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Industria y Comercio
SUPERINTENDENC}A

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIGNNG ' §251
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. Exp. PCT/03022576
Sl.  PCT/US02/01284

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 18 de marzo
de 2003, bajo el nimero 03022576, entro a fase nacional la solicitud de patente de
invencion titulada “TARJETA DE DATOS MINIATURA", que correspondia a la
solicitud internacional namero PCT/US02/01284.

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 invencion

no cumple con los requisitos establecidos, especificamente, que no se cumplia con el

requisito _de_.claridad “de "invencién que estabiece la normativa andina. En

consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486

de“’la Comisionde la Comunidad Andina, se,requirié al peticionario para que se
/pronunmara sobre las objecmnes efectuadas ala sohmtud

/ \
CUARTO: Que el soilcnante mediante escrito radléédo el 9 de febrero de 2007,
j/ atendid oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones. Asi
’ mismo, allegd nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, cumple con lo dispuesto en el
artlcuio 34 de la Demsaon 486.
QUINTO Que el artlculo 45dela Decusuon 486 establece que “si la oficina nacional
competente encontrara que la invencion no es patentabie ¢ que no cumple con
alguno de los requisitos’ establemdos en esta Decision para la concesion de la
patente, lo notificara al sollcnante Este debera responder a la notificacion dentro del
plazo de sesenta dlas contadosa partir de la fecha de la notificacién. Este plazo
1 podra ser prorrogado por una'sola; vez por un periodo de treinta dias adicionales”. La
lmlsma disposicion establece que ‘si el solicitante no respondiera a la notificacion
! v dentro del plazo sefialado, 30 si a pesar de |a respuesta subsistieran los impedimentos

Qara la concesion, la oﬂcma namonal comgetente deneqara la patente” (subrayado el
' Despacho). % ,

'SEXTO: Que en el presente caso; no obstante la respuesta del interesado a la
notificaciéon de fondo, subsisten los impedimentos para Ia concesmn de acuerdo con
las siguientes conmderacnones :
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1. Objeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una tarjeta de
datos de tamafio reducido en comparacion con las tarjetas convencionales.

De otra parte, el pliego reivindica: una tarjeta de datos, relacionada en las
reivindicaciones 1 a 27.

2. Sobre el nuevo capitulo reivindicatorio
2.1 Claridad de las reivindicaciones

El articulo 30 de la citada Decision indica que: “fas 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 calificadas son indefinidas, porque no permiten establecer cual
es el aporte del solicitante al estado de la técnica; ademas, no definen una solucién
técnica aun problema’ tecmco snno que relacionan unas posiciones y dimensiones,
que. noson caracteristicas tecmcas que det" inan una patente.

ﬂn K m ) S %

Las relvmdlcamones 1a 4 7, 8 19 y 26 contlenen deCImaIes no expresados en el

i Las reivindicaciones 11. a 18 y 20 a 24 se salen del amblto de la solicitud, porgue no

‘aclaran o delimitan una caracteristica_técnica de estructura o funcién entre ios
“componentes del objeto, incluida en la independiente, sino que se desvian a

caractenstlcas no mencionadas en ella como la densidad en que se graban los datos,
a Ia‘forma en .que se graban los datos, al porcentaje del material usado en la

fabricacion, a-la presencia / ausencia de letras grabadas, etc.
i

Las reivindicaciones 3, 25, 27; 7 y 26, respectivamente, como minimo son
equivalentes entre si, lo cual, afecta la concision del pliego.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas, basicamente no cumplen
las disposiciones del articulo 30 de la misma normativa.

2.2. Reivindicaciones de broducto y de\"procedimiento

El articulo 14 de la Decision 486 establecé“‘que: "Los paises miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...} Industrial".
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Sin embargo, como {a normativa andina no establece la forma como se debe definir
cada una de las categorias de reivindicaciones establecidas, 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 OMPl en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de
las oficinas nacionales en sus estudios.

Precisamente, en el parrafo 57 {(de dicha guia) se 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 las caracteristicas estructurales 6 de funcién.

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

“10. una tarjeta... para almacenar datos...".

“22. una tarjeta... para mejorar la forma de agarre...".

B it

En lo antenor es evidente que‘ la parte no subrayada son caracteristicas
estructurales 'y.la subrayada, caracterlstlcas de uso.

