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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Cammera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dlas hablles
contados a partir del envio de la presente citacidn, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
Jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucién de la
referencia proferida dentro del expedients tramitado con el nimero de radicacién citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el tdrmino indicado anteriorments, la providencia en mencién se
notificara por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dlas en el Centro de
Documentacién e Informaclién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontraré disponible en la pégina
web de la Entidad desde el dia habil sigulente al de su notificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
namero de resolucion a través de la opcién servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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Por la cual se niega una patente de Invencién

Rad. Exp. PCT/03012100
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjerciclo de sus facultades legales, en especial de las que se confirleron en el
artfculo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de febrero de
2003, bajo el nimero 03012100, entro a fase nacionalla solicitud de patente de invencién
titulada "METODO Y SISTEMA PARA FACILITAR LAS TRANSACCIONES DE
COMERCIO ELECTRONICO INHALAMBRICO®, que cormrespondia a la solicitud
internacional nimero PCT/US01/22181.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe lienar
ia solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que medlante escrito radicado en asta Superintendencla el 28 de enero de
2004, el doctor Emillo Ferrero informé sobre el traspaso de la presente solicitud de la
socledad AERITAS, INC a |a socledad PROPEL TECHNOLOGY TEAM, LLC., domiclliada
en Dallas, Texas, Estados Unidos de América.

CUARTO: Que, posteriormente, mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18
de marzo de 2005, el doctor Emilio Ferrero informé sobre el traspaso de la presente
solicitud de la sociedad PROPEL TECHNOLOGY TEAM, LLC,a la sociedad GTECH
GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED, domiclliada en Lamaca, Chipre.

QUINTO: Que realizado el examen de patentabliidad se encontrd que la Invencién no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, se requirld al peticionario para que
se pronunciara sobre las objeclones efectuadas a la solicitud.

SEXTO: Que mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 20086, el solicitante atendld
oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones. Asl mismo, allegé un
nuevo capftulo reivindicatorio, el cual, fue evaluado en el examen de patentabilidad.

SEPTIMO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Declsién 486 expedida por la
Comislén de la Comunidad Andina se otorgarén patantes “.._para las Invenciones, seande
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producto o de procedimlento en todos los campos de la tecnologla, slempre que sean
nuevas, tengan nivel Inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial®.

OCTAVO: Que las relvindicaciones 1 a 42, contenidas en los follos 280 a 208, ademdés de
no cumplir con el requisito de claridad, reclaman materia que no se considera una
Invenciéon y pretenden proteger un uso distinfo, de acuerdo con las sigulentes
consideraciones:

1. Objeto de 1a Invencién

Segun la descripcion, el objeto de Ia solicitud consiste en suministrar una forma de
posibilitar la realizaclén de transacciones comerclales por medios Inaldmbricos,
reivindicado en la forma de métodos y sistemas.

De otra parte, el nuevo pllego reivindica: un método para faclliitar la transaccién
inaldmbrica, relacionado en las reivindicaciones 1 a 28; y, un sistema para facllitar una
transacclén Inaldmbrica, relacionado en las relvindicaciones 29 a 42.

2. Claridad del capitulo relvindicatorio en estudio
2.1 Reivindicaciones

El articulo 30 de la citada Declisién 486 establece que “las relvindicaciones definirdn la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcién”.

Las reivindicaciones 1 y 29 se redactaron en términos de unas secuencias /6gicas de
procesamiento de datos, lo cual, no es viable.

La reivindicacién 29 no es clara porque agrega lo relativo a un sistema de cumplimianto
que no se sabe como se “acopla” al sistema de manejo y que se re/aciona una etapa de la
secuencia de procesamiento de dalos. i

Las reivindicaciones 30 a 42 no tlenen enlace l6gico con su independiente respectiva,
puesto que no aclaran o delimitan una caracteristica del sistema, ya que este se definid
mediante una secuencla de procesamiento o uso de medios tdcnicos, ademas, algunas
hacen referencia a "acoples” no mencionados en la independiente.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaclones aiin no cumplen con el
requisito de claridad y precisién, no obstante fueron evaluadas y calificadas.
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2.2. Reivindicaclones de producto o de procedimiento

El articulo 14 de la Decisién 486 establece claramente que los paises miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimisnto.

Para dar cumplimlento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la
forma como se deben definir las relvindicaciones de praducto y las de proceso, la Oficlna,
en la préctica comin, ha acudido a la Gula para los palses en desarrolio sobre al examen
de las solicitudes de patentes, la cual fus publicada por la OMPI en 1982 con el fin de
ayudar a los examinadores de la oficinas naclonales en sus estudios.

En el pamafo 57 (de dicha gufa) se especifica que existen dos tipos de
reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método). Adiclonalmente, el citado
parrafo Indica que las reivindicaclones de producto deben definir el objeto que se desea
proteger, mediante las caracterfsticas estructurales ¢ de funcién.

Por su parte, tradiclonaimente el Tribunal de Justicla de la Comunidad Andina se ha
pronunclado sobre el tema de -los productos y de los procedimientos. Concretaments,
dentro del proceso 36-IP-98, flj6 unas pautas acerca de o que es producio y
procedimiento, como se aprecia en el punto 4.1, del cltado proceso donde se establece
que:

“(...) Las invenciones de producio son aquellas (...) que revisten una forma tangible,
por ejemplo, méquinas, equipos, aparalos, dispositivos, efc. la Invencién puede
residir tanto en un producito independiente como en un producto que solo constifuys
una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de ofro producto.
Una [nvencién de procedimienfo, en general, es una solucién consistente en una

secuercla de etapas conducentes a Ia fabricacién de un producto (...)", (subrayados
fuera de texto).

A la luz de lo anterior, un producio debe revestir una forma tangible y ser definido o blen
por las caracteristicas de estructura o blen por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de una estructura; por otra parte, las relvindicaciones de procedimiento
(método) deben definirio mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la
fabricacién de un producio.

Luego de estudiar el pliego de la solicltud, en primer lugar, se determindé que la
reivindicacién 1 y sus dependientes, referente a método para facliitar la transacclén

inalémbrica, no define una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a |a fabricacién
de un producto sino que relaciona una secuencia légica de procesamiento de datos con

medios técnicos.
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En segundo lugar, la reivindicacién 28 y sus dependientes, relativa al sistema para facliitar
la transaccién inaldmbrica, no reviste una forma tangible, porque elia se redactd en
téminos del uso de medios técnicos para procesamiento de datos y no mediante
caracteristicas de estructura o de funcién, que definieran una solucién a un problema
técnico.

En el campo de las patentes es bien sabido que para que un productfo ravista forma
tangible, debe describirse y relvindicarse de forma que se sepa como ejecutar o fabricar el
producio y no de qué fonna se usa o 88 puade usar, total o parcialmente, uno o mds de
los componentes de! producto para obtener un resultado, como facilitar una transacclén
inalambrica.

