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ActuaciOn: 
432 COMUNACION ACTO ADMINISTRAT1VO 

Comedidarnente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de Is ciudad de Bogota DC., dentro del tØrmino de clnco (5) dIas hØbiles 
contados a partir del envIo de la presente citación, en horarlo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con et fin de notificarte personatmente el contenido de la resolución de la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nOmero do radicaciôn citado en 
el asunto. 

Do no hacerse presente en et tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciOn so 
notificarØ por edicto, el cual so fijarØ por et tØrmino de diez (10) dias en el Centro do 
Documentación e lnformaciOn. 

Pars su comodidad el texto complete de la resolución se encontrarÆ disponible en la pagina 
web de la Entidad desde et dia hØbil siguiente at do su notificaciOn, Is cual podrØ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pØgina www.sic.gov.co, con el 
nimero do resoluciOn a travØs de la opción servicios en linea - caracter general - consulta 
actos administrativos. -0-

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centre: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Al contestar favor indique of nOmero do Socto CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840 
radicaciôn consignado on of sticker Fax:  3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165 

Web: www.slc.gov.co e-mail: lnfosic.gov.co 
Bogota D.C. - Colombia 
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Las reivindicaciones 1, 6, 7y 17 son muy generales porque se relacionaa un mØtodo, 
un medio legible por computador y un sistema cualquiera, ademÆs, junto con sus 
dependientes, presentan coma pasos do un mØtodo, como medios de un sistema una 

� secuencia do procesamiento do datos ejecutada por computador. 

S 
Sereitera quo Is esencia de las reivindicaciones consiste en definir Is invenciOn, con 
to cual, se fija Is extensiOn de Is patente y se hace posible delimitarlaE respecto del 
estado do Is tØcnica, ademÆs, una reivindicaciOn independiente dØbe definir Is 
invención mediarite caracterIsticas tØcnicas. 

SAhora bien, es prØctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, 
preÆmbuio 

y 

parte caracterizante; Is primers contiene el corijunto do caracteristicas 
do Is invenciOn ouya combinación so conoce, por decirlo as!, es of "gØnero" al que 
pertenece Is invenciOn. 

La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) caracteristica(s) propias) de 
Is invención (creadas par el inventor) que Is distinguen del estado de Is tØcnica, par 
decirlo as[, es Is "especie" do Is invencin. 

Par ültimo, las dependientes son para aclarar a delimitar alguna caracteristica 
incluida en una independiente. 

. Para quo un pliego sea definido debe cumplir los requisitos establecidos par et 
� articulo 14, es decir, referirse a un producto o un procedimiento, 10 cual, no sucede 

en este caso porque, "en un ambiente do computación, un mØtodo", "an media que 

5 se puede leer por computador quo tiene instrucciones ejecutables par computador 
para reaUzar un mØtodo", "en Un ambiente do computaciOn, un sistema" y "un medlo 
quo so puede leer por computador quo tiene almacenado en el mismo una estructura 
do datos, una estructura", no son un procedimiento ni un producto definidos en los 
tØrminos exigidos par Is norms, el procedimiento y Is jurisprudencia aplicable al caso. 

A Is luz de Ia anterior, las citadas reivindicaciones 1,; 6, 7, 17 son indefinidas no solo 
por no referirse a un producto a un procedimiento mediante caracteristicas tØcnicas 
permitidas sino porque, do un lado, no hay una clara separaciOn entre "gØnero" y 
"especie" y, de otro lado, las càracterIstioas aIll relacionadas son una secuencia de 
procesamiento do datos realizados con computador, to quo es soportØ lógico coma 
tal; ademØs, las caracteristicas referidas por el memorialista no son caracteristicas 
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tØcnicas que definan un producto. 

En relación at argumento del recurrente an el que sostiene, can base en el numeral 
4.4.2 del Manual Andino de patentes, qua las reivindicaciones de la invenciôn estÆn 
de acuerdo con el articulo 14 de la Decision 486; debe observarse, que ni en la 

� DecisiOn 486, ni on el Manual Andino de Patentes esta establecido taxativamente, 
cOme se debe definir cada categorla de reMndicaciOn, producto o procedimiento. 
Per ello, Ia Oficina ha acudido a la Gula sabre el examen de las solicitudes publicada 
par la OMPI an 1982, la cual se creo para ayudar a los examinadores de las oficinas 

.nacionales an sus estudios, an particular a las indicaciones contenidas an los 
� pÆrrafos 54 a 81, las cuales se han convertido an procedimiento do use comiin y 

conocido. En el pÆrrafo 57 do dicha gula Se especifican dos tipos de 
reMndicaciones: do producto y de procedimiento (mØtodo). 

La oficina ha sostenido que no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el 
use do aparatos o componentes do aqueflos o partes do estos convencienates para 
procesar, transmitir, intercambiar informaciOn o datos ni la redacciOn del documento 
con una mezcla, no admitida, de caracteristicas .porque se distorsiona el aporte real al 
estado do la tØcnica, altera (a proporciOn quo debe existir entre to divulgado y la 
protecciOn solicitada y, porque no se cumplen exigØncias taxativas de ’la toy. 

Respetuosarnente, so recuerçla  at recurrente quo as la oficina, quienacorde a las 
S facultades conferidas y a los procedimientos que debe seguir y cumplir, la que 

.establece la forma do presentar las reivindicaciones come to establece Is 
jurisprudencia dictada par el Tribunal Andino de Justicia, an el proceso 36-IP-98, 
apartevi. 

El procedimiento (mØtodos) y los productos reivindicados no consisten ni an una 
secuencia do etapas conducentes a la fabricaciOn de un producto j: revisten una 
forLna tangible  so dijo antes sino quo, contrarlo a to quo alega el memorialista, 
so refieren a secuencias de prócesamiento do datos realizadas per computador, quo 
en smntesis son el uso do medios tOcnicos para et procesamiento do dates 
(información) no tØcnicos. 

Per to anteriormente expuesto so reitera que el objeto de (a solicitud en estudio no 
cumple con los requisites do patentabiUdad; on consecuencia no so halls merito para 
revocar la decision impugnada. 
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ARTICULQ PRIMERO: Confirmarla decision contenida en Ia Resolución 11341 del 
17 de abril de 2008, par media de la cual se regó una patente de invención 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de: la presents 
resolucOn al doctor Dana Crdenas Navas, en su cahdad de apoderado de la 
sociedad Microsoft Corporation el contenido de la presente resoluciOn, :entregandofe 

copia de ia misma, advirtiØndole que contra ella no procede recurso alguno por 
encontrarse agotada la via gubernativa. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE,, 
Dada en Bogota D.C., a los 19 P6U. 200& 

EL SUPER1NTENDENTE DE INDUSTRIA Y 

Doctor 
DARIO CARDENAS NAVAS 
Carrera 7 NO 71-52 
Torre B Piso 9° 
Bogota D. C. 

