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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020 [\?707

Bogota, D.C.,
Abogado (a)
DILIA RODRIGUEZ D’'ALEMAN
ASUNTO Radicacion 06-121677
Tramite 011
Evento 379 ~

Actuacion 430 .
Oficio giudeg i
Folios 005

Patente de Invencién Hl| Patente de Modelo de Utilidad ]

Via Nacional |::|
Via PCT (fase nacional) | Cap.| ] Cap. Il !Jj
No. Sol. Internacional PCT/SG2004/000236

Fecha de Presentacion Internac. 2004-08-04

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios: _118 a _ 141 como se radicé inicialmente
Reivindicaciones: Folios: _142 a _ 167 _como se radic6 inicialmente
Dibujos: Folio: 29 como se radico inicialmente
Prioridad: Folio: __1 .

(2004-04-03: SG, No. 200403611-7).
2. Objeto de la invencion

La presente solicitud se titula “SISTEMA Y METODO PARA FACILITAR
COMUNICACIONES ENTRE DOS PARTES", Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la comunicacién entre dos clientes
de un proveedor de comunicaciones en donde uno de los clientes desea contestar
mensajes gratis y no tiene crédito suficiente con el proveedor de comunicaciones
para iniciar o continuar con la comunicacion.

De otra parte, el pliego reivindicatorio reclama: un sistema para facilitar las
comunicaciones entre una primera y segunda partes, relacionado en las
reivindicaciones 1 a 17, un facilitador de comunicaciéon relacionado en las
reivindicaciones 18 a 30, un método para facilitar las comunicaciones entre una




. . “ . v . . . - B Lo - L L . 0 s C , [P s Y \ , L oo
S W ! , TR ST W IR R W e VL . RN o " PR . L - L , . .
' R : Vo . . o o RS B X ER ) n o .
) i . BT P Lo A i+ . . N . ! O, . R o ,
. . - S N . . s . o ! W '
i e N \ N e ) p - ) ) Voo s U ‘ Ao .
.. b " e ) f e Co i X ' : , R oL ‘ KA V. . . R )
Lt B . T . . Do, ' . EETAN fi . . o ' ' P e , 1o [ : !
Tor - | . L ERAN . . . . . , f KRR . Te , o ' Loy . L o K . " PR '
[l PRI . . o o o ) S ; ! . " I I . . ' o N : K .
N . - . NIRRT e . e , IR . LT s L " " ' 4 ! ,
. . ' . . k) Lo ' . , . - ,
. . i ., . O L N . o S B v ) . . . Lo .
e ' S ' Lo C AR N K . ' - K e, PR * [
L o L o R o e o a [ ' IR [ T Yo s P > t
T T, ) ) . o e , W - VU L e . e o [P N Lo AR L
e o, S 1 Vo I ) o T LT ‘ , . s , . v . R L [ Y .
: : . BN , . ; . . , RY W - . L
. e , . ) . H . ) Ao weo ' AT
' . . : - Y . K
e g Gt 7 e o .
St PRUA o ‘. L N
¥

¥
o

g

R

S . . £ . . ) < . \ 5 ¥ v
N P o ot . o S o Lo, ¢ - . .
L o e, w0 [ . St A it BN N ”17 . - v
AT N A A A o L S DI VI o ConEn o RIS S
. , . o ; o v " : L 0 ) e ¢

-

L
b i
oo i Y -
rO ci A w
. ‘[_ Lo . . o [
U g g "o
' KIS & [ AT TS B
gt " i ERNEY r
' oyl Y . [T
) T ) . L " v, Y
. wd - N
. ! LM A
T fé . ) s
AR w T o S
o T A A L
: ane e
4 . taat ’ X
5 Vot e [ N IR Lo
— i I - . . Bt d E . 4




2
primera parte y una segunda parte, relacionado en las reivindicaciones 31 a 4% un
mensaje de comunicaciéon transferido a un dispositivo de comunicaciones
relacionado en las reivindicaciones 44 a 45, un medio legible por computadora
relacionado en las reivindicaciones 46 a 47, un sistema para facilitar las
comunicaciones en la reivindicaciéon 48, un facilitador de comunicacién en la
reivindicacion 49 y un método para facilitar las comunicaciones en la reivindicacion
50.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificé en la {IPC H04M 15/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1.  Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El pliego reivindicatorio calificado no define la materia que se desea proteger, por
cuanto no presenta ni un producto ni un procedimiento que se ajuste a los
lineamientos legales vigentes.

