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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion
citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resoluciéon se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucién a través de la opcién servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

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

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el numero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogoté D.C. Colombia
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Ahora bien, doctrinariamente® se ha entendido que las reivindicaciones de
procedimiento (método) deben definirlo mediante una serie o sucesion de
operaciones que incidan sobre la materia (solida, liquida o gaseosa), que se
encamina a la obtencion de una cosa o,un resultado.

A la luz de lo precedente resulta evidente que la reivindicacion 1 y sus
reivindicaciones dependientes, relacionadas'con un "método” o procedimiento, no
divulgan series de operaciones que incidan en la materia, porque una informacion
0 una secuencia de su procesamiento no corresponde a materia (sélida, liquida o
gaseosa) y el resultado no es patentable en virtud del articulo 14, antes transcrito.

Cabe precisar,, que las caracteristicas incluidas en las reivindicaciones no son
caracteristicas técnicas que sirvan para definir un procedimiento porque, como se
conoce en el campo correspondiente, dichas caracteristicas son de datos o de
sefial que se usan en la simulacién por computador para el analisis estadistico
geoestacionario, donde esos datos, la sefial o las imagenes etc., funcionalmente
equivalen a un disco compacto 0 a la mera presentacion de informacion, puesto
que los datos, las imagenes, una sefial o una informacion o similares no es mas
que una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no
puede proveer aplicacion(es) practica(s) para la obtencion de un producto o un
resultado, definida(o) con caracteristicas técnjcas patentables.

]
Es mas, lo reivindicado simplemente hace uso de un sistema computarizado de
propodsito general ampliamente conocido, no sélo por una persona normalmente
versada en la materia técnica, sino por el publico en general, motivo por el cual se
considera convencional o, de partes del mismo, que en este caso consiste en el
uso de un computador personal, el cual, incluye un teclado, un raton, una pantalla,
una UPC, una memoria, etc. (ver figura IA), en el gue se implementa o desarrolla
la secuencia légica de procesamiento de imagenes que entrega el resuitado no
técnico de exhibir unas imagenes ,para su interpretacion por un analista
geoestadistico. Lo anterior, se puede corroborar porque de forma explicita asi se
afirma en la misma descripcion (ver de Fl. 15y ss)).

. ' )

Por las razones precedentes, las citadas reivindicaciones se encuentran fuera del
ambito de patentabilidad previsto en el articulo 14 de la norma supranacional
andina.

6.6. Nivel inventivo : . X

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 486 “se considerara que

1]

3 OTERO LASTRES, Jos¢ I4anual Ob Cit
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. .. . . . . . ] . .
una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, comprende ‘todo lo que haya sido accesible al publico, por una .
descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre
éste requisito lo siguiente: '

“Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la
invencion tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en
relacion con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el
articulo 4 de la Decision 344 que presupone el requisito de nivel inventivo
al establecer que la invencién goza de dicho nivel al no derivar de manera
evidente del estado de la técnica, ni resuitar obvia para una persona
entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinansi con los
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se
hubiese 'podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado
hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es
decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia

técnica correspondiente. ;!

(...)

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel
inventivix cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se
trate, se necesita algo méas que la simple aplicacion de los conocimientos
técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con
el estaco de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de
,dicho estado.

1
Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Goémez
Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse
una patente, solo si la invencion fruto de su investigacion y desarrollo
creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboracion de la regla
técnica’, actividad intelectual minima que le permitira que su invencion no
sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el
requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador
técnicc de un elemento que le pern ita afirmar o no si a la invencion objeto
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de estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos
que existian en ese momento dentro del estado de la técnica (... ) e,

Adicionalmente es preciso advertir, que para el examen de nivel inventivo de una
solicitud de patente “se exige que el técnico medio que realiza el examen debe
partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar
el cotejo comparativo con su apreciacion de conjunto, determinando si con tales
conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invencion
(Proceso 12-1P-98)°.

Visto lo anterior, el objeto reivindicado carece de nivel inventivo, porque a los ojos |,
de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, la
informacion obtenida a partir de las anterioridades citadas le sugiere la

composicion reivindicada.

