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AVISO DE NOTIFICACION !11usti’ia y Comercio 
CORREO CERTIFICADO S U P E R I N T E N D E N C I A 

Sic ranEtAFJO 

Radicaclón: 5-79338- -11-0 Fecha: 2010-04-19 08:57:18 
Trâmite: 2 PATENTES 
Evento: I REGDEPOSITO 
ActuaciOn: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatarlo: EMIUO FERRERO Folios I 

Seæor a) (es) 
EMILKS FERRERO 
CARRRA 4A N. 72-35 
BOGOTA D.C. 

RESOLUCION: 19654 
Fecha: 16/04/2010 
Expediente: 5-79338 
TrÆmite: 2 PATENTES DE INVENCION 
Evento: I REG ISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO 
Actuaciôn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comef1idamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Pisb Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias hÆbites 
contaos a partir del envio de Ia presente citaciôn, en horarlo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la 
referecia proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciôn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciôn se 
notiflcarÆ por edicto, el cual se fljarÆ por el tØrmino de diez (10) dias en el Centro de 
DocurientaciOn e tnformación. 

Para u comodidad el texto completo de la resoluciôn se encontrarÆ disponible en la pÆgina 
web cIe la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciôn, la  cual podrÆ ser 
consuItada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümeo de resoluciôn a travØs de la opciôn servicios en linea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

En cao de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

Bede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2. 5, 7y 10 PBX: 5870000 
Al contótar favor Indique el nümero do Sede CAN: Av. Can-era 50 No. 26-55 mt. 2 Tel 5880070 
radlcacln consignado an el slicker Call Center 6513240 . Linea 01 800-9101 65 

Web: www.slc.gov.co e-mail: info@slc.gov.co 
Bogota D.C. Colombia 
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05-079338 

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E) 
io de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 

artIculo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

PRlllIERO: Que mediante ResoluciOn 28926 del 09 do junlo del 2009, la 
Suprintendencia de Industria y Comercio nego el privilegio do patente de 
invehción  a la creaciOn denominada: ’SISTEMA PARA LA MEDIDA Y 
ADdUISICION DE DATOS PARA SENSORES DE FIBRA OPTICA’. 

SEUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 13 de julio de 2009 
baj el nUmero 05 079338 00009 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de 
apo4lerado de la sociedad PETROLEO BRASILEIRO S.A., interpuso recurso de 
repqsición contra la decision contenida en la citada resoluciôn, con el objeto de 
quo se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado. 

TEE!CERO: Que el recurso a quo haco referencia el ordinal anterior se 
funcamentO, en sintesis, de la siguiente manera: 

Argfimenta el reCurrente quo no comparte la decision de negar la patente 
soliçitada y luego de transcribir los artIculos 28 y 30 do la Decision 486 senala: 

"De la cuidadosa Iectura de estos artIculos de la DecisiOn 486 se puede concluir que 
el cumplimiento del requisito de claridad, tanto de Ia descripciOn como de las 
reivindicaciones, estÆ dirigido a que el examinador estØ en capacidad de 
comprender la invenciOn y poder Ilevarla a cabo. Lo anterior con el fin de que el 
examinador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, pueda determinar Si 
la materia solicitada estÆ incursa en una excepciOn de patentabilidad y finalmente, 
pueda efectuar sobre la solicitud de patente la correspondiente büsqueda de 
anterioridades. 

En este sentido, el Manual Andino de Patentes ha seæalado lo siguiente, 
refiriØndose a las reivindicaciones: ... (ver folio 167) 

Por lo tanto, es claro que la revision con respecto al cumplimiento del requisito de 
claridad, tanto de la descripciOn como de las reivindicaciones, es un paso previo al 
estudio de fondo de la solicitud. En efecto, solamente Si resulta posible para el, 
examinador comprender la invenciOn y la forma como la misma puede ser llevada a 
cabo, el examinador podra determinar si la invenciOn cae dentro de alguna de las 
excepciones de patentabilidad 0 Si haciendo parte de la materia patentable no es 
posible otorgarle este privilegio por ausencia de novedad, nivel inventivo y 
aplicaciOn industrial. 

A pesar de la claridad meridiana que existe en la legislaciOn y en general en la 
prÆctica de patentes a este respecto, la decisiOn act impugnada senala lo siguiente 
con respecto a la falta de claridad de la descripcion: 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plsos 2, 5, 7 y 10 
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’Sin embargo, la descripciôn realizada por el solicitante no permite identificar una 
forma de ejecucion clara y completa de la mejora considerada patentable porque 
dicha descripciOn 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 determinar cômo dicha mejora puede ser ejecutada o fabricada’. 

Siendo as[, el capitulo descriptivo no revela la manera de obtener un producto ni de 
ejecutar un procedimiento, ya que consiste en un sistema para la mediciOn y 
adquisicion de datos de superficie para sensores de fibra Optica que contienen 
redes de Bragg de fibra. 

