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Bogotd, D.C.

Befior (a) (eas)

AVISO DE NOTIFICACION

CORREO CERTIFICADO

Radicacién :010073683 00000000 Facha: 30/11/2005 8:18:00
Tramite =2 PATENTES DE INVENCION

Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESIONDEPOSITO
Actuacién :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO
Solicitante :MAYA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO Fallos:1

MAYA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO
CARRERA 13A NO. 28-38 MZ 2 BUFFETE 245

BOGOTA D.C.

REF: RESOLUCION No: 32028
FECHA No. 29/11/2005
EXPEDIENTE No. 1 7363

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 Bogotd D.C.,
dentro del término de cinco (5) dias hibiles contados a partir del
envio de la presente citacién, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
jornada continua, con el £in de notificarle personalmente el
contenido de la resolucitn de la referencia proferida dentro del
expediente tramitado con el nfimero de radicacién citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, 1la
providencia en menclén se notificar& por edicto, el cual se fijaréd
por el término de diezx (10) dias en el Centro de Documentacibn e
Informacién. Para su comodidad el texto completo de la resolucifn se
encontrari disponible en la pégina web de 1la Entidad, desde el dia
hibil piguiente al que se desfije el edicto.

La consulta del listado notificaciém y del acto administrativo puede
ser realizada desde un computador con acceso a Intermet, en la

Pigina web www.slc.gov.co,

con el nfimero de resolucién a través de

la opcién servicios en linea - caracter general - consulta actos

administrativos.

Secretaria Generxral

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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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 1982, y

hY

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de febrero
de 2001, bajo el nimero 01007363, se presentd la solicitud de patente de invencién
titulada “METODO Y SISTEMA PARA SUBASTA Y OFERTA AUTOMATICAS DE
ARTICULOS COMPUESTOS DE VARIABLES MULTIPLES".

SEGUNDO: Que efectuado el axamen 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 Declsién 486 de la Comisién 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 24 de octubre de 2005, el solicitante
atendié oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones.
Finalmente, allegé un nuévo capltulo reivindicatorio, el cual, se aceptd, como quiera
que cumple con las prescnpclones del amculo 34 de la Decision 488.

QUINTO: Que segtin lo dlspuesto en eI artlculo 14 de la Decision 488 expedida porla
Comision de la Comunidad Andina se otorgardn patentes "...para las Invenciones,
sean de producto o de procedimiento en todos los campos da la tecnologia, siempre
gue sean nuevas, tengan mvel Inventivo y sean susceptlbles de aplicacion industrial®.

SEXTO: Que las: relwndlcaclones 1 a 29, contenidas en los folios 261 a 268, ademas
de no cumplir con el requisito de claridad, no se consideran invencién, de acuerdo
con las siguientes conmdemc:ones

1. Objeto de la Invencién
Por la descripcién se determmd que el objeto de la solicitud, consiste en suministrar

un conjunto de Instrucciones- ejecutable con el procesador de un sisterna
convencional de telecomunicaciones, para desarrollar subastas o0 compraventa de

1 R

i Fax: 350 5220

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7y 10
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productos con caracteristicas variables para establecer los preclos de compraventa,
presentado en forma de uso de un sistema y un método para realizar ofertas
(subastas) de productos como el pstréieo.

De otra parte, el nuevo capitulo reivindica un sistema para utilizar al menos una
oferta, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; un método para utilizar al menos
una oferta, acuerdo con la reivindicacién 1, relacionado en las reivindicaciones 11 a
16, 28 a 29; un sistema para utilizar al menos una oferta de acuerdo con la
reivindicacién 1, relacionado en las reivindicaciones 17 a 24, 25.

2. Claridad de la solicltud
2.1 Reivindicaciones

El artlculo 30 de ia citada Decisién indica que: "las reivindicaciones definirdn la
materia que se desea proteger mediante ia patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcidn®.

