e

(e
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° _ 15798

Por la cual se niega una patente de invencion

Exp. N° 00059191

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de agosto
de 2000, bajo el nimero 00059191, se presento la solicitud de patente de invencion
titulada “SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A
DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL”.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencién
no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario
para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2005, el solicitante
atendié oportunamente el requerimiento formulado y presenté aclaraciones.
Finalmente, allegé un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, se aceptd, como quiera
que cumple con las prescripciones del articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina se 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”.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 44, contenidas en los folios 236 a 250, ademas
de no cumplir con los requisitos de claridad, no se consideran invencion, de acuerdo
con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un conjunto de
servicios de pago con cualquier teléfono moévil digital, presentado en la forma de
sistema y procedimiento.
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De otra parte, el pliego reivindica un sistema para procesar pagos y transacciones
entre pagadores (13) y beneficiarios (27, 29, 14, 14a, 13a, 40, 46) asociados al
sistema, empleando al menos una comunicacion a traveés de telefonia mévil digital,
relacionado en las reivindicaciones 1 a 44.

2. Claridad de la solicitud
2.1 Reivindicaciones

El articulo 30 de la citada Decision indica que: “las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion”.

La reivindicacion 1y sus dependientes no tienen sustento descriptivo, porque en ese
aparte no se explica una nueva disposicion de los medios que conforman el sistema
0 una nueva funcion entre los componentes de dicho sistema. Es evidente que los
‘medios” son convencionales, los cuales se usan con un soporte logico, para
procesar datos contables.

En el oficio trasladado con motivo de! examen de fondo, ademas, se recordd ai
interesado que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad la presentacion
de un documento que combine un sistema de computacidn convencional con el uso
(carga de) un soporte loégico para un plan comercial, ni el uso de dispositivos
convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar sefales
(informacion), porque ni la primera ni el segundo convierten al sistema en patentable.
Tambien se recomendd que las observaciones de este punto se resolvieran en
conjuncion con las observaciones del punto 5. El solicitante no atendid dichas
recomendaciones.

Por las razones precedentes, se concluye que las reivindicaciones calificadas no
cumplen lo dispuesto en el mencionado articulo 30.

2.2. Reivindicaciones de producto

El articulo 14 de la Decision 486 establece claramente que los paises miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento.

Sin embargo, como [a normativa andina no establece la forma como se deben definir
ias reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la practica comun, ha
acudido a la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes, la cual fue
publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de la oficinas
nacionales en sus estudios; precisamente, en el parrafo 57 (de dicha guia) se
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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 |as caracteristicas estructurales é
de funcion, y las de procedimiento, mediante las caracteristicas de una secuencia de
etapas a seguir, para lograr un resuitado.

De alli se concluye, que la combinacion de caracteristicas estructurales y de funcion
no es procedente en la redaccion de reivindicaciones de producto.

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

“1. un sistema para procesar pagos... comprende: un primer servidor... que procesa
primeros datos... en cuyo servidor... primeras informaciones... primeros medios
verificadores... para verificar... sequndos medios... para verificar... terceros medios...
para verificar... medios de autorizacién... para autorizar... medios generadores... para
generar... segundos medios... gue contienen al menos una informacion... medios
selectores... para verificar...".

De lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas
estructurales, y la subrayada, caracteristicas de procesamiento (uso).

En el oficio trasladado se preciso que un sistema se puede reivindicar por la(s)
funcion(es) entre los componentes de un sistema pero no por los usos, puesto que un
“sistema”, como tal es independiente de como se use uno o mas de sus
componentes; es decir, dicho aparato no se puede restringir por la manera de uso
pensada {(deseada) que se le de a uno 0 mas de dichos componentes.

