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Comedidaments le eolicito presentarse a este Despacho ubicado en la Camera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la cludad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dlas hablles
contados a partir del envio de la presente cltacién, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Jomada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el niimero de radicacién citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencién se
notificard por edicto, el cual se fllaré por el término de diez (10) dlas en el Centro de
Documentacién e informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se enconirara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia hébll siguiente al de su nofificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Intemet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
nimero de resolucion a través de la opclon servicics en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades.legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1892, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 14 de abrll de
2003, bajo el nimero 03031595, se presentd la solicitud de patente de Invencién titulada
“MECANISMOS Y METODOS PARA SUCESOS DE UN SISTEMA DE ACCESIBILIDAD".

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

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que la invencién no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Declslén 486 da la Comisién de la Comunidad Andina, se requirlé al peticlonario para que

_se pronunclara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 8 de mayo de 20086, el solicitante atendié
oportunamente el requerimiento formulado y presenté aclaraclones. Asl mismo, allegé un
nuevo capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones del articulo 34 de Ia
Decisién 486.

QUINTO: Que segin lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgarén patentes "...para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial™.

SEXTO: Que las nuevas relvindicaciones 1 a 19, contenidas en los follos 410 a 415,
ademds de no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una Invencién y
pretenden proteger un uso distinto, de acuerdo con las sigulentes conslderaciones:

1. Objeto de ia Invencién

Segun la descripcién, el objeto de la solicitud se dirige a un método y una aplicacién de
computador que suministre a un cliente la informacién de la interface del usuario,
reivindicado en la forma de mecanismo de evento en un ambiente cllente servidor para
notificar constantemente al cllente los camblos en la Interface del usuario y método
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implamentado en computador para notificar a un cliente de los eventos de interface que
interesen al usuario.

Por su parte, el pliego relvindica: tin mecanismo de sucesos dentro de un amblente
cliente-servidor para mantener a un cliente notificado sobre los cambios en la Interfaz del
usuario, relacionado en las relvindicaciones 1 a 10; y, un método implementado por
computador para notificar a un cliente sucesos que interesantes de la Interfaz del usuario,
relacionado en las relvindicaclones 11 a 19.

2. Sobre el nuevo capitulo relvindicatorio
2.1 Relvindicaciones

El artlculo 30 de la clitada Decisién 486 establece que “las reivindicaclones definirén la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripclon”.

La nuevas reivindicaciones 1 y 11 son indefinidas, porque no permiten establecer cual as
la contribuclén técnica al arte.

Las relvindicaciones presentan como mecanismo de sucesos y método de notificacién,
unas secuencias de procesamiento de datos efectuadas por computador.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones atin no cumpien conel
requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas.

2.2. Reivindicaclones de producto o de procedimiento

El articulo 14 de la Decisién 486 establece claramente que los paises miembros otorgaran
patentes para las invenclones, sean de producto o de procedimienio.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma nomativa andina no establece la
forma como se deben definir las relvindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina,
en la préctica comin, ha acudido a la Gula para los palses en desarrollo sobre el examen
de las solicitudes de patentes, la cual fue publicada por la OMPI en 1882 con el fin de
ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

En el pamafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de
relvindicaclones: de producto y de procedimiento (método). Adicionalmente, el citado
péarrafo indica que las reivindicaciones de producio deben definir, el objeto que se desea
proteger, mediante [as caracteristicas estructuraies 6 de funcion, y las de procedimiento
-medlante las caracteristicas de una secuencla de etapas a segulr, para lograr un
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resultado, sin hacer referencia a los medios usados para lograr ese fin.

De alll, es evidente que un producto debe ser técnicamente definido o bien por las
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funclonamiento entre los
componentes de una estructura pero no mediante mezcla de ellas.

Por su parte, un método debe ser técnicamente definido por la secuencia de pasos a

seguir para obtener un resultado, sin hacer referencia a los elementos que llevan a cabo
dichas etapas nl en forma de una secuencla I6gica que se procese con computador.

En el presenta caso, las reivindicaclones del pliego callficado no definen un producto o un
procedimiento (método) de acuerdo a la prictica establecida, sino que se relacionan, de
forma explicita, a un soporte légico como tal.

3. No se consldera Invenclién

El articulo 15e) de la Decisién 486 sefiala, que no se consideraran invenclones: “los
programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales®.