Por Gltimo, se determind que lo reivindicado no resuelve un problema técnico, porque
presenta como pasos de un método y un sistema para facliitar transacciones comerciales
una secuencia de procesamiento de datos por uso de medios electrénicos inaldmbricos, lo
que, simplemente, es un tratamiento de informacién no técnica con medios técnicos, como
se puede constatar con el penuitimo pamafo de la pagina 1, el segundo pémafo de la
pégina 2 y pagina 8.

3. No se considera Invencién

El articulo 15.d) de la Declsién 486 sefiala, que n'o se considerardn Invenciones “/os
planes, reglas y métodos para el ejerciclo de actividades Intelectuales, juegos o
actividades econémico-comerciales”.

Se observa que el método y el sistemas reivindicados son para facilitar (la reallzacién) de
transacciones Inalambricas de comerclo electrdnico, como se explica en detalle con los
ejemplos 1 y 2 de la descripcién, de donde se deriva de forma evidente que /a solucién se
centra en un plan econémico comercial, motivo por el cual consideramos que la invencién
se encuentra incursa en lo dispuesto an el articulo 15d).

Por otra parte, el articulo 15e) de la Decisién 486 sefiala, que no se considerardn
invenciones: “/os programas de ordenadares o el soporte l6gico como tales".

Las reivindicaciones independientes, y consecuentemente las dependientes, tanto de
*método” como de “sistema” relaclonan como caracteristicas una secuencia l6gica de
procesamiento de informacién que se implementa en elementos de un sisterna informatico
convenclonal, puesto que dichos elementos son ampliamente conocidos en {a técnica,
como son, por ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los
computadores portatlles, los servidores, la red de comunicaclones alambrada, etc. para
reallzar el procesamiento deseado; dicha secuencia de procesamiento de Informacién se
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considera un programa como tal. Adiclonaimente, dicha secuencia se llustra con los
diagramas de flujo de las figuras 1 a 3B Junto con la cormespondiente descripcién. De asa
manera, este Despacho considera que lo reclamado no se considera una invencién de
conformidad con lo dispuesto en el citado articulo 15.e).

4. Otro uso

Del estudio de la solicitud se deriva que se desconoce, ademés, lo dispuesto en el articulo
21 de la Declsién 486, porque solo se hace otro (segundo) uso de aparatos
convencionales o ampllaments conocidos en la técnica, como los citados en el punto
precedente. Ratiflca lo anterior, el hecho que de forma explicita asi se reconoce en la
descripcién de la presente solicitud (ver paginas 2, 3, 8 y 9) que se trata del uso de ellos.

Por |as anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se
encuentra Incurso en lo dispuesto por el articulo 21 de ia norma supranacional andina.

5. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificaclén de fondo, conviene realizar las
siguientes consideraciones:

o El nuevo pllego se aceptd y callficd acorde a las disposiciones y el procedimiento
vigentes; sin embargo, dichas relvindicaciones no cumplen los requisitos que establece
la normativa andina.

o Sobre el comentario relaclonado con el numeral 4.2 del Manual Andino de Patentss,
que sefiala que: “Una reivindicacién debe Inclulr no solamente una enumeracién de
elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relacién funcional entre
mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma
obvia de la misma definicion del elemento”™, (subrayados y resaltados fuera de texto),
se observa que el solicltante se apoya en el parrafo anterior para asegurar que, “...
osta redactado... por elementos que lo componen, por su funcionamiento y la relaclén
funcional entre los mismos... FUNCIONALES “del tipo elemento, medio o pleza para
hacer una funcién, por ejemplo; “elemento para medir la presién...".

Para desvirtuar lo anterior, de un lado, basta hacer una lectura culdadosa de la pégina
35 del citado Manual Andino de Patentes, ya que, en el siguiente pérrafo al que causa
confusién, se sefiala que: “Las caracteristicas pueden ser estructurales... O (ahino
dice Y) funclonales (del tipo elemento, medio o pleza para hacer una funcién por
eJemplo, “elemento para medir la presién)”, lo cual, concuerda con lo que establece
la ‘Gula para los palses en desarrolio sobre el examen de las solicitudes de patentes’
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de la OMPI, antes citada, que ha servido de gula a los examinadores de patentes de
esta Oficina, y que Indica que las reivindlcaciones de producto definen, el objeto que
so desea proteger, mediante caracteristicas técnicas estructurales 6 de funcién.

De otro lado, el parrafo del Manual Andino en el que se fundamenta el solicitante, iene
una interpretacién muy diferente a la que se le quiere dar, ya que lo que dicho parrafo
seiala es: i) que una relvindicaclén no debe ser solo una enumeracién de elementos
(componentes), sino que li) debe establecer |a relacién de funcién entre aquellos, lo
cual en los campos eléctrico, electrdnico y afines tiene una forma especifica de
reallzaclién, e (i) indicar su funcionamlento cuando para la persona versada en la
materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicién del elemento.

Ahora bien, el ejemplo que se resaita del Manual Andino, “(del! tipo: elemento, medios o
pieza para hacer una funcién, por ejemplo, "elemento para medir la presién)”, no
pertenace a los campos, eléctrico, electrénico, electromecénico, mecatndnico y afines,
pues indicar que: “elemento para definir la presién™ no es la definiclén de una funcién
en cualqulera de los campos antes citados. En realidad, es un Infortunado ejemplo
elegido para orientar a los solicitantes.

Ahora bien, una persona con conocimientos en el arte sabe que afirmar, por ejemplo:
“aparato de comunicaciones que Incluye un transmisor para trasmitir una sefial
codiflcada, un receptor para recibir una sefial codificada” y simllares, NO establecen
una relacién de funcién ni determina una funcién entre los componentes del aparato de
comunicaciones sino que menciona el (/SO de una o mas partes del aparato, puesto
que un transmisor se uysa para transmitir sefiales, un receptor se usa para reclbir
sefiales, un codificador se usa para clfrar, encriptar sefiales, un detector se ysa para
detectar sefiales o datos, etc.

En este caso, es imposible tratar de redactar una reivindicacién de ejemplo en el
sentido cormrecto, debido a que, de una parte, las reivindicaciones 1 a 28 NO definen
una secuencla de etapas (pasos) gue conduzcan a la fabricacién de un producto sino
que relaciona una secuencia iégica de procesamiento de datos con medios técnicos: y,
de ofra parte, las reivindicaciones 29 a 42 relaclonan un sistema para facilitar una
transaccion Inalémbrica redactado en términos de una secuencia de procesamiento de

datos y no medlante caracteristicas técnicas estructurales é de fupcién.

