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103 ViSO DE NoTIFicacion Industria'y Comercio

" CORREO CERTIFICADO SYFPERINTENDENCIA

‘Radicacién : 3-46838- -11-0 Fecha: 2008-09-01 07:55:29
Tramite : 2 PATENTES

Evento : 1 REGDEPOSITO v

Actuacién : 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : DARIO CARDENAS NAVAS Folios 1

Sefior (a) (es)

DARIO CARDENAS NAVAS

CARRERA 7 NO. 71-52 TORRE B PISO 9
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 32259

e Fecha : 29/08/2008
Q' Expediente : 3-46838

Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
. Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), 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 am. 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 mencioén se
notificard por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
Q web de la Entidad desde el dia hébil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
W consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucion a través de la opcidn servicios en linea - caracter general - consuita
actos administrativos. ‘

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Al contestar favor indique el numero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
radicacion consignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 810165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogeta D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
REPUBLICA DE COLOMBIA ~ SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO :

. ResoLucioNl3 2258
Por la cual se resuelve un recurso de reposmlén

Rad. 03 046838

L.as reivindicaciones 1,6,7y 17 son muy generales porque se relacnona a un meétodo,
un medio legible por computador y un sistema cualquiera, ademas, junto con sus
N dependientes, presentan como pasos de un método, como medios de un sistema una
;}1? o secuencia de procesamiento de datos ejecutada por computador.

Sereitera que Ia esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invencién, con
lo cual, se fija la extension de la patente y se hace posible delimitarla respecto del
estado de la técnica, ademas, una reivindicacioén independiente debe definir a
invencion mediante caracteristicas técnicas. :

. Ahora bien, es practica corriente subdividir las reivindicaciones en dos paries,
preadmbulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de caracteristicas
de la invencion cuya combinacion se conoce, por decirlo asi, es el "género" al que
pertenece la invencion.

La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) caracterisﬁca(é) propia(s) de
l la invencién (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por
| decn‘lo asi, es la "especie" de la invencién.

Por dltimo, las dependientes son para aclarar o -delimitar alguna caracteristlca
incluida en una independiente.

Para que un pliego sea definido debe cumplir los requisitos establecidos por el
articulo 14, es decir, referirse a un producto ¢ un procadimiento, lo cual, no sucede
en este caso porque, "en un ambiente de computacion, un método”, "un medio que
se puede leer por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador
para realizar un método”, "en un ambiente de computacion, un sistema" y "un medio
que se puede leer por computador que tiene almacenado en el mismo una estructura
de datos, una estructura”, no son un procedimiento ni un producto definidos en los
_ términos exigidos por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable al caso.

P

A la luz de lo anterior, las citadas reivindicaciones 1, 6, 7, 17 son indefinidas no solo

por no referirse a un producto o un procedimiento mediante caracteristicas técnicas

'permltldas sino porque, de un lado, no hay una ¢lara separacion entre "genero" y

K "especie” y, de otro lado, las caracteristicas alli relacionadas son una secuencia de
| procesamiento de datos realizados con computador, lo que es soporté 16gico como
tal; ademas, las caracteristicas referidas por el memorialista no son caracteristicas

Sede Centro; Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax; 382 26 85, Linea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.qov.c¢o
! ' Bogota D.C. - Colombia
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técnicas Eque definan un prod(:cto.

En relacidn al argumento del recurrente en el que sostiene, con base en el numeral
4.4.2 del Manual Andino de patentes, que las reivindicaciones de la invencion estan

‘de acuerdo con el arficulo 14 de la Decision 486; debe observarse, que ni en la

Decisién 486, ni en el Manual Andino de Patentes esta establecido taxativamente,
como se debe definir cada categoria de reivindicacién, producto o procedimiento.
Por ello, la Oficina ha acudido a la Guia sobre el examen de las solicitudes publicada
por la OMP! en 1982, la cual se creo para ayudar a los examinadores de las oficinas
nacionales en sus estudios, en particular a las indicaciones contenidas en los

_parrafos 54 a 81, las cuales se han convertido en procedimiento de uso comin y
-conocido. En el parrafo 57 de dicha guia se especifican dos tipos de

reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método).

l.a oficina ha sostenido que no puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni el
uso de aparatos o componentes de aquellos o partes de estos convencionales para
procesar, transmitir, intercambiar informacién o datos ni la redaccién del documento
con una mezcla, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el aporte real al
estado de la técnica, altera la proporcién que debe existir entre lo divuigado vy la

“proteccion solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Respetuosamente, se recuerda al recurrente que es la oficina, quien:acorde a las
facultades conferidas y a los procedimientos que debe seguir y cumplir, la que
establece la forma de presentar las reivindicaciones como lo establece la
Junsprudenc.la dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 36-1P-98,
aparte vi. :

El procedimi’ento (métodos) y los productos reivindicados no consistén 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 alega el memorialista,

se refieren a secuencias de procesamiento de datos realizadas por computador, que

en sintesis son el uso de medios técnicos para el procesamiento de datos

~(informacién) no técnicos.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia no se halla merito para
revocar la decisién impugnada.

Sede Centro: Carrera 13 Ne. 27-00 Pisos 2, 5, Ty 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-80 Conmutador: 3620840

Fax: 382 26 98. Linea 9500-910 165

Web: www.sic.gov.co s-mail: info@sic.gov.co

Bogota D.C. - Colombia
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'RESUELVE

ARTICULQ PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucién 11341 del
17 de abril;’de 2008, por medio de la cual se negéd una patente de inve;ncién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de' la presente
resolucién al doctor Dario Cardenas Navas, en su calidad de apoderado de la

'socnedad M;crosoft Corporation el contenido de la presente resolucion, entregando!e

copla de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por
enoontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLAS
Dada en Bogota D.C., a losEz g AGO. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Doctor .