Por tanto, con respecto a la observacion de su Despacho en cuanto las 
reivindicaciones no tienen sustento descriptivo porque en dicho aparte no se divulga 
una forma de elecutar o fabricar el aparato, se aclara que el sistema 
reclamado por esta solicitud estÆ totalmente sustentado en la descripciôn y el 
experto en la materia claramente podrÆ ejecutar la invenciôn con lo revelado en la 
solicitud as[ como con los conocimientos generales que tenga del campo de Pa 
invenciôn del estudio. Lo anterior, por cuanto el objeto de la presente invenciôn es 
un sistema para la mediciôn y adquisicion de datos y no un proceso de fabricaciôn 
de dicho sistema, por lo cual no existla Pa necesidad ni obligacion de incluir esta 
informaci6n en la descripción." 

la el recurrente que, de acuerdo con lo expuesto en la resoluciôn que 
jna, para el Despacho: 

"[...] resulta clara cuÆl es la materia objeto de la invenciÆn, el alcance de Pa 
proteccion solicitada y la forma de Ilevarla a cabo. Sin embargo, se resuelve objetar 
la claridad de la solicitud porque la materia reivindicada no es patentable por caer 
dentro de una excepción de patentabilidad. 

En efecto, al momento de concluir que Pa materia no es patentable por caer en una 
excepciôn de patentabilidad, su Despacho estÆ tÆcitamente reconociendo que para 
el examinador es claro en quØ consiste la invenciôn y cuÆl es el alcance de la 
proteoción  solicitada, lo cual no resulta consistente como argumento para sustentar 
Pa falta de cumplimiento del requisito de claridad. Efectivamente, las citas de la 
decision impugnada demuestran que es como çonsecuencia del estudio de fondo 
de. la solicitud que la misma es objetada por falta de claridad, cuando la claridad es 
requisito sine qua non para que Pa invenciOn pueda ser estudiada de fondo. 

Siguiendo esta argumentaciOn se Ilegarta al absurdo de que todas las veces que 
una invenciOn no es patentable o se refiera a segundos usos, Pa misma no cumple 
ademªs con el requisito de claridad." 

a continuación que el objeto reivindicado si es una invención y agrega: 

"Con respecto a la excepciOn de patentabilidad relacionada con formas de presentar 
información, respetuosamente solicitamos tener en cuenta que de acuerdo con la 
doctrina y el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de la Comunidad 
Andina, el alcance que tiene esta excepciOn de patentabilidad es el que Pa misma 
solamente excluve de este orivileaio a cualauier rearesentaciôn de informaciOn 
caracterizada solo par el cbntenido de información. Es decir, dicha excepciOn 

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: infosic.gov.co 

Bogota D.C. - Colombia 



a 

7TH. 
- Industria y Comercio 

SUPERtNTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCJON 1 1 9 6 54i 
Por la cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad 05-079338 

solamente excluye de patentabilidad a la presentación per se de la informaciôn y a 
la información almacenada en un medlo, pero no a las invenciones que Si bien se 
relacionan o hagan uso de estos, no consistan exciusivamente en estos ültimos y en 
las cuales sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tat sean 
susceptibles de aplicación industrial. 

A este respecto, me permito poner de presente, que tat y como estÆ mencionado en 
la memoria descriptiva de la presente solicitud, et problema planteado... es la 
necesidad de sistema para la mediciOn y adquisiciOn de datos para sensores de 
fibra Optica, de manera mÆs especifica, con una interfaz para la mediciôn y 

� adquisiciOn de datos para sensores de fibra óptica de presión y temperatura de 
redes de Bragg para uso en pozos de petrôleo o gas. 

Ast pues, el problema que se pretende solucionar con la presente invenciOn no es 
un problema do naturaleza no-tØcnica, ya que no se trata de un problema 
matemÆtico, no es un problema meramento estØtico, artIstico 0 Iiterario, ni un 
problema do tipo inteloctual, ni tampoco un problema intrinseco de la programacion 
en una computadora, o un problema que simplemente pueda ser solucionado 
medianto tprocosamionto de senates’. De tat manera quo, el problema plantoado on 
la solicitud debe ser considerado por ose Despacho como un problema do 
naturaloza tØcnica. 

Ahora bien, la soluciôn propuesta al problema plantoado, es un sistema quo 
comprendo un módulo Optico (30), una fuente optica (31) conectada a un modulador 
(32) y un conmutador óptico hasta los sensores (lOa) y (10b) .en los pozos de 
potroleo y/o gas; y otras caractoristicas que deben ser consideradas tØcnicas 
porquo su resultado se ye reflejado en el mundo exterior toda vez quo hacen quo la 
informaciOn, es decir, los parÆmetros medidos por los sensores (1 Oa) y (lOb) estØ 
disponible a travØs do distintas aplicaciones. 

. As[ entoncos, el sistema reivindicado estÆ dofinido por sus caracteristicas tØcnicas, 
las cuales son los elemontos y las caracteristicas funcionales del tipo elomentos, 
medios o piezas para hacor una funciOn. 

