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AVISO DE NOTIFICACION ‘

o - 00016013

CORREO CERTIFICADO |

Radicacion :00025776 00000013 Fecha: 28/10/2005 9:21:12

Tramite :2 PATENTES DE INVENCION

Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Bogota, D.C. Actuacion :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO |
Solicitante :LLOREDA RICAURTE ALICIA Folios:1

Sefior (a) (es)

" LLOREDA RICAURTE ALICIA
CALLE 72 NO. 5-83 PISO 5
BOGOTA D.C.

REF: RESOLUCION No: 28330 !
FECHA No. 27/10/2005 :
EXPEDIENTE No. 0 25776 1
Tramite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO ]
Actuacién :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Estimado Doctor (a)

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 citacidén, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el
‘contenido de 1la resolucién de la referencia proferida dentro del
expediente tramitado con el namero de radicacién citado en el asunto. '

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la
providencia en mencién se notificari por edicto, el cual se fijara
por el término de diez (10) dias en el Centro de Documentacién e !
Informacidén. Para su comodidad el texto completo de la resolucidn se '
encontrarad disponible en la pigina web de 1la Entidad, desde el dia I
habil siguiente al que se desfije el edicto.

La consulta del listado notificacidén y del acto administrativo puede
ser realizada desde un .computador con acceso a Internet, en la
- . 1} - . - t

pagina web www.sic.gov.co, con el nimero de resolucidn a través de

la opcidn servicios en linea - caracter general - consulta actos ]
administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion '_

Rad. 00-025776

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los !
articulos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
‘ Administrativo, y '

CONSIDERANDO |
PRIMERO: Que mediante Resolucion 15779 de 01 de leio de 2005, la .
Superintendencia de Industria y Comercio nego el privilegio de patente de invencion a
la creacion denominada: ‘APARATO DE SOLICITUD Y METODO'. |

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de agosto de 2005 1
bajo el nimero 00025776 00000011, la doctora Alicia Lioreda Ricaurte, en su calidad
de apoderada de la sociedad MINERVA HOLDINGS NV, interpuso recurso de

, reposicion contra la decisiéon contenida en la citada resolucion, con el objeto de que

se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de

|
patente solicitado.

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

Manifiesta la recurrente que: “Con el fin de demostrar a ese despacho como las
objeciones expuestas en la Resolucién impugnada nimero 15779 en cuanto hace al
rechazo de las reivindicaciones de método 24 a 27 son erradas y por lo tanto dichas
reivindicaciones merecen el privilegio de patente solicitado, me permito dirigir en
primera instancia la atencion de ese Despacho a la siguiente descripcién de la
solicitud denegada, mediante la cual se puede apreciar que el método de dichas
reivindicaciones si constituye materia patentable toda vez que posee un claro efecto
tecnico y, por ende, que la clasificacién hecha a los métodos descritos por el
solicitante como ‘no invenciones’ de acuerdo con el literal e) del articulo 15 de la

Decision 486, al clasificarlos como un programa de computadora, no resulta
procedente para el presente caso.

“En efecto, la presente invencion se refiere a un método para recibir y analizar una
solicitud utilizando medios de computacién. Este objeto puede ser utilizado en
aplicaciones financieras, tal como se manifiesta expresamente en la descripcion de la
solicitud, o en cualquier otra transaccion que incluya una presentacion y subsecuente
evaluacion de la solicitud. Tales usos alternativos pueden ser por ejemplo, médicos,
farmacéuticos u otras pruebas o tratamientos clinicos, en los cuales una gran carga
de informacién individual tiene que ser analizada con el fin de asegurar si el sujeto es
adecuado para el tratamiento o prueba particular. Adicionalmente, se ha ensefiado
que el método descrito también resulta aplicable en los campos financiero e

|
¥
i
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1
“Todos los escenarios posibles de aplicacién requieren solicitantes o usuarios que.
proporcionan una extensa informacion individual con el fin de permitir la correctal
evaluacién de la solicitud y, por ende, resultados precisos. Las deficiencias o.

0 i . 5 % ¢ . . & !
Imprecisiones en la informacién pueden conducir eventualmente a inconsistencias

durante la evaluacion de la solicitud v, si estas permanecen sin corregir o descubrir, a|
resultados incorrectos. ’

|
“Particularmente en contextos cientificos esto puede tener serias consecuencias, |
como por ejemplo, que un individuo sea admitido erroneamente en un tratamiento o :
prueba clinica. En los escenarios industriales y financieros los resultados imprecisos |
pueden acarrear inconvenientes tanto el solicitante como para el receptor de la-

solicitud, ya sea incrementando el esfuerzo para finalizar la transaccion o también |
aumentando el riesgo involucrado en la transaccién.

“Por lo tanto, con el fin de limitar del riesgo de resultados erréneos, en forma !
convencional los esfuerzos en este campo se hacen generalmente para reunir tanta
informacion relacionada con el caso del usuario o solicitante como sea posible, sin

confundir o fatigar al solicitante hasta el extremo que pudiera prevenirlo o
desanimarlo para finalizar la solicitud.

*“Las solicitudes del estado de la técnica estan basadas cominmente en un numero
de preguntas que son -en la medida de lo posible- agrupadas légicamente y
entregadas en diversas formas pre-definidas para ser completadas por el solicitante. !
Comunmente, resulta que la cantidad de informacion detaillada relacionada con el '
caso, que es necesitada por el receptor de la solicitud con el fin de permitir una
evaluacion adecuadamente precisa, requiere de un alto niimero de preguntas; estas
incluyen a menudo, inter alia, muchas preguntas redundantes o preguntas que no

son aplicables en la mayoria de los casos, y que podrian resultar cruciales solamente
bajo ciertas circunstancias especiales.

“En el caso de solicitudes muy complejas que tienen un alto nimero de formas de
solicitud o preguntas agrupadas localmente a ser completadas por el solicitante 0
usuario, el riesgo de acongojar y confundir al solicitante o usuario con requerimientos
de informacién no aplicable, redundante o imprecisa se incremente
considerablemente. Esto a menudo conduce a solicitudes ejecutadas en forma

incompleta o -lo que se considera peor- a la provision por parte del solicitante o
usuario de informacidn falsa o incorrecta.

“El problema es particularmente pertinente con solicitantes o usuarios que, biensea, |
tienen problemas para comprender completamente las preguntas (por ejemplo,
hablantes no nativos o nifios) o con personas impedidas que puedan tener problemas
i_
Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
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)
para completar un gran nimero de formas de solicitud. 1
“Por lo tanto, es un objetivo de la presente invencién proporcionar un método que'
incremente las caracteristicas amigables para el usuario de un sistema de evaluacion ;
sistematizado de solicitudes, mientras que al mismo tiempo minimiza la complejidad .

de la solicitud, atin incrementando la calidad de la informacion recopilada y por lo
tanto la precision del resultado evaluado.

|
“‘De la misma manera, es otro objeto de la invencion permitir una evaluacion |
automatica precisa de solicitudes complejas, con lo cual se reduce la implicacion

humana con el fin de permitir una manipulacién mas barata y objetiva de las
solicitudes.

