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Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT |Capitulo | Capitulo II X
Nacional)

No. Solicitud PCT/GB2015/053034

Internacional

Fecha dg Presentacion 14 de octubre de 2015

Internacional

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

1. Documentos estudiados

Descripcion Radicado N° NC2017/0007195 18/julio/2017

Reivindicaciones: Radicado N° NC2017/0007195 18/julio/2017
Radicado N° NC2017/0007195 25/septiembre/2017

Dibujos: Radicado N° NC2017/0007195 18/julio/2017

Oposicion: Radicado N° NC2017/0007195 05/enero/2018

ASOCIACION BANCARIA Y DE
ENTIDADES FINANCIERAS DE
COLOMBIA — ASOBANCARIA

Prioridad: Pais: GB, REINO UNIDO DE LA GRAN BRETANA Numero:
1422900.9 Fecha: 18 de diciembre de 2014
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2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decision 486.

4. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta
la tasa pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 9
del capitulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0007195 del 25 de septiembre de
2017).

Titulo de la solicitud: “DISPOSITIVO, SISTEMA, Y METODO PARA PROCESAR
SOLICITUDES DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS” (Ver pagina 1 del radicado
bajo el N° NC2017/0007195 del 25 de septiembre de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un
sistema resiliente y flexible para almacenar y administrar efectivamente mensajes de
transaccion electronicos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un dispositivo
para procesar mensajes de solicitudes de transacciones electronicas desde
instituciones financieras, cada mensaje de solicitud de transaccion incluye el pago de
fondos desde una cuenta financiera en una primera institucién financiera a otra cuenta
financiera en una segunda institucion financiera, el dispositivo comprende: una
pluralidad de conmutadores localizados en una ubicacion, cada conmutador es
operable para recibir un mensaje de solicitud de transaccién desde una institucion
financiera; y una base de datos agrupada conectada a la pluralidad de conmutadores,
la base de datos agrupada comprende una pluralidad de bases de datos
sincronizadas, en donde la base de datos agrupada esta configurada para generar un
registro de resumen de transaccion en base en el mensaje de solicitud de transaccion
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recibido que permite el asentamiento de los fondos entre las cuentas financieras
definidas por el mensaje de solicitud de transaccion recibido.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): G06Q 20/02; G06Q 20/30; G06Q 20/38.

5. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

e Las reivindicaciones 1 a 4, 6 y 7 no son claras, debido a que poseen términos
generales que no permiten establecer un concepto suficiente de la invencién que
se esta reclamando. Estos términos se describen a continuacion: “(...) unidades
de almacenamiento (...)” (reivs. 1y 6), “(...) identificador (...)” (reivs. 2y 7); %(...)
circuitaje de procesamiento (...)” (reivs. 2 a 4). Se sugiere hacer la aclaracion
respectiva.

e Las reivindicaciones 1 y 6 no son claras porque no estan caracterizadas por sus
caracteristicas esenciales estructurales tangibles sino por resultados a alcanzar
definido por los términos: “(...) que permite el asentamiento de los fondos entre las
cuentas financieras definidas por el mensaje de solicitud de transaccion recibido
(...)”. Se sugiere hacer la aclaracion respectiva.

e Las reivindicaciones 1, 5 y 6 no son claras porque los términos: “dos o0 mas” es
impreciso, por lo cual no permite distinguir la invencion del estado de la técnica.
Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

e Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis ( ) los numeros de referencia de
cada uno de los elementos que hacen parte de la invenciéon de acuerdo con la
numeracion empleada en los dibujos, con el fin de hacer mas facil y sencilla la
comprension de la materia reivindicada.

6. Analisis de la Oposicion

Argumentaciones de ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS
DE COLOMBIA — ASOBANCARIA

Argumenta la opositora que la solicitante mediante la presente solicitud pretende
obtener derechos exclusivos de propiedad industrial, a saber, los derechos otorgados
por una patente de invencion, sobre una presunta invencion que en realidad no cumple
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con los criterios minimos de claridad, novedad y nivel inventivo necesarios para la
obtencion de una patente.

Posteriormente, basandose en el articulo 15 literal €) de la decisién 486, la opositora
sefala que “(...) la solicitud de patente que se pretende proteger en realidad consiste
en un programa de computador (software), ya que la tecnologia presentada se
encuentra definida a partir de una serie de instrucciones, palabras o codigos, que
llevan a la realizacion o ejecucion de una tarea o a la obtencion de un resultado
esperado (...)".

Adicionalmente, basandose en el articulo 15 literal d) de la decisién 486, la opositora
argumenta que el dispositivo reivindicado corresponde a un meétodo para el ejercicio
de actividades econdémico-comerciales en el cual un programa de soporte légico
permite la ejecucion de transacciones financieras entre entidades financieras.

Por otra parte, la opositora se refiere que la solicitud no es elegible para estudio de
patentabilidad al afirmar que “(...) la maquina, esto es el o los conmutadores, al ser
programados mediante las instrucciones del presunto método, no quedan limitados al
uso de acuerdo con las instrucciones reclamadas, de manera que el método
reivindicado no requiere una maquina en particular (...)”. Ademas, menciona que las
etapas del método de la solicitud de patente no realizan una transformacion tal que
los datos tengan una funcion o aplicacion diferente.

