Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 47267
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/07-081323

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
2007, con el N° 07-081323-00000-0000, por la sociedad Bank of America Corporation, a
través de apoderado, entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“PISTAS VISUALES PARA IDENTIFICAR CUENTAS FINANCIERAS", que corresponde a
la solicitud internacional PCT/US2006/001161 del 12 de enero de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 592 del 30 de mayo de 2008, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 06680 y notificado por
fijacion en lista el 21 de mayo de 2010 se requirio a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decisibn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 143 a 153 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisidn, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-081323-00008-0000 del
09 de agosto de 2010, respondié oportunamente el requerimiento formulado, y presentd
nuevas reivindicaciones 1 a 16 (Fls. 161 a 164) que reemplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. Se acept6 el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a
las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisidn 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 aplicacion
industrial."
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SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 16 contenidas en los folios 161 a 164, no cumplen
con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion.

El objeto de la invencidn consiste en proporcionar una pista visual distintiva de cada cuenta
de entre las cuentas financieras de un usuario, tal como las cuentas conjuntas asociadas y
las corrientes individuales, para evitar la confusion en los extractos bancarios y tarjetas
débito de cada cuenta. Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona
un sistema para asignar pistas visuales distintivas a cuentas financieras que puede incluir
una base de datos de informacién del cliente para almacenar la pluralidad de posibles
pistas visuales distintivas y uno o mas subsistemas de cumplimiento para suministrar
extractos bancarios, cheques, cheques de lista, tarjetas débito, etc., para cada cuenta. Los
documentos que resultan de la invencion incluirian, tanto la informacién de cuenta, como la
pista visual distintiva que identifica una cuenta entre la pluralidad de cuentas financieras.
Tales documentos podrian ser documentos de papel o documentos que son
electronicamente almacenados en un medio legible por computadora tal como para el uso
en un sistema bancario en linea. Tales documentos pueden ser extractos 0 items
periféricos.

6.2 Determinacidn del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de enero de 2005, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontré el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

No. Documento Titulo Fecha de publicacién
D1 1 o ‘Multiple company integrated 22 -08 - 2000
US 6'108'672 documents production’

Ei documento D1' ensefia un método para la produccién de un documento con diferentes
variables que son extraidas desde, por lo menos, dos fuentes discretas, usando un control

1 http://www.google.com/patents/US6108672
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computarizado y un sistema de produccién de imagenes. El método comprende los pasos
de: (a} alimentar los flujos de variables de las bases de datos y los flujos de variables de
datos desde, por lo menos, dos fuentes discretas al mismo control computacional; (b)
usando el mismo control computacional, controfar el sistema de produccion de imagenes
para unificar los flujos de variables de las bases de datos y de variables de datos desde,
por lo menos, dos fuentes discretas para que estos puedan ser impresos en el mismo
documento; {c) alimentar el papel para ser impreso por el sistema de produccién de
imagenes; y (d) usando el sistema de produccion de imagenes, imprimir el documento con
los indicios de variables de datos y de variables de bases de datos desde, por lo menos,
dos fuentes discretas (Cal. 1, Parr. 4).

6.3. Novedad.

Segln lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486:

“Una invencion se considerara nueva cuando no estd comprendida en ef estado de la
técnica,

El estado de la técnica comprenderd todo fo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utiizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la

fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida”.

En el presente caso, el aparato reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta
que, la reivindicaciéon 1 esta referida a: "Un aparato para producir extractos para una
pluralidad de cuentas, ef aparato caracterizado porque comprende:
= un dispositivo de procesamiento configurado para asignar una pista visual distintiva
a una cuenta en una pluralidad de cuentas, en donde la pluralidad de cuentas son
mantenidas por la misma institucion y en donde la pista visual distintiva permite al
titular de fa cuenta identificar la cuenta de entre la pluralidad de cuentas por medio
de fa vision de la pista visual distintiva;
» un dispositivo de procesamiento configurado para producir un extracto, un periférico
0 ambos para la cuenta, el extracto, el periférico 0 ambos, incorporando la pista
visual distintiva; y .
* un dispositivo de salida configurado para suministrar el extracto, el periférico o
ambos al titular de cuenta de modo tal que el titular de cuenta pueda identificar la

cuenta de entre fa pluralidad de cuentas por medio de la vision de la pista visual
distintiva” (Fl. 161).

La siguiente tabla presenta ia comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales de
la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en D1 que .
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representa el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Un aparato que produce extractos en una
pluralidad de cuentas.

Un control computarizado para controlar el sistema de
procesamiento de imagenes para unir los flujos de
variables de base de datos y de variables de datos
provenientes de por lo menos dos fuentes discretas para
ser impresas en la misma pagina de documento (Col. 1,
lineas 50 a 53, Figura 5).

Que comprende:

Que comprende:

Un dispositivo de procesamiento que asigna una
pista visual distintiva & una cuenta en una
pluralidad de cuentas en donde la pluralidad de
cuentas son  mantenidas por la misma
institucién.