“La presente invencion resuelve todos estos objetos al proporcionar el método en el
cual una pluralidad de formas de solicitud es presentada al solicitante para ser
completada, en donde la segunda y subsecuentes formas de pluralidad de formas
son construidas progresivamente sobre la base de la informacion proporcionada por
el solicitante en una o més de las formas completadas.

“En el contexto de la presente invencion, ‘la construccion de formas progresivamente '
sobre la base de la informacién proporcionada en una o mas formas completadas’
debe ser comprendida como la creacién dinamica (esto es, ad hoc) de formas de
manera tal que los contenidos de la forma construida son determinados sobre la base
de la informacién suministrada en una o mas formas anteriores, con lo cual se reduce
0 minimiza el nimero o la longitud total de las formas, ya que las formas
subsecuentes pueden omitir preguntas que resultarian redundantes debido a las
formas anteriores. Técnicamente hablando, esto se puede describir como la

- reduccién del nimero de grados de libertad del sistema.

i

“La generacion ad hoc de formas modificadas para requisitos particulares permite
una reduccion sustancial en el nimero de grados de libertad del sistema. En
particular, se incrementan las caracteristicas amigables para el usuario y el riesgo de ¢
confusion se disminuye gracias a la omision de preguntas imprecisas, no aplicables o ’
redundantes; lo cual disminuye tanto la complejidad de la solicitud como el nimero

total de formas a ser completadas por el solicitante. La posibilidad de adaptar |
especificamente la segunda o subsecuentes formas (esto es, el orden légico,
numero, tipo y tenor de las preguntas en cada forma) de una manera 6ptima conduce |
adicionalmente a una fidelidad mejorada a la informacion adquirida vy,

consecuentemente, a un decrecimiento del riesgo de la evaluacién imprecisa de los
resultados. '

“Portodo lo anterior, es completamente claro que el método de la solicitud denegada
no corresponde simplemente a un programa de computadora, a pesar de que pueda {

1
'
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|
emplear tal aparato para su realizacién, toda vez que existe una serie de etapas en el
proceso reivindicado que no son ejecutadas simplemente por el sistema y, mas
importante alin, que gracias al método se produce un efecto téchico tangible que no,

habia sido alcanzado con anterioridad y que evidentemente constituye un aporte al.
estado de la técnica”. |

?
Con relacién a las reivindicaciones de método, anota la recurrente que “estas|
incluyen etapas especificas para producir formularios de solicitud, lo cual constituye
materia patentable y no simplemente un ‘Software’ o forma de presentarinformacion. i
De hecho, los formularios de solicitud, aunque se presenten en la pantalla de una
computadora, constituyen un producto real y tangible, no una abstraccion. ‘

“En este sentido, la invencion se puede comparar con la prensa de impresion virtual: '
una nueva prensa de impresion no seria excluida de patentabilidad simplemente )
porque podria ser descrita como una forma de ‘presentacién de informacion’. De ,
manera similar, la presente solicitud crea formularios de solicitud como respuestaala -

» .’ - . r . . ‘
informacién de la solicitud y, por ende, no esta relacionada con la simple
presentacion de informacion.

“Asi mismo, estos formularios de solicitud son novedosos y se basan en las
circunstancias particulares de un solicitante, por lo cual no se seleccionan
simplemente a partir de una biblioteca de formas existentes, contrario a lo que
resultaria de la aplicacién de un software convencional.

“De hecho, lo que se proporciona mediante la presente invencién, es un método que
reduce los cuidados dispuestos sobre una persona que completa una solicitud en
linea. Se puede presentar una solicitud sencilla por el solicitante y evaluada contra
una pluralidad de conjuntes de criterios de aprobacion de las solicitudes, cada uno
correspondiente a un receptor de solicitud respectivo. Asi, el solicitante no necesita
presentar multiples solicitudes o informacién por duplicado en aquellas solicitudes.
Esto es posible, inter alia, empleando un superconjunto de criterios de solicitud,
compuestos de los conjuntos individuales de cada receptor de solicitud respectivo

(como asi se sefiala en la pagina 29 de la descripcion, en el Método de Decision de
Superconjunto).

“En el caso particular de la presente solicitud, el Método de Decision de
Superconjunto (pagina 29 de la descripcién), incluye no solamente seleccionar un
ndmero de preguntas basadas en la informacién que fue recuperada antes de la
construccion de una nueva forma, sino que ademas incluye una clasificacion de
criterios de acuerdo con el nivel de dependencias entre ciertos tipos de informacion,
asi como también la optimizacién de la secuencia de cuestionamiento para reduciro
minimizar el nimero total de formas (pagina 7, Gltimo parrafo; pagina 14, lineas 17 a
27; pagina 29, lineas 12 a 26 y pagina 30, lineas 19 a 22).

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,
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“‘Adicionalmente, el volver a presentar las preguntas para las cuales no se
proporciond respuesta suficiente por el solicitante, que puede incluir adaptar
dinamicamente la pregunta con el fin de hacerla mas precisa, es sugerida, como lo es;
la omision de preguntas si el analisis de informacién recuperada de antemano indica.
que informacién adicional relacionada a un hecho particular podria producir una,
pequeia mejoria (si la hay) en la calidad de la evaluacion final.

“Por lo tanto, no resulta materia trivial el hecho de implementar estas funciones en el '
meétodo reivindicado, toda vez que tales funciones requieren de: (i) un analisis |
continuo y la ponderacion de la importancia, asi como también de la credibilidad de la
informacién proporcionada por el solicitante, (ii) del reprocesamiento dinamico de la ,
secuencia optima de las preguntas a ser incluidas en una forma cuando ésta se

construye con el fin de reducir o minimizar el nimero total de formas, asi como |
tambien (iii) del andlisis de si la informacién proporcionada satisface, si o no, las .
necesidades del receptor de la solicitud con el fin de desarrollar una evaluacién con
un riesgo de imprecision suficientemente minimizado.

‘De esta manera, se demuestra a ese Despacho que el método de las
reivindicaciones 24 a 27 reveladas en la presente invencién, ni constituye un

produce un efecto técnico tangible relacionado con la aplicacién de dicho método”.

Afade la recurrente: “Con el fin de demostrar el hecho de que el método de las

reivindicaciones 24 a 27 si corresponde a una invencion, que adicionalmente cumple ‘:
con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Decision 486, me permito dirigir la
atenci6n de ese Despacho a la jurisprudencia que sobre este tipo de invenciones ha -

emitido la Oficina Europea de Patentes en la evaluacién de solicitudes analogas ala
actualmente estudiada.

“En primer lugar, y con el fin de ilustrar la gran analogia existente con el presente
caso, me permito dirigir la atencion de ese Despacho al hecho de que el Articulo
52(1) de la Convencién de Patentes Europea (EPC) define qué tipo de materia objeto
es patentable, mientras que el Articulo 52(2) define aquello que no lo es. En
particular, el Articulo 52(2)(c) excluye de patentabilidad a ‘los programas para
computadoras como tales’, de tal forma que esta limitacién a la patentabilidad es

esencialmente idéntica con las provisiones correspondientes de la normatividad
andina.