Por otra parte, la opositora sefiala que la invenciéon no cumple con el requisito minimo
de claridad al argumentar que en el capitulo reivindicatorio presentado, los términos
"conmutador(es)", "unidad(es) de almacenamiento", "identificador", "circuitaje de
procesamiento", "firma digital", entre otros, no son claros y concisos, toda vez que no
restringen el alcance de la invencion y, califican con adjetivos ajenos al campo técnico
elementos ampliamente conocido.

Asimismo, la opositora sefala que la reivindicaciones 1 a 5 reclaman resultados a
alcanzar, tal como lo hacen las expresiones "cada mensaje de solicitud de transaccion
instruye el pago de fondos desde una cuenta financiera en una primera institucion
financiera a otra cuenta financiera en una segunda institucion financiera", "es operable
para recibir un mensaje de solicitud de transaccién desde una institucion financiera",
"cada una configurada para registrar un estado de transaccion de una transaccion
asociada con el mensaje de solicitud de transaccion", "configurada para generar un
registro de resumen de transaccion en base en el mensaje de solicitud de transaccion
recibido que permite el asentamiento de los fondos entre las cuentas financieras
definidas por el mensaje de solicitud de transaccion recibido", "identifica de manera

"mon

Unica la transaccion con la cual se asocia el mensaje de solicitud de transaccion”, "es
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operable para verificar el mensaje de solicitud de transaccion firmado", "enruta el
mensaje de solicitud de transaccion a un conmutador particular en base en el
identificador’, "es operable para verificar el mensaje de solicitud de transaccion
firmado", "es operable para regresar el mensaje de solicitud de transaccion a la
institucion financiera", "es operable adicionalmente para avisar a la institucion
financiera de que se ha recibido en el dispositivo un mensaje de solicitud de

transaccion no verificable", "es operable para llevar a cabo comunicacion de datos con
cada uno de los otros dispositivos".

Adicionalmente, la opositora argumenta que “(...) La reivindicaciéon 3, aunque se
refiere a un presunto dispositivo, se redacta como reivindicacion de método al emplear
expresiones como ‘el mensaje de solicitud de transaccioén es firmado por una firma
digital (...)’, lo cual es confuso y técnicamente inapropiado (...)"

Por otro lado, para demostrar la falta de novedad y de nivel inventivo, la oponente
presenta como pruebas, documentos que, a su parecer, constituyen el estado del arte
mas cercano: “System And Method For Providing Session Affinity In A Clustered
Database Environment” US 2013/054516 publicado el 28 de febrero de 2013
(Documento 1); “Method and apparatus for sequencing transactions globally in a
distributed database cluster” US 2007/061379 publicado el 15 de marzo de 2007
(Documento 2); “Loosely Coupled Log Sequence Identifiers” US 2007/239758
(Documento 3) publicado el 10 de octubre de 2007; “Message Binding Processing
Technique” US 2009/0292810 publicado el 26 de noviembre de 2009 (Documento 4)
y “Secure authentication and payment system” US 2004/049455 publicado el 11 de
marzo de 2004 (Documento 5).

Ademas, la opositora adjunta una lista de documentos no patente con el fin de
demostrar que “(...) el uso de protocolos de comunicacion es ampliamente conocido
y la mayoria sino todos utilizan el reconocimiento de un mensaje mediante su
estructura, estructura con base en la cual se toman decisiones y se envian respuestas
a la entidad o maquina que establecio el primer contacto (...)".

A partir de los documentos de patente relacionados, la opositora argumenta que los
documentos D02, D04 y D05 afectan el requisito de novedad de las reivindicaciones
independientes 1 y 6 de la presente solicitud al relacionar las siguientes tablas
comparativas con el fin de demostrar esto:

Tabla 1. Tabla comparativa de caracteristicas esenciales de la reivindicacion 1 con documentos
relacionados por la opositora.
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Caracteristicas esenciales D01 DoD2 D03 DO4  DOS
Un dispositivo para procesamiento de mensajes de solicitudes
de transacciones electronicas desde instituciones financieras,
cada mensaje de solicitud de transaccion instruye =l pago de v v ,/ v i
fondes desde wna cuenta financiera en una primera
institucion financiera a otra cuenta financiera en una segunda
institucion financiera, caracterizado porgue comprende:
dos o mas conmutadores localizados en una ubicacion, cada

conmutador es operable para recibir un mensaje de solicitud - v - v v
de transaccion desde wuna institucion financiera, v
una base de datos agrupada conectada a los dos o mas v ( o ( v

conmutadores, la base de datos agrupada comprande

dos o mas unidades de  almacenamiento
sincronizadas cada una configurada para registrar un
estado de transaccion de una transaccion asociada
con el mensaje de solicitud de transaccion, en donde
después de wuna actualizacion del estado de
transaccion gue indique gue la transaccion se ha ( o ( v
completade, la base de datos =agrupada esta
configurada para generar un registro de resumen de
transaccion en base en el mensaje de solicitud de
transaccion recibido que permite el asentamiento de
los fondos entre las cusntas financieras definidas por
2l mensaje de solicitud de transaccion recibide.