“DARIO CARDENAS NAVAS
Carrera7 N°71-52

Torre B Piso 9°
Bogota D. C.

Sede Centro: Carmera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-810 1865 4

Web: www.sic.oov.co e-mail info@sic.aov.co
Bogota D.C. - Coiombia
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se conf;neron en los
articulos 4, humeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contenmoso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERQ: Que mediante ’Resolucién 11541 del 17 de abrll'?de 2008, la

Superintendencia de Industria y Comercio, negd privilegio de patente de invencién a
la creacién denominada: “COMPUTACION DISTRIBUIDA BASADA EN IDENTIDAD

PARA RECURSOS DE ARTEFACTOS”

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 20 de n{aydde 2008,

‘bajo el nimero 03 046838 00008 - 0000, el doctor Darfo Cardenas Navas, en su.

calidad de apoderado de la sociedad Microgoft Corporation., interpuso recurso de

reposicién contra la decisién contenida en la citada resolucion, con el ob]eto deque .
se revoque y en su lugar “se conceda el derecho a la patente de la invenciénodelo -
_contrario se conceda un segundo examen de fondo para la sustentacion del mventtvo

en referencia”,

TERCERO: Que el recurso a que hace referencna el ordinal anterior se: fundamenté
de la siguiente manera: ~

Manifiesta el recurrente; “Sefala el Despachd que la solicitud de patente énj :

referencia no es patentable puesto que no cumple con lo dispuesto en los Articulos
14, 15@), 21 y 30 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina. '

“Sefiala el Despacho que la solicitud en referencia es un software (sépof{e léglco)f-

- como.tal. Sin embargo respetuosamente manifiesto que no se encuentra sustentado

ni motivado en ningln aparte de la Resolucién ahora recurrida, por que se considera

que el invento solicitado es un software (soporte 1égico) como tal v : lo gue no se
entiende como software (soporte 16gico) como tal. ‘

“Entendemos gue para el Despacho y el solicitante la concepc;én de software.
(soporte l6gico) es diferente, Aclaramos que el solicitante y para las personas_'

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 00 Pisos 2, 5, 7 vy 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-91C 1865

Web: www.sic.qov.ce e-mail: Info@sie.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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versadas en la materia consideran que el objeto aqui patentado es un ihvento que si
bien tiene relacidon con elementos de software (soporte 16gico) no es el software
(soporte l6gico) como tal. ‘

“Me permito sefialar al Despacho que la norma Andina no prohibe el registro de -
e software (soporte I6gico), sino el registro del software (soporte 16gico) como tal.
i Elemento que alin no ha sido definido por ese Despacho, ni por la docirina.,

“Se anota que la norma andina no sefiala que el software no es patentable en su
. concepto restringido y limitado. Es decir, la prohibicién del registro dé software se
refiere al software como tal. :

“Es decir, la norma claramente sefiala que la materia no patentable es el software
como tal, lo que indica que el software podra ser utilizado como una hetramienta
tecnoldgica para desarrollar, crear y obtener nuevos inventos. Existe, y ha sido
- - Uniformemente admitido por oficinas tales como la de los Estados Unidos, la Oficina
s+ - o ‘dePatentes Europea, la oficina Japonesa y otras como la Oficina de marcas China,
' que existe una diferencia clara entre un software como tal (soporte 16gico como tal), o
un software per se (soporte légico perse) e inventos implementados por computador '

“Para tal efecto, respetuosamente me permito solicitar al Despacho’ que se snrva

» aclarar qué entiende la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana como
Q software como tal (soporte l6gico como tal) v si existe en su opinién alguna dlferenc:la E
= con los inventos implementados por computador. '

“Adjuntamos como prueba del desarrollo de la problemética de la patentabilidad del -
software el documento emitido por AIPPI bajo la Q132 reporte y memorando cuya
autenticidad podré confirmar el examinador en la péagina www.aippi. ofg capitulo
Questions & Committee Q132.” Acto segu:do el recurrente adjunta apartes del
documento al cual se refiere anteriormente.” ;

Y continua: “Ese Despacho debe notar que este documento reflgja la situacion de la
patentabilidad del software al 2006, sin embargo desde esa época: han existido
desarrollos jurisprudenciales tales, que resultan, en este caso en particular por

. ejemplo en la concesién del registro de la patente en referencia tanto en el temtorlo

Mexicano como en la Unién Europea,

“Solicito que en virtud del contenido de los Artl’c:ulo_s 52 a 57 del C.C.A. se valoren .

Sede Centro: Carrera 13 No 27»00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No.-38-60 Conmutador: 3820840
: Fax: 382 26 95. Linea 9800-810 165

- Web: www.sic.gov.ce e-mail: info@sic.aov.co
wr S ¢ Bogotd D.C. - Colombia -
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como pruebas de la patentabilidad de la solicitud que se tramita bajo ol Expediente
en referencia el documento anexo ‘Proteccion por Patentes de: Invenciones
relacionadas con Programas de Ordenador’ emitido por AlIPP| el 2 de Enero de 2006.

“Igualmente me permito informar al Despacho que tanto el suscrito como la sociedad
solicitante actlian en este procedimiento en buena fe y que no es intencién de
ninguno de los dos actores actuar de una manera diferente, la Gnica intencién es
tener una discusion sobre la patentabilidad del software reflejando las tendencias
mundiales del tema en paises cuya legislacion es similar a la nuestra incluyendo las
. restricciones de patentabilidad similares a las incluidas en nuestra Decisién 486,

-

» w0 "Vemos, que en este caso existe una interpretacion de parte del Despacho al
clasificar la solicitud en referencia como software (soporte I6gico) como tal 6 persey

que no se ha abierto el foro de discusion respecto de la patentabilidad de mvencuones

implementados por computador. .

