Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NoO: 23273
Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad. PCT/10-097194

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 09 de
agosto de 2010, con el N° 10-097194-00000-0000, por la sociedad AGA INC, entré
a fase nacional la solicitud de patente de invencidn titulada “SISTEMAS,
DISPOSITIVOS Y/O METODOS PARA LA ADMINISTRACION DE MENSAJES A
TRAVES DE PAGINAS WEB", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2008/051030 del 15 de enero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 634 del 21 de noviembre de 2011, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23133, notificado
por fijacion en lista el 18 de diciembre de 2012, se requirid a la solicitante en los
términos del anticuto 45 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina
para gue presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas
con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision
para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-097194-00008-
0000 del 19 de marzo de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado
y presentd nuevas reivindicaciones 1 a 21 que remplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el
examen de fondo. Se acepté el nuevo capitulo reivindicatorioc presentado,
comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de 10 dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes
para fas 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 aplicacién industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 19 contenidas en el radicado N° 10-097194-
00008-0000, constituyen materia excluida de patente, al referirse a soporte logico
en virtud del literal e) del articulo 15 de la Decision 4886, y las reivindicaciones 20 y
21 no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion.
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El problema técnico consiste en en suministrar un método y un sistema y un medio
legible por computador con los cuales se suministre una mensaje publicitario
personalizado, a través de una pagina web, hacia un usuario, con la facultad de
gue dicho mensaje sea administrado por el patrocinados y por el servidor de la
pagina web; con el fin de incrementar las ventas de un producto o servicio en
particular, Para resolver este problema técnico, se proporciona un método
caracterizado por incluir los pasos de, recepcion, por un dispositivo operador de
contenidos de pagina web, desde un dispositivo generador de mensajes; una
pluralidad de contenidos de mensajes sugeridos, una pluralidad de plantillas de
mensajes y por cada plantilla de mensajes, un identificador de plantillas de
mensaje correspondientes. Asimismo, la solicitud properciona un medio legible por
una maquina y un sistema compuesto por un circuito de procesamiento.

6.2. No es una invencion (Art 15 D 486 literal (e))

El articulo 15, en su literal e), seflala que no se consideran invenciones ‘fos
programas de ordenadores o ef soporte légico, como tales”,

Por su parte, cabe indicar que un soporte l6gico como tal o software, segin la
Decision 351 de 1993 (6 Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos
Conexos), es considerado como la “expresién de un conjunto de instrucciones
mediante palabras, codigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser
incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un
ordenador -un aparato electrénico o similar capaz de elaborar informaciones-,
gjecute determinada tarea u obtenga determinado resuftado. El programa de
ordenador comprende también la documentacion técnica y los manuales de uso”.

En el presente caso, las reivindicaciones 1 a 19 reclaman un método para la
administracion de mensajes, que comprende la recepcion, mediante un dispositivo
operador de pdagina web desde un dispositivo generador de mensajes. Por el
contrario, y teniendo en cuenta los argumentos del solicitante incluidos en el
radicado N° 10-097194-00008-0000, no es suficiente indicar que dichos pasos del
procedimiento reclamado estan vinculados con “un dispositivo operador de pagina
web"” o “un dispositivo generador de mensaje” puesto que en el pliego descriptivo y
los capitulos reivindicatorios no se hace referencia a que dichos dispositivos sean de
caracter técnico tangible, o que dichos elementos sean particulares para la ejecucion
de dicho procedimiento. Por el contrario, el solicitante argumenta que dichos
elementos pueden ser ‘una entidad que controla un servido adaptado para
proporcionar un mensaje, un documento, una pantalla de entrada y/o informacién” y
‘una entidad que proporciona mensajes sugeridos y los correspondientes
identificadores de mensaje, as/ como plantillas de mensajes y los correspondientes
identificadores de plantiflas”, correspondientemente, sugiriendo que dichos
elementos pueden ir desde un algoritmo, un programa, un listado de instrucciones o
un software hasta un elemento de procesamiento bé&sico, una unidad de
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procesamiento o0 un computador.

Por lo tanto, el objeto de dichas reivindicaciones no solo se encuentran
desvinculadas de una materia técnica tangible, sino que adicionalmente, dichos
elementos caracteristicos no son especificos para el procedimiento.

Asi las cosas, el objeto contenido en las reivindicaciones no es considerado
invencion, en virtud del literal €) del articulo 15 de la Decisién 486, antes sefialado.

6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de enero de 2008, que
corresponde a la fecha de presentacién internacional de la solicitud de la solicitud.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd el
siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud

["Ttem Documento | Titulo Fecha de publicacién

“Systems and methods for -
D1 US 20070288309 managing and distributing | 13/Diciembre/2007
media content”

El documento D1! divulga sistemas y métodos que permiten a los usuarios
gestionar la edicion de contenidos de los medios y tomar decisiones relacionadas
con el contenido de los medios en base a criterios semanticos y otras
consideraciones (Pag. 96, FI. 1, Parr. 0008).