Tabla 2. Tabla comparativa de caracteristicas esenciales de las reivindicaciones 6 a 8 con
documentos relacionados por la opositora.

Dol D02 D03 D04 D05

aracteristics asamclak
Un meétodo para procesar mensajes de solicitudes de
transacciones electronicas desde instituciones financieras,
cada mensaje de solicitud de transaccion instruye el pago de v v i ( o
fondos desde wna cuenta financiera en una primera
institucion financiera a otra cuenta financiera en una segunda
institucion financiera, caracterizado porgue comprende:

recibir en uno de dos o mas conmutaderes localizados en una
ubicacion un mensaje de solicitud de transaccion desde una - v - v v
institucion financiera, v
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registrar, en cada una de las dos o mas unidades de
almacenamianto sincronizadas de wna base de datos
agrupada conectada a los dos o mas conmutadores, un v ¥ v ¥ ¥
estado de transaccion de wma transaccion asociada con el
mensaje de solicitud de transacdion;

generar, dentro de la base de datos agrupada y posterior a
una actualizacion del estado de transaccién que indique que - ¥ - ¥ ¥
|z transaccién ss ha completado,

un registro de resumen de transacciones en la base del
mensaje de solicitud de transacciones recibido gue parmite el o
asentamiento de los fondos entre las cuentas financieras
definidas por el mensaje de solicitud de transaccidn recibido.
R7 - Es posible generar un identificador dUnico para cada ¥ o
mensaje -

R7 - Es posible agregar un campeo de enrutamisnto v ¥ - -

R8 - Es posible agregar una firma digital - - - -

R8 - Es posible verificar una firma digital - - - -

< ] ] %

RB - Es posible regresar mensajes no verificades a la
institucian

Posteriormente, la opositora argumenta que la presente solicitud carece de nivel
inventivo al mencionar que es posible concebir el método con un entendimiento
general de los documentos DNO1 a DNO5, junto con conocimientos de un documento
DNO7, del afio 2013, puesto que expone que en este documento “(...) el registro de
estado de transacciones que permite recuperar la actividad de procesamiento de las
mismas luego de una falla o apagén, como se evidencia en la seccion ‘Warmstart
Transaction Logging and recovery’ (pagina 34 del archivo PDF) (...)".

Ademas, la opositora sefiala respecto a la implementacion de conmutadores en un
sistema de transacciones “(...) la implementacion de una pluralidad de conmutadores,
o "switches" por su nombre técnico en inglés, como se describe en la primera
reivindicacion, es una caracteristica especificada y prevista por los protocolos TCP e
IP, como puede verse en la serie de videos educativos, subidos a la plataforma
Youtube, creada por el usuario Ben Eater de dicha plataforma, titulada "Networking
Tutorial”, especialmente el octavo video de dicha serie. La utilizacion de una serie o
grupo de conmutadores en cada una de dos instituciones cualesquiera que interactuan
es una caracteristica comun de las redes tipo Ethernet, como se detalla en el video
mencionado y en el documento DNO6 que corresponde a un articulo en la pagina web
de la entidad "tom'sIT PRO", titulado "Network Hardware & Assembly: LAN 102", que
explica la organizacion comun de redes de computador mediante la implementacion
de una topologia tipo estrella que usa conmutadores (...)".

Por lo tanto, la opositora concluye respecto al nivel inventivo de la solicitud que “(...)
el documento en estudio no plantea desarrollos técnicos propios y comprende un
meétodo, interfaz y sistema que utilizan solamente y de manera implicita desarrollos

Pagina 7 de 20

Senor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
wwwsicgov.co ~ Teléfono en Bogotd: 5920400 - Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165 Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos

. . . i con el medio ambiente
Direccion: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1.3, 4,5, 6.7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co s




(® GOBIERNO DE COLOMBIA

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Oficio N° 9674
Ref. Expediente N° NC2017/0007195

técnicos ya existentes, es decir, no elabora en el contenido técnico de su aporte, por
lo que no cumple con las caracteristicas de patentabilidad por nivel inventivo (...)".

Finalmente, la opositora sefiala que “(...) la solicitud de referencia no cumple con las
disposiciones legales establecidas para la obtencion de una patente de invencion,
partiendo desde el hecho que no es una invencion, y aun asumiendo que lo es, no
cumple con lo dispuesto en el articulo 30 de la D. 486 de 2000 por su falta de claridad,
de novedad y nivel inventivo, incumpliendo con los articulos 14, 16 y 18 de la misma
norma, que la hacen incompatible con el sistema de patentes de la Comisién de la
Comunidad Andina.

Por todo lo anterior, se solicita al Honorable Despacho tener en cuenta los argumentos
planteados por esta parte en contra de la solicitud presentada por IPCO 2012 LIMITED
y declarar fundada la presente oposicion. (...)".