ENA QUItJONES 
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EL SUPERNTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERC1O S 

an ejerciclo do sus facultades legates, en especial do las quo so confirieron en los 
articulos 4, numeral 24 del decreto 2153 do 1992 y 50 del Codigo Contencioso 

S Administrative, y S 

.CONSIDERANDO 

PRIMERO; Quo mediante Resolución 1141 del 17 de abril do 2008, la 
Superintendencia do Industria y Comereio, nego privilegio do patente do invenoión a 
la creacion denominada "COMPUTACION DISTRIBLJIDA BASADA EN IDENT1DAD 
PARA RECURSOS DE ARTEFACTOS". 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado an esth entidad et 20 do mayo do 2008, 
bajo el numero 03 046838 00008 - 0000, el doctor Dane Cardenas Navas, an su 
calidod do apoderado de la socledad Microsoft Corporation, interpuso recurso do 
reposioión contra la decision contenida en la citada resolución, con et objeto do quo 
so revoque y en su lugar "se conceda el derecho a la patente do la invencion o do to 
oontrario so conceda un segundo examen do fonda para la sustentaciori del inventive 
en referencia". 

TERCERO: Quo el recurso a qua hace referencia a[ ordinal anterior se:füdament&  
do la siguiente rnanera: S - 

Manifiesta el recurrente: "Sonata el Despacho’  quo la solicitud de patente en 
referencia no as patentable puesto quo no oumple con to dispuesto an los Articulos 
14, 15e), 21 y 30 do la DecisiOn 488 do la Comunidad Andina. 

"Sonata el Despacho quo la solicitud en referencia as un software (soporte lOgic): 
coma tat Sin embargo respetuosamento manifiesto quo no se encuentra sustentado 
ni motivado en ningun aparte do to ResoluciOn ahora recurrida, per quo se considera 
quo at inventa solicitado as un software (soporte lOgico) comoiLy to quo no $o 
entiende come software (soporte lOgico) camp tat. -. 

"Entendemos quo para el Despacho y el solicitante to concepcton do software 
(soporte lOgico) as diferente. Aclaramos quo el solleitanto y para las: .ersona 
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versadas en la materia consideran quo el objeto aqul patentado es un invento que si 
blen tiene relaciOn con elementos do software (soporte lOgico) no es of software 
(soporte lOgico) como tat. 

"Me permito seæalar at Despacho quo la norma Andina no prohIbe el registro de 
.� software (soporte log/ca), sino el registro del software (soporte lOgico) como tal 

Elemento quo aCm no ha sido definido par ese Despacho, ni par la doctrina. 

"Se anota que la norma aridina no seæala quo el software no es patentable en su 
. concepto restringido y limitado. Es decir, la prohibiciOn del registro dØ software so 

refiere a) software coma taL 

"Es decir, la norma claramente senate quo la materia no patentable es el software 
como talJ quo indica que at software podrª ser utilizado coma una herramienta 
tecnológica pare desarrollar, crear y obtener nuevos inventos. Existe, .y ha sido 
uniformemente admitido por oficinas tales coma la do los Estados Unidos,  la Oficina 
de Patentes Europea, la aficina Japanese y otras coma Ia Oficina de mamas China, 
quo existe una diferencia clara entre un software coma tat (soporte lOgico coma tat), O 
un software perse (soporte IOgico perse) e inventos implementados par computadór. 

"Pare tal efecto, respetuosarnente me permito solicitar at Despacho qüØ se sirva 
aclarar que entiende la Superintendencia do Industria y Comercio colombiana coma 
software coma tat (soporte IOgico coma tel) y si existe en su opinion algUna diferenclà 
con los inventos implementados par computador. 

. "Adjuntamos como prueba del desarrollo do la problŁmÆtica do la patentabilidad del 
software el documento emitido par AIPPI baja la Q132 reporte y memorando cuya 
autenticidad podrÆ confirmar el e*aminador en Ia pÆgina www.aippLorg capitulo 
Questions & Committee Q132." Acto seguido at recurrente adjunta apartes dot 
documento al cual so refiere ànteriormente." 

Y continua: "Ese Despacho debe notar quo este documento refleja la situaôiôn do la 
patentabifidad del software at 2006sin embargo desde esa Øpocai han existido 
desarrollos jurisprudenciales tales, que resultan, en este caso en particular pOr 
ejemplo en la concesiOn del registro de la patente en referenda tanto en eIterritario 
Mn  ..como en la Ufflón Euçopea  

"Solicito que en virtud del contenido de los Articufos 52 a 57 del C.C.A. se valoren 
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como pruebas do la patentabilidad do la solicitud quo so tramita bajo el Expedierite 
en referencia el documento anexo ProtecciOn par Patentes do: Invenciones 
relacionadas con Programas do Ordenador emitido porAIPPI el 2 do Enero do 2006. 

"Igualmente me permito informar al Despacho quo tanto el suscrito como Ia sociedàd 
solicitante actUan en este procedimiento en buena fe y quo no esintención do 
ninguno do los dos actores actuar do una manera diferente, la ünica intenciOn es 
tenor una discusiOn sobre la patentabilidad del software reflejando las tendencies 
mur,diales del tema en palses cuya legislacion es similar a la nuestra incluyendo las 
restricciones do patentabilidad similares a las incluidas en nuestra Decision 486. 

j "Vemos, que en este caso existe una interpretaciOn de parte del Despacho, al 
clasificar la solicitud en referenda coma software (soport8 logico) como tel ö per se y 
quo: no so he abierto el foro do discusiOn respecto de la patentabilidad de invenciones 
implementados par computador. 

S 

"Es importante anotar que esta patente ya fue congedida a reistro coma lnvencl6n 

"Soilcito quo en virtud del contenido do los Articulos 52 a 57 del C.C.A. se valoren 
coma pruebas de la patentabilidad do (a solicitud quo so tramita baja ØI Expediente 
en referenda las decisiones concedidas baja las Iegislaciones Mexicana y Europea.  

