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REF: EXPEDIENTE No. 01-007363
PATENTE: "METODO Y SISTEMA PARA SUBASTA Y OFERTA
AUTOMATICA DE ARTICULOS COMPUESTOS DE
VARIABLES MULTIPLES '

Estimados sefiores:

Con fundamento juridico en io dispuesto por el Artfculo (44) de la Decisién (488)

de la Comisidn de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ruego a ustedes

disponer lo pertinente para proceder al Examen do Patentabllided de la Salicitud

citada en la referencia, para lo cual estamos adjunrtando el recibo de pago
O cofrespondiente a ia tasa vigente para este caso.

En consecuencia, esperamos se surta este trémile para que el expedients siga su
cureo normal, hasta su concesién.

Tt/

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ
C.C. No. 17.117.818- Bogotd
T.P. No. 17.402- C.S.J.

Anexo.- Recibo de Pago

Carrera 7 No. 17 - 51 Of. 710 - Edfficlo Carrera Séptima
PBX (57 1) 341 9841 - Teis (57 1) 400 9180 - 281 0009

E-maiis: '
Bogota D.C., COLOMBIA



Fa

AORUSIKLA ¥ CURF AL
gadicacion 1 VLY

fotiesy ¢

% Lnibtad
Facha L)z Wh-H-E5 1 | ialsiy 54 WTCWH

jrmite  ® o RN ¢

ppendentias w

qaT . RO0474009-2

RECIDD CFICIAL DE CA3A ¢ O7 - &,913
FECHA i ENERD 29 DE 2084

it: CORSIGUHACIODR 13t

PIVISRUM bt MR RIS

2EPOSITANTE TIPE PABD DANCO (%3 H Ro. PABD FECIAA PGO

Yr. PRGD

CRISTIAN PARTIHIL CONSIGRACION  BAMCD POPLLAR s-09110-& 20912800 2970172004

fi43t € C N C EP T O 348

1,159, 000,08

CANT. RENTISTICO CORCEPTO

TOTAL COACEPT

i 50005-01-0f SCLICITURES 85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE THVEE
THAL

§0R:  TRESCIERTCS CIKCUERTA Y TRES MIL PEBOS

RESPORSABLE 1

RECIZO DE CAJR APLICADD AL EXPEDIENTE Za.

353,000.%0
' 753, 500,00

WY



L)

1
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctor:;

Carlos Orlando Maya Rodriguez

Apoderado

REFERENCIA:
Radlcacién 01-7.363
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficlo No B 085952
Folios 005

Como resuttado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 3 a 35, los dibujos 1
a 5B de los folios 47 a 53 (199 a 205) y las reivindicaciones 1 a 36 de los folios 36 a 45,
las figuras citadas entre paréntesis son las allegadas adjuntas al documento de prioridad
pues las figuras 3 A, no anexa al inicio, y las figuras 3B a 5B se anexaron con letreros en
un idioma diferente al castellano, que se aceptaron.

El articulo 9 de la Decision 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencién... conferird a! solicitante 0 su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. E! alcance y los efectos del derecho
de prioridad seran los previstos por el Convenio de Paris... a) doce mases para las
patentes de invencion y modelos de utilidad...”.

La solicitud en estudio fue radicada el 01 de febrero de 2001, en ese momento se reclamé
prioridad para la solicitud norteamericana 09/486.389 del 02 de febrero de 2000; realizado
el estudio comespondiente se determinéd que, acorde a lo estipulado por los articulos 8 a
11 de la Decisién 486, la prioridad reivindicada es valida.

2. Objeto de la invencién

Por la descripcion se determind que el objeto de la solicitud consiste en suministrar un
conjunto de instrucciones ejecutable con el procesador de un sistema convencional de
telecomunicaciones para desarrollar subastas o0 compraventa de productos con
caracteristicas variables para establecer los precios de compraventa, presentado en
forma de uso de un sistema y un método para realizar ofertas (subastas) de productos
como el petréleo.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para utilizar al menos una oferta, relacionado
en las reivindicaciones 1 a 10, 17 a 24, 25 un método para utilizar al menos una oferta,
relacionado en las reivindicaciones 1% a 18, 26 a 29; un método para registrar a un usuario
para utilizar al menos una oferta en un sistema de informacién de red, relacionado en las
reivindicaciones 30 a 34; un conjunto de instrucciones en un medio de almacenamiento, el
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conjunto de instrucciones es capaz de ser ejecutado mediante un procesador para
implementar un método para utilizar al menos una oferta, relacionado en la reivindicaciéon
35; y un conjunto de instrucciones que residen en un medio de almacenamiento, el
conjunto de instrucciones se puede gjecutar mediante un procesador para implementar un
método para utilizar al menos una oferta, relacionado en la reivindicacion 36.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es GO6F 17/60 ; 151:00.
3. Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de la citada Decisién 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”.

Las reivindicaciones 1, 17, 25 son confusas porque no es claro, ;como se relaciona un
almacenamiento con una oferta?.

Las reivindicaciones 1, 11, 17, 25, 26, 30 incluyen explicaciones ajenas a la definicién que
se trata de realizar, que deben ir en la descripcidon pero no en las reivindicaciones, puesto
que provocan confusion y falta de claridad, por ejemplo, en respectivamente: “donde al
menos esa oferta... multiples”, “esa oferta estd proporcionada...mltiples”, “donde al
menos...modificar®, “donde al menos... miltiples”, “donde al menos... modificar”, “donde el
usuario... maitiples”. Ademds, las reivindicaciones de “sistema” lo que relacionan es el uso
de unos medios para negociar ofertas pero no un sistema como tal.