Respuesta de la Solicitante

Como primera medida, respecto al argumento de la opositora que sefala que la
solicitud no corresponde a materia patentable segun el articulo 15 literal, la solicitante
sefiala que “(...) (i) el sistema de la presente invencion necesariamente incluye
conmutadores en donde cada uno de los conmutadores incluye un circuitaje de
procesamiento, por lo que existe una "maquina en particular" y no cualquier maquina
(entiéndase como un computador) que ejecuta el proceso de la presente invencion,
es decir, recibir el mensaje, identificar el mensaje, leer el mensaje y, dependiendo del
identificador, procesar el mensaje o enrutarlo a otro conmutador; y (ii) En el examen
de forma emitido por la OPC el Examinador si hizo una revision exhaustiva de las
reivindicaciones en las que objeté la Reivindicacion 10 como correspondiente a
materia no patentable por ser software, que debe protegerse mediante derechos de
autor. (...)”, por lo que concluye que la materia reivindicada en la presente solicitud
corresponde a materia patentable.

Respecto al argumento de la Opositora que sefiala falta de claridad de la solicitud, la
solicitante argumenta primero que “(...) los términos objetados son perfectamente
claros para cualquier persona medianamente versada en la materia, y que dicha
persona entiende claramente el alcance de cada una de esas expresiones, que
ademas deben ser leidas y entendidas en el contexto de la invencion (...)". Ademas,
respecto a los resultados a alcanzar objetados por la Opositora, la solicitante
argumenta que “(...) éstos son permitidos de acuerdo con la Guia para Examen de
Solicitudes de Patente de Invencion y Modelo de Utilidad (Guia de la SIC) siempre y
cuando la invencion se encuentre debidamente definida por sus caracteristicas
estructurales esenciales. Asi las cosas, el sistema se encuentra caracterizado
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estructuralmente y por consiguiente estas caracteristicas son aceptables de acuerdo
con la misma Guia de la SIC. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el
Opositor no solo son aceptables sino que permiten entender con mayor claridad la
invencion (...)".

Posteriormente, respecto a la objecion que realiza la opositora sobre la reivindicacion
3, la solicitante argumenta que “(...) las reivindicaciones de solicitudes de patente de
invencion deben ser redactadas con una combinacion de ambas partes; una parte
estructuralmente definida como método de qué hace la maquina particular (o
computador) y ésta en donde pertenece, que bien sea puede ser un método o un
producto. En el presente caso, éste es un sistema en el que los conmutadores
gjecutan una serie de pasos, lo cual se acomoda perfectamente con cualquier
reivindicacion que involucre implementacion de computador. Ademas, considero
prudente serialar que dicha reivindicacion no intenta reclamar caracteristicas tanto de
producto como de método sino que corresponde a una modalidad preferida de la
invencion. De hecho, deseo aclarar que dicha reivindicacion aclara que el mensaje de
solicitud de transaccion es firmado por una firma digital, el cual es completamente
claro para cualquier persona medianamente versada en la materia (...)".

Respecto a las objeciones de novedad realizadas por la opositora, la solicitante
argumenta que “(...) el Opositor falla al no indicar explicitamente en qué secciones del
arte previo se encuentran las supuestas caracteristicas esenciales. Adicionalmente,
falla al indicar como dichos documentos afectan ni como éstos divulgan todas y cada
una de las caracteristicas de la presente invencion. Adicionalmente me permito afiadir
que la novedad de la presente invencion fue reconocida por la Oficina Europea de
Patentes (...)".

Por otro lado, respecto a las objeciones de nivel inventivo realizadas por la opositora,
la solicitante sefiala que “(...) deseo aclarar que en ninguna parte de la Oposicion
trasladada se menciona o se identifica correctamente el documento DNO7, el cual el
Opositor cita en repetidas ocasiones. Teniendo en cuenta lo anterior, el Manual para
el Examen de Solicitudes de Patente de Invencion (MESPI) establece que las
invenciones tienen nivel inventivo cuando tienen una estructura inesperada (no
derivable del arte previo) o presentan un efecto técnico inesperado o mejorado
impredecible del arte previo. En el presente caso, es evidente que las caracteristicas
técnicas esenciales de la invencion no se podian prever a partir de las ensefianzas
del arte previo citado por el Opositor (...)".

Finalmente, la solicitante argumenta que cualquier persona medianamente versada

en la materia reconoceria que la presente invencion es inventiva, sumado al hecho

que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la
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posibilidad de desarrollar la invencién de manera especifica, por lo que afirma que la
presente invencion reviste de nivel inventivo.

Respuesta del Examinador Técnico

Mediante la revision de las argumentaciones expuestas por los opositores, se
encuentra primero que la solicitud no es afectada por el articulo 15, puesto que esta
corresponde a materia patentable tal como lo declara la solicitante, al referirse primero
a un dispositivo para procesamiento de mensajes de solicitudes de transaccion, el cual
posee elementos de hardware tangibles, tal como conmutadores que reciben un
mensaje de solicitud de transaccion y unidades de almacenamiento destinadas a
registrar estados de transaccioén, limitando de esta manera el alcance de cada uno de
los modulos que comprende el dispositivo. Segundo, la invencidn se refiere a un
meétodo implementado por computador, en este caso implementado sobre el
dispositivo para procesamiento de mensajes de solicitudes de transaccion, el cual esta
caracterizado de forma correcta por una secuencia de etapas que se ejecutan sobre
elementos de hardware tangibles (tal como los conmutadores y las unidades de
almacenamiento) y no se esta refiiendo solamente a un software o programa
computacional. Por lo tanto, estas reivindicaciones son objeto de estudio como se
puede detallar mas adelante en el analisis de patentabilidad realizado.