“Ahora bien, el Consejo de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha
considerado la correcta interpretacién que se debe dar a la calificaciéon de ‘como
tales’ en diversas oportunidades, con el fin de aclarar la verdadera dimension que
debe darse a esta excepcion, tal como me permito exponer a continuacion.

|
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“En efecto, la decision més importante en esta area corresponde a la decision'
T1173/97, relacionada con una solicitud 1BM Corporation. En dicha decisién, el
Consejo de Apelaciones de la EPO sostuvo que el software puede ser considerado |
patentable si dicho software produce un ‘efecto técnico’ ademas del efecto técnico
intrinseco que surge de correr el programa en una computadora... |
“En consecuencia, se ha demostrado a ese despacho que los métodos con un efecto _
técnico adicional al efecto técnico intrinseco a su ejecucién, que ademas han sido |
desarrollados para ser ejecutados en una computadora, involucran un claro caracter
técnico que los hace merecedores de la calificacion de invencion, tal como lo ha |
reconocido la misma Oficina Europea de Patentes en el estudio de la casuistica

relacionada. Sobre este punto, se hace necesario resaltar que las opiniones ,
expuestas por la EPO en esta materia se hicieron con base en disposiciones '

normativas similares a las contenidas en la Decision 486 frente a la categorizacion |
del software como ‘no invencion’. |

“Por lo tanto, es claro que el método de las reivindicaciones 24 a 27, que se desea
proteger en forma preferida mediante la presente solicitud, si corresponde a materia _
que debe ser considerada como una invencion, por lo cual se solicita la revocatoria

de la Resolucibn nimero 15779 en el sentido de que se concedan las |
reivindicaciones 24 a 27, toda vez que dicho objeto no fue correctamente evaluado.

“Con elfin de corroborar los argumentos que realzan la patentabilidad de la presente .
invencion, atentamente me permito manifestar a ese Despacho que las solicitudes
correspondientes a este caso han recibido el privilegio de patente en cuatro (4)

paises a nivel mundial, como patentes TW 149058, SG 84052, NZ 515271 yNZ
523596 (divisional) y AU 716769..." '_

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso |
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadasy -
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”.

Con relacion a la novedad dispone el articulo 16 de la misma normativa comunitaria |
que, “Una invencién se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado

1
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de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible a[
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializaciéon o cualquier
otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso,
de la prioridad reconocida.

|
“Sélo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara

dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese!
anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de Ia 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 previsto en el
articulo 40", |

Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 sefiala: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versadaf
en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se:
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica’. |

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trémite !
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud Io constituye, segln el resumen -

de la misma, “un aparato y un método para recibir y evaluar una solicitud presentada
por un solicitante... (ver folio 1 vuelto).

Sefala la recurrente, en primer término, que “Con el fin de demostrar a ese despacho |
como las objeciones expuestas en la Resolucion impugnada nimero 15779 en
cuanto hace al rechazo de las reivindicaciones de método 24 a 27 son erradasy por |
lo tanto dichas reivindicaciones merecen el privilegio de patente solicitado, me
permito dirigir en primera instancia la atencion de ese Despacho a la siguiente |
descripcién de la solicitud denegada, mediante la cual se puede apreciar que el -
método de dichas reivindicaciones si constituye materia patentable toda vez que
posee un claro efecto técnico y, por ende, que la clasificacion hecha a los métodos
descritos por el solicitante como ‘no invenciones’ de acuerdo con el literal e) del
articulo 15 de la Decisién 486, al clasificarlos como un programa de computadora, no |
resulta procedente para el presente caso. En efecto, la presente invencion se refiere
a un método para recibir y analizar una solicitud utilizando medios de computacion.
Este objeto puede ser utilizado en aplicaciones financieras, tal como se manifiesta
expresamente en la descripcion de la solicitud, o en cualquier otra transaccién que
incluya una presentacion y subsecuente evaluacion de la solicitud. Tales usos |
alternativos pueden ser por ejemplo, médicos, farmacéuticos u otras pruebas o
tratamientos clinicos, en los cuales una gran carga de informacion individual tiene |
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que ser analizada con el fin de asegurar si el sujeto es adecuado para el tratamiento!
o prueba particular...” '

|

Al respecto se tiene que si bien mediante Oficio 07045 notificado el 29 de julio de’
2004 al momento de evaluar la unidad de invencidn se dijo que el capitulo’
reivindicatorio esta conformado por cuatro grupos de reivindicaciones no enlazadas
por un concepto comun inventivo (ver folios 320 a 324), asi: |

“El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 23 dirigidas a un aparato para '
recibir y evaluar una solicitud efectuada por un solicitante. |
“Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 24 a 27 dirigido a un método

para recibir y evaluar una solicitud preparada por un solicitante para uno o mas '
receptores...” '

A lo que se agregd que debia precisarse con cual grupo de reivindicaciones debia |
continuar el tramite, indicandose que de no adoptarse alguna solucién por parte del !
solicitante se optaria por el primer grupo.

Lo anterior no es contrario al hecho de que la patente finalmente se negé para la
totalidad del capitulo reivindicatorio. !

Por otra parte, debe recordarse que con la respuesta a la comunicacion efectuada en !
virtud de lo previsto por el articulo 45 de la Decisién 486 se propuso la division de la
solicitud la que no fue aceptada, como se puede ver en la resolucién que se impugna.

Debe tenerse en cuenta que tanto en el Oficio que dio traslado al examen de fondo !
de la solicitud como en la resolucién que se impugna, se determind que la solicitud se
dirige a una técnica de procesamiento de informacién enfocada en actividades '
econdmico comerciales como, por ejemplo, el diligenciamiento de solicitudes de
préstamo personal, hipotecario, para vehiculo, etc., el cual se lleva a cabo con un '
formulario electronico que le envia el computador de una institucion financiera al
computador de un usuario, para que este lo llene y lo retorne a dicha institucion, la
cual evalta la viabilidad de otorgar o no el préstamo. No debe olvidarse que de
acuerdo con lo previsto por el literal d) del articulo 15 no se consideran invenciones:
“(...) d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
juegos o actividades econdmico-comerciales:...” Como bien reconoce la recurrente;
“este objeto puede ser utilizado en aplicaciones financieras, tal como se manifiesta
expresamente en la descripcion de la solicitud...pluralidad de forma de solicitud es |
presentada al presentada al solicitante para ser completada....”. '
Sefiala el recurrente que el método de las reivindicaciones 23 a 27 si corresponde a
una invencion que cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Decisién |
_‘
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486, dirige la atencién del Despacho “a la jurisprudencia que sobre este tipo de':
invenciones ha emitido la Oficina Europea de Patentes en la evaluacién de,
solicitudes analogas a la actualmente estudiada. En primer lugar, y con el fin de .
ilustrar la gran analogia existente con el presente caso, me permito dirigir la atencién
de ese Despacho al hecho de que el Articulo 52(1) de la Convencion de Patentes

Europea (EPC) define qué tipo de materia objeto es patentable, mientras que el’
Articulo 52(2) define aquello que no lo es. En particular, el Articulo 52(2)(c) excluye |
de patentabilidad a ‘los programas para computadoras como tales’, de tal forma que .
esta limitacién a la patentabilidad es esencialmente idéntica con las provisiones
correspondientes de la normatividad andina...” '

