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Sefior (a) (es)

JESUS ABELARDO CARDENAS A
CARRERA 7 NO. 74-56 OFICINA 804
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 9272

Fecha : 19/02/2010

Expediente : 6-38994

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
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 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle persenalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

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

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

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

_ Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Linea 01800-810165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia

Al contestar favor indique el numero de
radicacion consignado en el sticker
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad. PCT/06-038994

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 44906 del 31 de agosto del 2009, la
Superintendencia de Industria y Comercio negé el privilegio de patente de
invencion a la creacibn denominada: ‘METODO DE SERVICIO DE

CERTIFICACION SEGURA'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de septiembre
de 2009 bajo el numero 06 038994 00009 0000, el doctor Jesus Abelardo
Cardenas Alfaro, en su calidad de apoderado de la sociedad SOLMAZE CO.,
LTD., interpuso recurso de reposicion contra la decision contenida en la citada
resolucién, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio
de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se
fundamentd, en sintesis, de la siguiente manera:

Argumenta el recurrente que

“No es cierto y como lo afirma el Despacho en la parte considerativa de la
resolucion recurrida, que ‘en el requerimiento de fondo se objeté el hecho que las
reivindicaciones 5 a 11 se encontraban mal referenciadas, situacion que no fue
corregida en la respuesta del solicitante’, toda vez y como se puede verificar en el
mencionado requerimiento no se hace mencién alguna a tal situacion y mal podria
dar respuesta a algo que no existe.

De ofra parte, la oficina de patentes no tuvo en cuenta en mi escrito de respuesta al
oficio No 12206 que con el fin de dar mayor claridad a la invencién solicitada y
acogiéndome a la observacién contenida en el concepto téenico No 2711, modifiqué
el titulo de la misma por el METODO DE SERVICIO DE ACCESO DE SEGURIDAD,
buscando con ello que el titulo concordara con las reivindicaciones presentadas,
inobservancia que generd mayor confusion y prueba de ello es que el Despacho
manifiesta en la resolucion recurrida, que las reivindicaciones no tienen enlace
légico porque no se relacionan con un método para autenticar sino con un servicio
de acceso de seguridad, que es a donde esta orientada la patente solicitada.

Claramente en el escrito de respuesta manifesté que no se trataba de proteger un
soporte légico, sino un método o procedimiento con pasos, secuencias y
condicionamientos de los mismos.

Comoquiera que la negatoria del privilegio de patente esta fundada en el concepto
técnico No 2711 contenido en el oficio No 12206 y al cual considero di cumplimiento
en debida forma, respondiendo las objeciones planteadas por |2 oficina de patentes,

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
Fax: 5870284. Linea 018000-910165

Web: www.sic gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Boaota D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION eOre%o§i 272

Por la cual se resuelve un recurso d

Rad. PCT/06-038994

lo traslado al presente escrito para que sea analizado a la luz del nuevo titulo dado
a la patente.

Por lo expuesto solicito al Despacho que si no hay lugar a revocar la resolucion
recurrida en cuanto a que se conceda el privilegio de la patente solicitada por fas
dudas presentadas sobre su patentabilidad, SE REVOQUE y en consecuencia se
ordene notificar por una vez mas las objeciones sobre la no patentabilidad de la
invencién, en cumplimiento del inciso segundo del articulo 45 de la Decision 486 de
fa Comisidn de la Comunidad Andina de Naciones..."

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

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comisién de la Comunidad
Andina establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial”.

De acuerdo con lo prescrito en el articulo 15 de la Decision 486 no se
consideraran invenciones: “...e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico,

como tales;..."”

El articulo 25 de la Decision 486 dispone: “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencidon o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de
manera que conformen un Unico concepto inventivo.”

El Articulo 30 de la Decision 486 a su vez prevé que “Las reivindicaciones
definirdn la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras
y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion. Las
reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion
sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia
a otra reivindicaciéon anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina
la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacién anterior. Una
reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se
considerara una reivindicacion dependiente multiple”.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente tramite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con ‘la

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
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autenticaciéon de un usuario, y en particular, a las tecnologias capaces de prevenir
el uso fraudulento de una identificacion (ID) y contrasefia de un individuo, las
cuales son robadas a través de la informacion ingresada por el teclado, y la fuga
de una contrasefia del tipo de los que son ingresados a través de botones en un
dispositivo de cerradura de puerta.” (ver folio 43)

Por otra parte, se reivindica un método de servicio de acceso de seguridad para
procesar el registro de un miembro en un servicio en linea, relacionado en las
reivindicaciones 1 a 7, un método para autenticar con seguridad (reivindicaciones
8 a 11) y un método para autenticar con seguridad a un usuario (reivindicaciones
12y 13).