Por otra parte, respecto a las objeciones de claridad realizadas, es pertinente aclarar
que los términos "unidades de almacenamiento", "identificador" y "circuitaje de
procesamiento", efectivamente corresponden a términos generales e imprecisos como
lo argumenta la opositora, ya que como se describié en el numeral 5 del presente
requerimiento, estos términos generales no permiten establecer un concepto
suficiente de la invencion que se esta reclamando, por lo que no resulta claro la
materia que se pretende proteger.

Respecto a los términos objetados por la opositora como resultados a alcanzar: “cada
mensaje de solicitud de transaccion instruye el pago de fondos desde una cuenta
financiera en una primera institucion financiera a otra cuenta financiera en una
segunda institucion financiera", "es operable para recibir un mensaje de solicitud de
transaccion desde una institucion financiera", "cada una configurada para registrar un
estado de transaccion de una transaccion asociada con el mensaje de solicitud de
transaccion", "configurada para generar un registro de resumen de transaccion en
base en el mensaje de solicitud de transaccion recibido", "identifica de manera tnica
la transaccion con la cual se asocia el mensaje de solicitud de transaccion”, "es
operable para verificar el mensaje de solicitud de transaccion firmado", "enruta el
mensaje de solicitud de transaccion a un conmutador particular en base en el
identificador’, "es operable para verificar el mensaje de solicitud de transaccion
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firmado", "es operable para regresar el mensaje de solicitud de transaccion a la
institucion financiera", "es operable adicionalmente para avisar a la institucion
financiera de que se ha recibido en el dispositivo un mensaje de solicitud de
transaccion no verificable", "es operable para llevar a cabo comunicacion de datos con
cada uno de los otros dispositivos", es pertinente aclarar que tal como lo menciond la
solicitante, que estos términos no corresponden a un resultado a alcanzar sino que
por el contrario, hace parte de las funcionalidades que junto con las caracteristicas
esenciales de la solicitud, describen el objeto de la invencidén. Sin embargo, cabe
indicar que el término “que permite el asentamiento de los fondos entre las cuentas
financieras definidas por el mensaje de solicitud de transaccion recibido’,
efectivamente corresponde a un resultado a alcanzar tal como lo indica la opositora y
como fue expuesto en el numeral 4 del presente requerimiento.

Por otro lado, respecto a la objecion realizada por la opositora sobre la reivindicacion
3, cabe aclarar que tal como lo indica la solicitante, no intenta reclamar un método
dentro de una reivindicacion de producto, sino que corresponde a una reivindicacion
que describe un elemento tangible (circuitaje de procesamiento) del dispositivo
reclamado en la reivindicacion independiente 1 junto con la funcionalidad que realiza
(verificar el mensaje de solicitud de transaccién), por lo que durante el examen de
patentabilidad, la reivindicacion 3 se tomara como una reivindicacion de producto
dependiente de la reivindicacion 1.

Por ultimo, respecto a los cinco documentos adjuntados por la opositora, es pertinente
aclarar primero que respecto al Documento 1 (US 2013/054516), al Documento 3 (US
2007/239758) y al Documento 5 (US 2004/049455), no se evidencia la utilizacion de
dos 0 mas conmutadores destinados a recibir un mensaje de solicitud de transaccion
y una base de datos conectada a estos conmutadores, ademas no se hace referencia
a registrar un estado de transaccion de una transaccion asociada con el mensaje de
solicitud de transaccidn ni la actualizacién de este estado.

Respecto al Documento 4 (US 2009/0292810), no se evidencia de nuevo la utilizacion
de dos o mas conmutadores destinados a recibir un mensaje de solicitud de
transaccion ni una actualizacién de un estado de transaccion asociado con un
mensaje de solicitud de transaccion. Adicionalmente, no se hace referencia a una
base de datos que posea unidades de almacenamiento ni la generacién de un registro
de resumen de transaccion.

Por lo tanto, estos documentos ni la combinacion de ellos permiten afectar la novedad
ni el inventivo de la invencion reclamada, por lo que no seran tenidos en cuenta para
el estudio de patentabilidad.
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Por otra parte, si bien se relacionan documentos del estado de la técnica referentes a
protocolos de comunicaciones y de autenticacion, ninguno de estos documentos hace
referencia especificamente a la funcionalidad que poseen los conmutadores de la
presente invencion, la cual es recibir un mensaje de solicitud de transaccion ni la
interconexiéon de este con una base de datos con fines relacionados al procesamiento
de mensajes de transacciones. Por lo tanto, estos documentos tampoco son tenidos
en cuenta para el estudio de patentabilidad del presente requerimiento.

