HUMBERTO RUBIO & CIA. z&>
Cartrera 7 No.74 — 64 \ R i ; ‘ Teléfonos: (371) 3132408 -
Oficina 506 | ABOGADOS - LAWYERS. 3132410 — 3132423 — 3131759
P. O. Box 21848 S Oficina Intemacional de Marcas y Patentes Fax: (571) 3131647 - 3132367
Bogoti, D.C. International Office for Trademarks and Patents Email: rubiolaw(@bellsouth.net

' ‘ Email: rubiolaw(@cable.net.co

“COLOMBIA -

Mw

SPCHIMBUSTR G ¥ CORERCIO
" Raticacion @ ODDSAIRY  OOODDRIZ Felige: 3
Fecha DI F005-07 5 161905
Senor ; B Tramite: : 002 MOTENTES B | KEGISTRO/ 412 REPGSIC -
%p#hﬁ!ﬂwu 200 HVIGIM & H@E‘ms w\.mlums
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCI
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Ref: Expediente No. 00-059.191

Patente de Invencién: ~ “SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE
~ "PAGOS Y TRANSACCIONES A
DISTANCIA EN  TIEMPO  REAL
~ " MEDIANTE TELEFONO MOVIL”.
Titular: ' MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.

ECUR§0 DE REPOSICIéN CONTRA LA
RESOLUCION No. 15798 DE 01 DE JULIO DE

2.005 Y NOTIFICADA EL 15 DE JULIO DE 2.005.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, \mcyor de edad, domiciliado en
Bogotd, con la Oficina 506 de la Camrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad,

 Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007

del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en cardcter de
apoderado de la sociedad MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.
domicilioda en Paseo de Recoletos 10 28001 Madrid, Espana;
reconocido por su despacho y enconfrandome deniro de ia debida
oportunidad procesal, por medio del presente escrito inferpongo
RECURSO DE REPOSICION conira la Resolucion No. 15798 de 01 de
julio de 2.005, notificada el 15 de julio del mismo afio; con el proposifo
de que sed revocada y en su lugar proferir otra, en que se OTORGUE
el privilegio de la Patente de Invencién denominada: “SISTEMA Y



PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y‘ TRANSACCIONES A DISTANCIA EN
TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL”, conforme a los siguientes:

 LMOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurnida resolucién, su despacho ha negado el
privilegio de patente de invencion denominada: “SISTEMA Y
PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN
TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL”, solicitada a registro por
mi representada la sociedad MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.; al
considerar gque la menctonadc solicitud no cumple con los

- requisitos - dispuestos - en lc: Ieg;siccron comunitaria vigente 'y
aplicable ol presente caso.

B-) Cumplimiento de los dis osiclones contempladas en la
Decisidon 486 de la Comunldad Andina.

La decision contenida en ia resoluc:lon motivo de la actuai
impugnacién, resulta equwocada e injusta, pues su despacho no
ha tenido en cuenta los factores esenciales que constituyen el
objeto de la presente invencion, y que acreditan el suficiente nivel
inventivo del que se encuen’rrcl provtsto fal'y como se demostrard
a confinvacion: ,
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1. Respecto al numeral 02: “Claridad de la solicitud” de la
Resolucién No. 15798 de 01 de Julio de 2005:

“2. Claridad de la solicitud”
(2.1.) Reivindicaciones

El Art. 30 de o Decision 486 dispone que las "reivindicaciones
definirdn la materia. que se desea proteger medianfe la
patenie” y que éstas deben “ser claras, concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”.

Fl Art. 30 de la Decisidn 486, es una disposicidn que claramente
se refiere a la redaccion de las reivindicaciones (deben ser
claras y concisas} vy a la relacidén de las reivindicaciones con la
memoria  descriptiva  (deben estar - sustentadas por la
descripciony).

De lo anterior, cabe resaltar que, el hecho de que la materia
que se define en las reivindicaciones de una solicitud de
patente no pudiera ser patentable por algun motivo como
podria ser que la invencion se refirera a materia prohibida,
carente de novedad o de actividad inventiva, no implica que
las reivindicaciones sean conirarias al Art. 30 de la Decision 486.

La Resolucién No. 15798, sefiala que:

(1) "la reivindicacién 1 y sus dependientes no tiene sustento descriptivo,
porque en ese aparte no se explica una nueva disposicion de los medios
que conforman el sistema ¢ una nueva funcion entre los componentes de
ese sistema".



(1) “es evidente que los edlos' son convencwnales los cuales se usan con
un soporte log?c‘o para procesar datos contables",

(111} "no se puede aceptar como suStento de patentabilidad la presentacion de
un documento que combine un sistema de computacion covencional con
el uso (carga de) un soporte légico para un plan comercial, ni el uso de
dispositivos convencionales o partes de estos para procesar, transmitir,
intercambiar sefiales (informacion), porque ni la primera ni el segundo
convierten al sistema en patentable”,

Con respecto.  a  las . indicaciones anteriormente sefialadas,
respetuosamente solicito a su despacho tener en cuenta lo siguiente:

El contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud es‘ré
recogido infegramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto, la
reivindicaciones estan, tal como estipula el Art. 30 de la Decmon 486
“sustentadas porla descnpcnon ' '

Por otra parie, la Resoluciéon No. 15798 no objeta la claridad, ni la
concision de las reivindicaciones de la presenie. sohcﬁud ni fampoco
que éstas no definan "la materia que se desea profege:" sino que hace
referencia sélo y exciusivamente o cuestiones relacionadas con la
patentabilidad como tal de la materia que se reivindica en si, es decir,
a cuestiones que serian objetables bCJjO el Art. 15 pero no bajo el Art. 30
de la Decnsson 486.