Al estudiar la solicitud, es evidente que tanto la descripcién como las reivindicaciones
relacionan como “mecanismo de sucesos dentro de un ambiente cliente-servidor y método
Implementado por computador para notificar a un cllente sucesos interesantes”, una
secuencia légica de procesamiento de datos (informaclién), que se lleva a cabo por medio
del uso de medios técnicos como, por ejemplo, el computador de un cliente, con su
teclado, ratén, modem, memorias, etc. y el ambiente informético de Implementacién
convencionales, que se ilustran con la figura 1, la pantalla de la figura 6, las rutinas de las
figuras 5 y 7 junto con las descripciones cormespondlentes; dichos medios permiten
procesar la informacion (las sefales) del modo deseado, por ejemplo, para una aplicacion
de computador que suministre a un cliente la informacién de la Interface del usuario, como
so relaciona en dichas reivindicaciones; por estas razones, el pllego es soporte légico
como tal, que no se considera una Invencién segtin lo dispuesto por el citado articulo 15e).

Por otra parte, se desconoce, ademds, lo dispuesto en el articulo 21 de la Declsldn 486,
porque 86 hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos,
que en este caso consiste en el uso, como ya se dijo arriba, de un computador personal y
el amblente Informatico convenclonal.

. Por las anteriores razones, se considera que lo relvindicado en el presente caso, se
encuentra Incurso en lo dispuesto por los articulos 15 inciso @) y 21 de la norma
supranaclonal andina.
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4. Respuesta del solicltante /
Sobre los comentarios del solicitante a la notificaclén de fondo, conviene realizar las
siguientes consideraciones:

e Sobre el nuevo capltulo reivindicatorio, cabe sefialar que se aceptd y calificé acorde a
las disposiciones y el procedimiento vigentes; sin embargo, es necesario precisar que
las cormacciones de las reivindicaciones se limitaron a la introducclén de la frase
"caracterizado por® en lugar de los términos objetados, pero la redacciéon y el .
contenido siguen slendo los mismos que se cuestionaron en el oficlo n® 1423 objeto de
traslado y, asl lo sefiala el mismo Interesado cuando aflrma, “...se han modificado
levemente las relvindicaclones para reemplazar...".

Por las afirmaciones que se hacen en |a respuesta, es evidente que el interesado
supone que, por haber Introducido la frase “caracterizado por” en las reivindicaclones
estas quedan completamente definidas y, por ello, que cumplen los requisitos del
articulo 30, lo cual, no es clerto. De esa manera, se advierte que las reivindicaciones 1
y11sonl hid ue no es posible blecer cual es el aporte del Inventor al
estado de |a técnica.

Al respecto, se hace necesario aclarare al Interesado que la esencia de las
reivindicacionas conslste en definir la Invencién, con lo cual, se fija la extension de la
patente y se hace posible delimitaria respecto del estado de la técnica. Ademas, una
reivindicacion independiente debe definir la invencién mediante caracteristicas técnicas
y las dependientes son para aclarar o delimitar alguna caracteristica incluida en una
independiente.

Asimismo, es préactica corriente subdividir las relvindicaciones en dos paries,
preambulo y parte caracterizante; la primera contlene el conjunto de caracteristicas de
la Invencién cuya combinacién se conoce, por decirlo asl, es el “género” al que
pertenece la invencién. La segunda parte (caracterizante) debe menclonar la(s)
caracteristica(s) propia(s) de la Invencién (creadas por el Inventor) que la distinguen del
estado de la técnica, por decirlo asl, s la "especie” de la invencién.

De otro lado, para que un pliego sea definido debe referirse a un producto o un
procedimiento, lo cual, no sucede en este caso. A [a [uz de lo anterior, las
reivindicaciones 1 y 11 son Indefinidas no solo por no referirse a un producto o un
procedimiento sino porque no hay una clara separacién entre “género” y “especie”,
adema4s, las caracteristicas alll relacionadas son una secuencla de procesamiento de
datos realizados con computador, lo que es soporte I6gico como tal.
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« Respecto a los comentarios del punto 2. de la respuesta, por una parte, asegurar que
las reivindicaciones estdn perfectamente redactadas y que una persona del arte las
pueda entender sin mayor dificultad, no son fundamentos que demuestren que las
reivindicaciones no fueron redactadas como secuenclas de procesamiento de datos.’
En realidad, son meras aseveraclones infundadas que no controvierten las objeciones
planteadas en el oficlo trasladado al solicitante. Por otra parte, afirmar que, “...los
mecanismos de sucesos incluyen componentes reales (esto as, componentes flsicos,
mecanicos)...", ademds de no tener sustento técnico en la solicitud, un experto medio
en la materia no afirmaria algo similar. Aun mas, no se sabe cual es el fundamento y,
en consecuencia, de por que el examinador, "...debe dirigir el anélisis de claridad
hacla los componentes fisicos...", sin que se evidencien tales componentes fisicos que
ademas no detalla en su respuesta.