“Es tmportante anotar que esta patente ya fue concedtda a reglstro como. mvgncié
bajo | México y de | ion E ‘ /

“Solicito que en virtud del contenido de los Articulos 52 a 57 del CCA ge valoren
1 como pruebas de la patentabilidad de la solicitud que se tramita bajo ¢l Expediente
en referencia las decisiones concedidas bajo las legislaciones Mexicana y Europea.

‘ “Tal como se sefiala en el documento AIPPI, se ha diferenciado entre software perse
' e invenciones relacionadas con programas de ordenador asi:

‘..a materia patehtable en {ales innovaciones son los nuevos aparatos con los progran%as ylo.
el método integrado, es decir, el nuevo m nzar un fin especifico, practico,

' concreto v Gtil v no la implementacién de un ggggramg gg ordenador especifico. El cédigo

fuente del programa de ordenador se protege por propiedad intelectual (derecho de autor 6
copyright) y no por patentes. La expresion especifica del programa (por gjemplo, el hstado 6
el cédigo especff c0) contra las copias mientras que la r e 8 ote

% it

. l
mgigm_e_ntacggn del cédigo gsgscgﬂ@ de un ggogrgmg La proteccién que otorga la ley de:

- propiedad intelectual (derecho de autor/oopynght) otorga una proteccién fuerte contra la
simple multiplicacion (por ejemplo, la copia directa ¢ el uso no autorizade) de un producto de

. software, La patente protege contra Ja copia del aparato v los métodos gue puedan utilizar un
o programa de ordenador. Ademds, la propiedad intelectual (derecho de autor/copyright) y los
A . derechos de patente son de una naiuraleza diferente. En la practica, la expresion de una
idea es protegible por la propiedad intelectual (derecho de autorfcopyright) por el merohecho.

Sede Centro: Carrera 13 No 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Seds CAN: Tr. 40A No, 38-50.Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Llhea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.qov.co

Bogots D.C. - Colombia :
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de que se trata de una creacién, por ejemplo la expresion de cualquier programa de
ordenador original es protegible por la propiedad intelectual (derecho de autor/copyright). Por
el contrarip para qus sea patentable, una invencidn debe ser nueva y no evidente (no obvia)
y esta condicion no es faciimente cumplimentada por un producto de software. Por gjemplo,
un programa de ordenador que meramente implementa una determinada especificacion rio
6s patentable 8l solamente se han utilizade para la implementacién de técnicas de
programacion normales. Solamente pueden ser inventivas y definidas en una reivindicacion
e o de patente la materia nueva y no evidente de la especificacién yfo implementagiones
” _,,,,'Q\/ ’ funcionales de la especificacion de nuevas y no evidentes.’

“Como se profundizara en documentos que apoyan este recurso qué el software
(soporte ldgico) per se es considerado como las lineas en un lenguaje de soporte
. l6gico que incorporan la lmplementaclén de una invencion.

“Mientras que el método 6 pasos de la presenie solicitud, si blen pueden ser 3
implementados por computador, pueden también ser implementados mediante un
circuito electrénico por ejemplo como lo ha sefialado en concordancia con lo antenor'

el Articulo 27 numerales 1y 2 del ADPIC. L

“Esta reglamentacién es un indicativo del consenso al que se estd llegando
uniformemente a nivel internacional en relacién con la patentabilidad de la materia tal
como la definida en referencia. De hecho el Articulo 27 3) no hace una excepcion en
relacién con aque!las invenciones que no son software perse y que son con31deradas
como invenciones a nivel mundial,

Q “Me permito manifestar a ese Despacho que con base en las modificaciones
, realizadas como respuesta al anterior Oficio emitido por ese Despacho; se logran
superar dichas objeciones, dado que se han redactado las nuevas reivindicaciones 1
a 29, en el formato de preambulo y parte caracterizante separados por la expresién
‘caracterizado porque’; y porque adicionalmente, la forma en la que se encuentran
redactadas dichas reivindicaciones es completamente clara para una persona
medianamente versada en la materia, la cual puede entender en forma apropiada
que la invencidn consiste de un método caracterizado por sus etapas o pasos, as{
« ~Como de un sistema que integra una serie de elementos o dispositivo todos ellos
P # tangibles (reales), asf como a los medios legibles por computador y las estructuras

relacionadas. P

“En vista de lo anterior, respetuosamente se solicita a ese Despacho reconocer la
claridad de las reivindicaciones, toda vez que la forma en que se encuentran
redactadas, y en la que se han caracterizado los objetos reclamados permrtenv .

Sede Centro: Carrera 13; No. 57-00 Pisos 2, 5, 7 y10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50.Conmutador; 3820840

Fax: 382 26 95. Lined 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co’ e-mail: info@sic. QoY gg'

Bogoté D,C Colomb[a
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- = entender en forma clara cual es el principio y el objeto de la invencion, sin llevar a

+ » /  ‘una mala interpretacién de los mismos por parte de una persona medianamente
versada en la técnica, ademas, de resultar concisas y completamente sustentadas en
la descripcion presentada, tal y como es exigido por el articulo 30 de la Decisién 486.

los requisitos del citado articulo 14 de la Decisién 486, toda vez que definen

claramente un método, un sistema, medios legibles por computador y estructuras - .

relacionadas, todas y cada una de ellas mediante caracteristicas técnicas; taly como
__ . es requerido por la legislacién Andina vigente; como se puede apreciar, por ejemplo
en la reivindicacion 1, en la cual se caracteriza el método.

“Dicha caracterizacién claramente indica que el método reclamado, incluye pasos
especificos, tales como desde un primer dispositivo descubrir un segundo dispositivo, -
mediante la_obtencién de datos que sean relacionados con dicho . segundo

dispositivo, ademds de que dichos datos son formateados de acuerdo con un

esquema del primer dispositivo y en donde el primer dispositivo interpreta dichos

datos para acceder a un recurso del segundo dispositivo. Los pasos enunciados
corresponden a acciones especificas que se realizan o ejercen sobre elementos

' fisicos, tales como el primer y segundo dispositivos, lo cual a todas luces cumple las
exigencias establecidas en la legislacién Andina vigente.