S "Tel coma se seæala en el documento AIPPI, so he diferenciado entre software perse 
e invenciones relacionadas con programas de ordenador asl: 

’La materla patentable on tales innovaciones son los nuevos aparatos con los progranlas yb. S 

ci mtodo integrado, es decir, of nuvo mecanismoiara alcanzar un fin eaoecIficoPractLco 
concretoy .ttd vno lLlmplementaclón ce unorpqrm teordonador esDec1flco El código 
fuente del programs do ordenador so protege por prop(edad intelectual (derecho do autor ó 
copyright) y no por patentes. La expresiOn espeolfica del programs (por ejemplo, el listadoô 
el codigo especifico) contra las copias mentras que Is j2roLer&i6a per enterotogj 
eementpsdunnueve mtodo (oor elemeloJa funcionolidpd)jndpendienteçjjentede  Ia 
im_plentac4 el ePs oodeunrqqrama La proteccion quo otorga la ley do 
propiedad intelectual (derecho do autor/copyright) otorga una protecciôri fuerte contra la S 

simple multlplicacion (por ejemplo, Is copia directs 6 el uso no autorizado) de un producto do 
� software,ILA ateijte protecacpntr itopPia del apratoylop- mØtodosaue pedan utiIizLr un 

prgarama  prndor Adems Is propedad intelectual (derecho de autor/copyright) y los 
derechos do patente son do una naturaleza diferertte. En Is prØctica, Is expresiOn do una S 

idea es protegible por is propiedad intelectual (derecho do autor/eopyright) por of merohecho S 
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cia que Se trata de uris creaoiOn, por ejemplo Is expresiôn de oualquier programs de 
ordenador original as protegible por Ia propiedad intelectual (derecho de auto r/copyright). Por 
el contrario pars qua sea patentable uris invenclón debe ser nueva y no eviderite (no obvia) 
y esta condición no as facilmen:te cumplimentada per un producto tie software. Por ejŁmplb, 
un programs de orderiadorque meramente implementa uris determinada especificaciOn no 
as patentable si solamente se han utilizado pars Is implernentaciOn de tØcnicas cia 
programacAôn normales. Solamente pueden ser inventivs y definidas en uris reivindicaälin 
tie paterite Is materia nueva y no eviderite de Ia especiticación y/o implemeritaçiones 
funoionales tie Ia especificacion de nuevas y no evidentes.’ 

"Coma so profundizarÆ en documentos quo apoyan este recurso que el software 

(soporte(agico)
 per so es considerado coma las Uneas en un (enguaje de soporte 

lôgico quo incorporan Is implementaciOn de una invención. 

"Mientras que el mØtodo O pasos do Ia presente solicitud, si biert pueden ser 
implementados par computador, pueden tamblØn ser irnplementados mecflante un 
circuito electrônico por ejemplo coma Ia ha sefialada en concordancia con Io.anterior 
el Articulo 27 numerales I y 2 del ADP1C. S S 

"Esta reglamentaciOn es un indicativo del consenso al quo se Øst Hegando 
uniformemente a nivel internacional en relaciOn con Is patentabilidad de Ia materia tal 
coma Ia definida en referencia. De hecho et Articulo 27 3) no hace una excepcióri en 
relaclôn con aquellas lnvenciories quo no son software perse y quo son cohsideradas 
coma inver,ciones, a nivel mundiat. 

"Me pernito manifestar a ese Despacho que con base en las modificaclones 
realizadas coma respuesta al anterior Oficio emitido por ese Despacho, so logran 

. superar dichas objeciones, dada quo so han redactado las nuevas reivindicaciones 1 
a 29, en el formato de prembulo y parte caracterizante separados par Ia expresión 
’caracterizado porque’; y porque adicionalmente, Ia forma en Ia quo se encuentran 
redactadas dichas reivindicaciones es completarnente clara para una persona 
medianamente versada en Ia materia, Ia cual puede entender en forma apropiada 
quo Ia invenciôn cansiste do un mØtodo caracterizado par sus etapas a pasos, ast 
coma de un sistema quo integra una serie de e(ementos o dispositivo todos ellos 

, 

-tangibles (reales), asi como a los medios legibles por computador y las estructuras 
relacionadas. 

S 

"En vista de to anterior, respetuosamente so solicits a ese Despacho recbnocer la, 
claridad do las reivindicaciones, toda vez quo Ia forma en quo se. ehcuentran S 

redactadas, y en Ia que so han caracterizado los objetos reclamados. permiten 
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entender en forma clara cual es el principio y el objeto de la invención, sin Ilevar a 
una mala interpretaciôn de los mismos por parts de una persona medianamente 
versada en la tecnica, ademÆs, de resultar concisas y completamente sustentadas on 
ía descripciOn presentada, tal y coma es exigido por el articulo 30 do la Decision 486. 

"Do otra parts, me permito precisar que las re ivind icaci ones I a 29, si:cumplen con 
los requisitos del citado artIculo 14 de la Decision 486, toda vez que definen 
claramente un mØtodo, un sistema, medios legibles por computador y estructuras 
relacionadas, todas y cada una do ellas mediante caracterIsticas tØcnicas, tal y coma 

S es roquerido por la legislacion Andina vigente, como se puede apreciar, par ejemplo, 
en la reivindicaciOn 1, en la cual se caracteriza el mØtodo. S 

"Dicha caracterizaciOn claramente indica quo el mØtodo reclamado, incluyØ pasos 
especIficos, tales como desde un primer dispositivo descubrir un segundo. dispositivo, 
mediante la obtenciOn de datos que sean relacionados con thcho segundo 
dispositivo, ademÆs do quo dichos datos son formateados do acfterdo con un 
esuejfl&del primer dispositivo y en donde el primer dispositivo interpreta dichos 
datos para accedea un recurso del segundo dispositivo Los pasos enunciados 
corresponden a acciones especificas quo so realizan o ejercen sobre elementos 
fisicos, tales coma el primer y segundo dispositivos, Ic cual a todas luces cumple las 
exigencias establecidasen lalegislaciôn Andina vigente. S 

. "En efecto, una persona medranamente versada en la materra es conocedora de quo 
� 

la manipulaciOn realizada do los dispositivos mencioriados en la invenciOn, quo haoeh 
parte fundamental del mOtodo y del sistema, no debe llegar a ser entendida como 

. una simple secuencia do procesamiento do datos, sine quo se debe eæterider como 
tuna secuencia de etapas que conlleva la manipulacrOn de dispositivos especificos 

91 para llegar a obtener un resultado deseado, Ic cual a todas Iuces corresponds a 10 
quo se considera como un mØtodo y un sistema patentables.  

"De otra parte, ese Despacho insiste en negar la patentabilidad de la sollcitüd 
Colombiana, afirmando quo las reivindicaciones presentan como medios de Un 
sistema una secuencia do procesamiento de datos ejecutadas par computador. En 
este punto, es necesario Ilamar la atencion de ese despacho al hecho do que tanto el 
mØtodo coma los sistemas reivindicados de ninciuna manera caracterizan una 

Ierpretado łor parte do ese despacho, toda vez. ciue, el mØtodo yLics sFsterna 
rclampdos so cpracterizan par accignes aue se Ilevan a cabo sobre 
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componentes fI&cos y realØs ciue de ninguna forma pueden serconsiderados 
como intangibles por parte do una persona medianamente versada en la tØcnica 
En este sentido, es claro que el senor Examinador debe dirigir su anÆlisis de claridad 
hacia los componentes fisicos de los sistemas y las etapas del mØtodo, reivindicados, 
para no incurrir en el error de reducir los aspectos novedosos do la irivØnciOn a un 

� simple procesamiento de datos por computador. 