Adicionalments, el solicitante presenta una discusién larga sobre este punto, pero pasé
por alto que lo fundamental de una solicitud es que cumpla las disposiciones de los
articulos 14 y 30, es decir, que defina un producto o un procedimiento, ya que no se
trata de que “un experto en ia materia sea capaz de reproducir el Invento® ni mucho
menos de “que no hay otra manera de describir la materia...”, como lo asume el
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solicitante, sino que se DEFINA el producto y/o el procedimiento mediante las
caracteristicas técnicas acordes con la norma, los procedimientos establecidos, la
practica y la Jurisprudencia dictada y no por medio de otros, como sucede en este
caso.

o Para desvirtuar los comentarios del numeral 3.2.1 basta sefialar que el procedimiento o
méfodo y el producto reivindicados en el expediente, contrario a lo que afirma el
solicitante, NO se definleron mediante las caracteristicas técnicas permitidas por la
norma, el procedimiento y la jursprudencia vigentes, por todas las razones
suficlentemente ya explicadas.

s Los comentarios del numeral 3.2.2, a la luz de lo ya explicado en los puntos anteriores
quedan sin ningdn soporte real, ademés:

a. En el Oficio trasladado al solicitante se sostuvo y aqui se reitera, que lo relvindicado
so redactd en términos de unas secuenclas de procesamiento de datos, lo cual, se
puede constatar tanto por el contenido de-la descripcién, ver el pentiiimo pamrafodela
pagina 1, el segundo pamafo de la pagina 2 y pédgina 8, como por el de las mismas
reivindicaciones.

Por ejemplo, la relvindicacién 29 textuaimente sefiala: "un sistema para facilitar una
transacclén electrénica. .. un sistema de manejo de transacclén capaz de: recibir una
sollcitud. .. verificar una identidad del solicitants... comunicar un cédigo... un sistema
de cumplimiento... capaz de explorar..."”, de donde es evidente que se relaciona una
secuencia légica de procesamiento de datos con medios técnicos.

b. Quienes laboran en propledad industrial saben que, segtn la regulacién vigente',
por programa de ordenador (software) se entiende, la expresién de un conjunto de
Instrucciones mediante palabras, cédigos, planes o en cualquler otra forma gue, al
ger incorporadas en un dispositivo de |ectura automatizado, es capaz de hacer que un
ordenador — un aparato electrénico o similar capaz de elaborar Informaciones-, ejecute

determinada tarea u obtenga determinado resuitado.

c. Con relacién a las citas jurisprudenciales y doctrinarias europeas que tienen que ver
con la forma en que se evalia el presente caso bajo otros sistemas de patentes,
resultan imelevantes, porque: 1) La relvindicacién 1 y sus dependientes, referente a
método para facllitar [a transaccién inalambrica, no define una secuencla de etapas
(pasos) gue conduzcan a la fabricaclén de un producto sino que relaclona una

1 Favor consultar la Decisién 351 del Acuerdo de Cartagena, “Régimen Comiin sobre Derecho de Autor”,
caphulo I
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secuencia légica de procesamiento de datos con medios técnicos: 2) La reivindicacion
20 y sus dependientes, relativa al sistema para facilitar la transacclén Inaldmbrica, no
reviste una forma tanglible porque ella se redacté en términos del uso de medios
técnicos para procesamiento de datos; 3) Una secuencia légica de procesamiento de
datos es soporte l6gico como tal, porque asf lo permite la regulacion vigents, “... o en
cualquler otra forma gue aI ser incorporadas en_un d ctura

automatizado, es capaz de h n nador — un aparato electronico o simllar

capaz de elaborar Infonnac:ones-. e|ocm determinada tarea u obtenga
determinado resultado” ? (subrayados y resaltados fuera del texto).

d. En el Oficlo, se recordé al interesado que la Oficina no puede aceptar como
sustento de patentabllidad, nl el uso de sistemas convencionales o partes de ellos para
procesar, transmitir, intercambiar informacién nl la redaccién del documento en el
sentido de un método, porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica,
altera la proporcién que debe existir entre lo divuigado y la proteccién solicitada vy,
porque no se cumple con las regulaciones aplicables.

A la luz de lo antes expuesto, se ha explicado que un producio o un procedimiento,
como tal, es independlente de como se usa(n) u opera(n) los componentes de un
sistema, es decir, la pantalla es independiente del género de informacién que se
despliega en ella, un procesador es Independiente del genero de datos que procese 0
de la forma en que los use para generar un resuttado.

De alli es evidents que una secuencia de procesamiento de datos (Informacién) no
determina ni un proceso de fabricacidn de un producto nl determina las caracteristicas
de estructura o de funcién de un producto sino el USO de [os componentes de aquel
para generar un resultado, por demas, de caracter comerclal pero no técnico. Poresta
razén, dicha secuencia no sirve para dlstinguir las caracteristicas ni de un "método” ni
de un “sistema” para “facilitar” una transacclén inaldmbrica, como se reivindica aqul,
puesto que es presentar como “pasos” 0 como “FUNCIONALIDAD" del “sistema®, las
consecuencias o resultado del procesamiento de datos efectuado con el sistema.

Respecto a las afirmaciones del numeral 3.2.3, una vez més el solicitante se apoya en
una “doctrina” y en la Interpretacién de un caso de la EPO para afirmar que lo
relvindicado no se dirige a una actividad econémico comercial.

Para desvirtuar tales aflrmaciones es suficlents resaltar que, la "doctrina” y la opinién
de la EPO, no son vinculantes para la Superintendencia y estdn basadas en su
regulaciones y practicas intemnas muy diferentes, en este punto, a las nuestras.

2 Decisién 351 del Acuerdo de Cartagena, ya cltada.
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Ademés, esta Oficina no acepta como sustento de patentabilidad, ni el uso de sistemas
convencionales o partes de elios para procesar, transmitir, intercamblar informacién ni
la redaccién del documento en el sentido de un método o un sistema para facllitar una
trangaccién inaldmbrica, porque se distorsiona el aporte real al estado de la técnica,
altera la proporcién que debe existir entre lo divulgado y la proteccidn solicitada.

Con relacién a los comentarios del numeral 3.2.4, relacionados con la objecién basada
en el articulo 21 de la Declslén, basta recordar las propias afirnaciones del interesado
hechas en el numeral precedents, concretaments, “... no conducen a un resulfado que
sea efacto de los medios empleados... emplea medios materiales...se desamolia un
meétodo para facliitar..." (resaltado fuera del texto), lo cual, hace evidente que reconoce
el uso de medios materiales que, por demés, no resuelven un problema técnico.

Adiclonalmente, en el Oficio trasladado, se explicé que un sistema se puede reivindicar
por la(s) caracteristica(s) estructural(es) o de funclon(es) pero no por el us o el
procasamiento de sefial que ejecute uno o més de los componentes del sistema, como
ocurre en este caso.