Q “En efecto, una persona medianamente versada en la materia es conocedora de que
la manipulacién realizada de los dispositivos mencionados en la invencién, que hacen

parte fundamental del método y del sistema, no debe llegar a ser entendida como
una simple secuencia de procesamiento de datos, sino que se debe enterder como

‘ ~ “una secuencia de etapas que conlleva la manipulacion de dispositivos especificos
‘para llegar a obtener un resultado deseado, lo cual a todas luces corresponde a lo
gque se considera como un metodo y un sistema patentables. o

“‘De otra parte, ese Despacho insiste en negar la patentabilidad déﬁla”"‘so!icitUd-

Colombiana, afirmando que las reivindicaciones presentan como medios de un
sistema una secuencia de procesamiento de datos ejecutadas por computador, En
este punto, es necesario llamar la atencion de ese despacho al hecho de que tanto el

método como [os_sistemas reivindicados de ninguna manera caracterizan una. .

secuencia de procesamiento de_ datos, como en forma equivocada: ha sido

interpretado por parte de ese despacho, toda vez que, el método y los sistemas- -
reclamados se caracterizan _por acciones dgue se llevan a cabo sobre -

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

Fax: 382 26 95. Linea 9800-810 185

Web: www.sic.gov.ce e-mail: i infe@sic.gov.co

Bogota D,¢. - Colombia
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mponentes fisicos y reales gue de ninguna forma pueden ser conslderago
como intangibles por parte de una persona medianamente versada &n la técnica.
En este sentido, es claro que ¢l sefior Examinador debe dirigir su anélisis de claridad
hacia los componentes fisicos de los sistemas y las etapas del método, reivindicados,
para no incurrir en el error de reducir los aspectos novedosos de la mvencuon aun
simple procesamiento de datos por computador.

“De hecho, sobre este particular, y con respecto a la categoria de las
reivindicaciones, el Manual Andino de Patentes asi lo establece en su niumeral 4.4.2
Procedimiento ‘La segunda clase basica de reivindicaciones se aplica:a todo tipo de
actividades que supongan la utilizacién de cualquier producto material para efectuar
el procedimiento. Dichas actividades se pueden sjercer sobre productos materiales,

energia, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes -

cuando la legislacion lo permite.

Es esencial que la reivindicacion estudiada no deje ninguna duda en cuanto aal

categoria a la que pertenece’.

“En este sentido, resulta evidente que las reivindicaciones de la presente invencién,
estan de acuerdo con las exigencias del citado articulo 14 de la D486, ‘toda vez que
se encuentran dirigidas a proteger procedimientos que no.dejan ninguria duda de su

“ naturaleza debido a que se definen en términos de étapas (Reivindicaciones 1 a 8),

en donde las acciones unitarias de cada etapa son realizadas sobre productos
materiales, tales como los dispositivos fisicos referidos en la reivindicacion 1, y.

productos definidos en términos de componentes (Reivindicaciones 7 a 29), comoasi

se requiere en la practica del ambito de la propiedad Industrial.

“Mas aun, las reivindicaciones de método no solo pueden hacer referencla a Ios -

elementos que llevan a cabo dichas etapas, sino que deben hacerlo, pues de
acuerdo con las ensefianzas del anterior aparte citado del Manual parala Evaluacnén
de Patentes de la CAN, se tiene que un método no puede estar limitado a una
simple enumeracion de las etapas sin hacer mencién de los componentes que
estan involucrados en tales etapas, lo correcto es que se indique en forma clara
cuales son los elementos y las condiciones especificas a las cuales se debe llevara
cabo dicho método, pues de lo contrario, no podria ser implementado por una
persona con conocimientos medios en la materia que estuviera mteresada en
desarrolfar dicho proceso o método.
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“De hecho, si los métodos o procesos no hicieran referencia a los.elementos y
condiciones a las cuales se debe realizar, no serfa posible reivindicar un proceso
para la preparacion de una sustancia x, pues al no indicar que componentes se
mezclan o se procesan, y a que condiciones se hace, la persona que desee
reproducir tal proceso, se enconiraria completamente impedida para hacerla, toda
vez que una caracterizacion como la sugerida por ese Despacho, que no indique los
elementos involucrados en el proceso, seria inadecuada y completamente confusa
para la persona versada en la materia. La misma situacidn aplica para las
reivindicaciones de método de la presente invencién, porque es necesario establecer

gue elementos son los que intervienen en cada una de dichas etapas para lograrel

resultado deseado.

“De la misma manera, los productos reivindicados estan perfectamenté definidos por

componentes fisicos estructurales que constituyen las piezas fundamentales para
lograr el resultado propuesto por el inventor. ‘

““ “De ofra parte, ese Despacho, nuevamente hace referencia al articuio 15 de la -

Decisi6n 486, con respecto a lo que no se consideraran invenciones, dentro de las
que cita los programas de ordenadores o el soporte Idgico como tales Sobre este
partlcular ese Despacho establece que... :

Transcribe el recurrente apartes de la resolucién impugnada y anota: “En este punto,

si se analiza la invencién dentro del contexto global se puede aprecnar que las :
reivindicaciones de la presente invencién NO corresponden de ninguna manera a -
soporte logico como tal. En efecto, se ha demostrado que la presente invencion -,

reivindica un métedo definido en términos. de etapas y un producte definido en
términos de componentes estructurales, esto es, un sistema completo de elementos

fisicos que son manipulados en una forma especifica para obtener el resultado

deseado.