En primer lugar, cabe sefalar que la persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, que se podria haber encargado de solucionar el
problema planteado por la presente solicitud, seria un técnico en programacion o
un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas de simulacién de analisis
estadistico, que conozca la composicion y los principios basicos de
funcionamiento de dichos sistemas 0, por lo menos, que cuente con las
condiciones necesarias para informarse acerca de esos principios al consuitar la
literatura técnica respectiva. '

En segundo lugar, es preciso indicar que dicha persona del oficio normalmente
versada en la materia, de forma obvia, habria obtenido el objeto reivindicado,
porque cargar un programa en la forma de secuencia de procesamiento o
algoritmo o rutina o protocolo etc., al procesador de un ordenador o aparato
electronico similar, capaz de procesar imagenes, datos o informaciones, para que
ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, se trata de
operaciones comunmente realizadas por la, persona mencionada, en las
simulaciones de analisis estadistico., !

De otro lado, la mera implementacion o relacion de una secuencia de eventos
(programa) en la forma de un método, en un sistema informatico, como un
computador personal, carece de nivel inventivo, porque realizar dicha

“ Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-

TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1,

7B, 1OB-TRIHIDROXI-9-OXO—TAX-‘I1—EN-13—|LO"i TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA,

5 Proceso 13-1P-2010

6 Proceso 36-1P-2004
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implementacion esta al alcance, no sélo de un técnico de nivel medio en la
materia, sino de cualquier persona que tenga acceso a un sistema computador
que sepa introducir la secuencia para que se hagan los calculos estadisticos y se
exhiba la informacion en la pantalla.

t

Cabe agregar que, un “método” o procedimiento como tal, debe ser independiente
de como se usa o se hace operar un sistema teleinformatico convencional, puesto
que no se modifico nada del mismo, ademas, un ‘meétodo,implementado por
computador’ no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que
se le de al procesador de un sistema mformatlco para que haga calculos y exhiba
informacion. '

En consecuencia, el objeto reivindicado en la presente solicitud carece de nivel
inventivo, por lo tanto no cumple con lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision

486 de la Comision de la Comunidad Andina. .
6.7. Sobre la respuesta del solicitante

Con frelacion a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la
notificacién de fondo, se determiné que

6.7.1. Sobre la claridad de la solicitud .

Al respecto, el solicitante afirmo que “los pasos que conforma el método
reivindicado de ninguna manera estan redactados en términos de un resultado a
obtener, sino que representan una secuencia de pasos técnicos que al ponerse en
practica permiten lograr una caracterizacion eficaz de una subsuperficie geoldgica.
Adicionalmente (...) dicho método revelado de ninguna manera hace parte de las
excepciones a la patentabilidad establecidas en'la Decision 486 de 2000, toda vez
que no corresponde a la utilizacion de un programa de computador per se, sino al
empleo de éste como parte de una metodologia con evidente aplicacion industrial”.
Agrega que ‘las reivindicaciones dependientes 1 a 24 se encuentran dirigidas a
especificar las caracteristicas técnicas de los pasos que conforman el método
revelado en la reivindicacion independiente 1 (...)” (FI. 334, reverso).

Es preciso sefalar que el capitulo reivindicatorio allegado con la respuesta al
Oficio No. 11851 de 2009, no fue aceptado por las razones expuestas en el
numeral 6.2. de la presente resolucidon; no obstante lo anterior, se da respuesta de
la siguiente manera:

En ningun aparte de la descripcidon original se indica que la solicitud se trata de un
método para caracterizar subsuperficies geologicas gue incluye la verificacion -
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estacionaria de una imagen de entrenamiento para usar en un analisis
geoestadistico multipunto, ni que se sigan las etapas de la forma relacionada
ahora en la reivindicacion 1.

Aun mas, resulta de suma relevancia resaltar que la nueva reivindicacion 1 no solo
se sale del ambito de la solicitud, sino que va mas aild de lo permitido por el
articulo 34 de 'la Decision 486, porque agregé un paso de usar un dispositivo
electronico, lo que cambia sustancialmente el objeto de la solicitud y no concuerda
con el titulo de la misma, con la descripcién ni con las reivindicaciones’.
Adicionalmente, cabe sefalar que el objeto de la solicitud consiste en suministrar
una técnica de calculo geoestadistico de prospeccion de formaciones
subterraneas o si se toma el objeto transcrito en el Fi. 10, que se refiere a “una
metodologia para estimar y validar de manera automatica la inmovilidad de una
imagen de orientacion (entrenamiento para la interesada) para asegurar que la
imagen es adecuada para los metodos geoestadlst/cos de puntos multiples”, al
compararlo con el preambulo de la nueva reivindicacion 1, se observa que no
tienen ninguna relacion técnica.