"Do hecho, sobre este particular, y con respecto a la categoria do las 
reivindicaciones, el Manual Andino de Patentes asI Ic establece en su numeral 4.4.2 

.Procedimiento ’La segunda clase bÆsica do reivindicaciones se aplicaa todo tipo do 
� actividades quo supongan la utilización do cualquier producto material para efectuar 

el procethmiento Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, 
energia, otros procesos (per ejemplo procesos do control) o sobre cosas vivientes 
cuando la legislación Ic permits. �. .� 

Es esencial quo lareivindicación estudiada no deje ninguna duda en ôuanto aal 

categoria a la quo pertenece’. S 

"En este sentido, resulta evidente que las reivindicaciones do la presente invenciOn, 
estØn do acuerdo con las exigencias del citado articulo 14 de la. D486,;toda vez quo 
so encuentran dirigidas a proteger prdcedimientos quo nodejan ninguna duda de su 
naturaleza debido a que so definen en tØrminos de Øtapas (Reivindicaäiones I a 6), 
en deride las acciones unitarias de cada Øtapa son realizadas sobre productos 
materiales, tales come los dispositivos fisicos referidos en la reivindicàciôn 1 y 
productos definidos en tØrminos do componentes (Reiviridicaciones 7 a29), come asi 
so requiere en la prctica del âmbito do la  propiedad Industrial. 

S 

"Mas aun, las reivindicaciones do metodo no solo pueden hacer referencia a los 
elementos quo Ilevart a cabo dichas etapas, sino que deben hacØrlo,; pues do 
acuerdo con las enseæanzas del antŁrioraparte citado del Manual parala EvaluaciOn 
de Patentes do la CAN, so tiene quo un mØtodo no puede estar limitado a una 
simole enumeración do las etapgssin hacer mencion de los componentes que 
estÆn involucrados en tales etapas, lo correcto esque so indique en forma clara 
cuales son los elementos y las condiciones especificas a las cuales sedebØ flevar a 
cabo dicho mØtodo, pues de Ic contrario, no podrIa ser implementado por una 
persona con conocimientos medics en la materia quo estuviera iæterØsada en 
desarrollar dicho procØso o mØtodo. S � S 
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"De hecho, silos mØtodos o procesos no hicieran referenda a tos..elementos y 
condiciones a las cuales se debe reaUzar, no serla posible reivindicàr Un proceso 
para la preparación de una sustancia x, puss at no indicar quo componentes se 
mezctan o se pr000san, y a que cOndiciones se hace, la persona que desee 
reproducir tat proceso, se encontraria completamente impedida para hacerla, toda 
vez que una caracterizacion como (a sugerida por ese Despacho, que no inthque los 
elenientos involucrados en el proceso, serta inadecuada y completamente confusa 
para la persona versada on la materia. La misma situación aplica para las 
reivindicaciones de mØtodo de la presente invención, porque es necesario establecer 

. quo elementos son los que intervienen en cada una de dichas etapas, para lograr el 
resultado deseado. 

"De la misma manera, los productos reivindicados estÆn perfectamente definidos par 
componentes fisicos estructurales que constituyen las piezas fundamentales para 
lograr el resultado propuesto par el inventor. 

"Do otra parte, ese Despacho, nuevamente hace referenda at articuló 15 de la 
/ DecisiOn 466, con respecto a to que no se considerarØn invenciones, dentro do las 

que cita los programas de ordenadores a el soporte tOgico coma tales; Sbbre este 
particular, ese Despacho establece que..." S 

Transcribe et recurrente apartes do la resoluciOn impugnada y anota: "En este punto, 
.si se anatiza la invencion dentro del contexto global se puede apreciar que las 

- reivindicaciones do la presents invencion NO correspondn de ninguna manera a 
s000rte  como tat En efecto, se ha demostrado que (a presente invencion 

. reMndica un mØtodo definido en tØrminos. de etapas y un prod ucto .definido en 
terminos de componentes estructurales, esto es, un sstema completo deelementos 
fisicos que son manipulados an una forma especifica para obtener el resultado 
deseado. S 

"Par to tanto, esta definiciOn en tØrminos do componØntes estructurales no puede ser 
considerada coma un soporte tOgico coma tal. En efecto, para una mejor 
corn prertsión do to diferente quo resulta la presente invenciOn a un software a soporte 
lOg ico coma tal, podemos recurrir a los conceptos bØsicos do to que se debe 
entender coma software (a soporte lOgico), frente a to reclamado en (a, invenciOn en 
cuestion El soporte Iógico como tat, es un tØrrnino genØrico que seapttca a los 
componentes NO fisigos de un sistema informattcq.. coma por ejemplo, los 
programas do computador, sistemas operativos, etc., que permiten a ŁstØ, ejecutar 
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sus tareas, tat y como se aprØcia en la definición dØ software del Diccionarlo de la 
Real Academia de la Lenguas Espaæola, 

"Teniendo en cuenta la clara�definición de to que es un software o soporte lOgico 
como tat, resulta fÆcit visualizar las claras diferencias tØcnicas existentes entre el 
mØtodo, el sistema ytos medios tegibles por computador de la invenciOn denegada, y 
un software, toda vez que en el presente caso los elementos manipulados son 
completamente tangibles (fisicos), mientras el soporte lOgico opera exclusivamente 
sobre intangibles, por to tanto, no existe dentro de la materia objeto reclamada en las 

. reivindicaciones I a 29 de la solicitud Colombiana en cuestión, una revelación 
explicita de un soporte lôgico como tat. 

*, VI S "En este sentido, es claro que la lectura de las reivindicaciones demuestra que los 
componentes que constituyen el mØtodo, el sistema, los medids: legibles par 
computador, reivindicados son fisicos, no abstractos, como si corresponde a un 
soporte Iógico. De la misma manera, las etapas del proceso reivindicado son etapas 
vØlidas que conducen a un resultado deseado, to cual no implica quº Se estØ 
reivindicando un soportØ lógico como tat. 

