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SENORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

ES.D.

REF: EXPEDIENTE No. 07.081.323
SOLICITANTE: BANK OF AMERICA CORPORATION

ASUNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

)

DILIA RODRIGUEZ D’ ALEMAN identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en Bogota, en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6,
obrando como apoderada de la sociedad solicitante, pido a usted que se
proceda a examinar si la invencién, cuya patente se tramita en el
expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 08-86,270 de 4 de noviembre
de 2008, por la suma de $420.000.00, con lo cual queda cubierta la
tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Sefior Superintendente,

© godoo.

DILIA RODRI UEZD ALEMAN
C.C.41.654.8 2deB
T.P. 20824 del C.S.].
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-81323

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 592 DE

FECHA 30 DE MAYO DE 2008 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 28 DE AGOSTO DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Si NO X

[5¢



131

SUPERINTENI?ENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,
Abogado
DILIA MARIA RODRIGUEZ DE ALEMAN
ASUNTO Radicacion 07-81323
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 430
Oficio
Folios 00‘3 59 7 8
Patente de Invencion Bl Patente de Modelo de Utilidad []
Via Nacional ]
Via PCT (fase nacional) WM  Capll . Cap. Il []
No. Sol. Internacional PCT/US2006/001161
Fecha de Presentacion Internac. 2006-01-12 .

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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios: _39 a_ 62 como se radicé inicialmente
Reivindicaciones: Folios: _63 a__73 como se radicé inicialmente
Dibujos: Folios: _75 a_ 78 como se radic6 inicialmente
Prioridad: Folios: __1

(12 enero 2005, US, N° 60/643224).
2. Objeto de la invencion

La presente solicitud se titula “PISTAS VISUALES PARA IDENTIFICAR CUENTAS
FINANCIERAS”, Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud es suministrar una pista visual distintiva de cada
cuenta entre las cuentas financieras. Pistas visuales distintivas tales como: color,
trasfondo, imagenes o graficas se pueden asignar a cada cuenta de tal forma que los
extractos y periféricos se puedan identificar a simple vista.

De otra parte, el pliego reclama un método para producir extractos para una
pluralidad de cuentas, relacionado en las reivindicaciones 1 a 7, un aparato para
producir extractos para una pluralidad de cuentas, relacionado en las
reivindicaciones 8 a 10, un sistema para asignar pistas visuales distintivas a cuentas,



relacionado en las reivindicaciones 11 a 20, un medio que tiene un documento para
una cuenta incorporada sobre estd, relacionado en las reivindicaciones 21 a 31, un
método para configurar al menos una pluralidad de cuentas, relacionado en las
reivindicaciones 32 a 41 y un aparato para configurar la al menos una de una
pluralidad de cuentas relacionado en las reivindicaciones 42 a 47.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificé en la IPC G06Q 40/00.
3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se desea proteger ni son
claras debido a que no es posible determinar el alcance de la proteccién solicitada ni
el aporte del solicitante al estado del arte.

La reivindicaciones 1 a 7 relacionan un método para producir extractos de cuentas.
En las mencionadas reivindicaciones no se establece ninguna caracteristica técnica
(etapas o pasos) que permitan obtener el mencionado extracto, al contrario las
etapas 1 y 3: establecer una pista visual y suministrar el extracto, no son etapas
pertenecientes al procedimiento de produccion de extractos, sino que hacen parte de
un procedimiento de manejo de datos y suministro de informacion.

Por otra parte, la reivindicacion no es clara por cuanto el solicitante define el método
para producir extractos por medio de etapas tales como “producir un extracto de la
cuenta”. De lo anterior se concluye que las reivindicaciones 1 a 7 no definen
correctamente al método que se pretende proteger.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren a un aparato para la produccién de extractos,
sin embargo la forma de definir tal aparato esta dada como “el método comprende”.
Por claridad, una reivindicacion no debe dejar duda en cuanto a la categoria a la que
pertenece producto o procedimiento. En el presente caso, la solicitud hace una
mezcla indebida entre caracteristicas de producto y procedimiento en una misma
reivindicacion por lo que no es claro cual es el objeto de esta reivindicacion.

Adicionalmente, el aparato relacionado en las reivindicaciones 8 a 10, esta definido
por las mismas caracteristicas presentadas en las reivindicaciones 1 a 7, lo cual
hace que el pliego no sea conciso.

Las reivindicaciones 11 a 20 se refieren a un sistema para asignar pistas visuales.
Como es bien sabido, una invencion de producto tal como lo es un sistema, debe
definirse por medio de caracteristicas técnicas, lo cual implica que la reivindicacion
debe contener todos los elementos que conforman al sistema, y debe especificar las
relaciones funcionales y de estructura que existen entre tales componentes.

La reivindicacion 11 especifica un sistema que comprende: una base de datos y un
subsistema de cumplimiento. En primer lugar, una base de datos al tratarse de un
registro de informacion es un elemento que no tiene caracter técnico, en segundo
lugar definir un sistema porque comprende un subsistema no es claro dado que esto
no especifica ninguna caracteristica técnica del objeto, y en tercer lugar la
reivindicacion ademas de no presentar elementos técnicos, no presenta tampoco
ninguna relacion funcional o de estructura que se presente entre los componentes
del sistema. '

Las reivindicaciones 21 a 31 se refieren a un medio que tiene un documento para



una cuenta incorporada sobre esta. Definir un medio de manera general es
inaceptable por cuanto no es claro que es lo que pretende proteger el solicitante.
Adicionalmente la reivindicacion no presenta elementos de caracter técnico para

definir este medio, ya que el medio que se reclama esta definido por medio de la
informacion de cuenta.