Por ejemplo, el titulo (ver caratula, Fis. 1 y 324) dice: “Generacion y validacion
computarizada de imagenes de entrenamiento para analisis geoestad/stlcos de .
puntos muitiples” y la reivindicacion 1 del pliego inicial (Fl. 54), sefiala ’ ‘un método
implementado por computadora”, que al ser comparada con el preambulo de la
reivindicacion independiente del nuevo pliego allegado, resuita evidente que no
tienen ninguna relacion técnica. ' '

Adicionalmente, se reitera que las reivindicaciones relacionadas con un
procedimiento no divulgan una serie de operaciones que incidan en la materia y
las caracteristicas alli incluidas no corresponden a caracteristicas técnicas que
sirvan para definir un procedimiento, tal como se sefial6é en el numeral 6.5. de la
presente Resolucion.

6.7.2. No es una invencion

El solicitante afirmo que “al momento de realizar el estudio de patentabilidad de
una solicitud, es nacesario tener en cuenta que las invenciones que incluyen .o se
t

7 Articulo 27 de la Decision 486: “[e]i petitorio de la solicitud de patente estara contenido en el formuiario y comprendera
lo siguiente: () d) el nombre de fa nvencion”. Por su parte, el articulo 6 del Decreto 2591 de 2000 establece que “fe)/
nombre de la invencion de gue se trata en el articulo 27 literal d} de la Decision 486 debera reflejar el objeto y el campo
industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con,la materia descrita y las reivindicaciones de la
solicitud. EI nombre no podra referirse a nombres pers'onales, mareas de productos o nombres de fantasia”.
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encuentran relacionadas con programas de computador no pueden ser objetadas '
per se, sino que en dicho estudio de patentabilidad deben analizarse los efectos
técnicos obtenidos cuando dichos programas de computador son incluidos o
hacen parte de procesos novedosos, inventivos y con aplicabilidad industrial; es
decir, los programas de computador efectivamente no deben considerarse como
materia patentable cuando hacen parte de una solicitud simplemente .como
principios puramente abstractos sin ninguna clase de contribucion o utilidad
técnica” (FI. 336). Adicional a lo anterior, el solicitante transcribe apartes del
Manual Andino de Patentes para fundamentar sus argumentos.

Al respecto, es preciso reiterar que un soporte légico como tal o software no sélo
corresponde a' las instrucciones que necesita una maquina para obtengr un
resultado, sino también a los modulos de programacion, las estructuras de datos,
las secuencias logicas de procesamiento de informacidn y/o datos, los cédigos, las
rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. De esa manera,
la solicitud corresponde a soporte légico como tal, razén por la cual no se
considera matpria patentable. .

Es preciso sefalar, 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 solucion
del problema técnico que intenta resolver la solicitud. En el presente caso, para la
realizacion del examen de patentabilidad no se tom6 como caracteristica técnica la
inclusion de términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, las
secuencias légicas de procesamiento de informacién o sefal o datos mediante uso
de medios técnicos, puesto que el resultado o fin alcanzado no es unha
caracteristica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusion de
elementos no técnicos pueden incluso afectar la claridad de la reivindicacion.

Concretamente, las caracteristicas incluidas en las reivindicaciones no tienen
caracter técnico, pues elias relacionan el procesamiento de datos o sefales. Es
preciso sefialar, que en el capitulo descriptivo, que sustenta la materia
reivindicada, se indica que “[lJa FIG. 1(A) es un diagrama funcional de bloques que
muestra un sistema computarizado de propositos generales 100 que materializa la
presente invencion. El sistema computarizado 10 puede comprender una estacion
de trabajo (o una compuradora personal de alto desemperio) que realice los
calculos pertinentes y la légica de decisiones (...) El sistema computarizado 10
también incluye una memoria 18 (una memoria (...) que almacene las aplicaciones
de software que se ejecutan en el procesador 20" (Fl. 15) —subrayado fuera de
texto original-. Por su parte, la reivindicacion 1, del capitulo reivindicatorio,
allegado con la respuesta al Oficio 11851 de 2009, indica: "método para
caracterizar subsuperficies_geoldgicas que incluye la_verificacion estacionaria de
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'
una imagen de entrenamiento para usar en un andlisis geoestadistico multipunto,
donde el método se caracteriza por los pasos de: ysar un dispositivo electronico
para evaluar datos digitales que representan una imagen a fin de generar, por lo
menos, una estadistica que caracterice la_estacionaridad de la imagen” -
subrayado fuera de texto original-. De lo anterior se observa, que la solicitud no da
solucidon a un problema técnico puesto que, sin la intervencion de algun
procesador de sefiales o dato(s), la(s) informacion(es) alli inciuida(s) no generan
un resultado técnico sino un mero procesamiento de sefial, mediante calculo
matematico, es decir, “derivar un puntaje”, “determinar si el puntaje satisface un
criterio”, “almacenar o producir una imagen”, etc. en secuencia logica, son
elementos excluidos de patentabilidad, acorde a las disposiciones de los literales
e) y f) del articulo 15 de la Decision 486. '