"De hecho, si el resultado final logrado con estos objetos se implemeiita en un 
computador esto no as relevante para desvirtuar la patentabilidad de lØ materia 
objeto reivindicada. Ws an, resulta improcedente considerar las reivindicaciones 

coma 
un soporte Iógico, cuando las mismas estØn claramente definidas entØrminos 

de componentes y etapas, como asI to requiere la prÆctica en el campo de la 
propiedad intelectual, 

S"En consecuencia, las reivindicaciones de la_presenteinvención NO corrØonden a 
un soporte lóQIco como tal, sino a productos definidos en terminos de componentes 
fisicos estructurales; y mØtodos perfectamente definidos en tØrminos de una 
secuencia de etapas tendientes a lograr un resultado deseado." 

Respecto at articulo 21 expuesto en la resolución recurrida el solicitantØ argumenta: 
"Sobre este particular, y como ya se ha discutido ampliamente a 10 largo del presente 
recurso, las reivindicaciones de la presente invenciOn se refieren explicitamente a Un 
mØtodo, un sistema, y medios tangibles (fisicos), que de ninguna manera 
corresponden a un Segundo USO, a a un uso diferente de una invenciOnya conocida, 

,,como to sugiere ese Despacho en la ResoluciOn impugnada". 
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Luego de transcribir at articulo 21 do Is D,486 expone "Del texto del articulo 21, so 
colige quo Is prohibicion do patentabilidad hace referencia a iprgductos.. o 
procedimientos quo ya gozarl do patente pero no so refiere a cada uno de los 
componentes qua formen parte de dicho producto o procedimiento. En efecto, el real 
alcance del artIculo 21 de Is DecisiOn 486, so da pars solicitudes do patehte an las 
cuales, so reclama un uso diferente al originalmente reivindicado, pars exactamente 
Is misma materia objeto ya protegida per patente Por el contrario, an el presente 
case no se incurre an esta situaciOn, toda vez quo los elementos qua hacen parte de 
Is invenciOn cumplen oxactàmente Is misma función para qua fu&on hechos 

. originalmente. En este punto, Jo realmente importante, es quo so debe evaluar Is 
patentabilidad del conjunto total de Is invención, y no de cada uno do süs elementos 
per separado. 

"Por consiguiente, Is aplicaciOn del articulo 21 do Is Decision 488 sobre los elementos 
quo conforman Is materia objeto do Is presente invenciOn as cornpletamente 
improcedente, porque el conjunto y Is relaciOn tØcnica entre los mismos, quo hacen 
posible obtener el resultado deseado, no corresponden a un segundo uso de los 
elementos qua conforman Is invencion Do hecho, La invenciOn se debe analizar 
dentro del contexto come "un todo",y no per cada uno de sue componentes, como ya 
so ha manifestado anterlormente. 

"Ahora bien, con el fin de mostrar a see Despacho quo los argumentos presentadosa 
Jo large del presente recurso, asf come los argumentos presentados anteriormente 
come respuesta al citado oficlo No. 4276, no son simples asevØraciones del 
solicitante qua carecen del debido sustento tØcnico y legal, respetuosamente me 

S permito do acuerdo con el articulo 52 del COdigo Contencioso Administrativo, el cual 
an su numeral 3, establece qua an los Recursos so deberÆn relacionar las pruebas 
quo so pretende hacer valor; presentar come pruebas do Is patentabilidad de Is 
presente solicitud, dos documentos do patents quo cobijan exactamente Is misma 
materia objeto de Is solicitud Colombians an cuestiOn, y quo corresponcfeala patente 
Mexicans No. 240176 y Is patente Europea EP 1376977 81. S 

"En este punto, atentamente me permito reiterar el hecho de quo Is thsma materia 
objeto do Is solicitud Colombians No 03-046 838, ha side evaluada per parte de 
Examinadores tOcnicos y legales, de las Oficinas do patentee de MOxiOo (IMPI) y. 
Europa (EPO), los cuales, debido a Is amplia y conocida homogØnizaciOn del 
conocimiento quo so debe Ilevar por parte do todas las oficirtas nôiànaIes de 
propiedad intelectual, deben contar con Is misma formaciOn profesionàleidoneidad. S 
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de los seæores Examinadores de Is Oficina de Nuevas Creaclones dØ Is SIC, pairs 
/ lIevar a cabo el correcto anÆlisls de patentabilidad de Is materia objeto reivindicadÆ 

por el solicitante de Is misma invenciOn denegada en Colombia. : 

"Vale Is Pena Hamer Is atención de ese Despacho at hecho de que come resultado 
del examen de patentabilidad realizado en cacla una de dichas oficinas, los 
Examinadores encontraron en forma independiente, que Is materia objØto reclamada 
en las mismas reivindicaciones 1 a 29 de Is solicitud en cuestiôn, cumplen a 
cabalidad con los requisitos tØcrucos y legales exigidos per Is legislacion vigente en 

cada 
una de dichas oficinas, y en vista de esto, han concedido el privileglo de patente 

Para dichas solicitudes, bajo lbs correspond ientes Nos. 240176 y EP 1376977 81. 

"El hecho de que los Examinadores de dos oficinas distintas, hayan encóntrado los 
suficientes meritos Para conceder el privileglo de patente pare la misma materia 
objeto de La solicitud colombiana, que se encuentra en cuestion, debe claramente 
constituir un fuerte indicia que permite demostrar que la presente solicitud SI cumple 
con los requisitos necesarios de claridad, novedad, rtivel inventive y äplicaciOn 
industrial, requeridos sobre las enseæanzas del estado del arte anterior, come Para 
que La sea concedido el privi(egio de patente solicitado.  

"Ahora bien, frente at hecho de Is concesiOn de las dos patØntes citadas 
anteriormente, podrian surgir algunos interrogantes, como los siguientes: 

Por quØ dos oficinas diferentes conceden una patents pars la misma materia objeto de Ia soilcitud 
Colombians No, 03046.838?, ’y 

,Por quØ la concesiOn do dichas patentes dabs ser considerada como un fuerte icicle cia 
.patentabilidad cia dicha materia objeto, per parts de otra oficinia de patentes, espcificamente per 

.5. . ’ parts de la Oficina de Nuevas Creacionies de is SIC? : 

"Para dar respuesta a estos dos interrogantes, se debe recurrir inevitablernente a Is 
legislacion vigente en materia de patentes, en cede uno de los paises que ya ha 
concedido dichas patentes, y a Is Iegislación Andina, pars poder establecer si sØ: 
ciæen a los mismos principios legates y tØcnicos Para Is evalüación de Is 
patentabilidad. 

:. 

