRERO 
T.P.A. No. 31.929 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

iciôn No. 05-79338 
aciôn internacional (IPC) GOIV 8/24 

pta TØcnico No. 4038 

Ralizado el estudio del recurso presentado contra la Resoluciôn No. 28926 del 09 
do Junio de 2009 notificada mediante listado nUmero 106 fijado el 19/06/2009 y 
dsfijado el 06/07/2009 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se emite el 
siuiente concepto: 

1.11 Documentos estudiados 

Folios: 33 a 54 como se radicó inicialmente 
Folios: 123 a 134 memorial del 15/12/2008. 

Folios: 55 a 59 coma se radicô inicialmente 
Folios: 135 a 137 memorial del 15/12/2008. 

Folios: 138 a 143 memorial del 15/12/2008. 

de reposiciôn: Folios:-164 a175 

Objeto de la solicitud: 

presente solicitud se titula "SISTEMA PARA LA MEDIDA Y ADQUISICION DE 
TOS PARA SENSORES DE FIBRA OPTICA" folio No. i. 

I objeto de la presente solicitud se relaciona con la adquisicion y procesamiento de 
3tos para sensores de fibra ôptica de presiOn y temperatura de redes de Bragg para 
50 en pozos de petróleo o gas. 

otra parte, el capitulo reivindicatorio reclama: un sistema para la mediciôn y 
quisición de datos de superficie para sensores de fibra ôptica que contienen redes 
Bragg, relacionado en las reivindicaciones I a 16. 

objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificô en la GOIV 8/24. 

Respuesta a los argumentos del solicitante: 

3.1. Claridad de la descripciôn y de las reivindicaciones. 

n el recurso de reposicion interpuesto, el solicitante afirma que la revisiOn del 
quisito de claridad de las reivindicaciones y la descripciôn, es un paso previo al 

studio de fondo de la solicitud. Solamente si se comprende la solicitud, se podrÆ 
eterminar si la invención cae dentro de algunas de las excepciones de 
atentabilidad a si haciendo parte de la materia patentable no es posible otorgarle 
ste privileglo por ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicaciôn industrial. 

Oficina encontrO que el objeto de la presente solicitud corresponde a materia no 
entable, el solicitante aduce que el mØtodo reclamado si es una invenciOn. De 
nera que hay una evidente falta de claridad en la solicitud, en primer lugar por que 
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ación de  la solicitud no es clara ni completa y en segundo lugar porque las 
aciones no definen la materia que se desea proteger. 

Allora bien, el argumento del solicitante sobre la imposibilidad de realizar cualquier 
tipp de examen a materia que no es clara, no es aceptable por cuanto en la 
dfiniciOn de la invención se utilizaron elementos de carÆcter eminentemente no 
tØpnico. De manera que a pesar de que la materia reclamada no esta definida, si es 
pcsibIe distinguir que el verdadero objeto de la solicitud es el procesamiento de 
dtos, to cual no es patentable. 

E, obligacion de la Oficina trasladar todas las objeciones que se encuentren a la 
sclicitud, to cual adicional a informar completamente al solicitante, tambiØn permite 
ailizar el trÆmite de la solicitud. De manera que no es acertado que el solicitante 
pretenda enfatizar ünicamente en la claridad cuando este no es el ünico problema de 
la solicitud. 

n respecto a la descripción el solicitante argumenta que el sistema reclamado en 
solicitud esta totalmente sustentado en la descripciôn y el experto en la materia 
drÆ ejecutar la invenciôn con to revelado en la solicitud por cuanto el objeto de la 
licitud es un sistema para Iamedición y adquisicion de datos y no un proceso de 
)ricaciOn de dicho sistema, por lo cual no existe la necesidad ni la obligaciôn de 
luir esta información en la descripción. 

Lo descripciOn debe divulgar la invenciôn de manera suficiente mente clara y 
cmpleta de manera que una persona capacita en la materia pueda ejecutar la 
in,enciôn, esto implica que la descripción debe presentar de manera detallada como 

se 

Ilega a la invenciOn. Si la invención es un sistema para la med iciOn y adquisicion 
de datos tat como afirma el solicitante, la descripciOn necesariamente debe 
epecificar los componentes de tal sistema y las relaciones estructurales existentes 
e,jitre los componentes del sistema, entendiendo que elementos tales como seæales, 
pocesamiento de datos, resultados y usos, NO son componentes del sistema, por 
cianto et sistema es independiente de la forma como se use, y los datos que 
nianeie. 