Sin embargo, respecto al Documento 2 (US 2007/061379), se encuentra que en
efecto, esta relacionado con el campo técnico de la presente solicitud,
especificamente con el proceso de recepcion de mensajes de solicitud de transaccion,
registro y actualizacion de un estado de transaccion en una base de datos, por lo cual
sera tenido en cuenta dentro del examen de patentabilidad.

En conclusion, el documento US 2007/061379 allegado por parte de la Opositora se
encuentra conveniente para la afectacion de la patentabilidad de la presente solicitud,
y junto con los recursos con que cuenta este Despacho, realizara el estudio de las
publicaciones del estado de la técnica para definir la patentabilidad o no del sistema
de la presente solicitud y que se reclama en el pliego reivindicatorio allegado el 18 de
julio de 2017.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de prioridad: diciembre 18
de 2014 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta
solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién

“Method and apparatus for
D1 US 2007/061379 | sequencing transactions globally in 15/marzo/2007
a distributed database cluster”

“Software development system
D2 Us 7,131,108 having particular adaptability to 31/octubre/2006
financial payment switches”
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El documento D1 divulga un sistema y método para recibir y rastrear una pluralidad
de transacciones y distribuir las transacciones a al menos dos colas de replicacion a
través de una red (FI. 1, resumen).

El documento D22 divulga un sistema de desarrollo de software. Se mantiene un
inventario de los moédulos de software. Cuando se ensambla un sistema dado, los
modulos del inventario se seleccionan para ese sistema (FI. 1, resumen).

8. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)
Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un dispositivo para procesamiento de mensajes de
solicitudes de transacciones (...)” (Ver pagina 1 del radicado N° NC2017/0007195 del
25 de septiembre de 2017).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas D1 D2
esenciales

Los conmutadores de pago que
se ejecutan en el Centro son
responsables de prestar servicios

Dos 0] mas
a los bancos A y B,
conmutadores f . ,
. respectivamente, e intentarian
localizados en una .
SN comprender los mensajes
ubicacion, cada . .
. enviados por los bancos (Pag. 18,
conmutador es | No se menciona

_ Col. 7, lineas 44 a 46).
operable para recibir un

mensaje de solicitud de
transaccion desde una
institucion financiera.

Una vez que una solicitud ingresa
a EPSW, ya sea para enviar una
instruccion de pago o para realizar
una encuesta, la unidad de
procesamiento deberia ser
responsable de la decision del

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2007061379A1&KC=A1&FT
=D&ND=3&date=20070315&DB=&locale=en EP

2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?[I=0&ND=3&adjacent=true&locale=en EP
&FT=D&date=20061031&CC=US&NR=7131108B1&KC=B1
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procesamiento a realizar (Pag. 17,
Col. 6, lineas 32 a 34).

Este marco se llama Conmutador
de pago electronico (EPSW) (Pag.
16, Col. 3, lineas 24 a 25).

Un método y aparato para secuenciar
transacciones en una agrupacion de
bases de datos se describe para su
uso con programas informaticos o
aplicaciones de software cuyas
funciones estan disefiadas
principalmente para replicar
transacciones de actualizacion a una
0 mas bases de datos de manera que
los datos en estas bases de datos
estén aproximadamente
sincronizados para acceso de lectura
y escritura (Pag. 2, Fl. 14, Parr. 022).

Base de datos
agrupada conectada a
los dos 0 mas
conmutadores.

No se mencionan los conmutadores

Los datos de la base de datos se
almacenarian en un almacén de
datos directamente por el usuario
0 una computadora host. EPSW
buscaria las instrucciones de
pago del almacén de datos para
su procesamiento (Pag. 17, Col.
6, lineas 20 a 22).

Si  esta transaccion se ha
comprometido con la base de datos
(111), el estado de la transaccion de
la entrada se establece en
"comprometido"  (112) por el
secuenciador (12), lo que indica que
La base de datos | esta transaccion esta lista para
agrupada comprende | aplicarse a las otras bases de datos
dos o mas unidades de | (200) (Pag. 5, Fl. 17, Parr. 055).
almacenamiento
sincronizadas cada una | Las colas de replicacion son un
configurada para | deposito ordenado de transacciones
registrar un estado de | de actualizacién almacenadas en la
transaccion de una | memoria de la computadora para
transaccion  asociada | ejecutar transacciones en una base
con el mensaje de | de datos predeterminada (Pag. 3, Fl.
solicitud de transaccion. | 15, Parr. 032).

Si el proceso se ingresa debido a
nuevas transacciones (501), el lote
de transacciones se almacena en la
cola de replicacion en la memoria
(508), (509), o en la cola (511) del
disco de replicaciéon si la cola de

No se menciona
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memoria esta llena (Pag. 6, Fl. 18,
Parr. 061).