- &)

o ‘ ‘._‘
3.’ Respuesta del sOIicitante \\
_./ Sobre los comentarios del solicitante a la notnﬁcacnon de fondo conviene realizar las
/ siguientes consideraciones: :

i“- En primer término;, 'y tal como se advirtio en el Oficio trasladado al solicitante, el
f “.pliego calificado; a primera vista, no cumple los articulos 16 ni 18 de la Decisién,
porque |a tarjeta reivindicada se dlferen0|a del estado del arte (ver paginas 1 a 5),
- - ‘tan'solo en-el tamafio,  caracteristica_que no define una solucion técnica a un
problema técnico smo' que :solo es una modificacién de proporcion, que al

IR A0F e W
Py

momento de radicacion de+la:prioridad reconocida, estaba al alcance de un
tecnico en el arte

Es bien sabido por dICh tecmco en el arte que las tarjetas de datos de forma

rectangular con una pnmera y una 'segunda caras se conocen desde los afnos 70s,

que las tarjetas que tlenen un medlo de almacenamiento de informacién (banda

magnética) se conocen desde inicios de ios 80s, las cuales, ademas presentan

una superficie con dlmensmnes de 8,5'cm por 5,5 cm practicamente igual a la

reivindicada en 1y, cuya banda magnética tiene una dimensidn igual a la mayor.
¥
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Disminuir las dimensiones anteriores, aun a la mitad, a la fecha de radicacion de la
prioridad reconocida, no representa una solucion técnica a un problema técnico
sino solo es un cambio de proporcién que no otorga, absolutamente, ninqguna

ventaja.

* Sobre el nuevo pliego se acepto y calificd; sin embargo, dichas reivindicaciones
no cumplen los requisitos de claridad por las razones expuestas en el punto 2
precedente.

« Conrelacion a que, “las nuevas reivindicaciones... son el resultado de separar en
unas reivindicaciones las caracteristicas estructurales y en otras... funcionales...
una independiente seguida de multiples reivindicaciones dependientes... son
claras... es posible diferenciarla... tamafo superior... pagina 29 del Manual
Andino... cualquier persona incluso no versada en la materia puede determinar
sin ambigledad... la esencia de la invencion es el software desarrollado por el b
solicitante... tal caracteristica es precisa en las reivindicaciones 11 a 14...
caracteristica relevante... tamano reducido... un problema técnico de |
almacenamiento de datos... tamafio”, (subrayados y resaltados fuera del texto),
este_Despacho puntualiza que esos comentarios no tienen sustento y son ]

/coﬁ’tradictorios por los siguientes motivos:

i N

~"/ a) En el amblto de las patentes bien se.sabe que la esencia de las 1
d reivindicaciones consiste en definir la_invencion, con lo cual, se fij ija la '

extension de la. patente y se hace posible delimitar su limite respecto del

estado de la técnica, ademas, una reivindicacion independiente debe definir

la invencién mediante caracteristicas técnicas, lo cual concuerda con la parte

\ transcrita del Manual Andino, que no aparece en la pagina 28 como se

afirma en la‘ respuesta sino en. Ia 35, segunda parte del numeral 4.1, del

\,_ citado Manual _

Ahora b|en, de acuerdo a la practica coman seguida por la Oficina, conocida
ampliamente en el campo de las patentes, es corriente subdividir ias
reivindicaciones en dos partes, preambulo y parte caracterizante; la primera
contiene el conjunto de caracteristicas de la invencion cuya combinacion se
conoce, por decirlo asi, es el “género” al que pertenece la invencién y .la
: segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) caracteristica(s)
: propia(s) de la invencion (creadas por el inventor) que la distinguen del
. estado de la técnica, por decirlo asi, es la “especie” de la invencién.
: Asimismo, se conoce que las dependientes son para aclarar o delimitar
alguna caracteristica incluida en una independiente.
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A la luz de lo anterior, queda clare que las caracteristicas relacionadas en la
reivindicacion 1 se refieren a formas geométricas que NO son caracteristicas
técnicas que definan el supuesto problema técnico de almacenamientc de
datos, que ahora arguye, como se puede constatar con la independiente que,
textualmente, dice: “una tarjeta de datos caracterizada porque comprende
una primera cara y una segunda cara y un medio de almacenamiento de
informacion donde dicha tarjeta tiene dimensiones que son menores de 4,79
cm por 8,67 cnt’.

Adicionalmente, como se sehald, las tarjetas de datos de forma rectangular
con una primera y una segunda caras se conocen desde los afios 70s y las
que tienen un medio de almacenamiento de informacion (banda magnética)
se conocen desde inicios de los 80s, motivos por los que el “caracterizado
por”’ no fue colocado de forma tal que se apreciara(n) la(s) caracteristica(s)
propia(s) de la invencion (creadas por el inventor), por lo tanto, la solicitud
NO incluye ni una reivindicacion que cumpla lo dispuesto por el articulo 30.

b) No se sabe en que.se, fundamenta la solicitante para suponer y afirmar que,
-las nuevas reivindicaciones. . el resultado de separar.. relvmdicacnones

df"las caracteristicas estructurales y en otras . funcionales...”, ni explica por
ﬂﬁ que debe sei‘?m ik

E{
! Q-
¢) La solicitante aflrma que, “...la esenCIa de Ia invencion es el software
desarrollado por el sohc:tante .- tal caractenstlca es precisa en las
reivindicaciones 11 a 14...", lo cual de. un lado, es una caracteristica NO

i incluida en la relvmdlcacmn 1 motivo por el cual se salen del ambito de la
" solicitud, como se explico antes ‘en el punto 2 y, de otro lado, esas
™, reivindicagior‘{es se encuentran j_n'cursas en lo dispuesto por el articulo 15 ).