)

En cuanto toca con las alternativas de legislacion comparada o jurisprudencia -
extranjera, relacionadas con la patentabilidad cuando estas no estan contempladas '
de manera expresa en la legislacién aplicable, resulta oportuno recordar lo que ya
manifesté esta Superintendencia al respecto: “La norma y jurisprudencias que la '
Superintendencia de Industria y Comercio debe analizar para efectos de la resolucion
de las solicitudes de patentes en Colombia, corresponden a la Decisién 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal
de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Las normas y jurisprudencias sobre patentes
en paises distintos de Colombia u organismos diferentes del Tribunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena, constituyen circunstancias muy secundarias para el examen
de patentabilidad que debe realizar esta Entidad, para tomar decisiones en relacién
con las mencionadas solicitudes. Lo anterior debido, de una parte al caracter
meramente ilustrativo, no vinculante y subordinado a otros. criterios y fuentes de
interpretacion, previsto en el codigo civil para la jurisprudencia y doctrina extranjeros”.

Debe agregarse que en materia de patentes la Decision 486 en esencia repite lo
consignado en la Decision 344.

|

Como se dijo antes, la solicitud en estudio se dirige a una técnica de procesamiento '
de informacién enfocada a actividades econémico comerciales como, por ejemplo,
los diligenciamientos de solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehiculo
etc.; porlo tanto, no se esta frente a materia que se considere invencién conforme lo !
preve el articulo 15, d), de la Decision 486.

Asi mismo, la solicitud en estudio versa sobre un soporte 16gico (programa) para
diligenciar solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehiculo efc., que |
consiste en configurar o programar el computador del prestador del servicio y el del

cliente, que en este caso se ilustra con la serie de protocolos y rutinas de las figuras

2A a 2H junto con su correspondiente descripcion, incluidas las diferentes tablas que |
aparecen en dicho aparte, que son usadas para llenar los formularios con los datos -
del interesado en obtener un crédito, lo cual, es un programa como tal. |

De otro lado, las reivindicaciones de “método” relacionan como pasos del mismolas
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secuencias logicas de operacion efectuadas por los computadores de una entidad '
financiera y el del usuario, esa secuencia légica es un programa como tal porque la
técnica se sustenta en la configuracién o programacion del computador del prestador -
del servicio y del cliente, por ello se esta en presencia de las limitaciones que a la |
patentabilidad fija el articulo 15, e), de la Decision 486. .
No obstante lo que se ha manifestado, ante la reiteracién del recurrente sobre la ,
patentabilidad de la reivindicacion 24 que reclama: “Un método para recibiry evaluar

una solicitud preparada por un solicitante por uno o mas receptores que incluye:

-Presentar a dicho solicitante, una pluralidad de formularios de solicitud:
-Recibir dichos formularios, una vez completados por parte del citado solicitante;
-Evaluar dicha solicitud, y

-Comunicar o evaluar dicha evaluacion de dicha solicitud al citado solicitante; ;
caracterizado porque dicho método incluye la construccién progresiva de formularios !
secundarios y subsiguientes partiendo de dicha pluralidad de formularios, sobre la

base de la informacion provista por dicho solicitante en dichos formularios |
completados y recibidos”. '

De lo anterior resulta evidente que el método se llevaa cabo entre el computador de
un prestador de servicios y el computador de un cliente, que comprende una
secuencia logica de operaciones como desplegar en la pantalla del usuario uno o |
mas formularios para que los llene con sus datos personales (sean completados), el
prestador de servicio evallia si concede el crédito o no, e informa al solicitante la

decision tomada, que se caracteriza por generar otros formularios a partir de la \
informacién suministrada por el usuario.

A la luz de lo anterior queda claro que los pasos del “método” son mas de caracter _
administrativo (econémico comercial) o referidos a “usos alternativos (que) pueden |
ser por ejemplo, médicos, farmacéuticos u otras pruebas o tratamientos clinicos, en

los cuales una gran carga de informacién individual tiene que ser analizada...” como !
lo manifiesta la memorialista en su escrito (pagina 2), que caracteristicas técnicas
que sirvan para definir un objeto patentable. ‘

. r » ® 2 ” ‘
En conclusion, contrario a lo que argumenta la recurrente, el “método” no produce l
ningun “efecto técnico” pues se trata sélo del procesamiento de datos (informacion)

no técnicos por medios técnicos, lo cual es muy conocido para una persona
normalmente versada en el arte.

Adicionalmente, un procedimiento no se puede restringir o “caracterizar’ por el uso
que se piense dar a medios técnicos para que procesen unos datos, presentado
como una secuencia de pasos para obtener un resultado cual es la aprobacion o

|
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improbacion de un crédito, en la forma como se reivindica en este expediente.

Como bien prevé la legislacion aplicable: “No se consideran invenciones: ... e) Ios‘1
programas de ordenadores o el soporte 16gico, como tales; ..”

Ademas, si se aceptara que “el software puede ser considerado patentable si dicho
software produce un ‘efecto técnico™, seria como aceptar la patentabilidad a
solicitudes cuyo mérito fundamental consiste en redactar la solicitud en forma de
secuencia de pasos para lograr un resultado, donde se mezclen caracteristicas]
técnicas con caracteristicas no técnicas y que se reduce a la carga de un programa,
actividad al alcance no sélo de un técnico en la materia sino de muchas personas.

Adicionalmente, si se aceptara que un protocolo o una rutina o un “efecto técnico.
intrinseco que surge de correr el programa en una computadora... un método para;
ejecucion en una computadora, requiere necesariamente de medios técnicos para sui
uso” como argumenta la memorialista, se estaria aceptando como caracteristica algo
que no sirve para distinguir un método o procedimiento de la forma en que lo
establece la ley. De otro lado, seria conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo mérito
fundamental consistiria en el uso de medios técnicos (computadores) para procesar

datos no técnicos, lo que es contrario a las disposiciones del articulo 21 de la
Decision 486.

|
Ahora bien, no obstante que en la Resolucion que se impugna no se menciono el
nivel inventivo, esta Oficina ha reiterado que un programa o soporte légico o
secuencia de procesamiento presentado en cualquier forma, ya sea, por ejemplo, un
algoritmo o rutina o protocolo, etc., en si mismo carece de nivel inventivo, porque se
trata de operaciones cominmente realizadas por un técnico en la materia, que para
el caso seria un programador; mas aln, cuando el programa (la secuencia de|
procesamiento) se enfoca en actividades administrativas (econémico comerciales).'

Por lo tanto, no se advierte que trate la solicitud de “métodos con un efecto técnico
adicional...”, como sefiala la recurrente.

Finalmente, con relacién al sefalamiento de que “(...) las solicitudes!
correspondientes a este caso han recibido el privilegio de patente en cuatro 4)!
paises a nivel mundial, como patentes TW 149058, SG 84052, NZ 515271 y NZ
523596 (divisional) y AU 716769...", resulta preciso aclarar que al no presentarse
copias de dichos documentos no esta la Oficina en condiciones de verificar tales
circunstancias, como los resultados de los respectivos examenes de patentabilidad.