Por to oxpuesto anteriormente, se observa que la caracterización del sistema estª 
dada por sus caracteristicas tØcnicas, y no puedo decirso que sea exclusivamente 
procesamionto do datos a información, como seæala equivocadamente el 
oxaminador... 

Do otro lado, con rospocto a la excepciôn de patentabilidad relacionada con 
software, rospetuosamento solicitamos toner en cuonta que de acuerdo con la 
doctrina, el Manual... do la Comunidad Andina, The Guidelines for Examination in 
the European Patent Office y el Manual del Inventor editado por su Despacho, el 
alcance quo tione osta excepciôn de patentabilidad es el quo la misma solamente 
oxcluye do esto privilegio a los programas de computadores per so pero no a las 
invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un modlo para 
obtener la finalidad de la invenciOn, y como tat sean suscoptibles do aplicación 
industrial. 

As[ entonces, a partir de la interpretaciOn que a esta norma le ha dado tanto la 
Doctrina como el Manual Andino y Europeo de patentos quoda claro que la misma 
solamente oxcluye do patentabilidad los programas do ordenador o el soporte 
Iôgico" pero no las  invenciones que Si bien se relacionan o hagan uso de programas 
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de ordenador, no consistlan exciusivamente en estos Ultimos. 

Adicionalmente, respetuosamente soticitamos al Despacho tener en cuenta la 
Jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia at respecto, la cual ha sido 
recurrente desde 1898 en el sentido de que las excepciones no pueden 
interpretarse ni analOgica ni extensivamente, veamos: 

’En la interpretaciOn de las leyes prohibitivas no deben buscarse analoglas o 
razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en Ia 
prohibiciOn’ (Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92). 

De to anterior, es claro que toda objeciOn relacionada con excepciones de 
patentabilidad debe realizarse con fundamento en la aplicaciOn literal del artFculo 15 
de la DecisiOn 486. Por to tanto, la objeciOn formulada a este respecto debe de 
desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento legal alguno 
debido a que, como se ha mencionado anteriormente, la presente invenciOn no esta 
dirigida a la presentaciOn per se de la informaciOn yio a un software como tal sino 
un sistema que proporciona un claro efecto tØcnico y contribuye al estado de la 
tØcnica con respecto a la necesidad de un sistema para la mediciOn y adquisiciOn de 
datos." 

Con relación a  la aplicación del artIculo 21 de la DecisiOn 486 considera el 

Fine 

"[...] es claro que el hecho de que algunos de los elemeritos que conformen un 
producto, en este caso un sistema sean conocidos no implica que el sistema como 
un todo sea tambiØn convencional. 

Por tanto, respetuosamente ml representada reitera que no comparte la opinion del 
seæor examinador con respecto a que el capitulo reivindicatorio se refiere a un 
(segundo) uso por cuanto en el presente caso, no se dernostrO pue la invenciOn 
reivindicada.... entendida como un todo. se encuentra oatentada o aue en alaUn 
momento fue obleto de una patente. 

Adicionalmente, es importante resaltar que a pesar de que los medios usados 
(elementos del sistema) en la invenciOn puedan ser conocidos, la novedad y el nivel 
inventivo pueden estar dados por la aplicaciOn de dichos medios los cuales 
constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento. Por 
tanto, no es vÆlido argumentar que debido a que cada uno por separado es 
conocido, el sistema como tal se refiera a un segundo uso puesto que lo novedoso 
e inventivo de la invenciOn consiste en la combinaciOn de dichos elementos." 

ilmente, en cuanto a la aplicación del artIculo 45 de la DecisiOn 486 considera: 

"Revisadas las actuaciones surtidas en el trÆmite de la presente solicitud de 
patente, encontramos que su Despacho solamente profirió una Acción Oficial 
(11792/08), la cual estuvo dirigida fundamentalmente a poner de presente los 
defectos de claridad, sustento descriptivo y excepciones de patentabilidad, que 
presentaba la misma. 

Sin embargo, en el anÆlisis realizado a los requisitos de patentabilidad, no se citaron 
documentos del estado del arte que sustenten la afirmaciOn del seæor Examinador, 
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respecto a que la presente invenciOn es otro segundo uso de elernentos 
conocidos... 

Por to tanto, en el presente evento no se dio aplicación al articulo 45 de la Decision 
486; por cuanto el oficio No 11792/08 no puede ser considerado una AcciOn Oficiat 
en los tØrminos descritos por esta norma pues no se indicaban las razones por las 
cuales, en opinion del Despacho, la invenciOn era ampliamente conocida en el 
estado de la tOcnica y10 los productos ya patentados, comprendidos en el estado de 
la tØcnica, de los cuales parte el Examinador para afirmar que Ia presente invenciOn 
es un segundo uso. 

Lo anterior, resulta aün mÆs grave si se tiene en cuenta que la tasa para que se 
Ilevara a cabo el estudio de patentabilidad fue oportunamente pagada por el 
solicitante y que el mismo articulo 45 establece la posibilidad de que se haga mÆs 
de un requerimiento at solicitante cuando resulte necesario y especialmente cuando 
se ha efectuado la modificaciOn del pliego reivindicatorlo, tat y como sucediO en el 
presente caso. 