La descripciôn calificada se refiere es at uso que se da al sistema para el 
pocesamiento de una seæal. Esto de ninguna manera es una definiciôn de una 
irvØnciôn, ya que la materia que se protege y por consiguiente que se debe divulgar 
ei la invenciôn es el objeto como tat, el cual tat como se dijo anteriormente es 
irdependiente del uso que se le de. Por consiguiente la descripciôn en Iugar de 
dfinir usos, deberla haber definido relaciones tales como la forma de conexiOn de 
Is componentes, la forma de acople, el cableado, las relaciones electromagneticas, 
ks circuitos y demÆs, que son precisamente las caracteristicas que permiten a una 
pprsona capacitada en la materia tievar a cabo la invenciôn y evaluarla. 

conclusiOn es obligacion del solicitante divulgar la forma de ejecuciOn de Ia 
nciOn, lo cual implica que la descripciOn debe estar dada en tØrminos de 
cterIsticas tØcnicas, no mediante la descripciOn de procesamiento de datos o 

s ya que esto no permite determinar cual es la mejora aportada por la solicitud. 

n respecto a las reivindicaciones el solicitante manifiesta que de acuerdo a lo 
puesto en la resoluciôn No. 28926, para el Despacho resultaba claro el objeto de 
solicitud, el alcance de la protecciOn solicitada y la forma de Ilevarla a cabo. De 
anera que concluir que la materia no es patentable por caer en una excepciOn de 
dentabilidad, es reconocer de manera tÆcita que es claro en que consiste la 
licitud y cual es el alcance de la protecciOn lo cual no resulta consistente con la 
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de claridad. 

Er el Oficio No. 11792 trasladado por la Oficina, se objeto la falta de definiciôn  y la 
nol patentabilidad de la materia reclamada. En respuesta a este requerimiento, el 
solicitante presento nuevamente un pliego reivindicatorio en tØrminos de 
prcesamiento de seæales, pero argumento que el objeto de la invenciôn es un 
sitema para mediciôn y adquisicion de datos, y no procedimiento para el 
prpcesamiento de senales. En este caso se debe objetar una falta de definiciôn de la 
mteria, en primer lugar porque las reivindicaciones deben definirse por medio de 
cracterIsticas tØcnicas y en segundo lugar porque el Despacho no encuentra como 
d la materia reivindicada se pueda definir un objeto tal como un sistema para 
mdiciôn y adquisiciôn de datos. 

recurso de reposición interpuesto por el solicitante resulta contrario tanto al mismo 
urso como a argumentos antes presentados por el mismo solicitante, pues 
onoce que la Oficina tiene razôn en sus objeciones acerca de la patentabilidad de 

materia solicitada: 

as anteriores citas demuestran quo para su Despacho resulta claro cual es Ia 
9teria objeto do ía invención, el alcance de ía protecciOn solicitada y ía forma do 
var/a a cabo. "(Subrayado por el examinador) 

las citas que menciona el solicitante, el Despacho habia concluido entre otras 

El objeto de la solicitud no reviste una forma tangible. 
Lo reivindicado consiste en el uso de aparatos o parte de ellos. 
Lo reivindicado corresponde a presentacion de informaciOn. 

este caso la objeciôn en tØrminos del articulo 30 es necesaria, dado que a pesar 
en este aparte el solicitante reconoce la no patentabilidad de su invenciôn, a 

itinuaciôn presenta un aparte denominado "5.2 Si es una invenciOn" lo cual 
ramente contradice lo anterior.  �

ZconclusiOn, las reivindicaciones calificadas no definen un producto patentable por 
anto el sistema para la mediciOn y adquisicion de datos fue reivindicado en 

trminos de procesamiento de datos, lo cual no corresponde a una caracterIstica 
tØcnica del sistema. 

3.2. No es una invención. 

umenta el solicitante que la excepciOn de patentabilidad relacionada con formas 
presentaciôn de informaciôn solamente excluye a cualquier representaciôn de 
rmaciOn caracterizada solo por el contenido de informaciOn. 

presente solicitud esta planteada en tØrminos del procesamiento de Ia 
maciOn contenida en senales. Como es bien sabido una seæal que contiene 
riaI descriptivo funcional no es ni un proceso ni un producto, por el contrario, la 
I es una forma de energia, que no tiene estructura fIsica ni materia tangible. 

i las cosas, definir una invenciOn en tØrminos del procesamiento de la informaciôn 
tenida en la seæal, es presentacion de informaciOn, por cuanto: la seæal no es un 

iiponente del sistema para la medida y adquisiciOn de datos y, la informaciOn 
itenida en la seæal y procesada en el sistema tampoco corresponde a un 
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ponentes fundamental del sistema, es mªs, ni siquiera corresponde a un 
ponente del sistema. 

ora bien, una invenciôn relacionada o que haga uso de informaciôn puede ser 
tentable siempre y cuando esta invenciôn este definida por medio de 
racteristicas tØcnicas, Ia cual implica que las reivindicaciones en ningün momento 
deben referir a la informaciOn que en tal caso el invento maneje, sino a 

racteristicas tales como componentes y las relaciones estructurales o funcionales 
istentes entre tales componentes. 