Las reivindicaciones 32 a 41, se refieren a un método para configurar una pluralidad

de cuentas. Este grupo de reivindicaciones repite la misma materia comprendida en

las reivindicaciones anteriores. Asi por ejemplo, las etapas de:

- Establecer una pista visual distintiva (reivindicaciones 1y 8).

- Producir al menos un periférico para la cuenta (reivindicaciones 4, 9 11).

- Suministrar al menos un periférico a un titular de cuenta (reivindicaciones 6, 9,
11)

Como la materia de estas reivindicaciones ya esta comprendida en las

reivindicaciones anteriores, la oficina concluye que el pliego calificado no es conciso.

Igual situacién ocurre con la materia reclamada en las reivindicaciones 42 a 47,

puesto que la materia alli relacionada esta comprendida en las reivindicaciones 1, 8y

11.

Finalmente cabe recalcar que el pliego es altamente repetitivo, en primer lugar
contiene una gran cantidad de reivindicaciones independientes (seis) cuando la
oficina ha podido establecer que lo que se pretende reclamar facilmente puede
cubrirse con una sola reivindicacion independiente. Por otra parte reivindicaciones
dependientes tales como las reivindicaciones 3y564,6y7,6 2y 12, etc., repiten
exactamente la misma materia, inclusive en casos tales como el de las
reivindicaciones 4, 6 y 7, estas dependen de la misma reivindicacién por lo cual no
se explica la necesidad de tal repeticiéon de materia.

Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos
de claridad y concision exigidos en el articulo 30 de la Decision.

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

El objeto de la presente solicitud de patente se refiere a un proceso para utilizar
pistas visuales distintivas en la configuracion de cuentas. La oficina ha encontrado
que la materia reclamada por el solicitante, no tiene caracter técnico por lo cual no
puede ser objeto de patente.

De la reivindicacion 1 y la figura 2 se puede extraer que el métado para producir
extractos que se reclama se trata de los pasos necesarios para implementar un
programa en un sistema de procesamiento tal como lo puede ser un computador un
sistema de computadores. De donde se puede concluir que el método para producir
extractos se trata de un programa que realiza tal funcién.

Por otra parte el sistema reclamado en la reivindicaciéon 11 se basa en la
implementacion de un programa de computador (subsistema de cumplimiento) en
conjunto con una base de datos de informacion. De esta forma el sistema reclamado
se trata simplemente de un computador o un conjunto de computadores que
comprende una base de datos y gracias a la informacién almacenada en esta base y
al programa que comprende el computador, este asigna las pistas visuales
distintivas.

Lo anterior puede también extraerse del texto descriptivo aportado por el solicitante:

“Sera facilmente entendible por aquellos experto en la técnica que varios
sistemas_de procesamiento de datos, bases de datos y otros recursos de
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computacion tipicos serian utilizados para implementar la invencién en un
ambiente tipico. Estas plataformas de computacion y sistemas de ejecucion de
instrucciones incluyen unidades de procesamiento central, memorias, medios de
almacenamiento, y codigos de programas de computadores en la forma de
software de computadora. Varias funciones se pueden desarrollar ya sea en
sistemas aislados o en sistemas interconectados en la red tales como los
ilustrados por el sistema 400 de la figura 4. En_razoén a que tales redes de
computd y plataformas son bien entendidas en Ia técnica ellas no son descritas

14

en cualquier detalle adicional agui” (Descr. Pag. 23 folio 61)

De acuerdo a lo anterior es muy claro que la invencién reclamada en la presente
solicitud se trata de software de computadora implementado en un ambiente tipico
tal como un sistema de procesamiento de datos, lo cual es soporte l6gico como tal.
Adicionalmente, el parrafo anterior también aclara que dado que las redes de
computo son bien entendidas no se describiran con detalle. Puesto que las redes de
computo no son el objeto de la presente invencién, entonces lo que el solicitante esta
reclamando es el software que se implementa en tales redes, lo cual tal como se ha
dicho anteriormente no tiene caracter técnico por lo que no puede ser objeto de
patente.

Por otra parte, el pliego reivindicatorio esta presentando informacion como
caracteristicas de la invencion, asi por ejemplo:

“2. El método de la reivindicacion 1 en donde la pista visual distintiva comprende al
menos una de color, un logo, un trasfondo, una grafica y una foto”

“4. el método de la reivindicacién 1... un_periférico que incorpora la pista visual
distintiva al titular de la cuenta”

“11.un sistema para asignar... una base de datos de informacién que incluye una
pluralidad de pistas visuales distintivas...”

Etc.

De lo anterior es claro que las reivindicaciones mencionadas no presentan ninguna
caracteristica técnica sino que se enfocan en presentar la informacién comprendida
en la pista visual, el periférico, la base de datos, etc. En vista de esto, la oficina
concluye que la materia reclamada e trata de presentacion de informacién lo cual no
se considera patente acorde a lo establecido en el literal f) del articulo 15 de la
Decision.

De acuerdo a los literales e) y f) del citado articulo, lo que se reclama en el pliego
calificado NO puede considerarse como una invencion.

Por las razones explicadas en los numerales 3 y 4, lo reivindicado no cumple lo
dispuesto por los articulos 14, 15 e), f) y 30 de la Decisién 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
tiene algo patentable, debera presentar una o mas reivindicaciones que definan la
materia que se desea proteger, en forma clara, concisa y acorde a lo que establece
la ley.
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Se recomienda, que tenga en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO
podra implicar una ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de la
Decision 486.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal ), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

w

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divisigh de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha

—i9-2-MAY0 2009

EXAMINADOR TECNICO
Codigo No. 202082

CONCEPTO TECNICO No. 1162
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