s Para controvertir los comentarios del punto 3 de la respuesta, basta sefialar que
aflrmar que el nuevo pliego cumple las disposiciones del articulo 14 con fundamento en
que, “...1a presente Invencion protegen productos definidos claramente en términos de
sus componentes estructurales... persona versada en la materia pueda comprenderias
gln_mayor dificultad...”, es improcedente, porque, de un lado, se sabe que, "el
mecanismo de sucesos en un ambiente cliente servidor para mantener al cllente .
notificado da los cambios en la interfaz del usuario®, es en sf una aplicacién de soporte
16gico, confrario a lo que afirma el memonalista. De otro lado, con la sola lectura de la
especificacién se puede comprobar, faclimente, que las reivindicaclones no definian ni
definen un producto o un procedimiento (método), sino que se relacionan, de forma

explicita, a un soporte l6gico como tal.

Para constatar io anterior basta, por ejemplo, dirigirse a la pagina 9 (folio 54) de la
descripcién, donde se dice: "la figure 1 ilustra el amblente de un sistema de
computacién adecuado para implementar el Invento...", en la sigulente pagina, se
aflrma, “el invento se puede describir en el contexto general de instrucciones gue se
pueden ejecutar por computador, tales como médulos de programas, que son
elecutados por un computador...".

A laluz de lo anterior, queda claro que los comentarios del Interesado no se sustentan,

ademas no explica cual(es) es (son) el (los) elementos figicos de la estructura o la

funcién entre los componentes de una estructura, que fundamenten dichas
reivindicaciones, ya que ni siquiera hizo una indicacién a que parte de la descripcién

habria que dirigirse para encontrar los "productos y métodos" definidos. El solo afirmar
que, “...protegen productos definidos claramente en términos de sus componentes
estructurales como para que una persona versada en la materia pueda comprenderias
sin mayor dificultad...”, no significa que ello sea asl.
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Por dltimo, el ejemplo acerca del método quimico traldo a colaclén por el interesado,
no tiene ninguna relacién directa con lo que aqul se considera, motivo por el cual
resulta irmelevante para efectos de la presente decision.

¢ En el punto 4. de la respuesta, el Interesado afirma que las reivindicacliones de la
presenta invencién “...NO comesponden de ninguna manera a soporte légico como tal.
En efecto, se ha demostrado que la presente invencién reivindica un producto definido
en tdrminos de componentes estructurales, esto es, un mecanismo de eventos; y un
método definido en términos de etapas...".

Al respecio, y para desvirtuar lo anterior, basta recordar que las relvindicaciones de
producio deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas
estructurales 6 de funcién y, las de procedimiento, medlante las caracteristicas de una
secuencla de etapas a segulr, para lograr un resultado, sin incluir o hacer referencia a
los elementos que lleven a cabo dichas etapas.

Por lo demas, en la segunda parte del punto 5 del oficio frasladado se dijo y aqul se
relitera, que de forma evidents, tanto la descripcién como las reivindicaciones
relacionan como “mecanismo de sucesos dentro de un ambiente cliente-servidor y
método Implementado por computador para notificar a un cliente sucesos
interesantes®, una secuencia légica de procesamiento de datos (Informacién), que se
lleva a cabo por medio del uso de medios técnicos como, por ejemplo, un computador,
etc.

Por lo tanto, con solo afimar que, en la solicitud se define un producfo y un
procedimiento o calificar de "totalmente incorrecta” la argumentacién del examinador,
no son argumentos que demuestren que lo descrito y reivindicado no sea un soporte
légico (software) como tal.