Las reivindicaciones del nuevo capltulo reivindicatorio continian presentando los
mismos defectos sefialados en el oficio N°05952, notificado al solicitante el 21 de
julio de 2005 y se agregaron unos nuevos como, por ejemplo, la referencia a la
reivindicacién 1 incluida ahora en las relvindicaciones 11, 17 y 25, que no es
permitida, porque en vez aclarar el alcance de la proteccion crea confusion; de otro
lado, el interesado ni replanted el pliego ni presentd explicaciones a nuestras
preguntas como, por ejempio, ¢como se relaciona un almacenamiento con una
oferta?, razén por la cual se objeté la claridad de las reivindicaciones antes
mencionadas. .
Las reivindicaciones 1, 11, 17, 25, 26, mcluyen explicaclones ajenas a la definicién
que se frata de realizar, que- deben ‘ir 'en la descripcion pero no en las
reivindicaciones, puesto que provocan confusion y faita de claridad, por ejemplo, en
respectivamente: “donde al menos esa oferta... mlitiples®, "esa oferta est4
proporcionada...multiples®, “donde al menos...modificar”, “donde al menos...
muiltiples®, “donde al menos... modificar”, “dende el usuario... mitiples”. Ademds, las
reivindicaciones de “sistema” lo que relacionan es el uso de unos medios para
negociar ofertas paro no un sistema como tai.

Las reivindicaciones 2, 3, 6, 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.

W e
; _.2 ' Carrera 13 No, 27-00 Pisos 5,7y 10
' Conmutador: 382 0840
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Las reivindicaciones 1, 17y 25;2y12;3y13;6y21;4y19;5v20;6y21: 8,11y
22;9,15,23y28; 10, 18, 24 y 29; son respectivamente una iteracion de la primera
de ellas, debido a lo cual, el pliago callficade no es conciso.

Las reivindicaciones de “sistema”, relacionan una secuencia de operacidon como
caracteristicas de un producto, lo cual, ho es permitido, porque un producto se define
por las caracteristicas de estructura o funcién y no por una secuencia de operacién
de un dispositivo de almacenamiento y/o un dispositivo de procesamiento.

Por las razones precedentes, se oonéluye que las reivindicaclones calificadas no
cumpilen lo dispuesto en el mencionado articulo 30.

2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

El articulo 14 de la Decisién 486 establece claramente que los palses miembros
otorgardn patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento.

Sin embargo, como la normativa andina no establece la forma como se deben definir
las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la préctica comdn, ha
acudido a la Gufa para los palses en desarrollo sobre el examen de las solicifudes de
patentes, 1a cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los
examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

En el pamafo 57 (de dicha gula) se especifica que existen dos tlpos de
reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método). Adicionalments, el citado
pamafo indica que las reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se
desea proteger, mediante las caracteristicas astructuraies 6 de funcién y, las de
procedimiento, mediante Ias caracterlstlcas de una secuencia de etapas a seguir,

para lograr un resultado. sin. mc-lunr ] ha@r referencla a los elementos que lleven a
cabo dichas etapas. _'. T : et

Pl
.l

Se ha establecido, entonoes desde el punto da vista técnico y en aras de la claridad
y precisién de_gue"debe : gozar la solicitud, de un lado, que la combinacién de
caracteristicas - estructurales**y de funcion no se admite en la redaccién de
reivindicaciones de’ producto. Del otro, que las de procedimiento no admiten
referenclas a los elementos que ejecutan las etapas de procesamiento.

Al estudiar el pllego salta a la vista que este incluye mezclas de caracteristicas
técnicamente no pem'ntlda... corno se evidencia do su redaccion:

“1. un sistema para- ut:hzar “un dlsposmvo gue se_relaciona... dispositivo de
procesamlento gue transmite -

G 1.;. js 2 Carrera 13 No. 27-00 Pisas 5, 7 y 10
- Conmutador: 382 0840
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“4, ol 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 gue se relaciona... dispositivo de
procesamiento que transmite... “.

“25. un sistema para utilizar... almacenamiento que se relaciona... dispositivo de
procesamiento que transmite... *. .

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

3. No se consldera invencién
El articulo 15 de la Decisiéon 486 sefiala que no se consideraran Invenciones:

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

“e) los programas de ordenadores o el soporte légico como tales”.

Del estudio de la solicitud se determind, da un lado, que los elementos de un sistema
convencional de comunicaciones y las secuancia de procesamiento de datos,
redactados como pasos (etapas) de un método, se dirigen a una actividad econémico
comercial, concretamenie, para realizar negocios de compraventa (subasta) de
productos con caracteristicas variables para establecar los valores (precios) de las
ofertas, tal como el petrdleo, que se determina por & pracio y la forma de realizar una
subasta por una red de comunicaciones, como |a de Intermaet, lo que provoca que la
prasente invencién este incursa en lo dispuesto por el articulo 15.d).