“Por lo tanto, esta definicién en términos de componentes estructurales no puede ser-

considerada como un soporte logico como tal. En efecto, para una mejor
comprension de lo diferente que resulta la presente invencién a un software o soporte
I6gico como tal, podemos recurrir a los conceptos béasicos de lo que se debe
entender como software (0 soporte l6gico), frente a lo reclamado en la invencion en
cuestion. El soporte l6gico como tal, es un término genérico que se aplica a los

componentes NO fisicos de un sistema informético, como por ‘ejemplo, los -

programas de computador, sistemas operativos, etc., que permiten a esté, ejecutar

\\}
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sus tareas, tal y como se aprécia en la definicion de software del chmonarlo dela
Real Academia de la Lenguas Espafiola. .

“Teniendo en cuenta la clara definicién de lo que es un software o soporte ldgico
como tal, resulta facil visualizar las claras diferencias técnicas existenties entre el
método, el sistema y los medios legibles por computador de la invencién denegada, y
un software, toda vez que en el presente caso los elementos manipulados son
completamente tangibles (fisicos), mientras el soporte l6gico opera exclusivamente
sobre intangibles, por lo tanto, no existe dentro de la materia objeto reclamada en las
reivindicaciones 1 a 29 de la solicitud Colombiana en cuestion, una revelacion
_ explicita de un soporte légico como tal.

“En este sentldo es claro que la lectura de las reivindicaciones demuestra que los
componentes que constituyen -el método, el sistema, los medios: legibles por
computador, reivindicados son fisicos, no abstractos, como si corresponde a un
soporte légico. De la misma manera, las etapas del proceso reivindicado son etapas

vélidas que conducen a un resultado deseado, lo cual no implica que se estd

reivindicando un soporté légico como tal.

“De hecho, si el resultado final logrado con estos objetos se implementa en un.

computador esto no es relevante para desvirtuar la patentabilidad de la materia
objeto reivindicada. Mas aln, resulta improcedente considerar las reivindicaciones
como un soporte logico, cuando las mismas estan claramente definidas en'términos

de componentes y etapas, como asi lo requiere la practica en el campo de la. -

propiedad intelectual.

“En consecuencia, |as reivindicaciones de la presente invencion NO corregggndgn a

un soporte l6gico como tal, sino a productos definidos en términos de componentes
fisicos estructurales; y meétodos perfectamente definidos en térmmos de una
secuencia de etapas tendientes a lograr un resultado deseado.” =

Respecto al articulo 21 expuesto en la resolucién recurrida el solicitante argumenta:

“Sobre este particular, y como ya se ha discutido ampliamente a lo Iargo del presente- g

recurso, las reivindicaciones de la presente invencion se refieren explicitamente a un
método, un sistema, y medios tangibles (fisicos), que de ninguna manera

corresponden a un segundo uso, o0 a un uso diferente de una invenciénya conocnda -

.como lo sugiere ese Despacho en la Resolucién impugnada”.

L3
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Luego de transcribir el articulo 21 de la D.486 expone “Del texto del articulo 21, se
colige que la prohibicién de patentabilidad hace referencia a_productos o
procedimientos que ya gozan de patente, pero no se refiere a cada uno de los
componentes que formen parte de dicho producto o procedimiento. En efecto, el real
alcance del articulo 21 de la Decision 486, se da para solicitudes de patente en las .

. . cuales, se reclama un uso diferente al originalmente reivindicado, paraexactamente

- la misma materia objeto ya protegida por patente. Por el contrario, en el presente
caso no se incurre en esta situacion, toda vez que los elementos que hacen parte de
la invencién cumplen exactamente la misma funcién para que fueron hechos
originalmente. En este punto, lo realmente importante, es que se debe evaluar la
patentabilidad del conjunto total de la invencién, y no de cada uno de sus elementos

por separado.

“Por consiguiente, la aplicacion del articulo 21 de la Decisién 486 sobre los glementos
que conforman la materia objeto de la presente invencién es completamente -
improcedente, porque el conjunto y la relacién técnica entre los mismos, que hacen
posible obtener el resultado deseado, no corresponden a un segundo ‘uso de los .
elementos gue conforman la invencién. De hecho, la invencién se debe analizar
dentro del contexto como "un todo", y no por cada uno de sus componentes comoya
se ha manifestado anteriormente. :

“Ahora bien, con el fin de mostrar a ese Despacho que los argumentos presentados a
lo largo del presente recurso, asl como los argumentos presentados anteriormente
como respuesta al citado oficio No. 4276, no son simples aseveraciones del
solicitante que carecen del debido sustento técnico y legal, respetuosamente me
permito de acuerdo con el articulo 52 del Cédigo Contencioso Adminisirativo, el cual .
en su numeral 3, establece que en los Recursos se deberan relacionar las pruebas
que se pretende hacer valer; presentar como pruebas de la patentabilidad de la
presente solicitud, dos documentos de patente que cobijan exactamente la misma
materia objeto de la solicitud Colombiana en cuestion, y que corresponde a 1a patente
Mexicana No. 240176 y la patente Europea EP 1376977 81. _ :
*“En este punto, atentamente me permito reiterar el hecho de que la mlsma materla '
objeto de la solicitud Colombiana No. 03-046.838, ha sido evaluada’ ‘por parte de
Examinadores técnicos y legales, de las Oficinas de patentes de México (IMPI) y.
Europa (EPO), los cuales, debido a la amplia y conocida homogenizacién del
conocimiento que se debe llevar por parte de todas las oficinas nacionales de
propiedad intelectual, deben contar con la misma formacién profesional e idoneidad . .
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"llevar a cabo el correcto analisis de patentabmdad de la materia objetd reivindicada
por el solicitante de la misma invencién denegada en Colombia. '

"Vale la pena llamar la atencion de ese Despacho al hecho de que como resultado

del examen de patentabilidad realizado en cada una de dichas -oficinas, los
Examinadores encontraron en forma independiente, que la materia objeto reclamada
en las mismas reivindicaciones 1 a 29 de la solicitud en cuestién, cumplen a
cabalidad con los requisitos técnicos y legales exigidos por la legislacién vigente en
cada una de dichas oficinas, y en vista de esto, han concedido el privilegio de patente
para dichas solicitudes, bajo los correspondienties Nos. 2401768 y EP 1376977 81.

