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RESOLUCION- 11341
: Por la cual se niega una patente de invenciéon

Rad. Exp. N° (})304sfaas

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

T
|
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de junio de
2003, bajo el numero 03046838, se presento la solicitud de patente de invencidn titulada
“COMPUTACION DISTRIBUIDA BASADA EN IDENTIDAD PARA RECURSOS DE
ARTEFACTOS”. |

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplldas las emgenmas 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 invencion no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario para que
se pronuncnara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.
t

CUARTO: Qufe mediante escrito radicado el 19 de julio de 20086, el solicitante atendio
oportunamente el requerimiento formulado y presentoé aclaraciones. Asi mismo, allegé un
nuevo capltulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones del articulo 34 de la
Decisidn 486.

QUINTO: Qué segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invencicnes, sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengqn nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

SEXTO: Que! las nuevas reivindicaciones 1 a 29, contenidas en los folios 279 a 283,
ademas de no cumplir con el requisito de claridad, no se considera una invencién y
pretenden prc?teger un uso distinto, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

I
1. Objeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema y un
método para |descubrir y describir los recursos de computacion disponibles en varios
dispositivos de computaciéon asociados a una identidad y exponer esos recursos como
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servicios a los que se puede acceder con programas de software tal que los programas de
los dISpOSItIVOS apalanquen los recursos de otro dispositivo.

Por su parte, jei nuevo capitulo reivindica en un ambiente de computacion, un método,
relacionado en las reivindicaciones 1 a 5; un medio que se puede leer por computador que
tiene instrucciones ejecutables por computador para realizar un método, relacionado en la
reivindicaciéni 6; en un ambiente de computacién, un sistema, relacionado en las
relvmdlcamones 7 a 16; un medio que se puede leer por computador que tiene
almacenado én el ‘mismo una estructura de datos, una estructura, relacionado en la
reivindicacion !17, y, una estructura de datos, relacionada en las reivindicaciones 18 a 29.

2. Sobre el nuevo capitulo reivindicatorio
2.1 Reivindicaciones

El articulo 30 de la: citada Decision 486 establece que “las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente suster;ﬂadas por la descripcion”.

Las reivindicaFionefs 1, 6, 7, 17 y sus dependientes son indefinidas, porque no permiten
establecer cual es la contribucion técnica al arte.

i
Las rewmdlcacmnes 1,6,7y 17 son muy generales, porque se relacionan con un método,
un medio 1eglble por computador y un sistema cualquiera, ademas, junto con sus
dependientes| presentan como pasos de un método, como medios de un sistema una
secuencia de ;'procc-,jsamiento de datos ejecutada por computador.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones no cumplen con el
requisito de claridad, no obstante fueron evaluadas y calificadas.

2.2. Reivindiciacion@as de producto o de procedimiento

El articulo 14 de la Decision 486 establece claramente que los paises miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento.

e o . . . . .
Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la
forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina,
en la practica comun, ha acudido a las indicaciones de la ‘Guia para los paises en
desarrollo sobre ellexamen de las solicitudes de patentes’, la cual fue publicada por la
OMPI en 1982 con el propésito de ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en
sus estudios: ‘

o
Precisamente, en el parrafo 57 (de dicha guia) se especifica que existen dos
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tipos de reivi 1dica<':ione3' de producto y de procedimiento (método). Adicionalmente, el
citado parrafo mdlca que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se
desea proteger, medlante las caracteristicas estructurales 6 de funcion.

De alli, es evidente rque un producto, desde el punto de vista técnico, debe ser definido o
bien por las c:aracterlstlcas de estructura o bien por las caracteristicas de funcionamiento
entre los componentes de una estructura pero no mediante mezcla de ellas.

Enel presente caso! las reivindicaciones del pliego calificado no definen un producto o un
procedlmlento (método) de acuerdo a la practica establecida, sino que se relacionan, de
forma explicita, a un soporte l6gico como tal.