Adn més, un "sistema” o producto como tal, es independiente de cdmo se usa o se
hace operar un producto o los componentas dal mismo, es decir, dicho sistema no se
puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los
componentes del mismo; por ejemplo, una memoria es Independiente del género de
datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de
informacién que se despliegue en la misma, etc. de alll, que la manera (secuencia) en
que se procesen los datos, no son caracteristicas que sirvan para distinguir un
producto en la forma como se relvindica aqui.

Para sustentar lo anterior, se sefial6 que lo relvindicado solo hace otro (segundo) uso
de aparatos convencionales o ampliamente conocidos en la técnica como son, por
ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los computadores
portétiles, los servidores, la red de comunicaciones alambrada, etc.; ademds, de forma
explicita se reconoce en la descripcion (ver péginas 2, 3, 8 y 9) que se trata del uso de
elios.

Finaimente, la apraclacién del solicltante no demuestra que: la solicitud soluciona un
problema técnico; se define mediante caracteristicas técnicas; no constituye el uso de
elementos técnicos para procesar informacién no técnica; se ajusta la Jurisprudencia
andina en cuanto a que se refiere a un procedimiento para fabricar un producto, etc.

En conclusién, lo fundamental en esta solicitud es que ella no soluclona ningtin
problema técnico, ni siqulera se ajusta a los pardmetros que establece la Jurisprudencia

Sade Centro; Cerrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 8, 7y 10
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andina sobre el particular, puesto que no se dirige a un procaso para fabricar (obtener)
un producto y el sistema para facllitar una transaccion inaldmbrica, como se explico,
solo se usa simplemente, para el tratamlento de informacién no técnica (transacclén
Inaldmbrica) con medios técnicos, “sistema de manejo de transacclén®.

En vista de lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los
articulos 14, 15 literales d) y e), 21 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y
correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeclones
planteadas en el oficlo N* 8450, se considera que la solictud no puede acceder al
privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacién
denominada: “METODO Y SISTEMA PARA FACILITAR LAS TRANSACCIONES DE
COMERCIO ELECTRONICO INHALAMBRICO”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimente al doctor Emillo Ferrero, en su calidad de
apoderado de la sociedad Gtech Global Services Corporation Limited, o a quien haga sus
veces, el contenido de la presents resoluclén, entregédndole copla 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 § dlas hébiles
sigulentes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE _
Dada en Bogoté D.C., a los "3 ABR 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

[\!\A IN\.\.b\I\-a -
CARLO MARCENARO JIMEN
Doctor
EMILIO FERRERO
Camera 4 N° 72-35
Bogotd D.C.
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03-012100

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCI N

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 544

DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2004

NOTA: Dentro del plazo de los sels (6) meses siguiantes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Indusirial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Deciglon 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Si NO X

Bogota D.C., JULIO de 2008

pis
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Bogota D.C.

Doctor:

Emillio Ferrero

Apoderado

REFERENCIA:
Radicacién 03-12.100
Tramite 011
Evento 001
Actuaclén .n 30 §
Oficilo No 490
Follos 005

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a io 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 folies 55 a 1186, los
dibujos 1 a 10 de los folios 134 a 143 y las relvindicaclones 1 a 50 de los folios 117 a 132,
documentos commespondientes a la radlcacién inicial, que se aceptaron.

2. bjeto de la invencién

Segun la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una forma de
posibilitar la realizacién de transacciones comerciales por medios Inaldmbricos,
relvindicado en la forma de métodos y sistemas.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para facliitar una transaccién Inalambrica,
relacionado en las relvindicaciones 1 a 33 y 50; un sistema para facllitar una transaccién
inalambrica, relaclonado en las relvindicaclones 34 a 48 y 49.

Segln la IPC la claslificacién del objeto reclamado es GOBF 17/60 // GO7F 19/00.
3. Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de la citada Decisién indica que: “las reivindicaclones definirdn la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcién”.

Las reivindicaclones califlcadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es el
aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura cominmente
utilizada de preambulo y caracterizaclén apropiada para este caso, frases tales como:
“comprends...”, “en donde...", "comprende adicilonaimente®, etc. no se consideran
sin6énimas de “caracterizado por”; tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten
su Interpretacion.

Como es blen conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una reivindicacion
independiente por cada categoria seguida, cada una de ellas, por una o més
dependientes; se puede admitir méas de una independiente por cada categoria, slempre y



cuando NO sea posible definir la solucién en una sola relvindicacién y que se cumpla una
de las condiclones siguientes:

a. que se trate de dos objetos concebidos uno en funcién de otro, como una llave o una
cerradura o un transmisor y un receptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparacién o mezcla que lo contenga.

¢. se refieran a dos procedimientos que, por caminos analogos, pemmitan liegar al mismo
producto final.

Las reivindicaciones 1 y 50, 34 y 49 NO cumplen ninguna de las condiciones antes
citadas, ademas, se relacionan al mismo objeto y las diferenclas entre unas y otras se
limita a la definicién de la materia que se trata de proteger y en algunos términos alll
Incluldos, por estas razones el pllego no es conciso.

Alun més, el pllego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de
reivindicaciones independientes hace dificil establecer la materia para la que se busca
proteccién y coloca una carga Indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha
proteccion.

Las reivindicaciones 34 y 489 se redactaron en términos de una secuencia de
procesamiento de datos y no mediante las caracteristicas permitidas.

Las reivindicaciones 2 a 33, 35 a 48 no tlenen enlace I6gico con su independiente
. respectiva porque no aclaran o delimitan un paso def método o una caracteristica del
sistema sino que se desvian a relacionar los tipos particulares de elementos usados para
realizar la transaccién o menclonar elementos NO incluidos en la 34.

Tenlendo en cuenta lo antes expuesto, se conciuye que las relvindicaciones calificadas no
cumplen las disposiciones del articulo 30.

Finaimente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en
conjuncién con las del punto 5. de adelante.

Como se informa en el follo 235 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
4. Evaluacién de la unidad de invenclén:

El articulo 25 de la Decisién 488 establece que, “La solicitud de patente sélo podra
comprender una Invenclén o un grupo de invenclones relaclonadas entre sl, de manera
que conformen un Unico concepto Inventivo®.

Para efectos de este examen se considera que &l pliego calificado se dirige a un Gnico
objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabllidad

En primer lugar, el articulo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los palses mlembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial®, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, la oficina establecié como practica comun del
procedimiento de calificacion, basédndose en las definiciones del pamrafo 57 de la Gula
sobre el examen de las solicitudes de patentes, donde ge especifica que existen dos tipos
de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método), que las primeras deben
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definir el objeto que se desea proteger mediante Jas caracteristicas estructurales 6 de
funcién.