Para impugnar la decision de negar argumenta el recurrente que “No es cierto y
como lo afirma el Despacho en la parte considerativa de la resolucion recurrida,
que ‘en el requerimiento de fondo se objetd el hecho que las reivindicaciones 5 a
11 se encontraban mal referenciadas, situacién que no fue corregida en la
respuesta del solicitante’, toda vez y como se puede verificar en el mencionado
requerimiento no se hace mencion alguna a tal situacion y mal podria dar
respuesta a algo que no existe.”

Al respecto cabe senalar al recurrente que mediante Oficio 12206 esta Oficina
expresd que las reivindicaciones 17 y 18 quedaron mal referenciadas, dado que
una reivindicacidon es dependiente multiple si depende de mas de una
reivindicacion precedente, tal dependencia soélo puede ser alternativa y no puede
servir de base a otra dependencia muitiple. Inclusive la Oficina ensefié un ejemplo
en donde se especificaba que si una tercera reivindicacion ha de referirse a las
dos precedentes sélo podra hacerio mediante la formula ‘conforme a (segun) una
de las reivindicaciones 1 6 2 y no mediante la férmula ‘de acuerdo a las
reivindicaciones 1y 2.

El solicitante no tuvo en cuenta estas observaciones, toda vez que las
reivindicaciones 5 a 8 y 11 del nuevo capitulo reivindicatorio persistieron en el
defecto anotado, es decir, mal referenciadas. Lo anterior por cuanto la
dependencia de estas reivindicaciones sélo puede ser alternativa y no mediante la
férmula 'y, pues esta forma de referencia no es clara, como se habia advertido al
solicitante en el Oficio 12206.

De otra parte, sefiala el recurrente, “la oficina de patentes no tuvo en cuenta en mi
escrito de respuesta al oficio No 12206 que con el fin de dar mayor claridad a la
invencion solicitada y acogiéndome a la observacion contenida en el concepto
técnico No 2711, modifiqué el titulo de la misma por el METODO DE SERVICIO
DE ACCESO DE SEGURIDAD, buscando con ello que el titulo concordara con las
reivindicaciones presentadas, inobservancia que generé mayor confusion y prueba
de ello es que el Despacho manifiesta en la resolucion recurrida, que las
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reivindicaciones no tienen enlace lbgico porque no se relacionan con un método
para autenticar sino con un servicio de acceso de seguridad, que es a donde esta
orientada la patente solicitada.”

Con relacion a lo aca expuesto por el recurrente cabe advertir que, al contrario, la
Oficina si tuvo en cuenta las modificaciones efectuadas por el solicitante, tanto asi
que se objetdé que la reivindicacion 1 se refiere a un servicio de acceso de
seguridad, mientras que las reivindicaciones 5 a 11 se refieren a un método de
autenticacion, lo cual no tiene enlace légico puesto que tales reivindicaciones son
dependientes de la reivindicacion 1.

Se recuerda que de acuerdo con la normativa aplicable son las reivindicaciones
las que definen la materia que se desea proteger mediante la patente y el alcance
mismo de la proteccion. En este caso, como se ha sefialado, la solicitud presenta
varios objetos inventivos lo cual no se solventa con la modificacion del titulo como
lo manifiesta el solicitante, sino que se hace mediante la modificacion efectiva de
las reivindicaciones.

En efecto, del estudio del nuevo capitulo reivindicatorio se encontraron al menos
tres grupos de reivindicaciones, relacionados con invenciones distintas:

-Un grupo conformado por las reivindicaciones 1 a 7, dirigidas a un servicio de
acceso de seguridad.

-Un segundo grupo conformado por las reivindicaciones 8 a 11, dirigido a un
método para autenticar con seguridad, el cual nada tiene que ver con el grupo
precedente a pesar de que las reivindicaciones mencionadas son formalmente
dependientes de la reivindicacion 1.

-Un tercer grupo conformado por las reivindicaciones 12 y 13, dirigido a un método
para autenticar un usuario.

Como se puede apreciar el s6lo cambio de titulo no soluciona las objeciones
formuladas por la Oficina en cuanto a la unidad de invencion, dado que un mismo
capitulo reivindicatorio comprende varios objetos y en todo caso uno solo de tales
objetos queda cobijado en el titulo de la invencion solicitada.

Senala por otra parte el recurrente que “Claramente en el escrito de respuesta
manifesté que no se trataba de proteger un soporte légico, sino un método o
procedimiento con pasos, secuencias y condicionamientos de los mismos.”