EO el presente caso, las reivindicaciones no presentan caracteristicas tØcnicas, sino 
cracterIsticas relacionadas con el manejo y procesamiento de información, lo cual 
fl es aceptable y menos en un producto que se puede (y se debe) definir en 
tØrminos de caracteristicas estructu rates. 

nifiesta el solicitante, que el problema planteado en la solicitud es "la necesidad 
sistema para la mediciôn y adquisicion de datos para sensores de fibra Optica", 
lo que el problema planteado en la solicitud debe ser considerado coma un 

blema de naturaleza tØcnica. 

problema tØcnico en este caso serla la obtenciôn de un sistema para la  medición y 
iquisición de datos para sensores de fibra Optica. Lo anterior implica que la 
licitud debe definir como se ejecuta (construye) tal sistema, no simplemente 
umerar una serie de componentes sin establecer las relaciones tØcnicas 

ndamentales: conexiones, acople, cableado, entre otras. Lo cual corresponde 
ectivamente a la soluciôn de un problema tØcnico. 

procesamiento de datos y uso de un sistema no es una soluciOn a un problema 
nico, en primer lugar porque el operar a aprender a usar un dispositivo, resuelve 
problema de carÆcter intelectual relacionado con el usuaria (aprender a usar un 
tema), y en segundo lugar, et procesamiento de datos responde a un problema 
inseco de la programacion de un dispositivo, es decir, la solicitud aunque 
senta un problema tØcnico, no presenta una soluciOn tØcnica a tal problema. 

ualmente, argumenta el solicitante que la soluciOn propuesta al problema es un 
ôdulo ôptico, una fuente ôptica, un conmutador ôptico y otras caracteristicas que 
ben ser consideradas tØcnicas porque su resultado se ye reflejado en el mundo 
terior, toda vez que hacen que la informaciôn este disponibte a travØs de distintas 

muy clara que las caracteristicas anteriores no constituyen materia tØcnica toda 
ez que el resultado a alcanzar no es una caracterIstica valida para definir una 
wenciôn y menos para una invención de producto. En este caso la solución de 
roblema debe conllevar a la obtención del producto mencionado, en este caso el 
istema para la mediciôn y adquisiciOn de datos, sin embargo segUn to planteado par 
I solicitante, la invenciôn conlleva es a la aplicaciOn del dispositivo para el 
atamiento de informaciOn lo cual difiere claramente del objetivo de la solicitud, 
iempre que las reivindicaciones catificadas simplemente se refieran at uso de un 
istema y no a la caracterizaciOn tØcnica de este. 

aæade el solicitante: "el sistema reivindicado esta definido por sus caracteristicas 
nicas, las cuales son los elementos y las caracteristicas funcionales del tipo 
mento, medios a piezas para hacer una función" 

relaciOn at argumento anterior, cabe aclarar que la menciôn de uso de una a 
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s partes del sistema, NO establecen una relaciôn de función. En sectores tØcnicos 
electricidad, electrónica,  la menciôn de caracteristicas del tipo del tipo elemento, 
dios o piezas para hacer una función (fuente que genera seæal, sensor que mide 
Æmetros), no constituyen caracteristicas tŒcnicas por cuanto no indican como 
an relacionados los componentes entre si, la estructura que se forma, la funciôn 
ijunta, etc., que son precisamente las caracteristicas que pueden compararse y 
Iuarse con respecto al estado del arte. 

Cntinua el solicitante afirmando que la caracterizaciôn del sistema esta dada par 
sis caracteristicas tØcnicas, y no puede decirse que sea exclusivamente 
Drocesamiento de datos a información. 

Cbmo se dijo anteriormente, la menciôn de elementos y el uso de estos no establece 
uta caracteristica tØcnica, adicionalmente, caracteristicas coma: generar, enviar y 
rcibir una seæal, no son caracteristicas propias de un sistema para la mediciôn y 
açquisiciOn de datos, sino que se tratan de las instrucciones de procesamiento de 
$æales (datos) que puede Ilevarse a cabo dentro de un sistema de medición. 