El sistema de procesamiento de base de datos de
imégenes (35}, que es el primer componente del sistema
ilustrado en la Figura 4, recibe los flujos de variables de
bases de datos, que incluyen tipicamente datos de
iméagenes provenientes desde tres fuentes de bases de
datos de imagenes {36, 37, 38). El sistema de
procesamiento puede recibir los flujos de bases de datos
desde diferentes lugares en donde las bases de datos de
las imagenes son provistas, par ejemplo, sobre lineas
tefefbnicas, memorias o por cualquier otra forma
convencional (Col. 5, lineas 10 a 18). También hay algunas
otras circunstancias, en donde seria altamente eficiente y
deseable ser capaz de proveer a un usuario final (cliente}
con la informacién de més de una cuenta en el mismo
documento (Col. 1, lineas 17 a 20).

Un dispositive de procesamiente que produce
un extracto, un periféricoc o ambos para la
cuenta donde el extracto, €l periférico 0 ambos
incorporan la pista visual distintiva.

El sistema de procesamiento de imagenes produce un
mismo documento con los indicios de datos variables que
incluyen por lo menos una informacion de cuenta para cada
compania; e indicios de variables de bases de datos, que
incluyen los nombres de las compafiias provenientes desde
por lo menos dos fuentes discretas, y las imagenes,
nombres y direccién correspendiente para un individuo
predeterminado duefio de dicha cuenta (Col. 7, lineas 50 a
57).

Un dispositivo de salida que suministra el
extracto, el periférico o ambos al titular de la
cuenta.

En la Figura 4 se puede apreciar el dispositivo de salida
que suministra el extracto, el periférico 6 ambos al titular de
la cuenta {50),

Las caracteristicas esenciales del aparato de la reivindicacién 1 habian sido divulgadas
previamente en el documento D1, el cual da a conocer un control computarizado para
controlar el sistema de procesamiento de imagenes para unir los flujos de variables de
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base de datos y de variables de datos provenientes desde, por lo menos, dos fuentes
discretas para ser impresas en la misma péagina de documento {Col. 1, lineas 50 a 53);
que comprende: un sistema de procesamiento de base de datos de imagenes (35), que
es el primer componente del sistema (ilustrado en la Figura 4), que recibe los flujos de
variables de bases de datos, que incluyen tipicamente datos de imégenes provenientes
desde tres fuentes de bases de datos de imagenes (36, 37, 38). El sistema de
procesamiento puede recibir 10s flujos de bases de datos desde diferentes lugares en
donde las bases de datos de las imagenes son provistas, por ejemplo, sobre lineas
telefénicas, memorias o por cualquier otra forma convencional (Col. 5, lineas 10 a 18). El
documento también revela que hay algunas otras circunstancias en donde seria altamente
eficiente y deseable ser capaz de proveer a un usuario final (cliente) la informacién de mas
de una cuenta en el mismo documento (Col. 1, lineas 17 a 20). El sistema de
procesamiento de imagenes produce un mismo documento con los indicios de datos
variables que incluyen por lo menos una informacién de cuenta para cada compaiiia; e
indicios de variables de bases de datos, que incluyen los nombres de las compafiias
provenientes desde, por lo menos, dos fuentes discretas, y las imagenes, nombres y
direccion correspondiente para un individuo predeterminado duefio de dicha cuenta (Col.
7, lineas 50 a 57); y que en la Figura 4 se puede apreciar el dispositivo de salida que
suministra el extracto, el periférico o ambos al titular de la cuenta (50).

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el documento D1,

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4, 8 a 10 y 12 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo al aparato de la reivindicacion 1, por {o tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486,

Lo anterior, teniendo en cuenta que el antecedente D1 revela, ademads, que el sistema de
produccién de imagenes produce el documento con los datos de variables de indicios, que
incluyen por lo menos la informacion de cuenta para cada nombre de compafiia; y la base
de datos de variables de indicios, que incluye los nombres de las compaiiias; desde por lo
menos dos fuentes discretas, e insertando el nombre y la informacién de correspondencia
de un individuo para dicha informacién de cuenta (Col. 7, lineas 50 a 57), afectando asi la
novedad de las reivindicaciones 2 a 4, 8, 10 y 12; y que la variable de indicios
adicionalmente puede abarcar una amplia variedad de diversas formas, en donde los flujos
de variables de base de datos incluyen el nombre de la compaiiia y los datos del logo
(informacion de cupdn, mensajes directos e imagenes); mientras que el flujo de variables
de datos incluye caracteres alfanuméricos, los cuales transmiten, por lo menos,
informacion bancaria y de estado de cuenta (Col. 2, lineas 5 a 13), afectando la novedad
de la reivindicacion 9.
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La reivindicacion 5 esta referida a: "Un medio, tal como papel o un medio legible por
computador, que tiene un documento, tal como un extracto o un periférico, para una
cuenta incorporada sobre ésta, el documento caracterizado porque comprende:!
= informacién de cuenta; y
» yna pista visual distintiva asignadas a la cuenta, en donde la pista visual distintiva
permite af titular de cuenta identificar la cuenta de entre una pluralidad de cuentas
por medio de fa vision de la pista visual distintiva, en donde la cuenta y la pluralidad
de cuentas son mantenidas por la misma institucién” (Fi, 162),