Por las anteriores razones, en nuestra opiniOn, dentro del trÆmite de la presente 
solicitud de patente no se dio cumplimiento at trÆmite reglado por el articulo 45 de la 
DecisiOn 486 y por ende la resoluciOn 28926 se encuentra viciada de nulidad y debe 
revocarse." 

CUARTO: Que para atender lo seæalado en el artIculo 59 del COdigo Contencioso 
Admini  es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas 
y las 4e aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes tØrminos: 

NORMA APLICABLE 

El articulo 14 de Ia Decision 486 expedida por la Comisión de la Comunidad 
Andin establece que: "Los Paises Miembros otorgaran patentes para las 
inveniones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la 
tecnologIa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles 
de apIicaciOn industrial". 

Asu el artIculo 30 de la DecisiOn 486 establece: 

"Las reivindicaciones definirØn Ia materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la 
descripciOn. 

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una 
reivindicaciOn serÆ independiente cuando defina la materia que se desea proteger 
sin referencia a otra reivindicaciOn anterior. Una reivindicàciôn serÆ dependiente 
cuando defina la materia que se desea proteger refirlØndose a una reivindicaciOn 
anterior. Una reivindicaciOn que se refiera a dos o mÆs reivindicaciones anteriores 
se considerarä una reivindicaciOn dependiente multiple". 
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EL CASO EN ESTUDIO 

Exan-inado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trÆmite 
admiristrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con la 
adquiiciOn y procesamiento de datos para sensores de fibra óptica de presiôn y 
tempratura de redes de Bragg para uso en pozos de petróleo o gas. 

Por tro lado se reclama un sistema para la medición y adquisicion de datos de 
supeficie para sensores de fibra óptica que contienen redes de Bragg, 
retacibnado en las reivindicaciones 1 a 16. 

Para 111impugnar la decision de negar argumenta el recurrente que "la revisiOn con 
respcto al cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la descripción como de 
las rivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud. En 
efect, solamente si resulta posible para el examinador comprender la invenciOn y 
la forma como la misma puede ser Ilevada a cabo, el examinador podrÆ determinar 
si la ’invención cae dentro de alguna de las excepcionØs de patentabilidad 0 SI 
hacindo parte de la materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por 
auseicia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial." 

Al repecto cabe recordar que en este caso se manifestO al solicitante que el 
objet de la solicitud corresponde a materia no susceptible de proteger mediante 

Por tra parte, se ha seæalado que el objeto de la solicitud no es claro en la 
media que las reivindicaciones no definen precisamente la materia que se desea 
prot4er mediante la patente. Al momento de formularse las reivindicaciones se 
emplaron elementos cuyo carÆcter no es tØcnico. 

De I anterior resulta que no es acertado pretender que Ia negación ünicamente se 
debk a la falta de claridad, puesto que este no es el Unico problema o defecto que 
DresØnta la solicitud. 

No dbstante Jo anterior, aunque la materia que se pretende patentar no estÆ 
defirida si es posible identificar que el verdadero objeto de la solicitud es el 
procbsamiento de datos, lo cual no constituye materia patentable. 

Con respecto a la descripciOn, el solicitante argumenta que el sistema reclamado 
en la solicitud estÆ totalmente sustentado en la descripciôn y el experto en la 
materia podrla ejecutar la invenciôn con Jo alIl revelado, por cuanto el objeto de la 
solicitud es un sistema para la mediciOn y adquisicion de datos y no un proceso de 
fabribación de dicho sistema, por lo cual, agrega, no existe la necesidad ni la 
oblidacion de incluir esta informaciOn en la descripciôn. 
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Sob’b este punto del recurso cabe seæalar que la descripciOn debe divulgar la 
inve don de manera suficientemente Clara y completa de manera que una 
pers na normalmente versada en la materia pueda ejecutarla, esto implica que la 
deso ipción debe presentar de manera detallada como se Ilega a la invenciOn. Si 
la in enciOn es un sistema para la medición y adquisiciOn de datos tal como afirma 
el so icitante, la descripción necesariamente debe especificar los componentes de 
tal sjtema y las relaciones estructurales existentes entre los componentes del 
sistena, entendiendo que elementos tales como seæales, procesamiento de datos, 
resulados y usos, NO son componentes del sistema, por cuanto el sistema es 
indejendiente de la forma como se use, y los datos que maneje. 

La dscripción en este caso se refiere es al uso que se da al sistema para el 
proc4samiento de una seæal, esto de ninguna manera es una definición de una 
inveflciôn,  ya que la materia que se protege y por consiguiente que se debe 
divuIar en la solicitud es el objeto como tal, el cual como se dijo anteriormente es 
indeçendiente del uso que se le de. Por consiguiente, la descripciôn en lugar de 
definir usos, deberla haber definido relaciones tales como la forma de conexión de 
loscomponentes, la forma de acople, el cableado, las relaciones 
elect omagnØticas, los circuitos y demÆs, que son precisamente las caracteristicas 
que Ilermiten a una persona capacitada en la materia Ilevar a cabo la invenciOn y 
evalurla. 