3. No se considera invencioén

El articulo 15e) de| la Decision 486 sefiala, que no se consideraran invenciones: “los
programas del ordenadores o el soporte légico como tales”.

Al estudiar la solicitid, es evidente que tanto la descripcion como las reivindicaciones, gue
se refieren a: | “en un ambiente de computacion un método”, “un medio que se puede
leer por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador’, “en un
ambiente de Eomgutacnon un sistema”, “un medio que se puede leer por computador que
tiene almacenado en el mismo una estructura de datos”, relacionan unas secuencias
logicas de procesamlento de datos (informacién), Ilevadas a cabo mediante el uso de
medios técnicos como, por ejemplo, el ambiente informatico, de implementacion
convencional Ipara €Xponer recursos como servicios a los que se accede con programas
de software, |el clal, se ilustra en las figuras 1A y 1B junto con la descripcion
correspondiente. ;

Dichos medios permlten procesar la informacién (las sefiales) del modo deseado, por
ejemplo, para Iograr el resultado relacionado en las reivindicaciones; por esta razén, el
pliego es un soporte l6gico como tal, que no se considera una invencion de conformidad
con lo dispuesto en el citado articulo 15e).

Por otra partel, se d{esconoce, ademas, lo dispuesto en el articulo 21 de [a Decision 486,
porque se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales o de partes de ellos,
gue en este éaso con5|ste en el uso de un ambiente de computo, ademas, porque de
forma exphmta se'describe y reivindica que el objeto se realiza en un ambiente de
computacion. !

Por las anterores]’razones se considera que lo reivindicado en el presente caso, se
encuentra lncursolen lo dispuesto por los articulos 15 inciso €) y 21 de la norma
supranacional andina.
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4. Respuesta del s

olicitante

I

Sobre los comentanos del solicitante a la notificacion de fondo, conviene realizar las
siguientes consideraciones:

Con referencia a los puntos 1 a 3 de dicha respuesta, se puntualiza que el nuevo
pliego se alacepto y calificd acorde a las disposiciones vigentes; sin embargo, es
necesario precisar que las correcciones de las reivindicaciones se limitaron a la
mtroduccton de Ia frase “caracterizado por” en lugar de los términos objetados y se
mejoré la redacmon al cambiar el término “artefacto” por “dlsposmvo sin embargo, el
contenido S|gue 'siendo el mismo que se cuestiond en el Oficio n° 4276 notificado al
solicitante &l 20 de abril de 2006 (de aqui en adelante llamado oficio) y, asi lo sefala el

mismo interesado cuando afirma, “...modificando levemente el capitulo...”.

Por las aflr'namones que se hacen en la respuesta es evidente que supone que por
haber introducido la frase “caracterizado por” en las reivindicaciones, estas quedan
completamente definidas y, por ello, que cumplen los requisitos del articulo 30, lo cual,

o] . .
no es cierto, por|las razones que a continuacion se exponen.

De un lado! en eI'I oficio se dijo, y aqui se reitera, que las reivindicaciones 1, 6, 7, 17
son mdeﬂmdas porque no es posible establecer cual es el aporte del inventor aI estado
de la tecnllca Al respecto, se hace necesario aclarar que la esencia de las
reivindicaciones lconsiste en definir la invencion, con lo cual, se fija la extension de la
patente y se hace posible delimitarla respecto deI estado de la técnica, ademas una
re|V|nd|caC|:on mdependlente debe definir la invencidn mediante caracteristicas
técnicas. Asmtsmo es practica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes,
preambulo |y parte caracterizante; la primera, contiene el conjunto de caracteristicas de
la mvenc:on cuya combinacién se conoce, por decirlo asi, es el "genero al que
pertenece Ia invencion, y la segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s)
caractenstlca(s) "propla(s) de lainvenciéon (creadas por el inventor) que la distinguen del
estado de Ia tecnlca por decirlo asi, es la “especie” de la invencion. Por ultimo, las
dependlentes son para aclarar o delimitar alguna caracteristica incluida en una
independiente. |