L afirmaciôn de que el sistema no es exciusivamente procesamiento de datos por la 
si1mple menciôn de unos componentes, no puede ser valida toda vez que no se 
pesentan caracteristicas tØcnicas que relaciones los componentes del sistema, sino 
qiie solamente se presenta el procedimiento asociado con el procesamiento de una 
sæal, to cual a la luz de la legislaciôn vigente, NO puede considerarse patente. 

e manera que, la caracterización de un sistema a travØs de un media de contenciôn 
informaciôn tal como una seæal de datos, no es valida dada que esto corresponde 

presentación de informaciOn, Ia cual esta expresamente prohibido par el artIculo 15 
la DecisiOn. 

otro lado el solicitante pide tener en cuenta que la excepciOn de patentabilidad 
cionada con el software solamente excluye del privilegio de patente a los 
ramas de computador per se pero no a las invenciones en las cuales dichos 
ramas sean simplemente un medio para obtener la finalidad de la invenciOn, y 

io tal sean susceptibles de aplicaciôn industrial. 

n la presente solicitud, el procesamiento de una senal Optica no se trata 
mplemente de un medio para obtener una finalidad, si que se trata de la finalidad 
isma de la solicitud. Par tal motivo, la solicitud no presenta elementos de carØcter 
cnico toda vez que no los hay dado que cuando el objeto de la invenciôn es el 
rocesamiento de datos (senales) las caracteristicas tØcnicas del sistema pierden 
levancia. Sin embargo, el procesamiento de datos no puede ser objeto de patente, 
ientras que el sistema si 

ide el solicitante tener en cuenta la jurisprudencia emitida par la Carte Suprema de 
isticia al respecto, en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni 
ialOaica ni extensivamente. 

soporte lOgico coma tal esta definido coma "la expresiôn de un conjunta de 
trucciones mediante palabras, codigos, planes o cualquier otra forma que, al ser 
orporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un 
enador, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado". 

I las cosas, un procedimiento caracterizado par media de una serie de etapas de 
cesamiento de datos para ser incorporadas en un sistema de procesamiento, es 

Dorte lOgico coma tat, de manera que las apreciaciones del Despacho estÆn 



acfrde a la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, par cuanto ni se 
esa hacienda una extension a las excepciones de patentabilidad, ni se esta dando 
una interpretaciôn analOgica a la materia reclamada, ya que Ia reivindicado se trata 
desoporte IOgico no de un producto 0 Ufl procedimiento que pueda protegerse par 
oa’tente. 

Er conclusion, la materia reclamada no puede ser considerada una invenciOn por 
cu)anto cae en las excepciones estipuladas en los literales e) y f) del articulo 15 de la 
Dcisiôn.. 

33.Usos 

respecto, afirma el solicitante que el hecho de que algunos de los elementos que 
nforman, sean conocidos no implica que el sistema coma un todo tambiØn sea 
nvencional. MÆs aün cuando no se mostro que la materia reclamada se encuentra 
tentada a que fue objeto de patente. 

EP primer lugar, cabe aclarar que las reivindicaciones de la solicitud, no presentan 
ninguna caracteristica tØcnica que pueda ser evaluada con respecto al estado del 
arjte. De manera que tal coma se do en comunicaciones anteriores, con la materia 
de la solicitud no es posible establecer una büsqueda de anterioridades. 

r otro lado, el Despacho no se ha pronunciado en contra de incorporar elementos 
iocidos en un sistema, siempre y cuando, las reivindicaciones establezcan 
ramente las relaciones funcionales a estructurales existentes entre estos 
mentos. Esto es completamente diferente a limitarse a enunciar el uso de cada 
nponente, 10 cual no aporta nada a la definiciôn del sistema. 

rma el solicitante, que la novedad y el nivel inventivo puede estar dada por la 
licaciOn de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo 
ducto a procedimiento. De manera que no es valido afirmar que se trata de un 

simplemente porque cada elemento par separado es conocido, cuando Ia 
edoso e inventivo consiste en la combinaciôn de dichos elementos. 

’a definir un elemento nuevo e inventivo tal coma afirma el solicitante, la solicitud 
debe limitarse simplemente a enumerar una serie de camponentes, sino que 
e establecer las relaciones existentes entre estos. La aplicaciôn 0 uso de cada 
-nento par separado, no es una relaciôn ni estructural ni funcional existente entre 
componentes del sistema, es simplemente el uso de un componente. 

n conclusiOn, la materia reclamada no cumple con Jo establecido en el articulo 14 
e la Decision, par cuanto los usos no son invenciones ni de producto ni de 
rocedimiento. 