Por otra parte, en este caso, como se ha visto, las reivindicaciones del método se |
dirigen a una técnica de procesamiento de informacién relativa a actividades
economico comerciales, tales cono el diligenciamiento de solicitudes de préstamo
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personal etc., que consiste en un formulario electrénico que le envia una institucién l
financiera a un usuario para que este lo llene y retorne a dicha institucion, lo que :
constituye una limitacién a la patentabilidad [Articulo 15, d), de la Decisién 486].

Ademas, las reivindicaciones estan referidas a un programa o soporte l6gico como |
tal, puesto que los pasos del método son una secuencia légica de operacion
efectuada por los computadores de una entidad financiera y del usuario y por ello se

cae dentro de las limitaciones que fija el articulo 15, e), de la Decision 486.

Como se ha visto, ademas, la informacién en la forma de formulario de peticion de
credito se despliega en la pantalla del computador de un usuario para que este lo
diligencie y retorne a la entidad financiera para su estudio, lo cual s6lo es una forma

de exhibir y procesar informacion y por ello se esta dentro de lo previsto por el
articulo 15, f), de la Decision 486.

Por otra parte, se trata de otro (segundo) uso de aparatos convencionales como el )
computador de una entidad financiera y el de un usuario, conectados por una red de
comunicaciones o de partes de ellos, como se evidencia en la descripcion. Cabe

recordar aca que a la luz de lo previsto por el articulo 21 de la Decision 486, esto no
resulta aceptable.

Por Gltimo, si la Oficina hubiera estimado conveniente dar aplicacién al articulo 46 en

- sumomento hubiera solicitado la copia del resultado del examen de patentabilidad,
junto con los documentos que la afectaran, expedida por la EPO para la publicacién |
EP 1.049.039 del 2 de Noviembre del 2000, que como se sabe corresponde a la |

solicitud europea equivalente al presente caso y cuyo resultado final, en esencia, no
difiere del de ahora.

Por lo anteriormente expuesto, no encuentra esta Oficina que sea del caso revocarla
decisiéon impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucién 15779 de ,
01 de julio 2005 por medio de la cual se neg6 una patente de invencion. ‘

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 9800-910 165 !

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




|

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA |
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | ‘_

RESOLUGION: 28330 |
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

' Rad. 00-025776

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de
MINERVA HOLDINGS N.V., o a quien haga sus veces, entregandole copia de Ia

: ol |
misma, advirtiendole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE _
Dada en Bogota, D. C., a los ’2‘] 0ot 2005

;EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctora

Alicia Lloreda Ricaurte

Calle 72 — No. 5 - 83, Piso 6°
Bogota D. C.

”
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. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Concepto Técnico No 1365

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolucion No 15779 del 1 de

julio de 2005 vy, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes
hechos:

1) Al inicio el recurso se sefiala que: “1. Yo, ALICIA LLOREDA RICAURTE, mayor...
MINERVA HOLDINGS NV... interpongo Recurso de Reposicion contra la resolucion
No.15779... 1 de julio de 2005 y notificada por edicto el 28 de julio... en cuanto hace al
rechazo de las reivindicaciones 24 a 27.

2. Fundamento mi recurso en los siguientes argumentos:

o’ (1) Con el fin de demostrar a ese Despacho como las objeciones expuestas en la
Resolucién impugnada numero 15779 en cuanto hace al rechazo de las
reivindicaciones de método 24 a 27 son erradas y... el método de dichas
reivindicaciones si constituye materia patentable toda vez que posee un claro efecto
técnico y, por ende, que la clasificacion hecha a los métodos descritos por el
solicitante como "no invenciones" de acuerdo con el literal e) el Articulo 15 de la
Decision 486, al clasificarlos como un programa de computadora, no resulta
procedente para el presente caso.

3

7t En efecto, la presente invencion se refiere a un método para recibir y analizar una
solicitud utilizando medios de computacion. Este objeto puede ser utilizado en
aplicaciones financieras, tal como se manifiesta expresamente en la
descripcion de la solicitud, o en cualquier otra transaccidn que incluya una
presentacion y subsecuente evaluacion de la solicitud. Tales usos alternativos pueden
ser por ejemplo, médicos, farmacéuticos u otras pruebas o tratamientos clinicos, en
los cuales una gran carga de informacion individual tiene que ser analizada con el fin
de asegurar si el sujeto es adecuado para el tratamiento o prueba particular.

Adicionalmente, se ha ensefiado que el método descrito también resulta aplicable en
los campos financiero e industrial.

~ # Todos los escenarios posibles de aplicacién requieren solicitantes... objetivo de Ia
presente invencion proporcionar _un _método que incremente las caracteristicas
amigables para el usuario de un sistema de evaluacién sistematizado de solicitudes,
mientras que al mismo tiempo minimiza la complejidad de la solicitud, adn

incrementando la calidad de la informacion recopilada y por lo tanto la precision del
resultado evaluado.

:.VDe la misma manera, es otro objeto de la invencion permitir una evaluacion
automatica precisa de solicitudes complejas, con lo cual se reduce la implicacion

humana con el fin de permitir una manipulacion mas barata y objetiva de la
solicitudes.

// La presente invencion resuelve todos estos objetos al proporcionar el método en el
cual una pluralidad de formas de solicitud es presentada al solicitante para ser
completada, en donde la segunda y subsecuentes formas de la pluralidad de formas
son _construidas progresivamente sobre la base de la informacion proporcionada por
el solicitante en una o0 mas de las formas completadas.

// En el contexto de la presente invencion, "la construccion de formas progresivamente
sobre la base de la informacion proporcionada en una o mas formas completadas"
debe ser comprendida como la creacion dinamica (esto es, ad hoc) de formas de
manera tal que los contenidos de la forma construida son determinados sobre la base




de la informacidén suministrada en una o mas formas anteriores, con lo cual se reduce
0_minimiza el numero o la longitud total de las formas, ya que... esto _se puede
describir como la reduccion del numero de grados de libertad del sistema... es
completamente claro que el método de la solicitud denegada no_corresponde
simplemente a un programa de computadora, a pesar de que pueda emplear tal
aparato para su realizacion, toda vez que existe una serie de etapas en el proceso
reivindicado que no son ejecutadas simplemente por el sistema y, mas importante
aun, que gracias al método se produce un efecto técnico tangible que no habia sido

alcanzado con anterioridad y que evidentemente constituye un aporte al estado de la
técnica 7
il

/7(2) En la Resolucion impugnada... las reivindicaciones de método, estas incluyen
etapas especificas para producir formularios de solicitud, lo cual constituye materia
patentable y no simplemente un "Software” o forma de presentar informacién. De
hecho, los formularios de solicitud, aunque se presenten en la pantalla de una
computadora, constituyen un producto real y tangible...es un método que reduce los
cuidados dispuestos sobre una persona que completa una solicitud en linea. Se
puede presentar una solicitud... se demuestra a ese Despacho que el método de las
reivindicaciones 24 a 27 reveladas en la presente invencién, ni constituye un Software
como tal, ni constituye simplemente la presentacion de informacion, ya que produce
un _efecto técnico tangible relacionado con la aplicacion de dicho método”.
(Subrayados del examinador)#/

2) Al comienzo, la apoderada de la sociedad solicitante se identifica y sefiala que

interpone recurso contra el acto proferido y cierra el primer parrafo, con afirmaciones
no concordantes con la realidad.