“El hecho de que los Examinadores de dos oficinas distintas, hayan ehcént’rado los. O
suficientes meritos para conceder el privilegio de patente para la misma materia’
objeto de la solicitud colombiana, que se encuenira en cuestion, debe claramente .

constituir un fuerte indicio que permite demostrar que la presente solicitud si cumple

con los requisitos necesarios de claridad, novedad, nivel inventiva' y aplicacion:
industrial, requeridos sobre las ensefianzas del estado del arte anterlor como para .

que le sea concedido el privilegio de patente sohc:tado

‘Ahora bien, frente al hecho de la concesién de las dos patentes citadas

anteriormente, podrian surgir algunos interrogantes, como los siguienteS'~

. ¢ Por qué dos oficinas diferentes conceden una patente para la misma materia objeto de la solicitud
Colombiana No. 03046.838?, y

SUPERINTENDENCIA

. ¢Per qué la concesion de dichas patentes debe ser considerada como un fuerte indicio de 3

patentabilidad de dicha materia objeto, por parte de otra oficina de patentes, especmcamente por
parte de la Oficina de Nuevas Creaciones de la SIC? ,

‘Para dar respuesta a estos dos interrogantes, se debe recurrir mevrtablemente ala
legislacién vigente en materia de patentes, en cada uno de los paises que ya ha
concedido dichas patentes, y a la legislacién Andina, para poder establecer si se
cifien a los mismos principios legales y técnicos para la evaluaclén de la
patentabilidad. .

“En conexién con lo anterior, se presentan en las columnas dos, tres y cuatro del

siguiente cuadro comparativo, los articulos propios de cada una de. dichas
legislaciones, referentes a los requisitos de patentabilidad exigidos, a o que no se
considera patentable, al requisito de claridad de las reivindicaciones yj al uso o
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segundo uso, toda vez, que son dichos articulos los que motivan la negaclon emmda
por parte de ese Despacho.” :

El recurrente expone en un cuadro comparativo, los requisitos de patentablhdad lo -
que no se considera invencién, la claridad de las reivindicaciones, los usos y
~ prosigue: “Al hacer una simple comparacion de cada uno de los requisitos exigidos
por las diferentes legislaciones, se puede ver que son los mismos requisitos tanto
legales como técnicos, pues por ejemplo, si tornamos el articulo 14 de la Decisién
486, el cual establece que se otorgaran patentes a las invenciones, siempre y cuando
sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial,y .
lo comparamos con el articulo 16 de la ley de Patentes Mexicana, y con.el Articulo 52
de la Convencién Europea de Patentes (EPC), encontramos que son exactamente
los mismos requisitos técnicos y legales los exigidos en México, Europa y Colombia,

lo mismo ocurre con los articulos 30 de la Decision 486, 47 de la Ley de Patentes
Mexicana y 84 de la EPC, que exigen en forma idéntica, que las reivindicaciones
cumplan con los requisitos de claridad, concisién y que sean debidamente -
sustentadas por la descripcién; esta misma situacion se presenta.al comparar
cualquier otro de los articulos de la legislacion Andina, enunciados en el cuadro
comparativo anterior, con sus articulos equivalentes en las Ieglslaclones Mexncana y
Europea.

-~ <“Esto demuestra en forma evidente, que si los examinadores técnicos y legales de
‘dos oficinas de propiedad industrial e intelectual como la IMPly la EPO, han liegado
a la conclusién de gue el método, los medios legibles por computador el sistema y
las estructuras reclamadas en las actuales reivindicaciones 1 a 29 de las respectivas
patentes concedidas por dichas oficinas, son claras y patentables a:la luz de los. -
requisitos exigidos y de las excepciones de patentabilidad existentes en sus -
legislaciones, dicho método, medios legibles por computador, sistema:y estructuras = -
reclamadas en las actuales reivindicaciones 1 a 29 de la solicitud Colombiana en
cuestion, también podrian llegar a ser patentables bajo la legislacién Andina vigente, -
debido a las sorprendentes similitudes entre los articulos 14, 15 e), 21y 30 dela "
Decisibn 486, y los articulos 16, 19 IV), 47 Y 19 VIIl), de la Ley de Patentes de . -
México, y los articulos 52 (1), 52 (2), 84 de la EPC.

“Entonces, para entender porque dos oficinas diferentes conceden una patente para *
la misma materia objeto de la solicitud Colombiana No. 03-046.838, no.es necesario .
sino comprender que esto se debe a que la materia objeto de la solicitud Colombiana,

resulta clara para una persona medianamente versada en la materia, y ademés no
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es un programa de computédor o un soporte légico como tal, y mucho menos
corresponde a un uso diferente de elementos ya conocidos, pues expertos con los
mismos conocimientos técnicos y bajo los mismos requisitos legales que son
aplicados por los expertos Colombianos de ese Despacho, han podido encontrar
dentro de la materia objeto reclamada, es decir, el método, el sistema, los medios
legibles por computador, y las estructuras de las reivindicaciones 1 a 29, los
suficientes elementos técnicos que le brindan novedad, altura inventiva y aplicacién
industrial, a una invencién que representa un avance en el estado actual de la

técnica.

“En vista de las anteriores comparaciones, resulta facil entender porque ia concesion

de dichas patentes por parte de la IMPI y la EPO, debe ser considerada como un
fuerte indicio de patentabilidad de la materia objeto de la presente invencién, que no
deberia ser desestimado o pasado por alto por parte de la Oficina de Nuevas

Creaciones de la SIC, toda vez que, los conceptos de otras oficinas pueden ser
empleados como una muy Util herramienta en la evaluacion de la patentabilidad de
una solicitud en particular. Esta aprec;acxén no corresponde a ‘una simple .