De un lado, realizado el estudio del expediente se determind que lo reivindicado no
resuelve un problema técnico porque presenta como pasos de un método y como sistema
para facliitar transacciones comerciales por uso de medios electrénicos inaldmbricos, lo
que, simplemente, es un tratamiento de informacién no técnica con medios técnicos, que
se puede constatar con el pentiltimo péamrafo de la pagina 1, el segundo parmafo de la
pagina 2 y pagina 8.

Para aclarar nuestra anterior aflrmacién, es importante dirigir la atencién a la
jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
Interpretacién prejudicial dentro del proceso 36-1P-88, donde en 4.1 establece: *(...) Las
invenciones de producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo,
maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invencién puede residir tanto en un
producto Independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro
producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invencién de
procedimiento, en general, es una solucién consistente en una secuencla de etapas
conducentes a la fabricacién de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

De otro lado, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un producto
debe ser definido o bien por las caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas
de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas, menos alin cuando la mezcla
es con al uso de uno 0 mas elementos conocidos ampllamente en la técnica y las de
procedimiento (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la
fabricacién de un producto.

Al calfficar el pliego de la solicitud se determiné que este incluye mezclas de
caracter{sticas no permitidas, como se ejemplifica a continuacion:

“34. un sistema para facilitar... un sistema... capaz de comunicar... ".
“35. un sistema... el sistema... para audiblements...".

*38. un sistema... médulo... s capaz de recibir...”, y asl sucesivamente con cada una de
las restantes relvindicaciones de “sistema”.

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

En segundo lugar, los procesos y sistemas reivindicados son para facilitar (la realizacién)
de transacciones Inaldmbricas de comercio electrénico, como se explica en detalle con los
ejemplos 1 y 2 de la descripcién, de donde se deriva de forma evidente que la solucién se
centra en un plan econémico comercial, motivo por el cual consideramos que, ticitamentse,
se afectan las disposiciones del articulo 15 d).

En tercer término, el articulo 15 de la Decision 486 sefiala que, "No se considerardn
invenciones: ...

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

Las relvindicaciones independientes, y consecuentemente las dependientes, tanto de
“método™ como de sistema relacionan como caracteristicas una secuencia légica de
procesamiento de informaclén que se implementa en elementos de un sistema informético
convencional, puesto que dichos elementos son ampliamente conocidos en la técnica,
como son, por ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los
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computadores portatiles, los servidores, la red de comunicaciones alambrada, etc. para
realizar el procesamiento deseado; dicha secuencla de procesamiento de informacién se
considera un programa como tal.

Adicionalmente, dicha secuencla se ilustra con los diagramas de flujo de las figuras 1 a 3B
junto con la correspondiente descripcion.

Por los motivos anteriores, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso e)
del citado articulo 15.

Parece necesario precisar que, un sistema se puede relvindicar por la(s) caracteristica(s)
estructural{es) o de funcion(es) pero no por el uso o el procesamiento de ssfial que
ejecute uno o mas de los componentes del sistema, como ocume en este caso.

Aln més, un "sistema” o producto como tal, es Independiente de como se usa o se hace
operar un producto o los componentes del mismo, es decir, dicho sistema no se puede
restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los componentes del
mismo; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se
almacenen en ella, una pantalla es independients del género de informacién que se
despliegue en la misma, etc. de alll, que [a manera (secuencia) en que se procesen los
datos, no son caracteristicas que sirvan para distinguir un producto en la forma como se
relvindica aqul.

Finalmente, las disposiciones del articulo 21 de la Decisién 486 no se cumplen porque
solo se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales o ampliamente conocidos en
la técnica, como los citados en el aparte anterior, ademas, de forma explicita se reconoce
en la descripcién (ver pdginas 2, 3,8 y 8) que se trata del uso de ellos.

Es Importante que el interesado recuerde, que la oficina no puede aceptar como sustento
de patentabilidad el uso de componentes convenclonales o parte de ellos, ni la redaccién
del documento con mezclas de caracteristicas no permitidas, puesto que se distorsiona el
aporte real al estado de la técnica, se altera la proporcion que debe existir entre lo
divulgado y la proteccién solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley,
como lo es el no cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 15 d), e) y 21.

Tenlendo en cuenta todo lo precedente, se concluye que la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 14, 15 incisos d), e), 21 y 30; por ello, no es posible
continuar la calificacion 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.
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En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 488 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le Indica que debe dar respuesta dentro del tdrmino de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicaclén. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o sl a pesar de la respuesta subsisten Impedimentos
para la conceslén, se denegaré la patente.

Notifiquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo pri de la Circular Unica No 10 de 2001.

Jefe de la Divigion de Nuevas Creaciones

E! anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha ' ﬂ": ASD. 2808
T

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico
Numero: 1185 Cadigo: 202004 Cddigo:

31
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No 03-12.100
Clasificacién Intemacional (IPC) GO8F 17/60 // GO7F 19/00.
Concepto Técnico No 371

Como resuitado del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia realizado
segun lo establece el articulo 45 de la decislén 486 de la comisién de la Comunidad
Andina, se informa que:

1. Documentos estudlados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los follos 55 a 116, los
dibujos 1 a 10 de los follos 134 a 143, las reivindicaciones 1 a 42 de los folios 290 a 208
allegadas como respuesta al oficio No 8.450 del 4 de agosto de 2008 y los alegatos
adjuntos a la misma.

2. Objeto de la Invencién

Segln la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una forma de
posibilitar la realizaclén de transacciones comerciales por medios Inalambricos,
relvindicado en la forma de métodos y sistemas.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un método para facilitar la transaccién
inaldmbrica, relacionado en las relvindicaciones 1 a 28; y, un sistema para facliitar una
transaccién Inalambrica, relacionado en las relvindicaciones 29 a 42.

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GOBF 17/80 // GO7F 18/00.
3. Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de la cltada Decisién indica que: “las reivindicaciones definirédn la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcién”.

Las reivindicaciones 1 y 29 se redactaron en términos de unas secuencias légicas de
procesamiento de datos, lo cual, no se pamiite.

La relvindicacion 29 no es clara porque agrega lo relativo a un sistema de cumplimiento
que no se sabe cdmo se "acopla” al slstema de manejo y que se relaciona una etapa de la
secuencia de procesamiento de datos.

Las relvindicaciones 30 a 42 no tienen enlace légico con su independiente respactiva
puesto que no aclaran o delimitan una caracteristica del sistema ya que este se definié
mediante una secuencia de procesamiento o uso de medios técnicos, ademés, algunas
hacen referencla a “acoples” no mencionados en la indepsndients.

Por lo antes expuesto, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del
articulo 30.

Como se informa en el folio 235 no se presentaron oposicionas por parte de terceros.
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4. Evaluacién de la unidad de invencién:

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, “La solicitud de patente sblo podra
comprender una invencién o un grupo de invencliones relacionadas entre s, de manera
que conformen un Gnico concepto inventivo”.