6.3. Novedad.
Segun lo dispuesto en el articule 16 de la Decisién 486:

“Una invencion se considerard nueva cuando no esta comprendida en
el estado de fa técnica.

El estado de fa técnica comprendera todo lo que haya sido accesibie af
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacién o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud
de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el medio legible por una magquina reclamado en la solicitud no
es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicacién 20 esta referida a: “Un medio
fegible por una maquina que incluye instrucciones de la maquina para actividades
que incluye: '

Inhttp:/fwww.google.com/patents?
id=VHOJAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&hl=es#v=onepage&qg&f=false
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modificacién automdtica de una pagina web desplegada durante el proceso de
finalizacion de compre de un dispositivo operador de pagina web...” (Incluida en la
pagina 14 del radicado N° 10-097194-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 20, y las
reveladas en el documento D1 que representa ei estado de la técnica:

TABLA 1.

Caracteristicas esenciales | D1

La estacion de trabajo {102} puede incluir procesador (202),
visualizacion (204), un dispositivo de entrada (206) y una
memoria (208) que pueden ser interconectados. En una forma de
Un medio legible por una | realizacién preferida la memoria (208) contiene un dispositivo de
maquina. almacenamiento para almacenar un programa de estacion de
trabajo para controlar el procesador (202) (Pag. 100, FI. 5, Parr.
0061).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del medio legible
por una maquina de la reivindicacion 20 habian sido divulgadas previamente en el
documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacién 20 no es nueva, segun lo divulgado en el
documento D1.

Por otro lado, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que la reivindicacién 21 estd referida a: “Un sistema compuesto por lo
siguiente:

un circuito de procesamiento de mensajes adaptado para la generacion
automatica de una pagina web desplegada durante el proceso de finalizacion de
compra de un dispositivo de operador de pagina web para generar la reproduccion
de un mensafe al usuario de la pagina web...” (incluida en la pagina 14 del
radicado Ne 10-097194-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 21, y las
reveladas en el documente D1 que representa el estado de la técnica:

TABLA 2.
Caracteristicas esenciales D1
Un circuito de | La estacion de trabajo (102) puede incluir procesador (202),
procesamiento. visualizacion (204}, un dispositivo de entrada (206) y una
memaria (208) que pueden ser interconectados. En una forma
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de realizacion preferida la memoria (208) contiene un
dispositivo de almacenamiento para almacenar un programa
de estacién de trabajo para controlar el procesador (202) (P4g.
100, Fi. 5, Parr. 0061).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del sistema de la
reivindicacion 21 habfan sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 21 no es nueva, segun lo divulgado en el
documento D1.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, las
reivindicaciones 1 a 19 son consideradas de caracter i6gico como tal, debido a
gue estas no superan los criterios para evaluar si la materia reclamada es elegible
a estudio de patentabilidad, puesto que los pasos del procedimiento reivindicado
no estan debidamente vinculados con una materia técnica tangible especifica; por
el contrario, dicha invencién radica en una plantila digital modificable la cual
puede estar programada en “cédigo abierto o cédigo estandar como XSLT, la cual
especifica como procesar la informacién para emitir texto HTML disefado para
formar parte de una pagina web” (Fl. 16 Parr. 114 a 117).

De igual manera, el documento revela las caracteristicas técnicas divuigadas en la
reivindicacion 20 y 21, puesto que ensefia un procesador (202), una visualizacién
(204), un dispositivo de entrada (206) y una memoria (208) que pueden ser
interconectados. En donde la memoria (208) contiene un dispositivo de
almacenamiento para almacenar un programa de estacion de trabajo para
controlar el procesador (202) (Pag. 100, Fl. 5, Parr. 0061). Indicar que dicha
memoria contiene instrucciones legibles por una maquina para realizar unas
determinadas actividades, o mencionar gque el sistema incluye un circuito de
procesamiento de mensajes adaptado para realizar unas actividades especificas,
no desvirtia el documento D1 como estado de la técnica de la solicitud, Dichas
instrucciones incluidas en la memoria y las adaptaciones del circuito procesador
no son mas gue los usos y/o resultados de las multiples configuraciones que
tienen dichos dispositivos, por lo tanto, estas no son consideradas caracteristicas
técnicas tangibles propias de un producto,

En conclusién, teniendc en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentahilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
“SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y/O METODOS PARA LA ADMINISTRACION DE
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MENSAJES A TRAVES DE PAGINAS WEB".,

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la
sociedad Aga Inc, entregandole copia de la misma y advirtiéndole gue contra ella
procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio,
el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacién o dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a elia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

e

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO
jbencit@gpzlegal.com

Elabort: Diege Gaonzalez Castillo
Revisd: Rosa Patricia Tellez Chavarro ™
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprob6: Jose Luis LendoNo Ferandez ™
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