" aseveracién hecha por el solicitante, sino que es una consideracién que tiene su
justificacion en la misma normativa Andina en materia de patentes. En efecto, el
empleo de documentos y estudios provenientes de otras oficinas de patentes, es una

practica reconocida y aceptada por el Articulo 46 de la Decision 486 el cual en .

algunos de sus apartes asf lo establece.

"El articulo 46, claramente faculta a los examinadores técnicos y legales a considerar -
como elementos importantes para determinar la patentabilidad de una invencion, fas
opiniones y los resultados de la exanimacion realizada por parte de ios funcronanos o

de otras oficinas de patentes.

“Ahora bien, el solicitante claramente entiende que el hecho de que la misma materia
objeto de la solicitud Colombiana en cuestién, haya sido concedida tanto por parte de
la oficina Mexicana (IMP1), como por parte de la EPO, no obliga a la concesién de
dicha patente por parte otra oficina, especificamente, por parte de la Oficina de
Nuevas Creaciones de la SIC, pero lo cierto es que como ya se ha discutido

ampliamente, desde el punto de vista técnico y legal, dicha concesién Sl constituye -

un fuerte indicio que resulta mas que razonable de que la materia objeto de la
solicitud en cuestién, posee efectivamente los requisitos de claridad, novedad y nivel
inventivo y aplicacién industrial necesarios para gozar del privilegio de patente
solicitado, debido a que una vez analizada por persona expertas en la materia, con la

suPs-Rf'NTENDENc':A
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misma formacién profesional e idoneidad del Sefior Examinador Colomibiano, y bajo
los mismos parametros de patentabilidad, dichas. personas han encontrado los
elementos necesarios para considerar que la materia obje.to ahora reivindicada, es
clara, novedosa, inventiva y aplicable industriaimente.”

CUARTQ: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
lag que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos::

. NORMA APLICABLE

. “" “.El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comision de la Comunidad Andina -

o A establece que: “Los Palses Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologfa,; siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial’.

“De otro lado el Articulo 16 cita que una invencién se considerara nueva cuando no
esta comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderé todo lo que haya sido accesible al pablico por

una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio -
antes. de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso de la -
prioridad reconocida. : .

Q “Selo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se consideraré' '
deniro del estado de ia técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de priotidad fuese
. antetior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de
fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo prevnsto en el
articulo 40.

“Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 sefiala: “Se cons:derara gue una
invencion es tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normaimente versada
en la materia téchica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obv:a nise
hubiese derivado de manera evidente des estado de la técnica”

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

5 » # ‘Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cu:{é'anf_en este .

.
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expediente se encuentra que la solicitud se refiere a, “COMPUTACION DISTRIBUIDA |
BASADA EN IDENTIDAD PARA RECURSOQS DE ARTEFACTOS”, .

El articulo 14 de la Decisién 486 establece que: "Los paises miembr'os otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento ( .} Industrial”,
. (resaltado fuera de texto).

De ahi es evidente que solo hay dos categorias de invenciones, de producto o de
procedimiento y, por consiguiente, no existen "inventos implementados por

computador”,

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado jurisprudenciaimente

lo relativo a la definicion de producto y procedimiento como se puede ver, por -
gjemplo, en la interpretacion prejudicial en el proceso 36-1P-98, dondeé en el aparte -
4.1 establece que: “(...) Las invenciones de producto son aquellas... que revisten una -
forma tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la -
invencién puede residir tanto en un producto independiente como en uh producto
que 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 solucién -
consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un producto
(...)", (subrayados y resaltados fuera de texto). : '

Asimismo la Decisién 351, "Régimen Comun sobre Derecho de Autor”, capitulo 1,
sefiala: "Programa de ordenador (software):. expresién de un conjunto_de
instrucciones mediante palabras, cédigos, planes o en cualquier otra forma gue, al
ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, 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
ordenador comprende también la documentacion técnica y los manuales de uso"
(subrayados fuera de texto). :

- - Enlo que se refiere a la presente solicitud, debe sefialarse que en un amblente de
*computacion, un sistema, un medio que se puede leer por computador y que tieng
almacenado en el mismo una estructura de datos, una estructura o una:estructurade -
datos, no son una secuencia de etapas para fabricar un producto ni.revisten una
forma tangible sino que, al contrario, relacionan unas secuencias l6gicas de
procesamiento de datos (informacion), llevadas a cabo mediante el uso de medios
técnicos como, por ejemplo, el ambiente informatico, de Iimplementacion
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_convencional para exponer recursos como servicios a los que se accede con
programas de software, los cuales, se ilustran en las figuras 1A y 1B junto con la -
descripcion correspondiente. Dichos medios permiten procesar la informacién (las
sefiales) del modo deseado, por ejemplo, para lograr el resultado relacionado en las
reivindicaciones; por esta razén, el pliego es soporte l6gico como tal, que no cumple
las disposiciones del inciso e) del citado articulo 15.

Respecto a la secuencia logica de procesamiento de datos, el medio que se puede -
leer por computador, el sistema y la arquitectura de datos, son soporte 16gico como
tal puesto que al ser incorporado en un dispositivo de lectura automatizado, como lo
es el ambiente ilustrado en las figuras 1Ay 1B es capaz de hacer que un ordenador
ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado

- La oficina sostuvo y reitera que, con la lectura de la especnﬂcacnon se puede

..«a

comprobar, que las reivindicaciones no definen, un producto o un procedimiento.
(método) de acuerdo a la practica establecida, sino que se relacuonan ‘de forma
explicita, a un soporte logico como tal. :

Para constatar lo anterior es suficiente, dirigirse a los folios 10 a23 de la descripcion,
donde se dice: "la figura 1A ilustra un ejemplo de un ambiente deé sistema de

computacién adecuado para implementar el invento... alcance de :la utilizacién
(uso)...", en la pagina 11, se afirma, "... el invento se puede describir en el contexto

general de instrucciones e[ecutagles por computador, tales como: médglog d
programas, que son gjecutados por un computador...". : '

Con relacién a lo manifestado por oficinas de otros pafses se aclara al sohc:tante que
nuestras decisiones son auténomas y se fundamentan en la norma, el procedlmlen’co
v la jurisprudencia aplicable al caso.