En ccnclusiOn, es obligacion del solicitante divulgar la forma de ejecución de la 
invenión, 10 cual implica que la descripciôn debe estar dada en tØrminos de 
caracteristicas tØcnicas, no mediante la descripciOn de procesamiento de datos o 
usos $Fa quo esto no permite determinar cual es la mejora aportada por la solicitud. 

Argurienta el recurrente que, de acuerdo con lo expuesto en la resoluciOn quo 
impuna, para el Despacho "[ ... ] resulta claro cuÆl es la materia objeto de la 
invenión, el alcance do la protección solicitada y la forma de Ilevarla a cabo. Sin 
embargo, se resuelve objetar la claridad de la solicitud porque la materia 
reivin4licada no es patentable por caer dentro de una excepciOn de patentabilidad." 

Al re 
al sol 

capItL 
que e 
y no 

reivinc 
seg U fl 

se pu 
datos. 

ecto cabe advertir que mediante el Oficio 11792 debidamente comunicado 
itante, se objetó  la falta de definición y la no patentabilidad de la materia 
ada. En respuesta a este requerimiento, el solicitante presentó un nuevo 
o reivindicatorlo en tØrminos de procesamiento de seæales, pero argumento 
objeto de la invenciôn es un sistema para mediciôn y adquisiciOn de datos, 
rocedimiento para el procesamiento de seæales. En este caso so debe 

� una falta de definiciôn  do la materia, en primer lugar, porque las 
icaciones deben definirse por medio de caracteristicas tØcnicas y, en 
Jo lugar, porque el Despacho no encuentra cOmo de la materia reivindicada 
da definir un objeto tal como un sistema para mediciôn y adquisiciOn do 
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oce el recurrente que la Oficina tiene razón en sus objeciones acerca de la 
bilidad de la materia solicitada cuando anota: "Las anteriores citas 

stran que para su Despacho resulta c!aro cuÆ! es la materia obieto do la 
el alcance de la protección solicitada y la forma de Ilevarla a cabo." 

yado por la Oficina) 

citas que menciona el recurrente, el Despacho habia concluido entre otras 
que: 

� 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 presentaoión de informaciOn. 

En ete caso la objeción en tØrminos del artIculo 30 es necesaria, dado que a 
pesarl que en este aparte el solicitante reconoce la no patentabilidad de su 
invençiôn, a continuaciOn presenta un aparte denominado "5.2 Si es una 
invenŁión" lo cual claramente contradice lo anterior. 

En cdpcIusion las reivindicaciones estudiadas no definen un producto patentable, 
por cianto el sistema para la medición y adquisición de datos fue reivindicado en 
tØrmiros de procesamiento de datos, lo cual no corresponde a una caracteristica 
tdcnica del sistema. 

ArgurYenta el recurrente que a excepcion de patentabilidad, relacionada con 
forma de presentación de informaciôn, solamente excluye a cualquier 
repreentaciôn de información caracterizada solo por el contenido de informaciOn. 

Consiiera la Oficina que la presente solicitud estÆ planteada en tØrminos del 
proce4amiento de la informaciOn contenida en seæales. Como es bien sabido, una 
serial que contiene material descriptivo funcional no es ni un proceso ni un 
produ to, por el contrarlo, la serial es una forma de energia que no tiene estructura 
fisica ii materia tangible. 

AsI ls cosas, definir una invención en tØrminos de procesamiento de la 
infornilación contenida en  la serial, es presentaciOn de informaciOn, por cuanto la 
senal o es un componente del sistema para la medida y adquisiciOn de datos y, la 
informciôn contenida en la serial y procesada en el sistema tampoco corresponde 
a un  fundamental del sistema, es mÆs, ni siquiera corresponde a un comp?ompQnente

ente del sistema. 

Ahoraibien, una invenciOn relacionada 0 que haga uso de informaciOn puede ser 
patentbIe siempre y cuando esta invención estØ definida por medio de 
caractristicas tØcnicas, lo cual implica que las reivindicaciones en ningün 
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momnto se deben referir a la información que en tal caso el invento maneje, sino 
a ca-acterIsticas tales como componentes y las relaciones estructurales o 
funcinales existentes entre tales componentes. 

En ej presente caso, las reivindicaciones no presentan caracteristicas tØcnicas, 
sino aracteristicas relacionadas con el manejo y procesamiento de informaciOn, lo 
cualro es aceptable y menos en un producto que se puede (y se debe) definir en 
term i os de caracteristicas estructurales. 

Maniiesta el solicitante que el problema planteado en la solicitud es "la necesidad 
de sitema para la medición y adquisiciOn de datos para sensores de fibra ôptica", 
por k que el problema planteado en la solicitud debe ser considerado como un 
problma de naturaleza tØcnica. 