Al respecto resulta pertinente recordar lo que normativamente se considera como
soporte l6gico o programa de ordenador, asi de acuerdo con la legislacion
aplicable (Articulo 3 de la Decision 351 de la Comision de la Comunidad Andina)
se entiende por tal: “(...) Programa de ordenador (Software): Expresiéon de un
conjunto de instrucciones mediante palabras, codigos, planes 0 en cualquier otra
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forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz
de hacer que un ordenador -un aparato electrénico o similar capaz de elaborar
informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El
programa de ordenador comprende también la documentacién técnica y los

manuales de uso...”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretacion
prejudicial de los articulos 28 y 58 de la Decisién 351 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena (Proceso 24-1P-98), considera:

“La Decision 351 dispone en el articulo 3 que: ‘A los efectos de esta Decision se
entiende por: ‘Programa de Ordenador (software). Expresion de un conjunto de
instrucciones mediante palabras, codigos, planes o0 en cualquier otra forma que, al
ser incorporadas en un dispositivo de lectura autornatizada, es capaz de hacer que
un ordenador, -un aparato electrénico o similar capaz de elaborar informaciones-,
ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado...’ Por su parte, la ley
venezolana sobre el Derecho de Autor en su articulo 17 define el programa de
computacion como: ‘(omissis) La expresion en cualquier modo, lenguaje, notacion o
c6digo, de un conjunto de instrucciones cuyo propdsito es gue un computador lleve
a cabo una tarea o funcién determinada, cualquiera sea su forma de expresarse o el
soporte en que se haya realizado Ia fijacion.! Segun el Glosario de ta Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual ‘Es un conjunto de instrucciones que cuando se
incorporan a un soporte legible por maquina, puede hacer que una maguina con
capacidad para el tratamiento de la informacién indique, realice o consiga una
funcion o resultado determinados.’ (OMPI, “Glosario”, p. 54) ... Como puede
observarse, las definiciones citadas son coincidentes al indicar que el programa de
ordenador es, en Su esencia, un conjunto de instrucciones destinadas a ser
incorporadas a un ¢computador ¢con 2 finalidad de que este pueda llevar a cabo una
funcién determinada...”

Con fundamento en todo lo anterior, puede tomarse como definicion de software o
programa de ordenador el resumen del Proceso 24-IP-98, segin el cual “un
software o programa de ordenador o sus sinbnimos es, en su esencia, un conjunto
de instrucciones destinadas a ser incorporadas a un computador con la finalidad
de que éste pueda llevar a cabo una funcién determinada”.

En este caso particular, los métodos descritos en la solicitud se refieren a una
serie de pasos que al ser ejecutados en un sistema de computo hacen que este
procese un registro en linea (reivindicaciéon 1), lo cual se trata simplemente de un
programa de computo o soporte légico y que tal como se ha expresado en
comunicaciones anteriores no es patentable de acuerdo a lo establecido en el
literal ) del articulo 15 de la Decision 486.

Por ofra parte, el solicitante simplemente menciona que el objeto de su solicitud no
es soporte légico pero sin entrar a desvirtuar lo seftalado por la Oficina. Se limita
a manifestar que el objeto reclamado trata de un procedimiento con pasos,
secuencias y condicionamientos de los mismos, lo cual no es prueba de la
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patentabilidad del objeto reclamado, puesto que todo programa de simulacion esta
definido por medio de instrucciones de programacion que corresponden
precisamente a pasos, secuencias o condicionamientos.

Lo anterior permite concluir que los métodos ahora reivindicados se refieren a
secuencias légicas de procesamiento, lo que se considera como soporte ldgico
como tal a la luz de la normativa aplicable.

Sefiala a continuacion el recurrente que “Comoquiera que la negatoria del
privilegio de patente esta fundada en el concepto técnico No 2711 contenido en el
oficio No 12206 y al cual considero di cumplimiento en debida forma,
respondiendo las objeciones planteadas por la oficina de patentes, lo traslado al
presente escrito para que sea analizado a la luz del nuevo titulo dado a la
patente.”

Sobre este punto del recurso reitera la Oficina que la Resolucién 44906, por medio
de la cual se niega la patente, tuvo en cuenta la respuesta dada al Oficio 12206 y
la que no se considero satisfactoria por las siguientes razones:

-El capitulo reivindicatorio allegado no define claramente ni un producto ni un
procedimiento, por lo tanto no cumple con lo previsto en el articulo 30 de la
Decision 486.

-El capitulo reivindicatorio presenta al menos tres grupos de reivindicaciones.

-La materia reivindicada no puede considerarse una invencion, por cuanto se trata
de soporte logico como tal.

Como se dijo, el cambio de titulo de la solicitud no resuelve los problemas que
presenta la solicitud y fueron comunicados al solicitante. Adicionalmente se indicé
al solicitante que la solicitud se refiere claramente a materia no patentable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en primer lugar
por no constituir materia que se considere invencion; en consecuencia, no se halla
mérito para revocar la decision impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 44906
del 31 de agosto del 2009 por medio de la cual se negb una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Nofificar personalmente el contenido de la presente
resoluciéon al doctor Jests Abelardo Cardenas Alfaro, en su calidad de apoderado
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