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Asunto Solicitud de patente para “SISTEMA DE COMPRA POR IMPULSOS
PARA TELEVISION” ' :
Solicitante : NAGRAVISION S.A. :

? Fecha de Solicitud 26 de Julio de 2000 !
' j

Gaceta 530 del 31 de julio de 2003 :

i

Publicada en

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, al’ctuando

como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectie el exémen de
patentabilidad de la solicitud en referencia seglin lo establecido en el articulo 44 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con
| este escrito el recibo No. 04-683 por valor de $353.000.00, que corresponde a la tasa fijada
f " segln lo dispuesto en la resolucién No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

Ruego atentamente a la Sefora Jefe se sirva ordenar que se anexe es,fe recibo,

2.
‘ para que se efectte dicho examen y se continde con el tramite de la solicitud.
nt |
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|
EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

i

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 530, DE FECHA 31 DE JULIO DE ;2003, EL

|
TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE DE 2003. ;
|

i
1

i

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién en I? gaceta de
Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga
en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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Bogota D.C., Julio 01 de 2004 !
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Tramite 002

Evento 001 !

Actuacion 430 1

Oficio No 67344

Folios 004 }

|
Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

|

1. Documentos estudiados: |

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcion de los folios 36 a 44,:‘Ios dibujos
1 a 3 del folio 11 y las reivindicaciones 1 a 4 del folio 45, la primera y las tltimas son las
allegadas como respuesta a las observaciones del primer examen, que se aceptaron.
}
El articulo 9 de la Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencién... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho
de prioridad seran los previstos por el Convenio de Paris... a) doce mesés para las
patentes de invencion y modelos de utilidad...”. f

La solicitud en estudio fue radicada el 30 de junio de 2000, en ese momento se reclamé
prioridad para la solicitud suiza 1269/99 del 09 de julio de 1999; efectuado el estudio
correspondiente se determind que, acorde a lo estipulado por los articulos 9 a 11 de la
Decision 486, la prioridad reivindicada es valida. :

2. Objeto de la invencion .
|

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica de

formateo de una sefial para la seleccion y validacion de compras impulsivas portelevnsmn

prepaga, presentada en la forma de sistema. |

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema que permite la compra pg{)r medio de
impulsos para una television de pago, que comprende la transmisidn de una corriente de
datos para componer un mosaico de programas, mensajes de administracién de
autorizacion (EMM) que comprende la autorizacidbn de datos, relacionado en las
reivindicaciones 1 a 4. :

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es GO6F 17/60 ; 151:00 // HO4N 7/16.




3. Claridad de la solicitud: ]
El articulo 30 de la citada Decision indica que: “las reivindicaciones deﬁniré}n lé materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”. :

La reivindicacion 1 presenta errores de traduccién y redaccion que la deforman, porque se
establecen relaciones inexistentes, puesto que para la oficina es muy distinto afirmar, “un
sistema que permite la compra por medio de impulsos para una television de pago”,-que
afirmar, “sistema de seleccién y de validacién de una compra impulsiva por television paga
(de cable o prepaga)’. En la misma reivindicacion la aseveracion, “que comprende la
transmision de una corriente de datos para componer un mosaico de programas”, no tiene
sustento descriptivo y va mas alla de lo que dice la descripcion y los formatos de sefal de
las figuras. .

La reivindicaciéon 2 no aclara (delimita) un componente del sistema sino el uso de la
subunidad instalada en la casa del usuario, ademas, se explica que es la subumdad y que
almacena.

Las reivindicaciones 3, 4 no aclaran o delimitan una caracteristica del sistema sino que
citan consecuencias del uso del mensaje de administracién de autorizacioh segun la
secuencia de procesamiento, ademas, son una iteracion una de la otra, ya que setratade
activar o desactivar la vision del mensaje.

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conjuncién con las observamones
del punto 5 de adelante. .

!
1

4. Evaluacion de la unidad de invencion: ,

|
El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, “La solicitud de patente'solo podra
comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre SI de manera
que conformen un Gnico concepto inventivo”.

1

Para efectos de este examen, se considerara que el pliego calificado se dlrlge a un unico
objeto, por lo que cumple el requisito establecido. ‘

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

Por una parte, el articulo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los paisés miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial”, (resaltado fuera de texto). .

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decision ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada concepto, la oficina,
acude a la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada porla OMPI en
1982 para ayudar a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios; en el
parrafo 57 (de dicha guia) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado parrafo indica que las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales 6 de
funcién.

f

Cabe agregar que, las reivindicaciones se redactaron en direccion a un “sistema”, pero en
realidad, ellas se dirigen a una secuencia de procesamiento de sefiales, entre un emisor

¥
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de televisién prepaga y un abonado, lo que hace imposible determinar si se tr;iata de un
producto o un procedimiento, en el sentido que lo sefiala la norma.

i

Al calificar el pliego anexo, salta a la vista que este incluye mezclas de caracteristlcas no
permitidas, como se ejemplifica a continuacion:

“1. un sistema... para componer ...".

“2. el sistema... se usa localmente...”.

En lo anterior, la parte no subrayada pueden ser caracteristicas estructurales y la
subrayada, caracteristicas de procesamiento (uso).

Por otra parte el articulo 15 de la Decisién 486 sefala que, “No se con3|deraran
invenciones:

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades mtelectuales juegos o]
actividades econémico comerciales;

e) los programas de ordenadores o el soporte légico como tales; y
f) las formas de presentar informacion”.

Al evaluar la solicitud se determind que se trata de un plan enfocado a actividades
econdmico comerciales, puesto que se vende y compra programas de TV prepaga (por
cable), por lo que consideramos no se da cumplimento a las disposiciones dél inciso d).

Lo descrito y reivindicado en este caso es un soporte l6gico (programa) en la forma de un
formato de sefial que se usa para compra impulsiva de programas de TV, ilustrado por las
figuras y su descripcién correspondiente, lo que afecta las disposiciones del inciso e).

La informacion de venta impulsiva de programas de TV se despliega en la pantalla del
televisor de un abonado, quien con su control remoto, hace su compra o la omite segin
sea su deseo, esto es solo una forma de exhibir informacién, por tal razén, sJe considera
gue no se cumplen las disposiciones del inciso f).

Finalmente, las disposiciones del articulo 21 de la Decision 486 se ven afectadas porque
solo se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales como el televisor, el
decodificador y el control remoto de un abonado y, el servidor de un prestador del servicio
o de partes de ellos, como se evidencia, en forma manifiesta, tanto en la descripcion como
en las reivindicaciones. :

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no
cumple lo dispuesto por los articulos 15 incisos d), e), f) y 21. :

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina no puede
aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes
de estos para procesar, transmitir, intercambiar informacion nila redaccion del documento
con una mezcla, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el aporte real al
estado de la técnica, altera la proporcion que debe existir entre lo divulgado y/la proteccién
solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley. |

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud nc{) cumple las
disposiciones de los articulos 14, 15 incisos d), e), f), 21 y 30; por ello, no es posible
continuar la calificacion del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo
a los citados articulos y/o se presenten argumentos con suficiente sustento y por elio
convincentes respecto a dichas objeciones.

|
|
|
|

'
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En cumplimiento del articulo 45 de la decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos

para la concesion, se denegara la patente. ’

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 No 10 de 2001. '

4

ALIX CESPEPES DE VERGEL J
Jefe de la Division de Nuevas Creaciones :
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El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha U*ﬁ T PR
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