En los puntos (1) y (2) de los fundamentos del recurso la memorialista se refiere al,
supuesto, “rechazo de las reivindicaciones 24 a 27" y al, supuesto, cumplimiento del
articulo 15 e) por las mismas reivindicaciones.

Para controvertir dichos alegatos, en primer lugar, basta revisar los puntos 2 a 4 del
sexto considerando de la Resolucion impugnada donde se puede constatar que NO
se rechaz6 un unico grupo de reivindicaciones, 24 a 27, como ahora lo plantea la
memorialista, sino que se nego la totalidad del pliego calificado.

En el punto 4 del oficio No 7045 notificado el 29 de julio de 2004 (ver folios 320 a
324), se explico al interesado que el expediente contenia 4 grupos de reivindicaciones
no enlazadas por un concepto comun e inventivo e invité al solicitante a que sefalara
un grupo para continuar la tramitacion; al final indicé que, de no cumplirse la peticion
se podria tomar una decision respecto al primer grupo.

En la respuesta al oficio 7045 el solicitante propuso una divisién de la solicitud que no
se aceptd en el examen base de la Resolucién por las razones desglosadas en el
mismo acto (ver folios 343 a 344) y, se negd la totalidad de la solicitud.

A la luz de lo anterior, queda claro que NO hubo un rechazo para el segundo grupo
de reivindicaciones, citado por la oficina tanto en el oficio como en el punto 4 del
sexto considerando de la Resolucién, sino que se negd la solicitud en su totalidad.

En segundo lugar, es evidente que los alegatos de la recurrente no se enfocan a
controvertir algun hecho contenido en la Resolucion sino que plantean una situacién
no comprendida en el acto impugnado puesto que, de un lado, en dicho acto NO se
rechazo un grupo especifico como se expuso antes y, de otro lado, en concordancia
con el fallo proferido por el Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccion Primera, dictado en el expediente No 7684 del 22 de octubre de 2004, la
nueva situacion que ahora plantea la memorialista no se puede aceptar ni calificar
parque dicho fallo establece que, las modificaciones a la solicitud se pueden realizar




hasta antes de la expedicion del acto administrativo _que decida la_solicitud, la
Resolucion.

La nueva situacion, que ahora plantea la memorialista, consiste en tratar de subsanar,
al menos, de forma parcial las objeciones a la patentabilidad que fundamentan la
Resolucion; esa situacion habria tenido validez en la respuesta a las observaciones
trasladadas mediante el oficio No 7045, pero en esta instancia del tramite, no es
posible aceptarla.

En tercer término, tanto en el oficio como en la Resolucion se determiné que la
solicitud se dirige a una técnica de procesamiento de informacion enfocada en
actividades econdémico comerciales como, por ejemplo, los diligenciamientos de
solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehiculo, etc. el cual se lleva a
cabo con un formulario electronico que le envia (el computador de) una instituciéon
financiera al (computador de un) usuario, para que este lo llene y lo retorne a dicha
institucién, la cual, evalGa la viabilidad de otorgar o no el préstamo; lo que va contra
las disposiciones del inciso d) del articulo 15, y que la recurrente reconoce como
cierto, pues en su memorial afirma que: “este objeto puede ser utilizado en
aplicaciones _financieras, tal como se manifiesta expresamente en la
descripcion de la solicitud... pluralidad de formas de solicitud es presentada al
solicitante para ser completada...”.

Finalmente, como es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial, el
recurso es la oportunidad procesal para pedir la revision del acto impugnado,
mediante la controversia con hechos ciertos de los considerandos, particularmente,
en este caso del sexto, relativo a las consideraciones técnicas base de la negacién,
pero no es el momento de tratar de subsanar, total o parcialmente, las objeciones
expuestas por la administracion para dejar un Unico grupo de reivindicaciones vy
aceptar el “rechazo” de las reivindicaciones 1 a 23 y 28 a 38, como lo resalta la
recurrente en el punto 4 de las conclusiones pues, con elio, se tratar de desviar la
labor previamente terminada a una situacidn nueva, ajena al contenido de la
Resolucion (ver folios 342 a 349).

En consecuencia, los alegatos traidos a colacion por la recurrente no se sustentan en
hechos ciertos y, por ello, no desvirtian los fundamentos de la Resolucién.

3) A continuacion, la interesada alega que: “(3) Con el fin de demostrar el hecho de
que el método de las reivindicaciones 24 a 27 si corresponde a una invencion, que
adicionalmente cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Decision
486, me permito dirigir la atencion de ese Despacho a la jurisprudencia que sobre
este tipo de invenciones ha emitido la Oficina Europea de Patentes en la
evaluacion de solicitudes analogas... la decision mas importante en esta area
corresponde a la decision T1173/97, relacionada con una solicitud de IBM
Corporation. En dicha decisidn, el Consejo de Apelaciones de la EPO sostuvo que el
software puede ser considerado patentable si dicho software produce un "efecto
técnico" ademas del efecto técnico intrinseco que surge de correr el programa en una
computadora... ultima decision produce dos importantes refinamientos a la
jurisprudencia en esta area, el primero de los cuales resulta de gran relevancia para
el presente caso: se decidié que un método que envuelve un medio técnico es una
invencion (esto es, constituye materia patentable). EI método de las reivindicaciones
24 a 27 claramente cae dentro de esta categoria, toda vez que un método para
ejecucion en una computadora, requiere necesariamente de medios técnicos para
su uso... establece que, si una etapa de un método ha sido disefiada de tal forma
que es particularmente adecuada para ser desarrollada en una computadora.
entonces tiene un caracter técnico...

En consecuencia, se ha demostrado a ese Despacho que los métodos con un efecto
técnico adicional... desarrollados para ser ejecutados en una computadora, involucran
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un claro caracter técnico que los hace merecedores de la calificacién de invencion, tal
como lo ha reconocido la misma Oficina Europea de Patentes... es claro que el
método de las reivindicaciones 24 a 27, que se desea proteger en forma preferida
mediante la_presente solicitud, si corresponde a materia que debe ser considerada
como una invencion, por lo cual se solicita la revocatoria de la Resolucion numero
15779 en el sentido de que se concedan las reivindicaciones 24 a 27, toda vez que
dicho objeto no fue correctamente evaluado”. (Subrayados y resaltados del
examinador).

4) Con relacion a los alegatos del punto precedente, la oficina puntualiza que:

a. La Jurisprudencia dictada por la Oficina Europea de Patentes, y/o las cortes de
esos paises, asi como los alegatos de la memorialista merecen y tienen nuestro
respeto, pueden ser validos, pero la oficina disiente de sus opiniones por las
siguientes razones:

1. Como se dijo arriba en 2), la solicitud se dirige a una técnica de procesamiento de
informacion enfocada en actividades econdémico comerciales como, por ejemplo, los
diligenciamientos de solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehiculo, etc.
que no cumplen las disposiciones del articulo 15 inciso d).