La reivindicacidon 1 se refiere supuestamente a un sistema para facilitar las
comunicaciones entre dos usuarios, sin embargo la reivindicacion NO presenta las
caracteristicas técnicas que deberian definir al sistema. Asi mismo la reivindicaciéon
no tiene sustento descriptivo, puesto que en ningun aparte de la descripcién aparece
indicacién alguna de la forma como se ejecuta (construye) el sistema reclamado.
Cabe destacar que la simple mencién de un sistema no es sustento para la
reclamacioén del mismo.

De otra parte se encuentra que la reivindicacién 1 y las dependientes de esta,
caracterizan al sistema por medio de caracteristicas de metodo: “la primera parte
envia un primer mensaje”, “el facilitador de comunicaciéon determina identificadores
Gnicos”, etc. Una reivindicacion NO debe dejar duda en cuanto a la categoria a la
que pertenece (producto o procedimiento) ya que la mezcla de caracteristicas incide

de forma negativa en la claridad del pliego.

Finalmente cabe recalcar que si el objeto de la solicitud en un sistema de
comunicacion, este debe definirse como tal, es decir por medio de sus componentes
y las relaciones estructurales existentes entre los mismos (circuitos, conexiones,
acoples, cableado, etc.). La caracterizacion realizada en las reivindicaciones 1 a 17
no es aceptable por cuanto no se a definido un sistema como tal sino un método
econdmico comercial para el cargo de crédito de usuarios de un operador de
comunicaciones. e .

Las reivindicaciones 18 a 30 tampoco definen el objeto reclamado, dado que en
lugar de establecer las caracteristicas técnicas del facilitador, este grupo de
reivindicaciones se enfoca en describir un procesamiento de informacion,
especificamente el procesamiento de mensajes entre usuarios y un operador de
comunicaciones.

Las reivindicaciones 31 a 43 no definen un método por medio de caracteristicas
técnicas ya que las etapas o pasos relacionados en estas reivindicaciones se tratan
de procesamiento de datos lo cual NO tiene caracter técnico.

Las reivindicaciones 44 y 45 reclaman un mensaje de comunicacion, esta no es
materia técnica por cuanto un mensaje es informacién como tal lo cual no es
patentable.



- ———— —

7

Las reivindicaciones 46 y 47 se refieren a un medio legible por computadora /"}
caracterizado por el software que comprende. E| software no es materia técnica que
pueda definir una invencion.

Finalmente las reivindicaciones 48 a 50 reclaman la misma materia reclamada en las
reivindicaciones 1 a 43, pero haciendo una referencia NO aceptada a unos dibujos
anexos (la solicitud solo presenta una figura). Por lo anterior, estas reivindicaciones
ademas de no ser claras, afectan la concisién del pliego.

En conclusién, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos de claridad,
concision y sustento descriptivo, exigidos en el Art. 30 de la decision.

4. No es una invencion (articulo 15 D 486)

El capitulo descriptivo de la solicitud no presenta ninguna indicacion o caracteristica
técnica de donde se pueda extraer materia que pueda protegerse mediante el
privilegio de patente. En lugar de esto, este capitulo describe claramente el
verdadero objeto que se pretende reclamar, el cual es un programa de computador.
para el manejo de mensajes de comunicacion. De esta manera se puede encontrar
que la descripcion presenta un software que incluye (descripcion paginas 15 a 18,
folios 129 a 132):

- Medios de recepcion para recibir un primer mensaje de comunicacion.