Para efectos de este examen se considera que el pllego calificado se dirige a un Unico
objeto, por [o que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El articulo 14 de la Decisién 486 establace que: “Los palses miembros otorgarén
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial®,
(resattado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, cémo se debe definir cada una de las categorfas
la oficina, de un lado, como préctica comun del procedimiento de calificacién ha seguido
las indicaclones de las definiciones del pamafo 57 de la Gufa sobre el examen de las
solicitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindlcaciones: de
producto y de procedimiento {método), que las primeras deben definir el objeto que se
desea proteger mediante las caracteristicas estructurales é de funcion.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictd jurisprudencia referente
a lo que se debe entender por producto y procedimiento, en la interpretacién prejudicial
dentro del proceso 36-1P-98, donde en 4.1 establecio:

“(...) Las Invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por
ejemplo, mdquinas, equipos, aparatos, disposltivos, efc. la invencién puede residirtanto en
un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro
producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invencién de
procedimiento, en general, es una solucién consistente en una secuencia de etapas

conducentes a |a fabricacién de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada,
por una parte, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento
(método) deben definido mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la

fabricacién de un producto.

Luego de estudlar el pliego de la solicltud, en primer lugar, se determiné que |a
reivindicaclén 1 y sus dependientes, referente a método para facliitar la transaccién
inalambrica, NO define una secuencla de etapas (pasos) gue cond n a la fabricaclén
de un producto sino que relaciona una secuencla légica de procesamiento de datos con
medios técnicos; motivo por el cual, en adelante, las cltadas relvindicaciones no se
tendran en cuenta.

En segundo lugar, la reivindicacién 28 y sus dependientses, relativa al sistema para facilitar
la transaccion inalémbrica, NO reviste una forma tanglble porque ella se redactd. en
términos del uso de medios técnicos para procesamiento de datos y no mediante
caracteristicas de estructura o de funcién, que definieran una soluclén a un problema
técnico; razén por la que dichas reivindicaclones no se tendran en cuenta en lo sucesivo.

Quienes tienen un minimo de conocimientos en propiedad Industrial saben que para que
un producto revista forma tangible debe describirse y reivindicarse de forma que se sepa
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c¢6mo ejecutar o fabricar el producto y no de qué forma se usa 0 $e puede usar, total o
parciaimente, uno o mas de los componentes del producto para obtener un resuttado,
como facilitar una transaccion inaldmbrica.

Por (ltimo, se determiné que lo reivindicado no resuelve un probiema técnico porque
presenta como pasos de un método y un sistema para facliitar transacciones comerciales
una secuencia de procesamiento de datos por uso de medios electrénicos Inaldmbricos, lo
que, simplementse, es un tratamiento de informacién no técnica con medios técnicos, como
se puede constatar con el penditimo pamafo de la pédgina 1, el segundo pémafo de la

pagina 2 y pagina 8.

5.2 El método y el sistemas reivindicados son para faclitar (la realizacién) de
transacciones inaldmbricas de comercio electrdnico, como se explica en detalle con los
ejemplos 1 y 2 de la descripcion, de donde se deriva de forma evidente que la solucidn se
centra en un plan econémico comercial, motivo por el cual consideramos que, ticitaments,
so afectan las disposiciones del articulo 15 d).

5.3 En tercer término, el articulo 15 de la Declsién 488 sefiala que, “No se consideraran
invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales y...".

Las reivindicaclones independientes, y consecuentemente las dependientes, tanto de
“método” como de “sistema” relaclonan como caracteristicas una secuencia légica de
procesamiento de informacién que se implementa en elementos de un sistema Informético
convencional, puesto que dichos elementos son ampliamente conocidos en la técnica,
como son, por ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los
computadores portitiles, los servidores, la red de comunicaciones alambrada, etc. para
realizar el procesamiento deseado; dicha secuencla de procesamiento de Informacién se
conskiera un programa como tal.

Adicionalmente, dicha secuencia se ilustra con los diagramas de flujo de las figuras 1 a 3B
Junto con la comrespondiente descripcion.

Por los motivos anteriores, se considera que no se cumplen las disposiciones del Inciso e)
del citado articulo 15.

5.4 Finalmente, las disposiciones del articulo 21 de la Decisién 486 no se cumplen porque
solo se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales 0 ampllaments conocidos en
la técnica, como los citados en el subnumeral anterior, ademas, de forma explicita asl se
reconoce en la descripcion (ver paginas 2, 3, 8 y 9) que se trata del uso de ellos.

6. Respecto a los alegatos adjuntos a la respuesta al oficio, la oficina los controvierte y
desvirtGa de la siguiente manera:

1) Con relacién a los alegatos de 3.1 se precisa que:

a. El nuevo pliego se aceptd y calificé amriba, acorde a las disposiciones y el procedimiento
vigentes; sin embargo, dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad por
- las razones expuestas en el punto 3.

b. En el subnumeral 4.2 del Manual Andino se sefiala que: “Una reivindicacion debe
Incluir no solamente una enumeracién de elementos, sino también jndicar su
funclonamiento y la relacién funcional entre los mismos cuand para la persona versada

en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicién del elemento™,
(subrayados y resaltados fuera de texto).
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El intermediario y sus dependientes se apoyan en el parrafo anterior para asegurar que,
“... estd redactado por elementos que lo componen, por su funcionamiento y la relacién
funcional entre los mismos... FUNCIONALES "del tipo elemento, medio o pleza para
hacer una funcién por ejemplo, “elemento para medir la presion...", alegatos que,
simplemente, dejan ver sus escasos conocimlentos no solo en propledad industrial sino,
fundamentaimente, en la materia comespondientse.

Para echar abajo las suposiciones del Intermediario y sus auxillares, de un lado, basta
hacer una lectura culdadosa de la pégina 35 del citado Manual Andino, ya que, en el
siguiente parrafo al que causa confusién, se sefiala que: “Las caracteristicas pueden ser
estructurales... O (ahl NO dice Y) funclonales (del tipo elemento, medio o pieza para
hacer una funcién por ejemplo, “elemento para medir la presién)®, lo cual, CONCUERDA
con lo que establece la gula citada por la administracién, que ha sido, es y seré ol
procedimiento comin a seguir, que exige que las reivindicaciones de producto definan, el
objeto que se desea proteger, mediante caracteristicas técnicas estructurales 6 de
funcién.

De otro lado, el parrafo del Manual Andino en el que se fundamentan los alegatos, tiene
una Interpretacion muy diferente a la que, fantasiosamente, se le quiere dar, ya que, lo
que dicho parrafo sefiala es: i) que una reivindicacién no debe ser so0lo una enumeracién
de elementos (componentes) sino que ii) debe establecer |a_relacién de funcién entre
aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrénico y afines tiene una forma especifica
de realizacion, e ili) Indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la
materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicién del elemento.