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de
la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 5, y las reveladas en D1 gque
representa el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Un medio tal como papel o un medio legible por | Un documento, con diversas variables de indicios
computador que tiene un documento, tal como | provenientes desde, por lo menos, dos fuentes discretas,

un extracto o un peritérico. es preducide usando un control computarizado en un
sistema de produccion de imagenes (Col. 2, lineas 27 a
a1}

El medio contiene: El medio contiene:

Informacién de la cuenta y una pista visual | Nombre de la compafiia y datos del logo, mensajes
distintiva asignada a la cuenta. directos e imagenes vy la informacién en caracteres
alfanuméricos los cuales contienen informacidn de, por lo
menos, una cuenta (Col. 2, lineas 50 a 54).

En donde la cuenta y la pluralidad de cuentas | También hay algunas otras circunstancias, en donde serfa
son mantenidas por la misma institucion. altamente eficiente y deseable ser capaz de proveer a un
usuario final (cliente) la informacién de méas de una cuenta
en el mismo documento (Col. 1 lineas 17 a 20).

Las caracteristicas esenciales del medio de la reivindicacién 5 habian sido divulgadas
previamente en el documento D1, el cual da a conocer un documento gue, con diversas
variables de indicios provenientes desde, por lo menos, dos fuentes discretas, es
producido usando un control computarizado en un sistema de produccién de imagenes
(Col. 2, lineas 27 a 31); dicho medio (documento) contiene: nombre de la compafiia y
datos del logo, mensajes directos e imagenes y la informacién en caracteres
alfanumeéricos, los cuales contienen informacion de, por lo menos, una cuenta (Col. 2,
lineas 50 a 54); y que también hay algunas otras circunstancias en donde seria altamente
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eficiente y deseable ser capaz de proveer a un usuario final (cliente) la informacién de mas
de una cuenta en el mismo documento (Col. 1, lineas 17 a 20).

En consecuencia, la reivindicacion 5 no es nueva, segun lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 6 a 7, 11 y 13 a 16 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo al medio de la reivindicacién 5, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el antecedente D1 revela, ademas, que el sistema de
produccion de imagenes produce el documento con los datos de variables de indicios, los
cuales incluyen, por lo menos, la informacién de cuenta para cada nombre de compafiia; y
la base de datos de variables de indicios, que incluyen los nombres de las compaiiias,
provenientes desde, por lo menos, dos fuentes discretas; e insertando el nombre y la
informacion de correspondencia de un individuo para dicha informacién de cuenta (Col. 7,
lineas 50 a 57), afectando la novedad de las reivindicaciones 6, 11 y 13 a 16; y que
adicionalmente la variable de indicios puede abarcar una amplia variedad de diversas
formas en las que, preferiblemente, los flujos de variables de base de datos incluyen el
nombre de la compafiia, los datos del logo (informacion de cupdn, mensajes directos e
imagenes); mientras que el flujo de variables de datos incluye caracteres alfanuméricos,
los cuales transmiten, por lo menos, informacion bancaria y de estado de cuenta (Col. 2,
lineas 5 a 13), afectando la novedad de la reivindicacion 7.

En referencia al argumento de la solicitante segin el cual, la diferencia entre la solicitud y
el documento D1 consiste en que, la pista visual distintiva permite al titular de la cuenta
identificar la cuenta de entre la pluralidad de cuentas por medio de la vision de la misma;
es oportuno aclarar que, ésta diferencia es un resultado a alcanzar y, por lo tanto, no
define al aparato o producto, puestoc que [a reivindicacion incluiria, no soélo la solucion
propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a
ese resultado. Se debe tener en cuenta que la invencién debe ser definida por sus
caracteristicas técnicas esenciales y no por su resultado o uso.

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

Pagina 7 de 8
Al contestar favor indigue el numero S Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacion: 817123646 Call Center 5920400, Linea gratuita Nacional 01800-910165

Web: yavw, sic.gov.co e-mail:
Bogota D.C. Colombia



v A

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 47267
Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad. PCT/07-081323

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada “PISTAS
VISUALES PARA IDENTIFICAR CUENTAS FINANCIERAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion a la
doctora Dilia Maria Rodriguez D"Aleman, en su calidad de apoderada de Bank of America
Corporation, 0 a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que
contra ella procede el recurso de reposicién, ante el Superintendente de Industria y
Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los
cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 31 Jul 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

{
JOSE MIGUEL %%CAL E RESTREPO
Doctora

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 — 53, Piso 6.
Bogota D.C.

»

Elabord: Angelica Maria Ramirez
Revisd: Rosa Patricia Tellez Chavarro *
Revis6: Laura Victoria Camacho Castellanos ¥
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Aprobd: Jose Luis LondoN¢ Fernandez ¥
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