Por otra parte, cabe sefialar que si bien el Manual Andino de Patentes, traido a
colacion por el solicitante, establece que “[sje puede considerar el programa de
ordenadores o de soporte I6gico como las instrucciones que necesita una maquina
para conseguir un resultado. No se pueden considerar invenciones ¢omo
invenciones como tales pues no tienen caracter técnico, los programas de
ordenadores adquieren ese caracter técnico sélo en el momento en que hacen
parte de un proceso industrial”, no yuiere esto decir que, por el solo hecho, de
hacer parte de un proceso industrial, contengan elementos de caracter técnico y
se conviertan automaticamente en patentables.

Es preciso reiterar que las caracteristicas incluidas en las reivindicaciones no
tienen caracter técnico, porque una sefal o una informacion o unos datos, etc.,
funcionalmente equivalen a un disco compacto o a la mera presentacion de
informacioén, puesto que una sefial b una informacién o similares no es mas que
una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por si solo no puede
proveer aplicacion(es) practica(s) para la obtencion de un resultado o realizacion
de un objeto.

Cabe agregar, que 'a “creacion” de secuencias logicas de procesamiento, las
rutinas, los protocolos, los algoritmos los diagramas de flujo programas, etc., estan
al alcance de cualquisra que tenga un computador o los medios fisicos para tal fin,
y, por ultimo, las secuencias de eventos (operaciones) relacionadas en ‘las
reivindicaciones pueden ser implementadas o configuradas por un programador o
un ingeniero y que, en principio, se ejecutan (emplean, aplican)
independientemente, de los medios fisicos empleados para tal fin.

Ahora bien, es fundamental que quede claro que el hecho de que una(s)
secuencia(s) logica(s) o criterios de un protocolo o un algoritmo o una rutina, etc.,
se cargue(n) a una magquina para conseguir un resultado no significa de manera

. 1
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'
alguna que el método reivindicado tenga caracter técnico ni, que por tal hecho, se
conviertan en patentables.

Es preciso agregar, que el método reivindicado, no forma parte de un proceso
industrial en si, sino que es el resultadd del procesamiento de datos
geoestacionarios que pueden ayudar a tomar la decision (luego del proceso
intelectual de interpretar las imagenes y/o los resultados de la modelacién) de
perforar y extraer hidrocarburos u otros materiales, si asi el gedlogo lo determina,
por consiguiente, el método de procesamiento de datos no resuelve un problema
técnico y su mero uso para esa determinacion no lo convierte en patentable. '

Finalmente cabe advertir, tal como lo ha sostenido la Superintendencia de
Industria y Comercio, respecto del Manual Andino de Patentes, que dicho manual
no es un marco normativo de referencig para el estudio y analisis de patentabilidad
de una solicitud en tramite, como quiera que se trata de una guia practica para la
realizacion del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los
examinadores de las oficinas nacionales de los Paises miembros de la Comunidad
Andina. Por lo demas, la regulacion obligante en materia de propiedad industrial
en Colombia es la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina
y sus normas complementarias.

En conclusion, el hecho de cargar un programa a un computador no provoca que
lo reivindicado (el programa), adquiera caracter técnico y se oriente a la solucion
de un problema técnico, sino que, en este caso concreto, se limita al
procesamiento y exhibicion de informacién (imagen), para que una compafiia tome
una decisién de caracter administrativo y/o comercial, segun su conveniencia, pero
no es para obtener un producto (o resultado), que se vaya a vender a los
consumidores.