Ahora bien, el ejempio que el Intermediario resalta del Manual Andino, (del tipo elemento,
medio o pieza para hacer una funclén por ejemplo, "elemento para medir la presién),
probablements, fue sugerido por alguien que no conoce los campos mecénico, eléctrico,
electrdnico, electromecanico, mecatrénico y afines, pues decir que: "elemento para definir
la presién® NO ha sido, NO es, NI nunca serd la definicién de una funcién en cualquiera
de los campos antes citados.

Quienes tlenen un minimo de conocimientos en el arte saben que afirmar, por ejempio:
“aparato de comunicaclones que incluye un transmisor para trasmitir una sefial codificada,
un receptor para reclbir una sefial codificada” y similares, NO establecen una relacién de
funclén nl determina una funcién entre los componentes del aparato de comunicaciones
sino que menciona el USO de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se
usa para transmitir sefiales, un receptor se usa para reclbir sefiales, un codificador se usa
para cifrar, encriptar sefiales, un detector se usa para detectar sefiales o datos, etc.

Quienes tienen conocimientos en el campo conocen la forma especifica de establecer
una relacién de funcién entre los componentes de una estructura, aparato, sistema,
dispositivo, mecanismo, etc. y de definir una caracteristica técnica de estructura de
funcién, en el sentido establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia
vigentes.

¢. En este caso, es imposible tratar de redactar una reivindicacién de ejemplo en el
sentido correcto debido a que, de una parte, las reivindicaciones 1 a 28 NO definen una
secuencla de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricaclén de un producto sino que
relaciona una secuencia légica de procesamiento de datos con medios técnicos; v, de otra
parte, las relvindicaciones 29 a 42 relacionan un sistema para facilltar una transaccion
inaldmbrica redactado en términos de una secuencia de procesamiento de datos y no

mediante caracteristicas técnicas estructurales 6 de funcién.

Por ditimo, el Manual Andino que tanta importancia tiene para el intermediario, es una
copia defectuosa de la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes porque lo que
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sefiala el pamrafo 57 de dicha Gula es lo que dice el pentiltimo parrafo de la pagina 35 del
citado Manual, excepto el infortunado eJemplo elegido para orientar a los solicitantes.

Adicionalmente, se presenta una discusion larga pero pasé por alto que lo fundamental de
una solicitud y es que cumpla las disposiciones de los articulos 14 y 30, es decir, que
defina un producto 0 un procedimiento con las caracteristicas permitidas yaque n se
trata de que “un experto en la materia sea capaz de reproducir el invento® ni mucho menos
de “"que no hay otra manera de describir la materia...", como lo asume el intermediario,
sino que se DEFINA el producto y/o el procedimiento mediante las caracteristicas
técnicas permitidas por la norma, el procedimiento establecidos y la Jurisprudencia dictada
y NO por medio de ctros, como sucede en este caso.

En conclusién, las aseveraciones que el mandatario hace en la respuesta son triviales, sin
explicacién real que las sustente, ni de por qué se deberia entender asl y, si las
relvindicaclones cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por ia norma y el
procedimiento de callficacién vigentes, sino que con una interpretacién amafiada de lo que
entiende del Manual Andino, trata de crear confusién en quienes no tengan experiencia
en el tema.

2) Para desvirtuar los alegatos del subnumeral 3.2.1 basta sefialar que el procedimiento
o método y el producto reivindicados en el expedients, contrario a lo que supone y afima
el memorialista, NO se definleron mediante las caracteristicas técnicas permitidas por la
norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes por las razones explicadas arriba en
el punto 3, el subpunto 5.1, y el subnumeral anterior.

3) Los alegatos del subnumeral 3.2.2, a la luz de lo ya explicado en los subpuntos 1) y 2)
quedan sin ning(n soporte real, ademés, no explican en que parte de la norma y/o del
procedimiento se sustentan, ni sl las relvindicaciones se presentaron acorde a lo
establecido en ellos y no desvirttian la posicidn de la oficina por las sigulentes razones:

a. En el oficio se sostuvo y aqul se reitera, que lo reivindicado se redactd en términos de
unas secuenclas de procesamiento de datos, lo cual, se puede constatar tanto por el
contenido de la descripcién, ver el pendltimo parrafo de la pégina 1, el segundo pérrafo de
la pagina 2 y pagina 8, como por el de las mismas reivindicaciones.

Por ejemplo, la reivindicacién 29 textualmente sefiala: "un sistema para facilitar una
transaccion electrénica... un sistema de manejo de transaccion capaz de: recibir una
solicitud. .. verificar una identidad del solicitants... comunicar un c6digo... un sistema de
cumplimiento... capaz de explorar...", de donde es evidente que se relaciona una
secuencla ldgica de procesamiento de datos con medios técnicos.

b. Qulenes laboran en propiedad industrial saben que, segln la legislacién vigents, por
programa de ordenador (software) se entiende, la expresién de un conjunto de
instrucclones mediante palabras, cédigos, planes o en cualguler otra forma que, al ser

Incorporadas en un_dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un
ordenador — un aparato electrénico o similar capaz de elaborar informaclones-, elecute

determinada tarea u obtenga determinado resultado.

¢. Con relacién a las apreclaclones de Cabanellas, de la supuesta, “doctrina®, de como
“debemos” evaluar la aplicabilidad al caso, etc. son alegatos sin ninglin soporte real en la
noma, el procedimiento y la jurisprudencla sino meras opiniones personales que buscan
dilatar la tramitacién a toda costa porque:

1) La reivindicacién 1 y sus dependientes, referente a método para facliitar la transaccién

inalambrica, N  define una secuencia de etapas (pasos) gue conduzcan a la fabricacién
de un producto sino que relaciona una secuencia Iégica de procesamiento de datos con



medios técnicos.

2) La reivindicacion 29 y sus dependlentes, relativa al sistema para facliitar la transacclén
inaldmbrica, NO reviste una forma tangible porque ella se redactd en términos del uso de
medios técnicos para procesamiento de datos

3) Una secuencia ldgica de procesamiento de datos es soporte l4gico como tal porque asl
lo permite legislacién vigente, °... 0 en cualguler m | serin

un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador — un aparato
electrnico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute detsrminada tarea u

obtenga determinado resultado”.

d. En el oficlo, se recordd al Interesado que la oficina no puede aceptar como sustento de
patentablilidad, ni el uso de sistemas convencionales o partes de ellos para procesar,
transmitir, Intercamblar informacion ni la redaccién del documento en el sentido de un
método porque se distorsiona el aporte real al estado de ia técnica, altera la proporcién
que debe existir entre lo divulgado y la proteccién solicitada y, porque no se cumplen
exigenclas taxatlvas de la ley.