Por ejemplo, la memoria es independiente del género de datos que se almacenen en
ella, la pantalla es independiente del género de informacion que se despliegue en la
misma, y asi sucesivamente; de alli es evidente, que el género de datos y/o la
manera en que se procesen, no sirven como caracteristicas distintivas de un aparato
0 “sistema”, como se reivindica en la solicitud.

3. No se considera invencion

El articulo 15 de la Decision 486 sefiala que no se consideraran invenciones:

“d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos
0 actividades economico comerciales;

“e) los programas de ordenadores o el soporte légico como tales”.
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Del estudio de la solicitud se determin6é que ella se dirige a un sistema de
telecomunicaciones, que se usa en una actividad econémico comercial como es el
procesar pagos y transacciones entre pagadores y beneficiarios, lo cual, no se
considera una invencion al tenor de lo dispuesto en el mencionado articulo 15 d) de
la Decision 486.

Aunque no se menciona, explicitamente, sabemos que, en Gltimas, se pretende,
proteger un soporte logico (programa) para procesar los datos tanto del cliente como
del vendedor, para que se debite de un sitio de cliente la cifra de la compra o
transaccion a la cuenta que tenga el vendedor en un sitio, real o virtual; por esta
razon, no se considera una invencion de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 e)
de la Decision 486.

Por otra parte, es importante agregar que solo se hace otro (segundo) uso de
dispositivos convencionales como son un servidor, una memoria, un teléfono celular,
un PDA o de partes de ellos como se evidencia, en forma manifiesta, tanto en la
descripcion como en las reivindicaciones, lo cual, no es susceptible de proteccion de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 21 de la Decision 486.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificacion de fondo, es importante realizar
las siguientes consideraciones:

o Con relacion a los comentarios del interesado realizados en los puntos 1y 2 de la
respuesta, queremos dejar en claro que, el hecho de que existan solicitudes
paralelas y que se hayan otorgado patentes en otras oficinas para el mismo caso
en discusion aqui, no constituye prueba irrefutable de que las objeciones
planteadas en el oficio de fondo trasladado, se superen.

Es conveniente aclararle al solicitante que las decisiones de otras oficinas,
respecto a un caso determinado, no pueden servir de base para demostrar, de
forma concluyente, que se cumplen los requisitos establecidos por la Decision
486. Precisamente, realizado el analisis de patentabilidad de que trata la citada
norma andina, se encontré que la materia solicitada no es una invencion al tenor
de lo previsto en los literales d) y e) del articulo 15, ademas de que se trata de un
segundo uso, desconociendose, por ende, lo previsto en el articulo 21 de la
Decision 486.

Por lo demés, se recuerda que la circunstancia de un previo reconocimiento
mediante patente de la invencién objeto de ésta solicitud en otro pais no obliga a
esta Superintendencia. Recuerde, que el pais es auténomo para adoptar sus
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propias decisiones en materia de patentabilidad, lo cual ejecuta con estricta
sujecion a la normativa aplicable vigente.

Por otra parte, sobre las reivindicaciones allegadas, contrario a la suposicion del
interesado, de un lado, agregar la expresion “caracterizado” en todas las
reivindicaciones no hace que estas tengan claridad ni sustento descriptivo, de
acuerdo a lo que se explicé antes en el punto de claridad. De otro lado, que esas
reivindicaciones correspondan a lo que se concedidé en Europa no significa que
puedan concederse, toda vez que se trata de materia que no se considera
invencion por la normativa andina aplicable.

o De las afirmaciones del punto 3.1 de la respuesta, se deduce que:

a) Elinteresado reconoce que la solicitud se refiere a una actividad econdmico
comercial, consistente en pagos y transacciones en combinacion con un soporte
logico y el soporte fisico como los teléfonos moviles, los PDA, etc. “...que operan
de forma distinta... por el software”.

b) Para el solicitante la combinacion de elementos no patentables con elementos
patentables es patentable, lo cual, a la luz de la normativa andina es
improcedente.