6.7.3. Reivindicaciones relativas a un uso

'

El solicitante argumentd que “al parecer el sefior Examinador asume que la
presente solicitud se limita al uso de un computador. Sin embargo, tal como se
expone en la descripcién de la invencion, el aporte técnico del solicitante al arte en
cuestion consiste en el desarrollo de una novedosa metodologia que permite
estimar y validar automaticamente la estacionariedad de una imagen de
entrenamijento que permita asegurar que dicha imagen es apropiada para los '
métodos geoestadisticos multipunto, los cuales son ampliamente utilizados
durante la estimacion de reservas minerales, acuiferas y de hidrocarburos (...). el
hecho de que dicha novedosa metodologia incluya el empleo de un computador
no implica de manera alguna que la solicitud de patente en cuestion haga parte de
las excepciones a la patentabilidad” (Fl. 336, reverso). :
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Al respecto, tal como se indicd en el numeral 6.4. de la presente Resolucion, el
objeto solicitado simplemente hace uso de un sistema computarizado de propdsito
general ampliamente conocido, no sé6lo en el arte, sino por el publico en general y
que en este caso consiste en el uso de un computador personal, el cual incluye'un
teclado, un ratdén, una pantalla, una UPC, una memoria, etc., en el que se
implementa o desarrolla la secuencia légica de procesamiento de imagenes, que
entrega el resultado no técnico de exhibir unas imagenes para su interpretacion
por un analista geoestadistico, tal como de forma explicita se afirma en la misma
descripcion (FL. 15 en adelante). '

Cabe agregar, que so6lo se protegen por via de patente aquellas invenciones de
producto o procedimiento, las cuales deben definirse por medio de caracteristicas
de caracter técnico; de esta manera, no caben dentro de esta proteccion los usos,
en virtud del articulo 14 de la Decision 486 de 2000. .

6.7.4. Nivel inventivo

Sobre ' las objeciones de nivel inventivo, realizadas por la Oficina, el solicitante
argumentd que ‘un técnico en programacion o un ingeniero de sistemas con . .
experiencia en sistemas de simulacion de analisis estadistico habria podido llegar
a la presente invencion, siempre y cuando también cuente con la capacidad
inventiva que fue desplegada por el solicitante al momento de desarrollar el
meétodo de caracterizacion de subsuperficies geoldgicas revelado en la solicitud
de patente en cuestion. (...) Visto lo anterior, es claro que el analisis de
patentabilidad llevado a cabo por el sefior Examinador no se ha enfocado de
ninguna manera al momento en que el solicitante de la invencion en cuestion
planteo el objetivo de obtener una nueva metodologia para caracterizar
subsuperficies geologicas, es decir, el sefior Examinador realmente no esta
teniendo en cuenta la imperiosa necesidad que existe de que el examen de
patentabilidad que lleve a cabo lo realice haciendo el esfuerzo intelectual' de
colocarse en la situacion afrontada por el técnico con conocimientos medios en la
materia antes 'de que el solicitante de la presente invencion diera a conocer sus
sorprendentes y ventajosos hallazgos técnicos” (Fl. 337, anverso y reverso).

En primer lugar cabe sefialar, que la persona,del oficio normalmente versada en la
materia técnica que realice el examen, debe partir del conocimiento que ella tiene
del estado de la técnica para determinar si con esos conocimientos habria podido
producirse la invenciéon o no; en otras palabras, los conocimientos y experiencias
del examinador son el punto de partida para la calificacion®.

8 Proceso 36-1P-2004
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En segundo lugar, tal como fue trasladado en el Oficio No. 11851 de 2009, de
forma obvia, la persona del oficio normaimente versada en la materia técnica, a
partir de su conocimiento, habria obtenido el objeto reivindicado, porque cargar un
programa en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o
protocolo etc., al procesador de un ordenador o aparato electrénico similar, capaz
de procesar imagenes, datos o informaciones, para que ejecute determinada tarea
u obtenga determinado resultado, se trata de operaciones comunmente realizadas
por dicha persona, en las simulaciones de analisis estadistico.

Adicionalmente, la mera implementacién o relacion de una secuéncia de eventos
(programa), en la forma de un metodo, en un sistema informatico como un
computador personal, carece de nivel inventivo, porgye realizar dicha
implementacién esta al alcance, no so6lo de un técnico en la materia, sino de
cualquier persona que tenga acceso a un sistema computador, que sepa introducir
la secuencia para que se hagan los cdlculos estadisticos y se exhiba la
informacion en la pantalla.