Si  esta transaccion se ha
comprometido con la base de datos
(111), el estado de la transaccion de
de transaccion que la entrade} se establece en
indique que la "compro_metldo" (112) ~ por el
transaccion  se  ha secuenciador (.1’2), lo que |_nd|ca que
completado, la base de es}a transe:cmor: ezta Ils(’;a dp?ra
. | aplicarse a las otras bases de datos
ggg}%ur:%g’pada s::: (200) (Pag. 5, FI. 17, Parr. 055).

generar un registro de
resumen de transaccion
en base en el mensaje
de solicitud de
transaccion recibido

Después de una
actualizacion del estado

No se menciona

El monitor (6) ademas recibe datos
con respecto a las bases de datos (5)
y muestra el estado de cada base de
datos (5) y el numero de
transacciones confirmadas (Pag. 4,
Fl. 16, Parr. 050).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicaciéon 1 porque divulga un sistema y método para recibir y
rastrear una pluralidad de transacciones y distribuir las transacciones a al menos dos
colas de replicacion a través de una red (FI. 1, resumen).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el sistema de D1
consiste en que el dispositivo de la reivindicacion 1 posee dos o mas conmutadores.

El efecto que logra el incluir dos 0 mas conmutadores es poder recibir un mensaje de
solicitud de transaccion desde una institucion financiera.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “4,Coémo modificar el sistema conocido en D1 para lograr recibir
un mensaje de solicitud de transaccion desde una institucion financiera?”.

Sin embargo, la utilizacién de conmutadores, ya esta divulgada en el documento D2
que se refiere a que los conmutadores de pago que se ejecutan en el Centro son
responsables de prestar servicios a los bancos A y B, respectivamente, e intentarian
comprender los mensajes enviados por los bancos (Pag. 18, Col. 7, lineas 44 a 46).
Una vez que una solicitud ingresa a EPSW, ya sea para enviar una instrucciéon de
pago o para realizar una encuesta, la unidad de procesamiento deberia ser
responsable de la decision del procesamiento a realizar (Pag. 17, Col. 6, lineas 32 a
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34). Este marco se llama Interruptor de pago electronico (EPSW) (Pag. 16, Col. 3,
lineas 24 a 25).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
los conmutadores del documento D2 en el sistema divulgado en el documento D1 para
llegar asi al objeto de la reivindicacién 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulga las caracteristicas de las siguientes
reivindicaciones dependientes asi:

e Reivindicacidon 2: Para una nueva transaccion, el secuenciador (12) asigna un ID
de transaccién (103) y registra la transaccién junto con este ID en la cola TX global
(13) (D1, Pag. 5, FI. 17, Parr. 054). Una vez que una solicitud ingresa a EPSW, ya
sea para enviar una instruccion de pago o para realizar una encuesta, la unidad de
procesamiento deberia ser responsable de la decision del procesamiento a realizar
(D2, Pag. 17, Col. 6, lineas 32 a 34).

e Reivindicaciones 3 y 4: El nivel (20) de procesamiento de mensajes se ocupa del
procesamiento de mensajes como la validacioén, la autenticacion de seguridad y la
generacion de firmas digitales, el procesamiento de transacciones y el seguimiento
de auditoria, etc. (D2, Pag. 16, Col. 4, lineas 52 a 55). Verifique la validez del
mensaje, usando una firma digital (D2, Pag. 23, Col. 17, linea 36). Cuando se
encuentren errores, notifique a los bancos pertinentes (D2, Pag. 17, Col. 6, linea
37).

e Reivindicaciéon 5: El EPSW esta disefiado para manejar computacion distribuida.
La interconectividad de los EPSW para llevar a cabo el procesamiento de pagos
se describe en las secciones anteriores. La siguiente es una lista de protocolos
que EPSW admite: Modelo de conectividad bancaria al Centro de pagos a través
de una red de area amplia mediante el protocolo TCP / IP, comunicacién entre
procesos (D2, Pag. 20, Col. 12, lineas 11 a 16).

La reivindicacién 6 consiste en: “Un método para procesar mensajes de solicitudes de
transacciones (...)” (Ver pagina 2 del radicado N° NC2017/0007195 del 25 de
septiembre de 2017).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas D1 D2
esenciales
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Recibir en uno de dos o
mas conmutadores
localizados en una
ubicaciéon un mensaje
de solicitud de
transaccion desde una
institucion financiera.

No se menciona

Los conmutadores de pago que
se ejecutan en el Centro son
responsables de prestar servicios
a los bancos A y B,
respectivamente, e intentarian
comprender los mensajes
enviados por los bancos (Pag. 18,
Col. 7, lineas 44 a 46).

Una vez que una solicitud ingresa
a EPSW, ya sea para enviar una
instruccion de pago o para realizar
una encuesta, la unidad de
procesamiento deberia ser
responsable de la decision del
procesamiento a realizar (Pag. 17,
Col. 6, lineas 32 a 34).

Este marco se llama Conmutador
de pago electronico (EPSW) (Pag.
16, Col. 3, lineas 24 a 25).

Registrar, en cada una
de las dos o mas
unidades de
almacenamiento
sincronizadas de una
base de datos agrupada
conectada a los dos o
mas conmutadores, un
estado de transaccion
de una transaccion
asociada con el
mensaje de solicitud de
transaccion

Si  esta transaccibn se ha
comprometido con la base de datos
(111), el estado de la transaccion de
la entrada se establece en
"comprometido" (112) por el
secuenciador (12), lo que indica que
esta transaccion esta lista para
aplicarse a las otras bases de datos
(200) (Pag. 5, FI. 17, Parr. 055).