"En conexiór, con Ia anterior, se presentan en las columnas dos, tres y cuatro del: 
siguiente cuadro comparative, los articulos prop los de cede una de. dichas 
legistaciones, referentes a los requisitos de patentabilidad exigidos, a: Lo  Lie no Be 

� considers patentable, at requisite de claridad de las reivindicacionØs y. al use o 
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segundo use, toda vez, quo s6n dichos arUculos Los quo motivan Is negción  emitida 
par parte de ese Despacho" S 

El recurrente expone en un cadro comparative, los requisitos do patŁntabflidad, b 
que no so considers invención, la claridad de las reivindicaciones, los usos y 

� prosigue; "Al hacer una simple comparaciôn do cada uno do los requisits exigidos 
per las diferentes begislaciones, so puede ver que son los mismos requisites tanto 
legabes coma tŒcnicos, pues par ejempbo, si tornamos el artf cube 14 do Is DecisiOn 
486, el cual establece quo so otorgaran patentes a las invenciones, siempre y cuando 

seannovedosas, tengan nivel inventive y sean susceptibles de aplicaciOn industrial, y 
be corn paramos con el articulo 16 de Is ley do Patentes Mexicans, y con. el Articulo 52 
do la ConvenciOn Europea do Patentes (EPC), encontramos quo son :exactamente 
los misrnos requisites tØcnicos y legales los exigidos en Mexico, Europa yColombia, 
Ia mismo ocurre con los articubos 30 do Is DecIsiOn 486, 47 do Is Ley de Patentes 
Mexicans y 84 de Is EPC, quo exigen en forma idØntica, que las reivindicaclones 
cumplan con los requisitos de claridad, concisiOn y quo sean debidamente 
susteritadas par Is descripciOn; esta misma situaciOn so presenta al comparar 
cualquier otro do los articulos de Is begislaciôn Andina, enunciados en el cuadro 
comparative anterior, con sus articubos equivabentes en las legislaciones Mexicana y 
Europea. S 

’"Esto demuestra en forma evidente, que silos examinadores tØcnbcos .y lØgales do 
’dos oficinas do propiedad industrial e intebectual como Is IMPI y Is EPQ, han Ibegado 
ala conclusiOn do quo el mØtodo, los medios legibles par computador, el sistemay 

� las estructuras reclamadas en las actuales reivindicaciones I a 29 de las respectivas 
� patentes concedidas por dichas oficinas, son claras y patentables a la Iuz de los 

requisites exigidos y do las excepciones do patentabilidad existentes en sus 
� legislaciones, dicho mØtodo, medios legibles par computador, sistemayestructuras 

reciamadas en las actuales reivindicaciones I a 29 de Is solicitud COlombiana en 
cuestiOn, tamblØn podrian Ibegara serpatentables bajo Is begislaciOn Aridinavigente, 

� debido a las sorprendentes similitudes entro los arUculos 14, 15 e), 21 y 30 do Ii 
DecisIOn 486, y Los artIculos 16, 19 IV, 47 V 19 VIII), de Is Ley de: Patentes de � 
Mexico, y los articubos 52 (1), 52 (2), 84 do Is EPC. 

"Entonces, para entender porque dos oficinas diferentes conceden una patente para 
Is misma materia objeto do Is solicitud Colombians No. 03-046.838, noes necesarlo 
sine comprender quo esto so debe a quo Is materia objeto do Is solicitud Colombians, 
results clara pare una persons medianamente versada en Is materia, y ademÆs, no 
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as un programs do computador o un soporte IOgico como tat, y mutho menos 
corresponde a un uso diferente de elementos ya conocidos, pues expertas con los 
mismos conocimientos tØcnicos y bajo los mismos requisites legates quo son 
aplicados por los expertos Colombianos do ese Despacho, han pod!do encontrar 
dentro do Is materia objeto reclamada, as decir, el mØtodo, el sistema, los medios 
legiblos par computador, y Las estructuras do [as reivindicaciones I a 29, los 
suficientes elementos tØcnicos quo le brindan novedad, attura inventivä y aplicaciOn 
industrial, a uris iflVenClOfl quo represents un avance en at estado actual de Ia 
tØcnica. - 

"En vista do las anteriores comparaciones, results fÆcil entender porque Ia concesiôn 
do dichas patentes por parte do Ia 1MPI y Ia EPO, debe ser consideradä coma un 
fuerte indicio do patentabilidad do Ia materia objeto do Ia presente invencIOn, qua no 
deberla ser desestimado a pasado par alto par parte de Ia Oflcina de Nuevas 
Creaciones do Is SIC, toda vez quo, los conceptos de otras oficinas pueden ser 
empleados coma una muy ütil herramienta en Ia evaluaciôn do  Is patentØbilidad do 
una solicitud en particular. Esta apreciaciOn, no correspondo a uha simple 

/ aseveración hecha por at solicitante, sino que as una consideraciOnque tiene su 
justificaciOn en Ia misma normativa Andina en materia do patentes. En efecto, el 
emplec do documentos y estudios provenientes do otras oficinas do patentes, es uris 
prÆctica reconocida y aceptada par at ArtIcuto 46 do Ia Decision 48, at oust en 
algunos de sus apartes sal to estabtece. 

:- -- - 

4-

S 

"El articulo 46, claramente faculta a los examinadores tØcnicos y legates a considerär 
coma elementos importantes pars determinar Is patentabilidad de una invenciOn, las 
opiniones y los resultados do Ia exanimaciOn reatizada par parte do los funcionarios 
do otras oficinas do patentes.  

"Ahora bien, at solicitante claramente entiende que at hecho do quo Ia misrna materia 
objeto do Is solicitud Colombians en cuestiOn, hays side concodida tant par parte do 
Ia oficina Mexicans (IMPI), come par parte do Ia EPO, no obtiga a Ia. concesiOn do 
dicha patente par parte otra .oficina, especificamente, par parte do Ia Oficina de 
Nuevas Creaciones do Ia SIC, pero to cierto es quo como ya se ha - discutido 
amplianiento, desde at punto do vista tØcnico y legal, dicha concesión SI constituye 
un fuerte indicio quo results mas quo razonable do quo Is materia objeto do Is 
solicitud en cuestiOn, posee efectivamente los requisitos do claridad, novedad y rivet 
inventive y aplicaciOn industrial necesarios pars gozar del privileglo do patente 
solicitado, debido a quo una vez analizada par persona expertas en Iarnateria, con Ia 
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misma formación profe&onal e idoneidad del Seæor Examinador Colonbiano, y bajo 
los mtsmos parametros de patentabilidad, dichas personae han encontrado los 
elementos necesarios para considerar que [a materia objeto ahora reivindicada, es 
clara, novedosa, inventiva y aplicable Industrialmente." 