A la luz de lo explicado en los apartes anteriores, se ha explicado que un producto un
procedimiento, como tal, es independiente de como se usa(n) u opera(n) los
componentes de un sistema, es decir, la pantalla es Independiente del género de
informacién que se despliega en ella, un procesador es independlente del genero de datos
que procese o de la forma en que los use para generar un resultado.

De alll es evidente que, una secuencia de procesamiento de datos (informacién) NO
determina ni un proceso de fabricacién de un producto ni determina las caracteristicas de
estructura o de de funcién de un producto sino el USO de los componentes de aquel para
generar un resultado, por demas, de caracter comerclal pero NO técnico. Por esta razdn,
dicha secuencia no sirve para distinguir las caracteristicas de ni de un “método” ni de un
“sistema” para “facllitar” una transaccién inaldmbrica, como se reivindica aqul, puesto que
o8 presentar como “pasos” o como “FUNCIONALIDAD" del "sistema”, las consecuenclas
o resultado del procesamiento de datos efectuado con el sistema.

Si la administracién aceptase los alegatos del interesado como vélidos, se llegaria a que
un método o un sistema para facilitar una transaccién inaldmbrica, como el solicitado aqul
sorla patentable, por solo argdir que, “... la Doctrina ha sido enfética... aceptada a nivel
mundial incluyendo Europa...”, 0 con el pretexto de que en las reivindicaciones no se
“relvindica un conjunto de instrucciones... sino las etapas especificas a seguir para
facilitar...".ya que, no darfamos cumplimiento a las atribuciones establecidas y se
permitifia que, solapadamente otorgasen derechos a materias

excluidas por la ley.

4) Respecto a las afimaciones del subnumeral 3.2.3, una vez méas el intermediario se
apaya en una “doctrina” y en la Interpretacion de un caso de la EPO para alegar que lo
relvindicado no se dirige a una actividad econémico comercial.

Para desvirtuar tales afirmaciones es suficiente resaltar que, la “doctrina” y la opinién de la
EPO, merecen y tienen nuestro respeto pero no desvirtian las objeclones trasladadas
porque, de un lado, ia oficina no acepta como sustento de patentabilidad, ni el ugo de
sistemas convenclionales o partes de ellos para procesar, transmitir, Intercambiar
informacidn ni la redaccién del documento en el sentido de un método o un sistema para
facllitar una transaccién inalémbrica porque se distorsiona el aporte real al estado de la
técnica, altera la proporcién que debe existir entre lo divuigado y la proteccién solicitada y,
porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.
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De otro lado, ni la “doctrina” ni la interpretacién de la EPO forman parte ni de la norma, ni
del procedimiento ni de la jurisprudencia dictada por las altas cortes como el Honorable
Tribunal Andino 0 el Honorable Concejo de Estado, motivo por el que no tienen ni tendrén
ninguna validez para nosotros, aunque se pretexte que, “... eméneamente se refiere el
examinador... no conducen a un resultado que sea efecto de los medios empleados...
emplea medios materiales...se desarrolla un método para facliitar...”.

5) Con relacién a los alegatos del subnumeral 3.2.4, ol Intermediario con una larga
discusion de la "hermenéutica juridica® para el articulo 21 de la Decisién pretende
controvertir lo que, es Incapaz de comprender y discutir, técnicamente.

Para echar abajo toda la larga retahlla de la citada discuslén, que solo busca confundiry
crear confusién en quienes no tengan experiencia en el tema, basta recordar las proplas
afirmaciones del Interesado hechas en el subnumeral precedente, concretamente, “... no
conducen a un resultado que sea efecto de los medios empleados... emplea medios
materiales...se desarrolla un método para facilitar...", lo cual, raconoce el uso de medios
materiales que, por demés, no resuelven un problema técnico.

Adiclonaimente, en el oficio se explicd que un sistema se puede reivindicar por la(s)
caracteristica(s) estructural{es) o de funcion(es) pero no por el uso o el procesamiento de
sefial que ejecute uno o mas de los componentes del alstema, como ocurre en este caso.

Aln mas, un “sistema” o producto como tal, es independiente de como se usa o se hace
operar un producto o los componentes del mismo, es declr, dicho sistema no se puede
restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los componentes del
mismo; por ejemplo, una memoria es Independiente del género de datos que se
almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de informacién que se
despliegue en la misma, etc. de alll, que la manera (secuencia) en que se procesen los
datos, no son caracteristicas que sirvan para distinguir un producto en la forma como se
reivindica aqul.

Para sustentar nuestras afirnaciones la oficina sefialé que, lo reivindicado solo hace otro
(segundo) uso de aparatos convenclonales o ampliamente conocidos en la técnica como
son, por ejemplo, los teléfonos celulares, los asistentes personales (PDAs), los
computadores portitiles, los servidores, la red de comunicaciones alambrada, etc.
ademas, de forma explicita se reconoce en la descripcion (ver paginas 2, 3, 8 y9) que se
trata del uso de ellos.

A la luz de las razones precedentes, argiiir que, °... la sola afirmaclién de gue la presente
invencién se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser de recibo para

bletar su patentabliidad...”, no son fundamento serio que desvirtiie nuestras objeciones
ni constituyen una prueba de controversia.

Finaimente, los alegatos del mandatario son una interpretacién literal y amafiada del
articulo 21 con apoyo lateral en la jurisprudencia dictada con referencia a la novedad y el
nivel inventivo, para pretextar que la objecién establecida por la ley es para lo patentado y
no para lo "convencional”, lo conocide por (casi) todos; sin embargo, esos alegatos NO
sirven de prueba que controvierta las objeciones trasladadas puesto que solo un aprendiz
buscarla desviar la discusi6n a que, “... la norma dice:...%, en vez de mostrar con hechos
clertos que la solicitud soluciona un problema técnico, se define medlante caracteristicas
técnicas, no constituye el uso de elementos técnicos para procesar informacién no técnica,
cumple ia jurisprudencia de ser un procedimiento para fabricar un producto, etc.

En conclusién, lo fundamental en esta solicitud es que ellaN  soluciona ningin problema
técnico, N cumple la jurisprudencia dictada en el proceso 36-IP-98 puesto que no se
dirige a un proceso para fabricar (obtener) un producto y el sistema para facllitar una
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transaccion inaldmbrica, como se explicd y se sostiene, categéricamente, solo se usa
simplemente, para el tratamiento de informacién no técnica (transaccién inalambrica) con
medios técnicos, “sistema de manejo de transacclén”.

Teniendo en cuenta todo lo anterior junto con lo trasladado en el oficlo No 8.450 se
concluye que, la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 inclsos d), @),
21 y 30 por las razones expuestas armiba y, los alegatos y correcciones allegados no
subsanan en forma alguna, las objeciones planteadas en el citado acto. En consecuencia,
se recomienda NEGAR el privilegio solicitado en las reivindicaclones 1 a 42 de los folios
290 a 208.

Bogota, D.C. 2007 03 02
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