Por ultimo, no queda claro en que se fundamenta el interesado para afirmarque, “... el
resultado final logrado con estos objetos se implementa en un computador o cumple
con fines de programacién, este hecho no es relevante para desvirtuar la
patentabilidad de los objetos relvindicados... resulta improcedente conglderar las
relvindicaciones como un 8o, l6gico...", nl explica por qué se deberfa entender asl.

e Sobre los comentarios consignados en el punto 5. de la respuesta, cabe mencionar
que es avidente que en el oficlo trasladado se cuestiona tanto la claridad, como la
Indefiniclén, el soporte l6gico, los sagundos usos, la falta de nivel inventivo, es decir la
patentabilidad de la solicitud.

Ahora blen, en el caso de un examen del nivel inventivo, y acorde a la jurisprudencia
dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el técnico medio que
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realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnicay
realizar el cotejo comparativo eon su apreciacion del conjunto para determinar si con
es0s conocimientos habria podido producirse 1a invencion o no. En otras palabras, no
es requislito indispensable que.el nivel Inventivo sea objetado con documentos sino, al
contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de
partida para la callficacién.

No obstante lo anterior, con el oficio se buscé que le quedara claro al interesado que la
solicitud no contiene elementos que puedan servir de base para reclamar un producto
0 un procedimiento definidos acorde a io que establecen la norma y la practica comdn
y que no se cumplen ciertos criterios de patentabllidad, principalmente, que el objeto tal

como estd reclamado no se considera una Invencién acorde con lo previsto en el

articulo 15e) de la nommativa andina, objeciones, todas, que el solicitante no pudo
desvirtuar ante la evidencla de lo relvindicado.

¢ Los comentarios terminan sefialando en el punto 8. que “...las relvindicaciones de la
presente invencién no comesponden de ninguna manera a un segundo uso, come lo
suglere el Examinador...” y por consiguiente, “...la aplicacién del articulo 21 de la
Decisibn 486 sobre los objetos de la presente invencién es completamente
Improcedente, porque ninguno de los objetos reivindicados corresponde a un segundo
uso. De hecho, la invencién se debe analizar dentro del contexto como "un todo”, y no
por cada uno de sus componentes”.

Para desvirtuar los comentarios de los puntos 8 y 7, basta referirse al contenido de la
solicitud, que como se informé en el oficlo y aqul se reitera, el "mecanismo de sucesos
dentro de un amblente cliente-servidor y método implementado por computador para
notificar a un cllente sucesos interesantes”, se lleva a cabo por medio del uso de
medlos técnicos como, por ejemplo, el computador de un cliente, con su teclado,
ratbn, modem, memorias, etc. y el ambiente Informatico de Implementacion
convenclonales, que se llustran con la figura 1, la pantalla de la figura 6, las rutinas de
las figuras 5 y 7 junto con las descripclones comrespondientes; dichos medlos permiten
procesar la informacién (las sefiales) del modo deseado.

Todos los argumentos anteriores, el interesado los pretende descaliflcar por medio de
una serie de calificativos tales 'como, “...lo analiza emdneamente el Examinador... al
inventor no se le puede Impedir que emplee elementos convencionales... es
completamente improcedents:..", por demas intrascendentes y sin presentar el debido
sustento que en realidad controvirtiese y condujese a reconsiderar ias objeclones a la
patentabilidad de la presente solicltud.

Es importante resaltar que si bien el inventor puedes emplear elementos convencionales
en sus creaclones, también lo es que su patentabllidad debe estar dada por la
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combinaclén creativa y sorprendente de tales materias conocldas, de manera que
implique un avance real en el estado de la técnica. En el presente caso, y como ya se
demostr, las relvindicaciones calificadas no definen un producto o un procedimiento
(método), sino que se relacionan, de forma explicita, a un soporfe iégico como tal, el
cual, no se considera una invencién en virtud de lo sefialado en el articulo 15¢) de la
norma supranacional andina.

En vista da lo expuesto, se puede conclulr que la sollcitud no cumple lo dispuesto en los
articulos 14, 15e), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y commecciones
allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeclones planteadas en el
oficio N® 1423, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar @l privileglo de patente de invencién a la creacién
denominada: “MECANISMOS Y METODOS PARA SUCESOS DE UN SISTEMA'DE
ACCESIBILIDAD".

ARTICULO SEGUNDO: Notiflcar personaimente al doctor Dario Cérdenas Navas, en su
calidad de apoderado de la sociedad Microsoft Corporation, o0 a quien haga sus veces, el
contenido de la presente resolucién, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que
contra ella procede el recurso de reposicién ante el Superintendente de Industria y
Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias hébiles sigulentes.
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