SegUi lo anterior, el problema tØcnico en este caso seria la obtenciôn de un 
sisteria para la mediciôn y adquisicion de datos para sensores de fibra óptica. 
Esto mpIica que la solicitud debe definir cómo se ejecuta (constituye) tal sistema, 
no sir,plemente enumerar una serie de componentes ni establecer las relaciones 
tØcnicas fundamentales: conexiones, acople, cableado, entre otras; lo cual 
correponde, efectivamente, a la soluciôn de un problema tØcnico. 

Ahor, el procesamiento de datos y uso de un sistema no es una soluciôn a un 
problma tØcnico, en primer lugar porque el operar o aprender a usar un 
dispoitivo resuelve un problema de carÆcter intelectual relacionado con el usuario 
(apreder a usar un sistema), y en segundo lugar, el procesamiento de datos 
respo,de a un problema intrinseco de la programaciOn de un dispositivo, es decir, 
la soicitud aunque presenta un problema tØcnico, no presenta una solución 
tØcnida a tat problema. 

IguaIriente, argumenta el recurrente que la solución propuesta at problema es un 
móduo Optico, una fuente Optica, un conmutador óptico y otras caracterIsticas que 
deber ser consideradas tØcnicas porque su resultado se ye reflejado en el mundo 
exterir, toda vez que hacen que la información estØ disponible a travØs de 
distints aplicaciones. 

Alrespecto precisa esta Oficina que las caracterIsticas anteriores no constituyen 
mater a tØcnica toda vez que el resultado a alcanzar no es una caracteristica 
vâlida para definir una invención y menos para una invención de producto. En 
este aso, la soluciOn del problema debe conllevar a la obtención del producto 
mencipnado (el sistema para la mediciôn y adquisicion de datos), sin embargo 
segün lo planteado por el solicitante, la invención conhieva es a la aplicación del 
dispo4itivo para el tratamiento de informaciôn, lo cual difiere claramente del 
objetio de la solicitud, siempre que las reivindicaciones calificadas simplemente 
se refiran at uso de un sistema y no a la caracterización tØcnica de Øste. 
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Y afade el recurrente: "1...] el sistema reivindicado estÆ definido por sus 
carateristicas tØcnicas, las cuales son los elementos y las caracteristicas 
funcinales del tipo elemento, medios o piezas para hacer una funciOn." (folio 171) 

Con eIaciOn al argumento anterior, cabe aclarar que la mención de uso de una o 
mÆs 1partes del sistema NO establece una relación de funciôn. En sectores 
tØcnkos de electricidad, electrónica, la mención de caracteristicas del tipo 
elemnto, medios o piezas para hacer una función (fuente que genera seæal, 
sens4r que mide parÆmetros), no constituyen caracteristicas tØcnicas por cüanto 
no inican cómo estÆn relacionados los componentes entre SI, la estructura que se 
form, la funciôn conjunta, etc., que son precisamente las caracteristicas que 
puedn compararse y evaluarse con respecto al estado del arte. 

Contiüa el solicitante afirmando que la caracterización del sistema estÆ dada por 
sus laracteristicas tØcnicas, y no puede decirse que sea exciusivamente 
Drocesamiento de datos o informaciôn. 

Como se dijo anteriormente, la menciôn de elementos y el USC de estos no 
constiuye una caracterIstica tØcnica, adicionalmente, acciones como: generar, 
envia y recibir una seæal, no son caracteristicas propias de Ufl sistema para la 
medicOn y adquisición de datos, sino que se trata de las instrucciones de 
proceamiento de senales (datos) que pueden Ilevarse a cabo dentro de un 
sistena de medición. 

La afimaciôn de que el sistema no es exclusivàmente procesamiento de datos por 
la sirrple mención de unos componentes no es vÆlida, toda vez que no se 
preseritan caracteristicas tØonicas 

que 

relacionen los componentes del sistema, 
sino q   solamente se presenta el procedimiento asociado con el procesamiento 
de Ufl seæal, lo cual a la luz de la legislación vigente NO puede considerarse 
patent, ble. 

As! la, cosas, la caracterización de un sistema a travØs de un medio de 
conterciôn de informaciOn, tal como una seæal de datos, no es vÆlida dado que 
esto cçrresponde a presentación de información, Jo cual no se considera invención 
y por tnto noes materia patentable. (Art. 15 de la Decision 486). 

otrç lado, el solicitante pide tener en cuenta que la excepción de patentabilidad 
acioiada con et software solamente excluye del privilegio de patente a los 
graiias de computador per se pero no a las invenciones en las cuales dichos 
gra1as sean simplemente un medio para obtener la finalidad de la invenciOn, y 

mo tI sean susceptibles de aplicaciOn industrial. 

la Oresente solicitud eI procesamiento de una senal óptica no es simplemente 
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un nledio para obtener una finalidad sino que se trata de la finalidad misma de la 
soliciud. Por tal motivo, la solicitud no presenta elementos de carÆcter tØcnico, 
toda vez quo no los hay dado que cuando el objeto de la invenciôn es el 
procsamiento do datos (senales) las caracterIsticas tØcnicas del sistema pierden 
relevncia. Sin embargo, el procesamiento do datos no puede ser objeto de 
patorto, mientras que 01 sistema si. 