L e f'

.7~~~ ~ Elcitado comentario, ademés’, resulta contradictorio con lo que la respuesta

' afirma en, “... ha limitado... cuya caracteristica relevante... tamaro
reducido... solucion técnica a un problema técnico de aimacenamiento
de datos... tamaio”, porque de una parte, no eliminaron las reivindicaciones
11 a 14 como deberia haberse hecho sino que las dejaron, probablemente,
con fundamento en la suposicion de haber “separado” en _unas
reivindicaciones las caracteristicas estructurales y en otras... funcionales.

De otra parte, la reivindicaciéﬁ~independiente no define el problema de
almacenamiento de datos, que ahora arguye el solicitante el problema que
resuelve, sino que la independiente sefala que son las dimensiones de la
tarjeta de 4,79 cm por 8,57 cm, por demas, iguales a las de las tarjetas
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convencionales como ya se explicé, donde la diferencia entre las tarjetas
conocidas en general o convencionales y la reivindicada, es de fracciones de
mm, como cualquier persona, incluso no versada en la materia, puede
determinar facilmente.

o Enlarespuesta se asevera que: “como respuesta a las objeciones. .. el solicitante
establece que el nuevo capitulo... caracteristicas estructurales... de uso de dicho
producto.

“Ademas, dicho capitulo reivindicatorio, hace referencia a que la tarjeta... no se
diferencia... por el tamaiio y la posicion de la banda... consta de una capacidad
de almacenamiento... chip de computador... retirar las objeciones”.

Para desvirtuar tales suposiciones, de un lado, basta reiterar lo que ya se explico
en detalle. De otro lado, en el numeral 5.2 del Oficio trasladado se sostuvo y agui
se reitera que lo reivindicado, a primera vista, no cumple los articulos 16 ni 18 de
la Decision, porque la tarjeta reivindicada se diferencia del estado del arte (ver
paginas 1 a 5), tan solo.en el tamafio y la colocacién de la banda magnética,
caracteristicas que no definen una solucién técnica a un problema técnico sino
/que solo son modificaciones de proporcién y ubicacién que, como minimo, al !
/ momento de la pnondad reconocada estaban alcance de un técnico en el arte. ‘
,/

' De allies evudente que a objecion previa planteada por la Oficina a la novedad y
el nivel inventivo, se desvia en la respuesta al supuesto cumplimiento del articulo
14, que es con el que se objetd la combmaCIon de caracteristicas en las

reivindicaciones. o

'\ Por ditimo, el que Ia tarjeta incluya un medio de almacenamlento 0"“... constade
una capacidad de almacenamiento... chip de computador...”, esa no es una
-creacion del solicitante, como lo asegura el interesado, puesto que quienes

: tienen conocimiento en el arte saben que desde los afios 80s se conocen las
tarjetas con banda magﬁéticaﬂo memoria.

Se observa, entonces, que la solicitud no cumple con lo dispuesto por los articulos

14, 16, 18, 28 y 30, ademas que las correcciones allegadas no subsanan, en forma
alguna, las objeciones trasladadas, mediante el oficio N° 11132, por lo que, a pesar

de la respuesta, persisten!las ob;ecu:)nes inicialmente formuladas, es decir, las ;
reivindicaciones son indefinidas, con el agravante de no definen una solucién técnica

a un problema técnico, debido a lo cual la materia que reclaman no se diferencia de

lo comtinmente conocido en el campo correspondiente.
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Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486, . ]
se denegara la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado ala '
notificacion de fondo, subsisten los impedimentos para la concesidn detl privilegio - -
solicitado. i
.

RESUELVE o

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion : i
denominada: “SOPORTE DE GRABACION Y APARATO PARA EXPLORACIONDEL ' !
SOPORTE DE GRABACION".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Maria Rodriguez . !
D’Aleman en su calidad de apoderada de Bank of America Corporation, el contenido  *
de la presente resolucién, entregandole copia de la misma, advirtiendole que | |
contra elia procede el recurso de reposicién ante el Superintendente de Industria y !

Comercio al momento de. notlflqarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes. o
- &,.ﬂ" N . ‘“Fl?‘z:,.?(€ . l
*"""“f“‘”“““‘* e NPTIFIQUESE Y. CUMPLASE - . , I

g n\w o -yDada en Bogota D C.,alos 30 MAR. 2001 j
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