De otro lado, para que un pliego sea definido debe estar acorde con lo sefialado por el

articulo 14,
este caso,
puede leer
realizar un
puede leer
datos, una
términos es

es deC|r referirse a un producto o un procedimiento, lo cual, no sucede en
porque ‘en un ambiente de computacion, un método®, “un medio que se
por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador para
netodo" “en un ambiente de computacién, un sistema” y “un medio que se
por computador que tiene almacenado en el mismo una estructura de
estructura no son un procedimiento ni un producto definidos en los
.tablemdos
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Alaluz dello anlterlor las reivindicaciones 1, 6, 7, 17 son indefinidas no solo por no
referirse a un proced:m:ento $ino porque no hay una clara separacion entre “género” y
‘especie”, ademas las caracteristicas alli relacionadas son una secuencia de
procesam:ento de datos realizados con computador, lo que reiteramos es soporte
6gico como tal. |

|_

Por ejemplo, en la respuesta se asegura que, “... las reivindicaciones estan redactadas
de maneral adecuada...”, lo cual, no demuestra que las reivindicaciones no fueron
redactadas como secuenmas de procesamiento de datos y que estén acorde con lo
dispuesto én los articulos 14 y 30. Es obvio que, hacer aseveraciones sin sustento
alguno, nojes fundamento para controvertir las objeciones planteadas.

Para controvertlr los comentarios del punto 4 de la respuesta, cabe sefalar que el

objeto de I
basadaen
de patente:

En efecto,
pronunciad
dentro del
procedimie

a sohcntud no se define acorde a la practica establecida por la oficina,
as defmlmones del parrafo 57 de la Guia sobre el examen de las solicitudes
Sy en especial la jurisprudencia dictada al respecto.

tradlcilonalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha
0 sob"re el tema de los productos y de los procedimientos. Concretamente,
proc;eso 36-1P-98, fij6 unas pautas acerca de lo que es producto y
nto, como se aprecia en punto 4.1, del citado proceso que establece:

1

“(...)Las invencit!:-nes de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por

ejemplo, m
tanto en un

aquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invencién puede residir
producto independiente como en un producto gue solo constituye una parte

de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una
invencion de procedimiento, en general, es una solucion consistente en una secuencia
de etapas conducentes a la fabricacién de un producto (...)", (subrayados fuera de
texto). ‘

.

{
A la luz de lo antenor las aseveraciones que se hacen en la respuesta dejan sin
sustento alguno a las reivindicaciones del pliego, puesto que, de un lado, el
proced:m;e'nto (método) reivindicado no consiste en una secuencia de etapas
conducentes a Ia fabricacién de un producto sino que relacionan una secuencia de
procesamlento de informacion con medios técnicos y las de producto no revisten una
forma tangible,q porque en ellas se hace referencia a elementos légicos de

' programacion que se usan en medios técnicos de manera que no existe una forma

tangible de

En conclus

reahzamon motivo por el cual las reivindicaciones quedan sin sustento real.

I6n, hacer una serie de aseveraciones sin sustento, no sirve de fundamento

[ o7 = >
para controvertir las objeciones planteadas en el oficio trasladado.
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Ly

Para deswrtuar Ios comentarios del punto 5 de la respuesta, es importante sefialar que
el proced:m!ento (métodos) y los productos reivindicados no consisten ni en una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un producto ni revisten una forma
tangible, como se dijo antes, sino que, contrario a lo que argumenta el interesado, se
refieren a secuencias de procesamiento de datos realizadas por computador, que en
sintesis es el USO de medios técnicos para el procesamiento de datos (informacidn})
no tecnicos. l

Alnmas, con la i‘.ola lectura de la especificacion se puede comprobar, faciimente, que
las relvmdlcamones no definen ni un procedimiento (método) ni un producto, sino que
se relamonan de forma explicita, a un soporte I6gico como tal.
1

Para constatar lo anterior conviene, por gjemplo, dirigirse a los folios 10 a 23 de la
descrlpmon donde se dice: “la figura 1A ilustra un ejemplo de un ambiente de sistema
de computac:onladecuado para |mplementar el invento... alcance de la utilizacién
(uso)... ,en la pagma 11, se afirma, “... el invento se puede describir en el contexto
general de mstrucmones ejecutables por computador tales como modulos de
programas, que son ejecutados por un computador...