Pide el solicitante tener on cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema 
do 4isticia al rospecto, en el sentido de que las excepciones no pueden 
intorretarso ni anatógica ni extonsivamente, no obstante considera la Oficina quo 
al alicar la normativa corrospondiente no se estÆ intorpretando analogica ni 
extenivamente dicho principio. IS 

El soporte IOgico como tal ostÆ dofinido como "la expresiôn de un conjunto de 
instruciones mediante palabras, codigos, planes o cualquier otra forma quo, at ser 
incorioradas en un dispositivo de loctura automatizado, es capaz do hacer quo un 
orderador, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado". 

AsI I  cosas, un procedimiento caracterizado por una serie do etapas do 
procesamiento do datos para ser incorporadas on un sistema do procesamiento, 
es soorte Iôgico como tal, de manera que las apreciacionos del Despacho estÆn 
acordps con la normativa aplibable, por cuanto ni se estÆ haciondo una extension 
a las excepciones de patentabilidad, ni se estÆ dando una interpretación analogica 
a Ianateria roclamada, ya que lo reivindicado se trata do soporte logico y no de 
un prducto o un procedimiento que pueda protogerse mediante patente. 

En cbnclusión, la materia reclamada on la solicitud no puede ser considerada una 
invenion, por cuanto cae en las excepciones comprendidas en los literales e) y f) 
del artIculo 15 de la Decision 486. 

Conskiera el recurrente que el hecho de que algunos de los elementos que 
confoman el objeto reivindicado sean conocidos no implica que el sistema como 

Lin
 too tambiØn sea convencional, mÆs aün cuando no se mostró que la materia 

recIarada so encuentra patentada o que fue objeto de patente. 

Al resjecto cabe aclarar, en primer lugar, que las reivindicaciones do la solicitud 
noprsontan ninguna caracterIstica tØcnica que pueda ser evaluada con rospecto 
al estdo del arte, do manera quo tal como se dijo en comunicacionos anteriores, 
con I materia de la solicitud no es posible establecer una büsqueda de 
anterióridades. 

Por oto lado, la Oficina no se ha pronunciado en contra de incorporar elementos 
conocdos en un sistema, siempre y cuando las reivindicaciones establezcan 
cIararrente las relaciones funcionales o estructurales existentes entre estos 
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elempntos. Esto es completamente diferente a limitarse a enunciar el uso de cada 
comjonente, lo cual no aporta nada a la definición del sistema. 

Afirrra el recurrente quo Ia novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la 
aplicción do dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un 
nuev producto o procedimiento, de manera que no es vÆlido afirmar que so trata 
do uso simplemente porque cada elemento por separado es conocido, cuando 
lo no(edoso e inventivo consiste en la combinación de dichos elementos. 

Sob4 esto punto considera la Oficina que para defirlir un elemento nuevo e 
invenivo, tal como afirma el solicitante, la solicitud no debe limitarse simplemente 
a enmerar una serie de componentes, sino quo debe establecer las relaciones 
exist ntes entro estos. La aplicación o uso de cada elemento por separado no 
consttuye una relación ni estructural ni funcional ontre los componontes del 
sistoria, es simplemente el uso de un componente. 

En cqncIusiôn, la materia reclamada no cumple con lo establecido en el articulo 14 
de la Decision, por cuanto los usos no son invenciones ni do producto ni de 
procedimiento. 

Argunenta el recurrente quo el Despacho solamente profirió una acción oficial, la 
cualstuvo dirigida a poner de prosonte los defectos do claridad, sustento 
descri’ptivo y oxcepcionos de patentabilidad. Sin embargo, no se citaron 
docunentos del estado del arto para sustentar las afirmaciones de uso de 
elementos conocidos. 

Con relaciOn a ostas manifestaciones del recurrente resulta pertinente precisar 
que ei el Oficlo 11792, por medio del cual se efectuó el examen de fondo de la 
solicit d, so concluyó que  la solicitud no cumple las disposiciones de los artIculos 
141 1 literal e), 21, 28 y 30 de la Decision 486, por tal razôn no es posible 
continjar la evaluación del capItulo reivindicatorlo hasta tanto no so subsanen las 
objecubnes de acuerdo a los citados artEculos yb se presenten argumentos 
razon4dos al respecto. AdemÆs, se objetó Ia forma cOmo ostÆ elaborado el 
capituo reivindicatorlo. 

De ac erdo con lo anterior, por una parte, la solicitud no presentO las condiciones 
do idoneidad que permitieran realizar una bUsqueda do anterioridades, 
princiaImonte porque el objeto do la solicitud no estaba definido, y ademÆs se 
oncon1r6 que la materia quo se pretende proteger corresponde a materia no 

Patent!ble. 