- Medios de identificacion para determinar los identificadores Unicos de los
dispositivos de comunicaciones

- Medios de transferencia para incluir el primer mensaje o al menos una parte del
mismo en un segundo mensaje de comunicacion.

- Medios de contestacién para recibir una contestacion al segundo mensaje de
comunicacion.

- Medios de transferencia para transferir la contestacion al segundo mensaje de
comunicacion.

- Medios de contabilidad para hacer un cargo de crédito a favor de la primera parte.

Estas caracteristicas son exactamente las mismas que definen el facilitador de
comunicaciones reclamado en las reivindicaciones 18 a 30, asi por ejemplo la
reivindicacién 18 define un facilitador en donde:

- Larecepcion de un primer mensaje de comunicacion en una primera direccion de
destino.

- El facilitador determina identificadores U(nicos de los dispositivos de
comunicaciones.

- A partir del primer mensaje de comunicacion, envia un segundo mensaje de
comunicacion, el segundo mensaje de comunicacion incluye el primer mensaje
de comunicacion.

- Recibe una contestacién al segundo mensaje de comunicacion.

- Transfiere la contestacién al segundo mensaje de comunicacién hacia el
dispositivo de comunicaciones.

- Hace un cargo al crédito de la primera parte.

Puede verse que el facilitador que se reclama en el pliego, corresponde al software
especificado en la descripcion. Asi mismo el sistema reclamado en las
reivindicaciones 1 a 17 se define basicamente por las acciones ejecutadas por el
facilitador, es decir que la reivindicacion 1 realmente se refiere a la ejecucion del
software lo cual tampoco corresponde a una invencion.




Las reivindicaciones 31 a 43, se refieren exactamente a las mismas caracteriﬁg/ ‘

que presenta el software, es decir que el método que se esta reclamando realmente;
se trata es de la forma de ejecucion del programa de computador que define al
facilitador de comunicacién. Por lo anterior puede afirmarse que la materia
reclamada en las reivindicaciones 1 a 43 NO puede ser patentable por cuanto se
trata de soporte Iégico como tal, articulo 15 e) D 486.

También puede notarse que la solicitud persigue proteger un método el cual tiene
como finalidad realizar la carga al crédito de un usuario. Un método de
procesamiento de datos como el reclamado, aparte de tratarse de la ejecucion de
software, también corresponde a un método econdémico comercial, en donde las
etapas reclamadas desembocan en la consecucién de un crédito por parte del
usuario. De manera que la materia reclamada No es patentable de acuerdo a lo
establecido en el articulo 15 d) de la D 486.

El mensaje reclamado en las reivindicaciones 44 a 45 no es patentable dado que un
producto patentable no puede ser definido por medio de la informacién contenida en
él. Esto es presentacion de informacion y no se patenta de acuerdo al articulo 15 f)
de la Decision,

Las reivindicaciones 46 y 47 se refieren a un medio legible por computadora que
tiene un software registrado en el mismo. Esto es presentacion de informacién toda
vez que se esta caracterizando el producto por el software contenido en él.
Adicionalmente, se esta reclamando software lo cual no tiene caracter técnico y no
puede patentarse de acuerdo al literal e) del articulo 15.

Como se puede ver, la materia reclamada en el pliego reivindicatorio, no puede
considerarse una invenciéon de acuerdo a lo establecido en los literales d), e) y f) del
articulo 15 de la Decisién 486.

5. Conclusion

Por las razones explicadas arriba, lo reivindicado no cumple lo dispuesto por ios
articulos 14, 15, 28 y 30 de la Decision 486. Por lo cual no fue posible hacer la
busqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo solicitado,

Si ha pesar de todo lo dicho anteriormente el interesado considera que su solicitud
contiene materia patentable, debera presentar una o més reivindicaciones que
definan la materia que se desea proteger, en forma clara, concisa y acorde a lo que
establece la ley.

Se recomienda, que tenga en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO
podra implicar una ampliacion de la proteccién que corresponderia a la divulgacién
contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de la
Decision 486.
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