Las colas de replicacion son un
depdsito ordenado de transacciones
de actualizacion almacenadas en la
memoria de la computadora para
ejecutar transacciones en una base
de datos predeterminada (Pag. 3, Fl.
15, Parr. 032).

Si el proceso se ingresa debido a
nuevas transacciones (501), el lote
de transacciones se almacena en la
cola de replicacion en la memoria
(508), (509), o en la cola (511) del
disco de replicacién si la cola de

Los datos de la base de datos se
almacenarian en un almacén de
datos directamente por el usuario
0 una computadora host. EPSW
buscaria las instrucciones de
pago del almacén de datos para
su procesamiento (Pag. 17, Col.
6, lineas 20 a 22).

No se menciona registrar el
estado de transaccion.
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memoria esta llena (Pag. 6, Fl. 18,
Parr. 061).

No se mencionan los conmutadores.

Si  esta transaccion se ha
comprometido con la base de datos
(111), el estado de la transaccion de
la entrada se establece en
"comprometido"  (112) por el
secuenciador (12), lo que indica que
esta transaccién esta lista para
aplicarse a las otras bases de datos
(200) (Pag. 5, FI. 17, Parr. 055).

Generar, dentro de la
base de datos agrupada
y posterior a una
actualizacion del estado
de transaccion que
indique que la
transaccion se a
completado, un registro
de resumen de

No se menciona

transacciones  en  la El monitor (6) ademas recibe datos
base del mensaje de con respecto a las bases de datos (5)
solicitud de y muestra el estado de cada base de
transacciones recibido datos (5) 'y el numero de

" | transacciones confirmadas (Pag. 4,
Fl. 16, Parr. 050).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 6 porque divulga un sistema y método para recibir y
rastrear una pluralidad de transacciones y distribuir las transacciones a al menos dos
colas de replicacion a través de una red (FI. 1, resumen).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 6 y el sistema de D1
consiste en que el método de la reivindicacion 6 menciona dos o0 mas conmutadores.

El efecto que logra el incluir dos 0 mas conmutadores es poder recibir un mensaje de
solicitud de transaccion desde una institucion financiera.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “4,Cémo modificar el sistema conocido en D1 para lograr recibir
un mensaje de solicitud de transaccién desde una institucion financiera?”.

Sin embargo, la utilizacion de conmutadores, ya esta divulgada en el documento D2
que se refiere a que los conmutadores de pago que se ejecutan en el Centro son
responsables de prestar servicios a los bancos A y B, respectivamente, e intentarian
comprender los mensajes enviados por los bancos (Pag. 18, Col. 7, lineas 44 a 46).
Una vez que una solicitud ingresa a EPSW, ya sea para enviar una instruccion de
pago o para realizar una encuesta, la unidad de procesamiento deberia ser
responsable de la decision del procesamiento a realizar (Pag. 17, Col. 6, lineas 32 a
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34). Este marco se llama Interruptor de pago electronico (EPSW) (Pag. 16, Col. 3,
lineas 24 a 25).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
los conmutadores del documento D2 en el sistema divulgado en el documento D1 para
llegar asi al objeto de la reivindicacién 6 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulga las caracteristicas de las siguientes
reivindicaciones dependientes asi:

e Reivindicacidon 7: Para una nueva transaccion, el secuenciador (12) asigna un ID
de transaccién (103) y registra la transaccién junto con este ID en la cola TX global
(13) (D1, Pag. 5, FI. 17, Parr. 054). Una vez que una solicitud ingresa a EPSW, ya
sea para enviar una instruccion de pago o para realizar una encuesta, la unidad de
procesamiento deberia ser responsable de la decision del procesamiento a realizar
(D2, Pag. 17, Col. 6, lineas 32 a 34).

e Reivindicaciones 8 y 9: El nivel (20) de procesamiento de mensajes se ocupa del
procesamiento de mensajes como la validacioén, la autenticacion de seguridad y la
generacion de firmas digitales, el procesamiento de transacciones y el seguimiento
de auditoria, etc. (D2, Pag. 16, Col. 4, lineas 52 a 55). Verifique la validez del
mensaje, usando una firma digital (D2, Pag. 23, Col. 17, linea 36). Cuando se
encuentren errores, notifique a los bancos pertinentes (D2, Pag. 17, Col. 6, linea
37).

9. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 2007/061379 1,2,6y7 Nivel Inventivo
D2 Us 7,131,108 1a9 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45, de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) 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.
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Si como respuesta a este requerimiento la solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcidon de la invencion a proteger, iii) o presente un nuevo
capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a
esta modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacién de la
solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, se le recuerda a la solicitante que
si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y
éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones debera pagar la tasa por
reivindicacion adicional.

Se invita a la solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante para los sesenta (60) dias.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo |, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via
gubernativa.

Atentamente,

—

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: FERNANDO NICOLAS VARGAS PLAZAS
Revisado: FERNANDO NICOLAS VARGAS PLAZAS
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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