Adicionalmente, ]se reitera, las aseveraciones formuladas en la respuesta son
|nfundadas| Al respecto, cabe anotar que con solo afirmar que en la solicitud se define
un proced:im:ento o un producto o calificar de 'irrelevante’ la argumentacién del
exammador no son argumentos que demuestren que lo descrito y reivindicado no sea

un soporte 'IOQICO (software) como tal.

Auln mas, no quqda claro en que se fundamenta el interesado para afirmar que, “... el
resultado fmal Iogrado . se implementa en un computador o cumple con flnes de
programacmn este hecho no es relevante para desvirtuar la patentabilidad de los
objetos.. resulta, improcedente considerar las reivindicaciones como un soporie

légico...”, i expllica por qué se deberia entender asi.

En conclusiaon, contrario a las suposiciones del interesado, en ningun lugar de su

1 .. » .
respuesta se demuestra gue lo solicitado no es soporte légico como tal.

Con relacmn a Ios comentarios del punto 6 de la respuesta, este Despacho puntualiza
que los parrafos que el interesado dice no pudo entender, tuvieron &l fin de aclararle la
posicion de la Oficina y de hacerle entender al interesado que la solicitud no contiene
elementos |que lpuedan servir de base para reclamar ni un procedimiento ni un
producto, definidos acorde a lo que establecen la norma y la practica administrativa
vigentes, ademas que no se cumplen ciertos criterios de patentabilidad claramente
especificados en el oficio.
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Es ewdente que el Oficio trasladado cuestiona la claridad, el soporte I6gico, los
segundos usos y: i falta de nivel inventivo, es decir, la patentabilidad de la solicitud, y
entre los reqmsnos de aquella, esta el de nivel inventivo.

» Sobre los comentanos de los puntos 7 y 8 de la respuesta, son una larga iteracién de
lo ya debatido antes y que, igualmente, se reitera, no tienen sustento alguno por las
siguientes razones

a) el procedtmlento (método) reivindicado no consiste en una secuencia de etapas
conducentes a la fabricacién de un producto sino que relacionan una secuencia de
procesamiento de informacién con medios técnicos; de forma similar, los productos no
revisten una forma tangible por las razones arriba explicadas; b) las reivindicaciones
relacionan unas secuencias légicas de procesamiento de datos (informacién), llevadas
a cabo mediante el uso de medios técnicos de implementacion convencional o
ampllamente conocida en la técnica; c) la divulgacion se refiere a un soporte 16gico
como tal, como se puede comprobar con ayuda de los folios 10 a 23 de la descripcion,;
d) los argur'nentos trasladados en el oficio, el interesado los pretende descalificar con
meras afirmaciones que no tienen sustento técnico ni juridico; y, e) si bien las
invenciones pueden emplear materiales conocidos, su patentabilidad siempre debe
estar dadafpor la combinacion creativa y sorprendente de tales materiales conocidos,
de manera!que implique un avance real en el estado de la técnica.

En vista de lo éxpue{sto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los
articulos 14, 1§e), 21y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones
allegados no cpntro{:ierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en el
oficio N° 4.276, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacidn
denominada: '“COMPUTACION DISTRIBUIDA BASADA EN IDENTIDAD PARA
RECURSOS DE ARTEFACTOS".

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente al doctor Dario Cardenas Navas, en su
calidad de apoderado de la sociedad Microsoft Corporation, 0 a quien haga sus veces, el
contenido de Ia pre?ente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiendole que

1

3
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contra ella prlocede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y
Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

' NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.,alos 17 ABR 2008

+
1
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