2.2) Reivindicacihnes de Produc'to‘ .
En la Resolucidn No. 15798 se mdtca que

(i) el Art. 14 de la Decision 486 establece claramente que los paises miembros
otorgardn patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento”,



(i) "la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes ... publicada por la OMPI
en 1982 ... en el pdrrafo 57 ... se indica que las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger, mediante las caracteristicas estructurales o

de funcion ...",

(i) = “que la combinacion de caracteristicas estructurales y de ﬁmc:on no es procedente
en la redacczon de reivindicaciones de producto

(iv)  “al calificar el pliego anexo, salta a la vista que éste incluye mezclas de
caracteristicas: no - permitidas”" a saber "caracteristicas estructurales, y
caracteristicas de procesamiento (uso),

(v)  "en el oficio trasladado se preciso que un sistema se puede reivindicar por la(s)
ﬁmcién(e*s) entre los componentes de un sistema pero no por los usos, puesto que en
un "sistema”, como tal es independiente de como se wuse uno o mds de sus
componentes: es decir, dicho aparato no se puede restringir por la manera de uso
pensada (deseada) que se le de a uno o mds de sus componentes”.

Al respecto, me permito sefialar a su-despacho lo siguiente:

B parrafo 57 de la citada guia de examen no prohibe en absoluto que
en la redaccion de una reivindicacién de producto o de un pliego de
reivindicaciones de producto, puedan coexistir componentes definidos
por su_estructura o componentes definidos por su funcién, sino que
claramente pemmite tal coexistencia de definiciones estructurales y
funcionales.

Por ofra parte, y de acuerdo con lo que confirma la misma Resolucién
No. 15798, un sistema se puede reivindicar por la(s) funcion(es) entre los
componentes de un sistema. Las expresiones del tfipo "medios
verificadores  para verificar...” son . precisamente las que definen las

¥
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funciones de tales componentes ya que lo que se define es la funcién
gue deben ser capaces de desempefiar esos medios estructurates.

En las guias para el examen de las solicifudes de patente, se dan
ejemplos que precxsqmen’re combinan la identificacién de un elemento
esfructural que se define ulteriormente por su funcién. La guia de
examen de la OMPL precisamente establece que las funciones
atribuidas a un elemento  estructural sirven para delimitar  las
caracteristicas de tfal elemen’ro estructural frente a otros elementos que
no tienen esa func;on

La ejemplificacion basada en la reivindicacion 1 de la presente solicitud
que se expone en {a pdgina 3 de la Resolucién No.15798 precisamente
refleja las definiciones consideradas plenamente aceptables en la guia
de examen de la OMPI, v hace referencia a elementos esitructurales
definidos a través de sus respectivas funciones.

Una persona versada en materia, es decir, un ingeniero informdtico,
sabria elegir de inmediato, cudles son los "medios” especificos que
deben aplicarse, basdndose precisamenie en las funciones que se

“definen con respecto a los mismos en las reivindicaciones y en la

memoria descriptiva de la presen’re solicitud.

Las reivindicaciones de la presente solicitud cumplen, potr lo tanto, los
requisitos del Art. 14y del Art. 30 de la Decision 486.

2. Respecto al numeral 03: “No se considera invencién” de la
Resolucién No. 15798 de 01 de Julio de 2005:

2&F



El recurnido acto administrativo, en esie numeral vueive a afirmar
que el objeto de la presente solicitud no es una invencién a tenor
de lo dispuesto en los aparfados d} y e) del Art. 15 de ia Decision
486. n

El sistema reivindicado en ia presente invencion, comprende una
combinacién de caracteristicas basadas en sofiware y unos
elementos fisicos de telecomunicaciones (teléfonos mdoviles,
equipos de telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la
convencional bajo la direccién del software.

Por lo tanto, el sistema reivindicado no se refiere a una actividad
econdmico-comercial sino una invencién en la que interviene un
programa de ordenador. Sin embargo, el sistema no se limita a un
programa de ordenador sino que precisa la intervencion de
elementos y pardmetros fisicos, y, por lo tanto, fampoco es un
progroma de ordenador o un soporte idgico como tal que no
podria considerarse invencion.

Al respecto, cabe resattar, que lo que se reivindica en la presente
invenciéon, es un sistema de felecomunicaciones en el que
intervienen componentes de hardware, y para cuya generacion
hacian falta  consideraciones técnicas de un  ingeniero en
telecomunicaciones que van mas alld de los conocimientos de un
economista. Es decir, por mucho que un economista expusiera a
un fécnico especialista las necesidades de un . sistema de
transacciones -de. pago seguro, flexible y eficaz, el fécnico
especiadlista tendria que redlizar consideraciones técnicas para
poder plasmar tal sistema en una realidad técnica.