CUARTO: Que pare atender Jo seæalado en el aiculo 59 del COdigoContencioso 
Administrative es precise resolver todas las cuestiones que hayan side planteadas y 
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes tØrminos:: 

NORMA APLICABLE 

EI artculo 14 de la Decision 486 expedida por la ComisiOn de la Comunidad Andina 
/ establece que "Los Paises Miembros otorgaran patentee pare las invenciones, sean 

de prod ucto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologIa, siempre qua 
sean nuevas, tengan nivel inventive y sean susceptibies de aplicación: industrial". 

"De otro lade el ArtIculo 16 cith qua una invención se considerarÆ nueva cuando no 
estØ compreridida en el estado de la tØcnica. 

"El estado de la tØcnica comprenderÆ todo Jo qua haya sido accesible al püblico por 
una descripcion escrita u oral, utilizaciOn, comerciahzaciOn o cualquier otro medio 
antes de la fecha de presentaciOn de la solicitud de patente o, en su case, de la 
prioridad reconocida 

"Solo pare el efeeto de la determinaciôn de la novedad, tambien se considerarA 
deritro del estado de la tØonica, al contenido de una solicitud de patente en trØmite 

S 
ante Ia oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de pnoridad fuese 
anterior a la fecha de presentacton a de prloridad de la solicitud de patente qua se 
estuviese exarninando, siempre qua dicho contenido estØ incluido en la solicitud de 
fecha anterior cuarido ella se publique o hubiese transcurrido el plaza previsto en of 
articulo 40,... 

5 

5 

Tor su parte, el articulo 18 de la Decision 486 canals: "Se considerara qua una 
invencion as tiene nivel inventive, si pare una persona del oficio normalmente versada 
en la materia tØcnica correspondierite, ass tnvenciOn no hubiese resultado obvia ni se 
hubiese derivado de manera evidente des estado de la tØcnica" 

FRENTE AL CASO EN ESTUDJO  

’Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas quo cursan en este 

Sods Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos.2, 5, 7y 10 
Sods CAN: Tr. 40A No, 38-50 Conmutador: 3820840 

Fax: 382 26 95. :LInea 9800-910 165 
Web: wwsio.00v.ca emall: jnsiov 

Bogota DC. - Colombia 



Li 

0-

Industria y Comerdo 
REPUBLICA DE COLOMBIA S U P E R I N r E N 0 E N C I A 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCK5N N 3 2 2:5 9 
Per Is cual se resuelve un recurso do reposiciOn 

Rad, 03046838 

expediente so encuentra quo Is solicitud so refiere a, "COMPUTACION DISTRIBUIDA 
BASADA EN (DENTIDAD PARA RECURSOS DE ARTEFACTOS". 

El artIculo 14 do la Decision 486 establece que: "Los palses rniernbtos otorgaran 
patentes para las invenciones, sean do producto o do procedimiento () industrial", 
(resaltado fuera de texto). 

Do ahi es evidente quo solo hay dos categorias do invenciones, doproducto o de 
procedimiento y, por consiguiente, no existen "inventos implementados por 
corn p utador". S 

El Tribunal do Justicia de Is Corn unidad Andina ha desarrolladojurisprudencialmente 
to relative a la deflniciOn de producto y procedimiento come se puede ver, por 
ejemplo, en (a interpretaciOn prejudicial en el proceso 36-IP-98, donde en el aparti 
4.1 establece que: "(...) Las invenciones do producto son aquellas... que revisten una 
forma tangible, per ejemplo, mÆquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. Is 
InvenciOn puede residir tanto on un producto independiente come enuhproducto 
quo solo constituye una parte do otro producto y quo solo puede venderse come 
parte do otro producto. Una invenciOn de procedimiento, en general, es UriasoluciOn 
consistente en una secuencia do etapas conducentes a Is fabricacion do un producto 
(...)", (subrayados y resaitados fuera de texto). 

Asimismo (a DecisiOn 351, "Regimen Corncin sobre Derecho do Autor óapitulo 1, 
seæala: "Programa do ordenador (software): expresiOn do un ôohjunto de 
Instrucciortes medlante palabras, cOdigos, planes a en cualpuier otra forma que, al 

un ordenador - un aparato electrOnico o similar capaz do elaborar informaciones-, 
icute determinada taea u obtenQa determinado resultado. El programs do 

ordenador cornprende tambieri Is documentacion tecnica y los manuales do uso", 
(subrayados fuera de texto). 

En 10 quo so refiere a Is presente solicitud, debe serlalarse quo en un: ambiente do 
*cornputaciOn, un sistema, un medlo que so puede leer por computador yque tiene 
almacenado en el mismo una estructura do dates, una estructura o unaestructura dØ 
dates, no son una secuencia de etapas pars fabricar un producto ni rØvisten una 
forma tangible sine quo, al contrario, relacionan unas secuencias tógicas do 
procesamiento do datos (informaciOn), Ilevadas a cabo mediante el uso de medios 
tØonicos come, por ejemplo, el ambiente informÆtico, do implementaoiOn 
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convencional para exponer recursos como servicios a los quo se accede con 

, .programas do software, los cüales, so ilustran en las figuras IA y 18 junta con la 
descripciOn correspond iente. Dichos medios permiten procesar Ia informaciôn (las 
seæales) del modo deseado, par ejemplo, para lograr el resultado relaciónädo en las 
reivindicaciones; par esta razón, el pliego es soporte IOgico coma tal, que no cumple 
las disposiciones del inciso e) del citado artIculo 15 

Respecto a la secuencia logica de procesamiento do datos, el media quo so puede 
leer par computador, el sistema y (a arquiteotura do datos, son soporte lOgico coma 

. tal puesto quo at ser incorporado en un dispositivo do lectura automatizado, coma to 
es el ambiente Uustrado en las figuras IA y I B es capaz do hacer quo un -ordenador 
ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. 

La aficina sostuvo y reitera quo, con la lectura de la especificaciôn se puede 
comprobar, que las reivindicaciones no definen, un producto o un procedimiento-
(mØtodo)-de acuerdo a la prÆctica establecida, sino quo se relacionan,-de forma 
expilcita, a un soporte lOgico coma tat. S 

Para coristatar 10 anterior es suficlente, dirigirse a los folios 10 a 23 de la descripción, 
donde so dice "la figura IA ilustra un ejemplo de un ambiente do sistema do 
computac,ón adecuado para implementar el invento alcance do la utilizaciOn 
(uso)...", en la pÆgina II, so afirma, "... el invento so puede describir en el contexto 
general do instrucciones ejecutables por comutador, tales coma módulos de 
programasque son elecutados łor un computador. ._’. 