Cabe agregar, que un “método” o procedimiento como tal, debe ser independiente
de como sé usa o se hace operar un sistema teleinformatico convencional, puesto
que no se modifico nada del mismo, ademas, un “método implementado por .
computador’ no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que
se le de al procesador de un sistema informatico para que haga calculos y exhiba
informacion. .

Para concluir, parece importante puntualizar que sin la intervencién de un aparato
de procesamiento (procesador), de un computador personal o, asi denominado
por el solicitante, como “dispositivo electronico para evaluar datos digitales”, las
caracteristicas no representan una etapa de un "método”, sino que corresponden a
meros criterios de: un protocolo para procesar datos, por demas exciuido de
patentabilidad, acorde a las disposiciones del articulo 15. Ademas, no se puede
obtener una cosa o un resultado que resuelva un problema técnico, puesto que las
caracteristicas, alegadas como creacién del solicitante, no son caracteristicas
técnicas. '

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante' no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en e;ercucuo de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de julio
de 2006, con el No. 06-068235, por la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su
calidad de apoderada de SCHLUMBERGER HOLDINGS LIMITED, se presento la
solicitud de patente de invencion titulada "GENERACION Y VALIDACION
COMPUTARIZADA DE IMAGENES DE ENTRENAMIENTO PARA ANALISIS
GEOESTADISTICOS DE PUNTOS MULTIPLES”.

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la
invencion no es patentable. En consecuencua con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se
requirid al solicitante mediante Oficio No. 11851, notificado el 22 de octubre de
2009, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 1 de marzo de 2010, .
atendid oportunamente al requerimiento formulado y presentd aclaraciones.
Finalmente, allegé nuevo capitulo reivindicatorio, el cual no se ajusta a las
prescrlpc:ones establecidas en el articylo 34 de la mencionada Decision 486.

QUINTO: Que .egun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comisioi. de la Comunidad Andina 'se otorgaran patentes '(...) para las
invenciones, se an de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia, sieripre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion ir Justrial”.

SEXTO: Que I 5 reivindicaciones 1 a 24, contenidas en los folios 54 a 59, ademas
de no ser claris, constituyen materia excluida de patente, al referirse a usos,
soporte logico forma de presentar informacién. Adicionalmente, no cumplen con
el requisito d: nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consideraciong¢ 3: . '
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6.1. Objeto de la invencion

El objeto de la presente solicitud se refiere a una técnica de calculo geoestadistico
de prospeccién de formaciones subterraneas, reivindicada como método
implementado por computadora. .

Especificamente, el capitulo reivindicatorio se refiere a un método implementado
por computadora.

6.2. Sobre las modificaciones

El articulo 34 de la Decision 486 senala aI respecto que: ‘[e]l solicitante de una
patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
tramite. La modificaciéon no podra implicar una ampliaciéon de la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial”.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sefala lo siguienfe:

“Si bien el invento objeto de la solicitud de patente debe encontrarse
concluido al momento de presentarse ante la Oficina Nacional Competente
—y en tal sentido debe ser susceptible de aplicacion industrial— ello no
obsta para que el peticionario pueda modificarla, motu propio o a instancia

de la autoridad administrativa, en cualquier estado del tramite.

]

()

1

La uanica limitacion impuesta &l solicitante respecto de la modificacion
consiste en que ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la
divuigacion contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la
modificacion de la solicitud podra concretar el invento o reducir el alcance
de ‘las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redaccion ,
originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial ,
con relacion a las reivindicaciones iniciales, lo unico relevante viene a ser
que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas

+ racionalmente con fundamento en la descripcion contenida en la solicitud
inicial”" -negrilla original-. '

Para el caso concreto, no se acepta ultlmo pliego reivindicatorio allegado por el
solicitante con la respuesta al Oficio No. 11851 de 2009, debido a que presento
una modificacion que implicé la ampliacion de la materia solicitada.