c) Se sabe que en otras oficinas, como la Oficina Europea de Patentes,
basandose en la Directiva del Parlamento y Concejo Europeos, “sobre la
patentabilidad de la invenciones implementadas en ordenador”, han establecido
una nueva categoria de invenciones en donde se aplica la formula “medio +
funcion”, la cual, no establece la normativa andina, porque ésta solo se refiere a
dos categorias de invenciones: de producto y de procedimiento.

e) Por lo demas, los comentarios del interesado no prosperan por las siguientes
razones:

Es evidente, que un producto, como tal, es independiente de como se usa; en
otras palabras, la pantalla es independiente del género de informaciéon que se
despliegue en ella, un procesador es independiente del genero de datos que
procese o de la forma en que los use para generar un resultado, etc.

De alli es evidente, que un programa en forma de rutina, protocolo, codigo, etc.
para efectuar pagos y transacciones NO determina la funcion entre los
componentes de un sistema como, por ejemplo, de un servidor, una memoria, un
telefono celular, un asistente personal digital PDA o de partes de ellos, sino que
dicho programa de procesamiento, ejecutado por el procesador del sistema, es el
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uso del mismo pues este recibe unas sefiales y las procesa para generar un
resultado, que en este caso particular se relaciona a una actividad econémico
comercial.

Por estas razones, un programa “...que operan de forma distinta... por el
software”, como arguye el interesado, no sirve como caracteristica para distinguir
un producto.

Por otra parte, no se acepta como sustento de patentabilidad, ni el uso de
aparatos o componentes de aquellos 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 de la norma andina.

Asi mismo, se ha sostenido, categéricamente, que un programa o soporte l6gico,
en cualquier forma, para realizar, por ejemplo, pagos y transacciones en tiempo
real mediante un algoritmo o rutina o protocolo, etc. en si, carece de nivel
inventivo, porque se trata de operaciones, comunmente, realizadas por un
tecnico en la materia, que para el caso seria un programador.

Ahora bien, es evidente que cargar un programa, en la forma de algoritmo, rutina
0 protocolo de procesamiento al procesador de un sistema de
telecomunicaciones, NO puede convertir a la totalidad de dicho “sistema para
hacer pagos y transacciones en tiempo rea! por teléfono mévil” en patentable,
puesto que se llegaria a una situacion de proteccion ilimitada en el tiempo, para
tales sistemas de telecomunicaciones conformados por componentes
convencionales o antiguos, para cada vez que se cargue un nuevo programa o
secuencia de procesamiento de sefales o de datos al procesador, con el pretexto
de que, “opera en forma distinta a la convencional bajo la direccion del software”.

En consecuencia, aceptar que, “...una invencion que utiliza aspectos técnicos y
no técnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori”, seria conferirle
patentabilidad a solicitudes cuyo merito fundamental consistiria en redactar la
solicitud donde se mezclen caracteristicas técnicas con caracteristicas no
tecnicas donde se carga un programa, al alcance de un técnico en la materia.

Adicionalmente, se deja en claro que si lo reivindicado como sistema para hacer
pagos y transacciones en tiempo real por teléfono mévil, se llevase a cabo con
medios concebidos para su realizacion, posiblemente, lo reivindicado no tendria
objecién.

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.qov.co e-mail: infosic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




L

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO
RESOLUCION N° . 157983
Por 1a cual se niega una patente de invencién

Exp. N* 00059191

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto en los articulos 14,15d) y e), 21 y 30 por
las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentarics vy
correcciones allegados por el solicitante no controvierten ni subsanan las objeciones
planteadas en oficio No 9297, se considera que la solicitud no puede acceder al
privilegio solicitado. '

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion
denominada: “SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A
DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio
Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad Mobipay International, S.A., 0
a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurse de reposicion
ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro
de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE -
Dada en Bogota D.C., alos  { Ju. 2003

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO (E),

MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Carrera 7 N° 74-64 Of 506
Bogota D.C.gm)
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