Se sefiald en el numeral cuarto de la resolucion impugnada que el pliego aportado
como respuesta se aceptd y califico, acorde a las disposiciones y el proce’dimiento
vigentes; sin embargo, es necesario precisar que las correcciones de las
reivindicaciones se limitaron a la introduccién de la frase "caracterizado por' en lugar
de los términos objetados y se mejord la redaccién al cambiar el término "artefacto” -
por "dispositivo"; no obstante, el contenido (de las re;vmdrcac:ones) sigue siendo el.
mismo que se cuestiond en el acto anterior y, asi lo reconoce el mismo: memonahsta' L
cuando afirma, "... modificando levemente el capitulo...”. co
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Las reivindicaciones 1, 8, 7 y 17 son muy generales porque se relaciona a un método,
un medio legible 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 procesamiento de datos ejecutada por computador. N

Se reitera que la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invencién, con
lo cual, se fija la extensién de la patente y se hace posible delimitarla respecto del
estado de la técnica, ademas, una reivindicacion independiente debe definir la
invencion mediante caracteristicas técnicas.

Ahora bien, es practica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes,
preambulo y parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de caracteristicas
de la invencion cuya combinacion se conoce, por decirlo asi, es el "género" al que
pertenece la invencion. o

L.a segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) caracterfstica(é) ;ﬁ)ropia(s) de
la invencién (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por
decirlo asi, es la "especie” de la invencion. ' '

Por ultimo, las dependientes son para aclarar o delimitar alguna caracteristica
. incluida en una independiente. - '

"‘ Para que un pliego sea definido debe cumplir los requisitos establecidos por el

articulo 14, es decir, referirse a un producto o un procedimiento, lo cual, 'no sucede

en este caso porque, "en un ambiente de computacion, un método”, "un medio que
se puede leer por computador que tiene instrucciones ejecutables por computador
para realizar un método", "en un ambiente de computacién, un sistema” y unmedio .
que se puede leer por computador que tiene almacenado en el mismo una‘estructura. -
de datos, una estructura”, no son un procedimiento ni un producto definidos en los
terminos exigidos por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable al caso, .

A la luz de lo anterior, las citadas reivindicaciones 1, 6, 7, 17 son indefiriidas no soio
por no referirse a un producto o un procedimiento mediante caracteristicas técnicas
permitidas sino porque, de un lado, no hay una clara separacion entre "género" y
"especie" y, de ofro lado, las caracteristicas alli relacionadas son una secuencia de
procesamiento de datos realizados con computador, lo que es soporte I6gico como
tal; ademas, las caracteristicas referidas por el memorialista no son caracteristicas. -
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técnicas que definan un producto.

En relacién al argumento del fecurrente en el que sostiene, con base en el numeral
4.4.2 del Manual Andino de patentes, que las reivindicaciones de la invencién estan
de acuerdo con el articulo 14 de |la Decision 486; debe observarse, que ni en la
Decisién 4886, ni en el Manual Andino de Patentes esta establecido taxativaments,
cémo se debe definir cada categoria de reivindicacion, producto o procedimiento.
Por ello, la Oficina ha acudido a la Guia sobre el examen de las solicitudes publicada
por la OMP! en 1982, la cual se creo para ayudar a los examinadores de las oficinas
X nacionales en sus estudios, en particular a las indicaciones contenidas en los
. parrafos 54 a 81, las cuales se han convertido en procedimiento de uso comin y
conocido. En el parrafo §7 de dicha guia se especifican dos - txpos de
reivindicaciones: de producto y de procednmsento (meétodo). :

La oficina ha sostenido que no puede aceptar como sustento de patentabllldad ni ely i

uso de aparatos o0 componentes de aquellos o partes de estos convencionales para
-~ « procesar, transmitir, intercambiar informacién o datos ni la redaccion del documento . -
# =/ ‘conunamezcla, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el aporte real al
estado de la técnica, altera la proporcidn que debe existir entre lo divulgado v la
proteccién solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley

Respetuosamente, se recuerda al recurrente que es la oficina, quien: acorde alas
facultades conferidas y a los procedimientos que debe seguir y cumplir, la que -
establece la forma de presentar las reivindicaciones como lo establece la
jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 36~IF~‘-98 o
aparte vi. : :

El procedimiento (métodos) y los productos reivindicados no cons:sten m 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 alega el memorialista,
se refieren a secuencias de procesamiento de datos realizadas por computador que .
en sintesis son el uso de medios técnicos para el procesamierito de datos
(informacion) no técnicos, -

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solncntud en estudlo no.
cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia no se hana merito para o
revocar la decisién xmpugnada
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 11341 del
17 de abril de 2008, por medio de la cual se neg6 una patente de invg;ncién. '

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Darfo Cardenas Navas, en su calidad de apoderado de la
. sociedad Microsoft Corporation el contenido de la presente resolucion, 'en;regéndole

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

NOTIFIQUESE Y CUMPLAS .
Dada en Bogota D.C., a losE29 AGO. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY CO

‘ LRCIO.

s

Doctor

DARI[O CARDENAS NAVAS
Carrera 7 N° 71-562

Torre B Piso 9°

Bogota D, C.
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