� Con relaóión a to manifestado por oficinas do otros paIses so aclara al Øolicitante quo I 
nuestras decisiones son autOriomas y se fundamentan en la norma, el procedimiento 

y la jurisprudencia aplicable at caso. S - 

So seæató en el numeral cuarto do la resoluciOn impugnada quo el pliŁço aportado 
coma respuesta se acepto y califico, acorde a las disposiciones y el procedimiento 
vigentes; sin embargo, es necesario precisar que las correcciOnes do las 
reivindicaciones so limitaron a la introduccion de la frase "caracterizado par" en lugar 
de los terminos objetados yse mejoró la  redacciOn al cambiar el tØrmino "artefacto" 
par "dispositivo"; no obstante,. el contenido (do (as reivindicaciones) siguesiendo el. 
mismo que se cuestionó en el acto anterior y, as! Jo reconoce el mismolmemorialista. 
cuando afirma, "... modificando levemente el capitulo...".  
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Las reivindicaciones 1, 6, 7y 1.7 son muy generales porque so relacionaa un mØtodo, 
un medic legible por computador y un sistema cualquiera, ademÆs, junto con sus 
dependientes, presentan como pasos de un mØtodo, como medics do un sistema una 
secuencia de procesamiento do dates ejecutada por computador. .1 

Se reitera quo la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invención, con 
Jo cual, so fija la extension de la patente y so hace .posible deIimitarla respecto del 
estado de la tØcnica, ademØs, una reMndicación independiente dØbŁ definir la 
invenciOn med iante caracterIsticas tØcnicas. 

Ahora bien, es prÆctica corriente sUbdividir las reivindicaciones en dos partes, 
preÆmbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto do caracteristicas 
do la invenciOn cuya combinaciOn so conoce, per decirlo asi, es el ugenerou al qua 
pertenece la invenciOn. 

La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) caracteristica(s) propia(s) do 
la invención (creadas par el inventor) que la distinguen del estado do Ia tØcnica, per 
decirlo as[, as la "especie do La invenciOn. S 

Per Oltimo, las dependientes son para aclarar o delimitar alguna carcterlstica 
incluida en una independiente. S 

Para quo un pliego sea definido debe cumplir lo requisitos estabIcidos por el 
articulo 14, es decir, referirse .a un producto o un procedimiento, lo cualn.o sucede 
en este caso porque, en un ambiente do computaclOn, un mØtodo0, "un medic quo 
so puede leer per Æomputador quo tiene instrucciones ejecutables por computador 
para realizar un mØtodo", uen un ambiente do computaciOn, un sistema"y."Un medic 
quo so puode leer per computador qua tiene almacenado en el mismo unaestructurÆ.:. 
de dates, una estructura", no son un procedimiento ni un producto definidcs en los 
tØrminos exigidos per la norma, el procedimiento y lajurisprudencia aplicable at caso; 

A la luz do to anterior, las citadas reivindicaciones 1, 6, 7, 17 son indefinidas no solo 
per no referirse a un prod ucto o un procedimiento mediante caracterIsticas tØcnicas 
permitidas sine porque, de un lade, no hay una clara separaciOn entre "gØnero" y 
"especie" y, de otro lado, las caracteristicas aill relaclonadas son una secuencia do 
procesarniento do dates realizados con computador, Jo quo as soportØ JÔgico comó 
tal; ademÆs, las caracterIsticas referidas por el memorialista no son caracteristicas. 
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tØcnicas quo definan un producto. S 

En relción al argumento del recurrente en el quo sostiene, con base en el numeral 
4.4.2 del Manual Andino de patentes, quelas relviridicaciones de Is invención estn 
de acuerdo con el articulo 14 de Is Decision 486, debe observarse, qua ni en Is 
Decision 486, ni en el Manual Andino do Patentes esta establecido taxativamente, 
cOme so debe definlr cada categoria de reivtnthcaciOn, producto o procedimiento 
Por ello, Is Oficina he acudido a Is Gula sobre el examen de las solicitudespubHcada 
per Is OMPI en 1982, Is cual so creo pars ayudar a los examinadores do las oficinas 

. nacionales en sus estudios, en particular a las indicaciones contenidas en los 
pÆrrafos 54 a 81, las cuales so hen convertido en procedimiento do use comun y 
conocido. En el pÆrrafo 57 de dicha gula se especifican dos tipos do 
reivindicaciones: do producto y do procedimiento (mOtodo). S 

La oficina ha sostenido quo no pUede scepter come sustento do patentabilidad, ni at 
use de aparatos o componentes do aquellos o partes do estos convencionales pars’ 

’procesar, transmitir, intercambiar informaciOn o dates ni (a redacciOn del documento 
� / con una mezcla, no admitida, do caracteristicas porque so distorsiona el aporte real al 

estado do Is tØcnica, alters Is proporciOn que debe existir entre (0 divulgado y la 
protecciOn solicitada y, porque no se cumplen exigencies taxativas de Is ley. 

Respetuosamente, so recuerda at recurrente quo es Is oficina, quienäcorde a (as 
, facultades conferidas y a los procedimientos quo debe seguir y cumplir, Is quo 

establece Is forma do presenter las reivindicaciones como lo establece Is 
jurisprudencia dictada per 01 Tribunal Andino de Justicla, en el proceso 36-IP-98, 

Saparte vi. S 

El procedimiento (mØtodos) y los productos reivindicados no consisten ni en una 
secuencia de etapas conducentes a Is faricaciOn do unproductonr revisten una 
ormatanoibjcomo se do antes sino quo, contrario a to quo alega el memorialista, 

so refieren a secuencias do procesamiento do datos realizadas per computador, quo 
en sintesis son el uso de medios tØcnicos pars et procesamiento do dates 
(informaciOn) no tØcriicos. :. 

Per to anterlormente expuesto so reitera quo el objeto do la solicitud en estudlo no. 
cumple con los requisitos do patentabtirdad, en consecuencia nose halla monte para 
revocar is decisiOn impugnada. S 

S 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar (a decisiOn conter,ida en (a Reso(uciOn 11341 del 
17 de abril de 2008, per medlo de (a cual se negÆ una patente de invenciOn, 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar persona(mente el contenido de: (a presente 
. resoluciOri a) doctor Dane CÆrdenas Navas, en su calidad de apoderado de (a 

sociedad Microsoft Corporation el contenido de la presente resoluciOnentregÆndole 

copia de la misma, advirtlØndole que contra ella no precede recurso àiuno por 
encontrarse agotada (a via gubernativa. 

NOTFIQUESE Y CUMPLASE S 

Dada en Bogota D.C., a los £. 9 f3O. 2008: S 

11 
S 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTR1A Y 

Doctor 
DARIO CARDENAS NAVAS 
Carrara 7 NO 71-52 
Torre B Piso 90 

Bogota D. C. 
_fr , 

NA QU(FJONES 
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