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Industria y Comerézl

SUPERINTENDENCIHA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 00-59191

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO
EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 530, DE FECHA 31 DE JULIO DE 2003, EL

TERMINO HABIL SENALADQ POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE DE 2003.

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 fa Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

S| e N X

Bogota D.C., Julio 01-de 2004
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SUPERINTENDENCIA DE .|NDUSTRIA Y COMERCIO
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Bogota D.C.

Doctor:.

Humberto Rubio Camacho

Apoderado

REFERENCIA:
Radicacion 00-59.191
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430 60297
Oficio No
‘Folios.. 004

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme alo establecido por el articulo
45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiadOs:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcion de los folios 152 a 189, los
dibujos 1 a 7 de los folios 79 a 85y las reivindicaciones 1 a 46 de los folios 190 a 203, la
primera y las Gltimas son las allegadas como respuesta a las observaciones del primer
examen, que se aceptaron.

El articulo 9 de la Decisién 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente deinvencion... 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 meses para las
patentes de invencidon y modelos de utilidad...”. , ,

La solicitud en estudio fue radicada el 08 de agosto de 2000, en ese momento se reclamé
prioridad para las solicitudes espafiolas 200000724 del 24 de marzo de 2000, 200001573
del 23 de junio de 2000, 200001574 del 23 de junio de 2000; efectuado el estudio
correspondiente se determind que, acorde a lo estipulado por los articulos 9-a 11 de Ia
Decision 486, las prioridades reivindicadas son validas.

2. Objeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un conjunto de
servicios de pago con cualquier teléfono mowl digital, presentado enla forma de sistema y
procedimiento.

De otra parte, el pliego relvmdlca 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 través de telefonia mévil digital, relacionado en
las reivindicaciones 1 a 44, y un procedimiento para procesar pagos y transacciones entre
pagadores (13) y beneficiarios (27, 29, 14, 14a, 13a, 40, 46), en el que se usa el sistema
definido en las reivindicaciones precedentes citado en las reivindicaciones 45 y 46.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es GOﬁF 17/60 ; 9/445.



3. Clandad de Ia sohcntud

El artlculo 30 de la citada Decision indica que: “las relvmdlcaclones deflnlran la materia
que se desea proteger ‘mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”. -

La reivindicacién 1 relaciona un sistema (aparato) conformado por unos componentes
para procesar datos, lo cual, no es definir un producto por su funcién sino por el uso que
se da a esos componentes. Aln mas, se considera que esa reivindicacion y. sus
dependientes no tienen sustento descriptivo, porque los citados componentes del sistema
son convencionales, que no incluyen medios mejorados (modificados) y que solo se usan,
con un soporte l6gico, para procesar datos contables

Se recuerda al interesado que la oﬁcma no acepta como sustento de patentabilidad ni la
presentacion de un documento que combine un sistema de computacion convencional
con el uso (carga de) un soporte l6gico para un plan comercial, ni el uso de dispositivos
convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar sefiales
(informacion) porque, ni la primera ni el segundo, convierten al sistema en patentable.

Adicionalmente, las reivindicaciones son-indefinidas porgue no permiteh establecer de
forma clara cual es el aporte al estado del arte, frases tales como “cuyo sistema
comprende”, “en el que , N0 son smommos de ‘caracterizado por”.

La relvmdlcamon 45 de “procedimiento”, hace unareferencia completamente‘ inadmisible
al .uso del “S|stema relacionado en 1 a 44; por ello, esa reivindicacion no define un
procedimiento y su. dependiente queda sin ningln soporte,-amen de relacionar como
pasos la secuencza logica de procesamlento de datos.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se concluye que las relvmdlcacnones cahﬂcadas no
cumplen las dnsposmlones del articulo 30. :

Las observacnones de este punto deben ser resueltas en conjuncion con las observa(:lones
del punto 5 de adelante :

4. Evaluacnon de Ia unidad de invencién:

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera
que conformen un unico concepto inventivo”,

Para efectos de este examen, se considerara que el pliego calificado se dlr:ge aun Unico
objeto, por Io que cumple el requisito establecido. .

5. No cumplrmiento de Ios requnsmos de: patentablhdad:

Por una parte, el articulo 14 de la Decision 486 establece que: “Los paises 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 por la OMPIl en
1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus  estudios; en el
parrafo 57 (de dicha guia) se especifica que exlsten dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método). -
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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 v, las de procedimiento, mediante las caracteristicas de una secuencia de etapas
a seguir, para lograr un resultado.

De alli se concluye, de un lado, que la combinacion de caracteristicas estructurales y de
funcion NO se admite 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... gue procesa
primeros datos... en cuyo- servidor... primeras informaciones... primeros medios
verificadores... para verificar... segundos medios... para verificar... terceros medios... para
verificar... medios de autorizacion... para autorizar... medios generadores... para generar...
segundos medlos . que 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).

Para aclarar lo anterior, es necesario precisar que un sistema se puede reivindicar por
la(s) funcion(es) pero no por los usos, puesto que un “sistema”, como tal, es independiente
de cOmo se usen sus componentes, es decir, dicho aparato no se puede restringir por la
manera de uso pensada (deseada) que se le de a‘dichos componentes.

Por ejemplo, la memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella,
la pantalla es independiente del género de informacién 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 o “sistema”, como se
reivindica aqui.

Por otra parte, 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 o
actividades econdmico comerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte légico como-tales; y".

Al estudiar la solicitud se detecta, de inmediato, que ella se dirige a un sistema de
telecomunicaciones, que se ‘usa en una actividad econdémico comercial como es el
procesar pagos Y fransacciones entre pagadores y beneficiarios, lo cual, hace que no
cumplan las disposiciones del inciso d).

Aunque no se menciona, exphctt\amente, sabemos que se pretende, soterradamente,
proteger un soporte légico (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 transaccién a la
cuenta que tenga el vendedor en un sitio, real o virtual; por esta razén, consideramos que
no se da cumplimento a las disposiciones del inciso e) del articulo 15.

Finalmente, las disposiciones del articulo 21 de la Decision 486 se ven afectadas porque
solo se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales como 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.

227
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Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 14, 15 d), 15 e), 21y 30; por ello, no es posible continuar la
calificacién del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados
articulos y se presenten argumentos razonados y convincentes, respecto a dichas
objeciones.

En cumplimiento del articulo 45 de la ision 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 dela respuesta subsisten impedimentos
para-la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio confo;me}a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del

capitulo quinto del titulo prlmercxdéla Cijcular Unica No 10 de 2001.

o
-

A f
o , K

ALIX CESPED¥S DE VERGEL
Jefe de la Divigion de Nuevas Creaciones

-

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 07 507 2004
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