De otro lado, se trata de un programa de computador como tal, el cual, se ilustra con
una serie de protocojos y rutinas de las figuras 2 a 5B y su comespondiente
descripcién que se refieren a un conjunto de instrucciones que se aimacenan en la
memoria y que se pueden ejecutar con of procesador del sistema, para implementar
el método de usar los mends para las ofertas de compraventa de productos con
caracteristicas variables al establecer los valores para la subasta, como es el caso
del petrdleo, por una via de comunicaciones en red como la de Intemet; por lo cual,

. Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7y 10
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la presenta Invencidn este incursa en lo dispuesto por el inciso a), del citado artlculo
15.

En tercer lugar, ademas, se desconoce lo dispuesto en el articulo 21 de la Decision
486, porque lo solicitado solo hace ofro (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. .

En el oficio trasladado al solicitante, se le recomendé que recordara que no se acepta,
como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de
astos para procasar, transmitir, intercambiar informacién ni la redaccion del
documento con una mezcia, 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, finalmente, no se cumplen exigencias
de la nomativa andina.

Por las razones anteriores, se considera que lo reivindicado, en el presente caso,
est: incurso en lo dispuesto por los articulos 15 incisos d), e) y 21de la normativa
andina.

4. Respuesta del solicitante

Sobre Ios comentarios del solicitante a la notificacién de fondo, basta realizar las
siguientes praclsionas:

e Eil hecho de retlrar las relvmdlcaclones 30 a 34, solo soluciona lo relativo a la
unidad de invencién. : _

o Las nuevas rewmdlcaclones como ya se- dijo a en el punto 2 de esta resolucién,
continuan presentando fos ‘mismos errores que se trasladaron en el oficio
respecto de la claridad’y la- conmslén Ademds, se agregé una referenciaciéon que
no se permite, porque serfa admitir una mezcla de caracteristicas de producto con
procedimlento o método Io cual, en vez de aclarar el alcance de la proteccion, la

hace confusa. . '~ |

o En el oficio trasladado, se recomend? al interesado solucionar las objeciones de
claridad y unidad de invencién en conjuncién con las relativas al punto 5. ne
cumplimiento de los requisitos de patentabliidad. Pero, segun el interesado, con
solo retirar un grupo de reivindicaciones, que afectaban la unidad de invencion, se

“superan” las ObjBCIOl'IGS planteadas sin siquiera hacer una tentativa de Ir
discutiendo, punto por pun’no ‘dichas objeciones, relativas al no cumplimiente de

s & Py o
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los articulos 15, Incisos d) y e), ¥ 21, que son al fundamento esencial del oficio
trasladado al solicitante. w

¢ A la luz de las objeciones del punto 5. no_ cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad y, dado que el interesado, en su respuesta, no presentd ningun tipo
de argumentos contra dichas objeciones de fondo, queda claro que el pliego,
ademas de no cumplir con el requisito de claridad, define materia que no se
considera una invenclén en virtud de lo establecido por los articulos 15 incisos d)

y e). Aln més, desconoce lo ordenado por el articulo 21 de la Decislén 486.

Dado que la solicitud no cumple lo dispuesto an los articulos 15 d) y e), 21 y 30 por
las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentarios y
correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones
planteadas en el oficio N° 5952, se considera que la solicitud no puede acceder al
privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patents de Invencién a la creacion
denominada: "METODQ Y SISTEMA PARA SUBASTA Y OFERTA AUTOMATICAS
DE ARTICULOS COMPUESTOS DE VARIABLES MULTIPLES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar parsonalmente al doctor Carlos Maya Rodriguez,
en su calidad de apoderado de la sociedad PEPEX.net. LLC, 0 a quien haga sus
veces, el contenido de la presente resolucién, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién ante el
Superintendente de industria y Comerclo al momento de notificarse o dentro de los 5
dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE .
Dada en Bogota D.C.,alos 29 NOV. ZI0%

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, / /
Al BAR
Daoctor )
CARLOS MAYA RODRIGUEZ '
Carrera 13 AN®28-38, . iy
Mz Bufette 245 Parque Central Bavarla A / v .
Bogot D.C. o -
/M SR 6 Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7y 10
s Conmutador: 382 0840
’ Fax: 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
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