2. Asimismo, de un lado, el expediente versa sobre un soporte l6gico (programa) para
diligenciar solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehiculo, etc. que
con3|ste en configurar o programar el computador del prestador del servicio y el del
Chente que en este caso se ilustra con la serie de protocolos y rutinas de las figuras
2A a 2H junto con su correspondiente descripcion, incluidas las diferentes tablas que
aparecen en dicho aparte, que son usadas para llenar los formularios con los datos
de interesado en obtener un crédito, lo cual, es un programa como tal.

De otro lado, las reivindicaciones de “método” relacionan como pasos del mismo las
secuencias logicas de operacidn efectuadas, por los computadores de una entidad
financiera y el del usuario, esa secuencia logica es un programa como tal porque la
técnica se sustenta en la configuracién o programacion del computador del prestador
del servicio y del cliente, por ello, no se cumplen las disposiciones del articulo 15 e).

Aunque la oficina no esta obligada a hacer sustentaciones adicionales por las razones

del punto 2), se hace a continuacion la controversia contra las reivindicaciones 24 a
27.

La reivindicacion 24 dice: “un método para recibir y evaluar una solicitud preparada
por un solicitante para uno o mas receptores que incluye:

t
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presentar a dicho solicitante, una pluralidad de formularios de solicitud:;

recibir dichos formularios, una vez completados por parte del citado solicitante;
evaluar dicha solicitud, y

comunicar o enviar dicha evaluacién de dicha solicitud al citado solicitante;
caracterizado porque dicho método incluye la construccién progresiva de formularios
secundarios y subsiguientes partiendo de dicha pluralidad de formularios, sobre la

base de la informacion provista por dicho solicitante en dichos formularios
completados y recibidos”.

En lo anterior es evidente que, el método se lleva a cabo entre el computador de un
prestador de servicios y el computador de un cliente, que comprende una secuencia
logica de operaciones como desplegar en la pantalla del usuario uno o mas
formularios para que los llene con sus datos personales (sean completados), el
prestador de servicio evalla si concede el crédito o no, e informa al solicitante la
decision tomada, que se caracteriza por generar otros formularios a partir de la
informacion suministrada por el usuario.



A la luz de lo anterior, queda claro que los pasos del “método” son mas de caracter
administrativo (econémico comercial) o “en usos alternativos como, por ejemplo
médicos, farmacéuticos o tratamientos clinicos... una gran carga de informacion tiene
que ser analizada” como lo asegura la memorialista en primer parrafo de la pagina 2
del su escrito, que caracteristicas técnicas que sirvan para definir un objeto
patentable.

En conclusion, contrario a lo arguye la recurrente en sus alegatos, el “método” no
produce ningun "efecto técnico" pues se trata solo del procesamiento de datos
(informacidn) no técnicos por medios técnicos, lo cual, es muy conocido para una
persona del arte.

Adicionalmente, un procedimiento no se puede restringir o “caracterizar’ por el uso
pensado (deseado) que se le de a medios técnicos para que procesen unos datos
presentado como una secuencia de pasos para obtener un resultado, la aprobacion o
improbacion de un crédito, en la forma como se reivindica en este expediente.

b. Si se aceptase que: "el software puede ser considerado patentable si dicho
software produce un "efecto técnico"... , seria conferirle patentabilidad a solicitudes
cuyo merito fundamental consistiria en redactar la solicitud en forma de secuencia de
pasos para lograr un resultado donde se mezclen caracteristicas técnicas con
caracteristicas no técnicas y que se reducen a la carga un programa, actividad al
alcance no solo de un técnico en la materia sino de muchas personas.

c. Si se aceptara que, un protocolo o una rutina o, “efecto técnico_intrinseco_que
surge de correr el programa en una computadora... un método para ejecucion en una
computadora, requiere necesariamente de medios técnicos para su uso’ como
arguye la memorialista, lo cual de un lado, no sirve como caracteristicas para
distinguir un método o procedimiento, de la forma en que lo establece la ley y el
procedimiento vigentes. De otro lado, seria conferirle patentabilidad a solicitudes cuyo
merito fundamental consistiria en el uso de medios técnicos (computadores) para
procesar datos no tecnicos, que va contra las disposiciones del articulo 21.

d. No obstante que, en la Resolucion no se mencioné el nivel inventivo, la oficina ha
sostenido y sostiene, categéricamente, que un programa o soporte légico o secuencia
de procesamiento presentado en cualquier forma sea, por ejemplo, un algoritmo o
rutina o protocolo, etc. en si, carece de nivel inventivo porque se trata de
operaciones, comunmente, realizadas por un técnico en la materia, que para el caso
seria un programador; mas aun, cuando el programa (la secuencia de procesamiento)
se enfoca en actividades administrativas (economico comerciales).

Que con solo alegar que, “los métodos con un efecto técnico adicional...”, lo cual, en
este caso no es cierto por las razones explicadas arriba en 2., se solicite el
otorgamiento de un privilegio para un “método”, por demas, al alcance de un técnico
-en el arte.

5) En el parrafo siguiente el memorialista alega que,” (4) Con el fin de corroborar los
argumentos que realzan la patentabilidad... este caso han recibido el privilegio de
patente en cuatro (4) paises a nivel mundial, como patentes TW 149058, SG 84052,
NZ 515271 y NZ 523596 (divisional) v AU 716769... logicamente, cada pais es
independiente de conceder o negar una solicitud, luego de la realizacion del
‘estudio de fondo... la_altura inventiva de una invencion haya sido reconocida por un
numero_significativo de oficinas a nivel mundial con tantos expertos en la materia y
con tantos afnos de desarrollo jurisprudencial y doctrinal, es un indicio razonable...
existe un buen indicio sobre la patentabilidad de una invencion, el hecho de que
cuatro (4) Oficinas de Patentes hayan aceptado la novedad vy el nivel inventivo de una
invencion es un indicio mas que razonable... Oficina Nacional competente podra
requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial... es el de proporcionar una




- en la pantalla del computador de un usuario para que este lo diligencie y retorne a la

~ de exhibir y procesar informacion y, por ello, no se violan las disposiciones del

vision mas amplia a la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de la opinion :
de otros expertos sobre la patentabilidad del objeto de la presente solicitud. ' !

En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho considerar estos hechos !
como relevantes para evaluar la patentabilidad de las reivindicaciones 24 a 27 de la
presente invencion, concedida en otros paises para las solicitudes correspondientes”.
(Subrayados del examinador).

6) Con referencia los alegatos del punto (4) del recurso la oficina puntualiza que:

En primer lugar, seria mas conveniente que, en vez de traer a colacion la forma en

que otra(s) oficina(s) establecié(ron) jurisprudencia y/o el(los) resultado(s) obtenido(s) |
por la solicitud equivalente en otros paises, la apoderada comprobara apoyada en

hechos fehacientes, que a partir de las normas, la jurisprudencia y el procedimiento |
vigentes en Colombia: '

a. las reivindicaciones del método no se dirigen a una técnica de procesamiento de
informacion relativa a actividades econdmico comerciales, tales como el !
diligenciamiento de solicitudes de préstamo personal, hipotecario, para vehiculo, etc.