! Proceso 156 IP 2006
Pagi - ~
agina 2 de 16 Sede Centro Carrera 13 No 27-00 Pisos 2,'5, 7y 10

Sede CAN Av Carrera 50 No 27-55 Intenior 2 Conmutador 5880234

Fax:'5870284 Linea 9800-910165
Web www sic gov co e-mail info@sic gov co
Bogota D C - Colombia

36



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA .
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N°
. Por la cual se deniega una patente de invencion '

Rad. No. 06 - 068235

t

En efecto, la reivindicacion independiente, de dicho capitulo reivindicatorio, agrego
el elemento “usar un dispositivo electrénico para evaluar datos digitales que
representan una imagen a fin de generar por lo menos una caracteristica que
caracterice la estacionaridad de la imagen”, lo cual viola lo dispuesto en el
mencionado articulo 34 de la Decision 486.
L]

Adicionalmente, cabe sefalar que el capitulo reivindicatorio anexo a la respuesta
no tiene sustento descriptivo, porque en este aparte no se divulga un método para
caracterizar subsuperficies geoldgicas, que incluye la verificacién estacionaria de
una imagen de entrenamiento para usar en un analisis geoestadistico multipuntp.
Esto, evidencia la ampliacion de que fue objeto la materia inicialmente reclamada

Es mas, en el oficio trasladado se indicé al interesado que deberia senalar en quée
parte 'de la descripcion, de la radicacién inicial, hay sustento para lo que se
presente, con el fin de facilitar el siguiente examen, hecho que no fue tenido en
cuenta en la modificacion realizada.

Por lo anterior, el mencionado capitulo reivindicatorio no fue aceptado para
analisis de patentabilidad y se continuo la actuacion con el capitulo reivindicatorio
contenido en los folios 54 a 59 del expediente en estudio.

6.3. Sobre el capitulo reivindicatorio ‘
El articulo 30 de la Decisién 486 sefala que: ‘flJlas reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion”. '

Al respecto, el, Tribunal Andino de Justicia ha sefialado lo siguiente:

“[...] las reivindicaciones constituyen, juridicamente hablando, el elemento
de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el
examinador técnico de patentes encontrasa los elementos necesarios para
determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invencion y su
definicion para efectos de entrar al analisis comparativo respecto del
estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y
con nivel inventivo.

[...] las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva '
solicitud, dedido a que delimitan el campo de la patente y especifican la
regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben
‘ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la
descripcion respectiva, de forma thl que el alcance de la reivindicacion
corresponda y se justifique con el conterudo de aquella. (Proceso 106-/P-

]
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2002, publicado en la G.O.A.C. N° 892, de 31 de enero de 2003, patente
BATERIA:CON CONTROLADOR INCORPORADO)". .

En el presente caso, la reivindicacion 1 y sus reivindicaciones dependientes son
indefinidas, teniendo en cuenta que no es posible determinar cual es el aporte del
inventor al estado de la técnica. '

En efecto, tanto la reivindicacion 1 como sus reivindicaciones independientes, se
redactaron en términos del resultado a obtener mediante uso de medios técnicos y
en secuencia logica de procesamiento de informacion con medios técnicos, lo que
no corresponde a caracteristicas susceptible$ de proteccion via patente de
invencidon, al no consistir en cardcteristicas técnicas que puedan definir un
producto o un procedimiento.

Finalmente, las reivindicaciones 2 a 24 no tienen enlace logico con la
reivindicacion independiente, porque no aclaran o delimitan un paso del “método”,
del que dependen, sino que se desvian a las estadisticas, al calculo de
parametros y de puntajes.

En consecuencia, las reivindicaciones calificadas, ademas de no ser claras, no
definen la materia que se desea proteger. Asi las cosas, no cumplen con lo
dispuesto en el articulo 30 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad

Andina. '
6.4. No es una invencion

Sefala el articulo 15, en sus literales e) y f), que no se consideran invenciones los
programas de ordenadores o el soporte légico, como tales; y. las formas de
presentar informacion”.

Un soporte I6gico como tal o software, segun la Decision 351 de 1993 (6 Régimen
comun sobre der2cho de autor y derechos conexos), es considerado como la
‘le]xpresion de ur conjunto de instrucciones mediante palabras, cédigos, planes o
en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrénico o
similar capaz de elaborar informaciones-, gjecute determinada tarea u obtenga
determinado resultado. El programa de ,ortlenador comprende también la
documentacion técnica y los manuales de uso”.

Asi las cosas, se considera que soporte l6gico como tal no solo corresponde a las

- '
2 Proceso 197 IP 2007 '
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instrucciones que necesita una maquina para obtener un resultado, sino también a
los mddulos de programacion, las estructurds de datos, las secuencias logicas de
procesamiento de informacion y/o datos, los codigos, las rutinas, los protocolos,
los algoritmos, los diagramas de flujo, etc., no sélo porque asi lo permite la norma,
al sefialar “o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de
lectura automatizada (...) determinada tarea u obtenga determinado resultado’,
sino porque teonicamente son programas como tal. .