Las reivindicaciones 2, 3, 8, 12, 13, 21 no tienen enlace légico con sus independientes
porque no delimitan o aclaran un elemento de estructura o funcién de sistema o una etapa
del método sino que se refieren a “caracteristicas” del producto que se oferta, lo cual es un
uso.

Las reivindicaciones 1, 17y 25;2y12;3y13;6y21;4y 19,5y 20;6y 21; 8, 11y 22, 9,
15, 23, 28 y 33; 10, 16, 24 y 20; son respectivamente una iteracion de la primera de ellas,
por lo cual, el pliego calificado no tiene concisién.

Las reivindicaciones 8 y 22, de “sistema”, relacionan una secuencia de operacién como
caracteristicas de un producto, lo cual, no es permitido porque un producto se define por
estructura o funcién y no por una secuencia de operacion.

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

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no
cumplen las disposiciones del articulo 30.

4. Evaluaclén de la unidad de Invenclén:

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

El pliego incluye, por lo menos, dos grupos de reivindicaciones no eniazadas por un
concepto comun e inventivo, asl:

El primer grupo lo conforman las reivindicaciones 1 a 29 dirigidas a unos sistemas y unos
métodos para utilizar una oferta.

50
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El segundo grupo son las reivindicaciones 30 a 34 enfocadas a un método para registrar a
un usuario para que use al menos una oferta en un sistema de informacién de red.

En consecuencia, se requiere al interesado seialar, explicitamente, qué grupo de
reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificacion. Se advierte que de
no cumplirse el requerimiento, la oficina podra hacerlo dnicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

En primer lugar, el artlculo 14 della Decisién 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 Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada concepto, la oficina,
acude a la Gu/a sobre el examen de las soficitudes de patentes, publicada por la OMPI en
1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios; en el
parrafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método).

Adicionalmente, el citado parrafé indica que las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales 6 de
funcién y, las de procedimiento, mediante las caracteristicas de una secuencia de etapas
a seguir, para lograr un resultado, gin incluir o hacer referencia a los elementos que lleven
a cabo dichas etapas.

De alli se concluye, de un lado, que la combinacién de caracteristicas estructurales y de
funcién NO se admite en la redaccion de reivindicaciones de producto. Del otro, que las
de procedimlento NO admiten referencias a los elementos que ejecutan las etapas de
procesamiento.

Al estudiar el pliego salta a la vista que este incluye mezclas de caracteristicas no
pemitidas, como se evidencia de su redaccion:

“1. un sistema para utilizar... un dispositivo... gue se relaciona... dispositivo de
procesamiento que transmite... “.

4. el sistema... ejecuta un programa....".
*7. el sistema... habilita a un usuario....".

“8. el sistema... recibe...” y de forma similar en las restantes reivindicaciones de “sistema”.

“17. un sistema para_utilizar... almacenamiento que se relaciona... dispositivo de
procesamiento gue transmite... “.

“25. un sistema para_utilizar... almacenamiento que se relaciona... dispositivo de
procesamiento que transmite... “.

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

En segundo lugar, 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 econtmico comerciales;

oY
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e) los programas de ordenadores o el soporte légico como tales; y...".

Del estudio de la solicitud se determind, de un lado, que los elementos de un sistema
convencional de comunicaciones y las secuencia de procesamiento de datos, redactados
como pasos (etapas) de un método, se dirigen a una actividad econdmico comercial,
concretamente, para realizar negocios de compraventa (subasta) de productos con
caracteristicas variables para establecer los valores (precios) de las ofertas, tal como el
petrdleo, que se determina por el precio y la forma de realizar una subasta por una red de
comunicaciones, como la de Internet, lo que provoca que las disposiciones del inciso d) no
se cumplan.

De otro lado, se trata de un programa de computador como tal, el cual, se ilustra con una
serie de protocolos y rutinas de las figuras 2 a 5B y su correspondiente descripcién, que
ademas se reivindican, de forma explicita, en las reivindicaciones 35 y 36, que reivindican
el conjunto de instrucciones que se almacenan en la memoria y que se pueden ejecutar
con et procesador del sistema, para implementar el método de usar los menus para las
ofertas de compraventa de productos con caracteristicas variables al establecer los
valores para la subasta, como es el caso del petréleo, por una via de comunicaciones en
red como la de Intemet; por lo cual, no se cumplen las disposiciones del inciso e), del
citado articulo 15.

Finalmente, las disposiciones del articulo 21 de la Decisién 486 no se cumplen porque lo
solicitado solo hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales de un sistema de
telecomunicaciones o de partes de ellos, como la memoria y el procesador; esto se
evidencia, en forma manifiesta, tanto en la descripcién como en las reivindicaciones.

Por las anteriores razones, consideramos que Io reivindicado en el presente caso, no
cumple lo dispuesto por los articulos 15 incisos d) y e), 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 informacién ni la redaccién del documento
con una mezcla, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el aporte real al
estado de la técnica, altera la proporcién 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 no cumple las
disposiciones de los articulos 14, 15d) ye), 21, 25 y 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/o se presenten argumentos razonados que comprueben,
convincentemente, el cumplimiento de dichas objeciones.
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En cumplimiento del articulo 45 de la decision 486 de la Comisién 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 comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesién, se denegara la patente.

Notiflquese el presente ofi 0|o conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del

capitulo quinto del tituio p7nern de la Circular Unica No 10 de 2001.
ALIX CESPEPES DE VERGEL

Jefe de Ia Dilisién de Nuevas Creaciones

L
El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha Z.i 3‘ -
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