“que consiste en un formulario electrénico que le envia una institucion financiera a un |

usuario, para que este lo llene y retorne a dicha institucién y, por ello, no se violan las
disposiciones del articulo 15 inciso d)

b. las reivindicaciones no pueden considerarse como un programa o soporte logico,
como tal porque los pasos del “método” no son una secuencia logica de operacion
efectuadas, por los computadores de una entidad financiera y el del usuario y, por |

" ello, no se violan las disposiciones del articulo 15 inciso €).

c. la informacion, en la forma de formularios de peticién de crédito, no se despliega
entidad financiera para su estudio. como ya hemos dicho, lo cual, solo es una forma
articulo 15 inciso f).

d. no hay otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como el computador de
una entidad financiera y el de un usuario, conectados por una red de comunicaciones '
o de partes de ellos, como se evidencia de forma manifiesta tanto en la descripcién vy,

por ello, no se violan las disposiciones del articulo 21. |

En segundo lugar, es importante tener en cuenta, y asi se reconoce en el recurso,
que la oficina es auténoma y por ello decidi6 la solicitud en la forma que lo hizo. ].
En tercer lugar, el examinador agradece la amable sugerencia de la memorialista de
pedir la opinion de otras oficinas, que cuentan con “tantos expertos en la materia y'!
con tantos afnos de desarrollo jurisprudencial y doctrinal...”, pero la aplicacién del
articulo 46 se hace cuando, a nuestro criterio, haya razon para ello. !
Mas aun, si la oficina hubiera estimado conveniente utilizar ese articulo, en su'
momento, habria solicitado la copia del resultado del examen de patentabilidad, junto
con todos los documentos que afectasen la patentabilidad, expedida por la EPO para!
la publicacion EP 1.049.039 del 2 de noviembre de 2000, que sabemos corresponde:
a la solicitud europea equivalente al presente caso y cuyo resultado final, en esencia,
no difiere del proferido. '

7) A continuacion el memorialista alega que,” CONCLUSION

|

I

Los anteriores argumentos son contundentes en demostrar que el método
reivindicado en las reivindicaciones 24 a 27 de la invencion denegada... métodos son|

|

Y

(7



considerados invenciones por la jurisprudencia mundial y que es una practica comun
la_concesion de este tipo de solicitudes... ser capaz de optimizar una secuencia de
preguntas basada en multiples criterios... esta caracteristica debe ser considerada
como técnica... la evaluaciéon de patentabilidad... solicito a ese Despacho considerar
los argumentos expuestos anteriormente y revocar la Resolucién numero 15779 para
conceder el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 24 a 27
originalmente presentadas, pues en relacion con las demas reivindicaciones 1 a 23 y
28 a 38, el solicitante acepta su rechazo....”. (Subrayados fuera de texto).

8) A la luz de las razones expuestas en los puntos 2), 4) y 6), es evidente que las
conclusiones de la recurrente no tienen sustento cierto porque el escrito NO contiene
ni una sola prueba que sustente esas afirmaciones y que demuestren el cumplimiento
de los articulos 14, 15 d), e), f), 21, 25 de la Decision 486, los cuales, cualquier
solicitud debe cumplir, ademas del articulo 30, que es de caracter formal.

En segundo lugar, como es bien conocido por todos, los argumentos que haya
expuesto la administracion en un acto que se impugna son los que se deben
controvertir pero no traer a colacion hechos no contenidos alli, como referirse a un
supuesto rechazo y tratar de subsanar las objeciones a la patentabilidad, con la
aceptacion del “rechazo” de las reivindicaciones 1 a 23 y 28 a 38, como se declara en
el punto 4 de las conclusiones, pues es plantear una situacion ajena al acto.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

~a) Los alegatos presentados contra la Resoluciéon no contienen fundamentos ciertos
. que desvirtuen las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina, porque
- se sustentan o en hechos ajenos no citados en el acto o distorsionados respecto a los

" contenidos en el mismo.

b) Las conclusiones de la recurrente merecen y tienen nuestro respeto, pero sus
- alegatos, de ningun modo, desvirtuan los fundamentos que sustentan la Resolucion .
impugnada, como se puede deducir de la exposicion hecha en los puntos 2), 4), 6) y '

- 8) precedentes.

En virtud de todo lo anterio.r, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio |
solicitado en las reivindicaciones 1 a 38 de los folios 289 a 297. |

Bogota, D.C. 2005 09 09

Concepto técnico Jefe Nuevas creaciones Examinador Técnico

Cdédigo: 202004

Numero: 1365




~
e 2

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO. !
Calle 72 No. 5-83 Piso 5°. — Tel. 606-97-00 Fax 606-97-01 '
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~ SUFEH N THIR Y LURER S0 _
Senor Kaurcacion & BOEZS//6  Blveviey Folzc«s.:l !
-echa (A0): dBBS--82 16:39:48
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO&‘r-amte ToBuE PRIENTES D 344 DEVGLUSE 41t Peelesiac
|

E. S. D.

Re: P1.-MINERVA HOLDINGS N.V.- Patente de Invencién para ,
"METODO DE SOLICITUD”.- Clase G.06.-Fxpediente niimero 00-j

025.776.-

|
I

1. Me refiero a la Resolucién No. 15779 de 1 de Julio de 2005, por medio de'

~la cual se niega el privilegio de patente.

i

|

2. Por medio del presente escrito, atentamente me permito solicitar a ese|
despacho, el desglose de los recibos de pago allegados con mi memorial de 20;
de Octubre de 2004, que cubre el valor correspondiente al fraccionamiento de-
la solicitud No. 00-025.776A, por no haber sido aceptada por ese Despacho. |

: i

3. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder dei
conformidad. : ;

Sefior Superintendente,

ALICIA LLLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215

AMCW/fegv
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Doctora: Oficio N°: ;
Alicia Lloreda Ricaurte 6 ra L .'
Apoderada h : ;
ASUNTO: Radicacion N° 00-25776 {
Tramite 002 ‘
Evento 344 :
Actuacion 330 j
Folios 003 ,‘

I

Atendiendo la solicitud contenida en el escrito de fecha 02 de septiembre del 2005 radlcado
bajo el nimero 00025776 00020000, ordenase el desglose de los recibos de caja N° 04 -
81,707 por valor de cuatrocientos veintidos mil pesos mcte ($422.000.00) y recibo de caja N°
04-82,524 por valor de ciento dieciocho mil pesos mcte ($118.000.00), que obran a fo!nos
336 y 337 del expediente administrativo, dejando copia dentro del mismo, previa entrega de
los originales al solicitante para su aplicacién a otro tramite ante esta Superintendencia.

Enviese copia del presente oficio a la Division Financiera, para lo de su competencia. :

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001. : :

ALIX CARM ZA CESPEDES DE VERGEL : :
Jefe Divisiop’de Nuevas Creaciones '
|
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El anterior oficio fue notificado por fijacién en lista de fecha, .
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