De acuerdo con lo anterior, se advierte que las reivindicaciones 1 a 24 se
redactaron en terminos del resultado a obtener, mediante uso de medios técnicos
y en secuencia légica de procesamiento de datos, o que se considera soporte
légico como tal.

Es decir, en las mencionadas reivindicaciones se pretende proteger explicitamente
“un método implementado por computadora’, lo cual evidencia claramente que se
trata de materia que no se considera invencign 'de conformidad con lo establecido

en el articulo 15 e) de la Decision 486.

Adicionalmente, cabe sefalar que el resultado deseado solo se logra mediante la
combinacién de operaciones sucesivas de procesamiento de imagenes que se
despliegan en la pantalla (12) del sistema computarizado (10) con el que se
generan y validan las imagenes de orientacién, que se emplean en el analisis
estadistico geoestacionario, lo cual solo es una forma de exhibir y procesar
informacion visual, razén por la que las reivindicaciones caen dentro del alcance
del literal f) del articulo 15 sefalado.

Asi las cosas, el objeto contenido en el capitulo reivindicatorio no es considerado
una invencion, en virtud de los literales e) y f) del articulo 15 de la Decision 486,
antes mencionado.

6.5. Reivindicaciones relativas a un '1so

El articulo 14 de la Decision 486 establece que ‘[lJos 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]

En virtud de lo dispuesto en el articulo 14, el uso no es patentable, debido a que
en la norma mencionada es clara al establecer el ambito de patentabilidad, es
decir, las patentes se otorgaran ‘para las invenciones sean' de producto .o de
procedimiento”, campo dentro del cual nc cabeq los usos.
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Ahora bien, doctrinariamente® se ha entendido que las reivindicaciones de °
procedimiento (método) deben definirlo mediante una serie 0 sucesion de
operaciones que incidan sobre la materia (solida, liquida o gaseosa), que se
encamina a la obtencion de una cosa o,un resuitado.

A la luz de lo precedente resulta evidente que la renvindicacion 1

reivindicaciones dependientes, relacionadas'con un *metodo o procedimie )t/ o

divulgan series de operacjones que incidan en la materia, porque una inf, no. 'r‘lo

0 una secuencia de su procesamiento no corresponde a materia (séiig ‘,’,””?C'O"

gaseosa) y el resultado no es patentable en virtud del articulo 14, anges ?r,ar;ZZ’dta 0
: rito

Cabe precisar,, que las caracteristicas incluidas en las reivindicaci
caracteristicas técnicas que sirvan para definir un pr Cedimiento clones No son
conoce en el campo correspondiente, dichas cara e’iSti/cas s0{#:0rque. Como se
senal que se usan en la simulacion por computad para g a 'l.dg datos o ge
geoestacionario, donde esos datos, la sefal o las fiagenes etcna SIS estadistico
equivalen a un disco compacto o a la mera presgacion ge info Uncionalmente
que los datos, las imagenes, una sefal o una inflacign o si QIrmaCIOn, puesto
que una portadora de material descriptivo no fionaj el cumll ares no eg m
puede proveer aplicacion(es) practica(s) para l:btencidn de al por s So0lo no
resultado, definida(o) con caracteristicas técnjcaentapleg Un producto 0 un
[)
Es mas, lo reivindicado simplemente hace us/ Un Sistemg
propdsito general ampliamente conocido, no POr ung pe. Compuh'arizado de
versada en la materia técnica, sino por el pub/? genergy; Mot a HOrma/mem
considera convencional o, de partes del mis/Ue en esté o °
uso de un computador personal, el cual, incl/ t€clago, un raps,. CONSiste ep
una UPC, una memoria, etc. (ver figura IA), 9Ue se imple N, una pantay; el
la secuencia logica de procesamiento de 1S que engre. ot desarro//a' |
técnico de exhibir unas imagenes .par'”tefpretacio'n 98 el r eSultado a
geoestadistico. Lo anterior, se puede corr?°'que de for o un ana/is';O
afirma en la misma descripciéon (ver de Fl. 7 Mma Explicitg asj s:

Por las razones precedentes, las citadaj"afz’of?es S€ encye t
ntr,

ambito de patentabilidad previsto en
andina. YPranaciopg,

6.6. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 d/’DeC’.S"én 486 g
/

/ ' '

e .
C OﬂS/de/‘a =] qUe

| pe—"