Media’ rte memorial del 15 de diciombre del 2008, el solicitante radicó una nueva 
descrii11 ciOn y un nuevo capItulo reivindicatorio, sin embargo las modificaciones 
realizaJas no solventaron las objeciones puestas en consideración, en cuanto a 

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
ede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Lines 01 8000-91 01 65 
Web: www.sic.ciov.co e-mail: infosic.pov.cQ 

Bogota D.C. - Colombia 

12 



A 

h 

Rad 

Industria y Comercio 
SLJ PER INTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN 1.19 6 5 4 
Por la cual se resuelve un recurso de reposición 

1 05-079338 

defiriición de la materia a proteger, sustento descriptivo y exciusiones a la 
patdntabilidad. Por lo anterior, se concluyô que la materia reclamada no estaba 
cIarmente definida ni, finalmente, corresponde a una invenciôn, razón por  la cual 
no 4, realizO büsqueda de anterioridades. 

Por o demÆs, resulta pertinente precisar que de acuerdo con el artIculo 45 de la 
Deciiôn 486 corresponde a la Oficina nacional determinar si es necesarlo o no 
notificar at solicitante dos o mÆs veces para los fines del examen de 
patetabilidad. 

Por u parte, la Circular Unica expedida por esta Superintendencia en su Titulo X, 
num!ral 1.2.2.3 sobre Notificación de no patentabilidad, preve: "Para los efectos 
previstos en el artIculo 45 do la Decision 486, la Superintendencia notificarÆ 
solaritiente una vez al solicitante, indicando los motivos por los cuales la invención 
no e* patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión... En 
casode quo el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capItulo 
reivirdicatorio o Ia descripciOn de la invenciOn que pretende proteger, la 
Superintendencia podrÆ notificarlo nuevamente y por una vez." (subrayas do esta 
Oficia) 

De la disposiciOn interna antes transcrita tamblØn resulta que es por decision do la 
Oficira nacional y cuando esta to considere necesarlo quo se hace una nueva 
notifiaciOn aün a pesar de la modificaciOn del capItulo reivindicatorio. 

En 4nsecuencia, es a la Oficina nacional a la quo corresponde, teniendo en 
cuenta la situación particular do cada solicitud, determinar si es necesaria o no 
una nueva notificaciOn a partir de 10 previsto en el articulô 45 de la DecisiOn 486. 

Ahor4 bien, la objeciOn en cuanto al uso se dio porque la solicitud pretende 
caracerizar el dispositivo por medio del uso de sus componentes, componentes 
quo son ampliamente conocidos en el estado del arte por lo que se denominan 
convncionaIes. El sistema no es nuevo ni inventivo simplomente porque se 
menc one en las reivindicaciones algunos componentes y el uso que se da a cada 
comoonente de manera individual. 

AdicinaImente argumenta el solicitante que en el anÆlisis realizado por el 
Despcho no puede tenerse como verdadero pues no se indican las razones por 
las cull ales la invenciôn es ampliamente conocida en el estado de la tØcnica y/o los 
produtos ya patentados, de los cuales se parte para afirmar que la materia de la 
soIicitid es un segundo uso. 

Al resecto cabe aclarar que la presente solicitud de patente NO comprende una 
invenión de acuerdo con to establecido en el articulo 15 de la DecisiOn 486 y 
explicdo en los pÆrrafos anteriores. Por tal motivo, no puede decirse que la 
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presnte invención sea ampliamente conocida, pues al no haber tal, no es posible 
reaIiar una bUsqueda de anterioridades. La Oficina ha reiterado que la presente 
solicitud se refiere al uso de elementos convencionales ampliamente conocidos. 
El uo no es una caracterIstica tØcnica vÆlida para definir una invención de 
prod icto tat como un sistema de medida, par cuanto el uso que se de a un 
elemnto es independiente del elemento coma tal. 

Se pliede concluir entonces que la respuesta dada por el solicitante no satisfizo 
las ojeciones planteadas en su momenta por la Oficina, principalmente porque la 
materia comprendida en la solicitud no corresponde a una invención, de manera 
que no se consideró necesario hacer otro requerimiento. Adicionalmente, el 
soliciante no dia una respuesta satisfactoria a las objeciones planteadas. 

Por 16 anteriormente expuesto, se reitera que la solicitud en estudio no cumple con 
los riquisitos de patentabilidad legalmente previstos, en primer lugar por no 
comrrender materia que se considere invenciôn; en consecuencia, no se halla 
mØritp para revocar la decision impugnada. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolución 28926 
del 09, de junio del 2009 por medio de la cual se nego una patente de invenciOn. 

ART!CULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
resoIjciOn al doctor Emilio Ferrero, en su calidad do apoderado de PETROLEO 
BRAILEIRO S.A. PETROBRAS, a a quien haga sus veces, entregÆndole copia 
del misma, advirtiØndole que contra ella no procede recurso alguno par 
encoitrarse agotada la via gubernativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 1 6 ABR. 2010 Dada en Bogota, D. C., a los 

LAS. PERINTENDENTE DE INDUSTRIA 

MARIA TERESA PINEDA1JENAVENTURA 

Emilib Ferrero 
Carrra 41 No 72-35 
9ctÆ D. C. 
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