3.4. ViolaciOn del ArtIculo 45 de la Decision 486 

umenta el solicitante que el Despacho solamente profiriO una acciOn oficial, la 
I estuvo dirigida a poner presente los defectos de claridad, sustento descriptivo, y 
epciones de patentabilidad. Sin embargo no se citaron documentos del estado 
arte para sustentar las afirmaciones de uso de elementos conocidos. 

el Oficio Na. 11792 se concluya que: 

"a) la solicitud no cumple las disposicianes del los artIculos 14, 15 inciso e), 21, 28 
y 30. Razones par las que no es posible continuar la calificaciOn del pliego hasta 
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nto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados articulos y/o se 
esenten argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones. 

) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego 
ivindicatorio aceptable" 

acuerdo a lo anterior, por una parte, la solicitud calificada no presentaba materia 
ciente para realizar una büsqueda de anterioridades, principalmente porque el 
to de la solicitud no estaba definido, y ademÆs se encontrô que la materia que se 

tende proteger corresponde a materia no patentable. 

Pr otra parte, se aclaro que el solicitante deberla solventar las objeciones para asi 
pcder realizar el examen de patentabilidad, ten iendo en cuenta que no era aparente 
qie materia podrIa ser aceptable, esto por que del estudio inicial ya era evidente que 
lal materia que se pretende proteger no puede ser objeto de patente, razôn por la 

a’ el solicitante debIa haber dado una respuesta contundente en el caso de haber 
nateria patentable, lo cual evidentemente no se hizo. 

Ep memorial del 15 de diciembre del 2008, el solicitante radico una nueva 
dscripciôn y un nuevo pliego reivindicatorio, sin embargo las modificaciones 
raIizadas no solventaron las objeciones en cuanto a definiciôn  de la materia, 
$istento descriptivo y exclusiones a la patentabilidad. Con lo cual se concluyo que la 
nateria reclamada no corresponde a una invenciôn, razôn por la cual no se realizo 
büsqueda de anterioridades. 

ra bien, la objeciôn en cuanto al uso se dio porque la solicitud pretende 
cterizar el dispositivo por medio del uso de sus componentes, componentes que 
ampliamente conocidos en el estado del arte de manera que se denominan 
rencionales. El sistema no es nuevo ni inventivo simplemente porque se 
cione en las reivindicaciones algunos componentes y el uso que se da a cada 
ponente de manera individual. 

dicionalmente argumenta el solicitante que el anÆlisis realizado por el Despacho no 
uede tenerse como verdadero pues no se indican las razones por las cuales, la 
ivenciôn es ampliamente conocida en el estado de la tØcnica y/o los productos ya 
atentados, de los cuales se parte para afirmar que la materia de la solicitud es un 
aundo uso. 

respecto cabe aclarar que la presente solicitud de patente NO es una invenciôn de 
cuerdo a Ia establecido en el articulo 15y explicado en los pÆrrafos anteriores. For 
il motivo no puede decirse que la presente invenciôn sea ampliamente conocida, 
ues al no haber tal, no es posible realizar una bUsqueda de anterioridades. El 
espacho ha recalcado que la presente solicitud se refiere al uso de elementos 
Dnvencionales ampliamente conocidos. El uso no es una caracteristica tØcnica 
3lida para definir una invenciôn de producto tal como un sistema de medida, por 
.ianto el uso que se de a un elemento es independiente del elemento como tal. 

De acuerdo a lo anterior, la respuesta dada por el solicitante no solventô las 
objeciones planteadas porel Despacho principalmente porque Ia materia calificada, 
no corresponde a una invenciôn, de manera que no se considero necesario hacer 
otro requerimiento toda vez que no es aparente que materia pod na ser base de una 
solicitud aceptable, ni el solicitante dio una respuesta satisfactoria a las objeciones 
p Ia ntead as 



4. Conclusion 

Te’hiendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que: 

a) J Los argumentos presentados en el Recurso de Reposición no desvirtUan lo que 
dicta la Resoluciôn No. 28926 donde se niega el otorgamiento de la Patente de 
lnvenciôn. 

b) Por las razones explicadas arriba en el punto 3) lo reivindicado no cumple lo 
dipuesto por los artIculos 14, 15, 28 y 30 de la Decision 486. 

consecuencia, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio solicitado en 
reivindicaciones I a 16 de los folios 135 a 137. 

D.C. 
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