239



Mi representada, actual solicitante del registro citado en
referencio, no pretende en absoluto monopolizar un sistema
comercial de compra o fransaccidén como tal, ni un programa de
ordenador como tal, sino un sistema técnico  concreto,
correspondiente a las caracteristicas técnicas comprendidas por
una novedosa. combinacién e interaccidn de componentes de
hardware. - '

El sistema tampoco es sdlo otro {segundo) uso de dispositivos
convencionales sino que implica funciones completamente
técnicas, destinadas o goranfizar una @ eficacia en  las
telecomunicaciones que no se conseguia mediante los sistemas
convencionales cuando se aplicaban para redlizar transacciones.
Asi, a modo de ejemplo pueden citarse los medios selectores {20h)
que se identifican en la reivindicacién 1 de la presente solicitud:

Estos medios: selectores (20h) verifican en los dichos segundos
medios de almacengje de datos (21) la segunda informacién
comrespondiente a la unidad de teléfono movil digital {16, 41)
identificada por el nimero de feléfono admisible, y seleccionan
uno de los equipos de telecomunicaciéon (18, 19} que comunica
con un teléfono mavil digital {16, 41) identificado por el nimero de
teléfono admisible, a fravés de un servicio de telecomunicaciones
compatible con el tipo de teléfono movil digital (16, 41} identificado
en dicha segunda informacion.

Ello permite la seleccién de la via de comunicacion en los medios
de telecomunicacién (18,19) mds adecuada para comunicar con
los teléfonos méviles digitales (14,41) en base a pardmetros fisicos
~de esos teléfonos (16,41} a ftravés de un servicio de
telecomunicaciones compatible con el tipo de cada teléfono mévil



digital (16,41), por ejemplo en base a su codigo identificador
internacional de equipo mdévil . (IMEI = International Mobile
Equipment ldentifier).

La seleccién de la via de telecomunicaciones mds adecuada
basada en las caracteristicas técnicas del feléfono mdvil digital, es
decir, permite elegir aquella via como por gjemplo SMS, MMS, e-
mail soportada por el teléfono movil digital, que a la vez ofrezca las
mayores garantias en cuestion de seguridad y fiabilidad en la
transmisiéon de datos realmente sensibles a través de la red de
telecomunicaciones, vy el coste menor de las fransmisiones.
Asimismo, esto pemite operar con cualquier fipo de teléfono moévil
digital, es decir, el sistema no estd limitado a un determinado tipo
de apoarato de teléfono. moévil digital ni tampoco precisa
modificaciones informdticas en los aparatos de teléfono del
usuario. :

Bl sistema de la presente invencion es, por tanto, una invencién que
se compone de una combinacién de elementos técnicos y no solo
un segundo uso de elementos convencionales.

Al respecto, cabe sefalar que muchas invenciones mecdnicas o
‘elecirénicas  se componen exclusivamente de una serie de
elementos en si convencionales, lo cual sin embargo, no es dbice
para que sean patentables cuando estos elementos en si
convencionales se combinan entre si. de una forma novedosa e
inventiva. Este es precisamente el caso del sistema reivindicado en
la presente solicitud que ofrece por primera vez una combinacion
de elemenios elecirénicos que doia de eficacia, flexibilidad vy
seguridad la fransmisién de datos necesaria para cuando se llevan

Al
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a cabo transmisiones de datos para operaciones tan sensibles
como las tfransacciones econdmicas.

3. Respectfo ‘al numeral 04: “Respuesm del Solicitante” de la
Resolucién No. 15798 de 01 de Julio de 2005:

3.1. La Resolucién No. 15798 sefiala que las decisiones de Oficinas
de Patentes extranjeras que han otorgado patentes para el
mismo caso que estd en discusion aqui, légicamente no son
concluyente ni obligan a la Superintendencia.

Consideracion que compartimos plenamente, de hecho, en la
contestacién presenfada ante su despacho el dia 04 de Febrero
de 2005, no se pretendié afirmar lo contrario. De hecho, se
indicé expresamente lo siguiente: \

La solicitante es plenamente consciente de que estas concesiones
de patentes paralelas extramjeras que fueron examinadas con
respecto a las mismas excepciones de la patentabilidad que las
que se citan en el requerimiento recaido en la solicitud de patente
de referencia, naturalmente no precluyen la decision que la
Division de Nuevas Creaciones pueda adopiar.

- Sin_embargo, la_solicitante _counsidera_que se_trata de
antecedentes interesantes a la vista de que la_concesion

de estas patentes prioritarias y paralelas en jurisdicciones
que tienen_en comiin con_la_legislacion_aplicable a la
solicitud_de _patente de_referencia_la_prohibicion de
patentar _los métodos comerciales v los programas de
ordenador como tales, significa que existe un espacio de




3.2.
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interpretacion que permite considerar que el sistema
reivindicado en_la_solicitud de_patente de referencia

constituye una invencion técnica patentable,

Es decir, el solicitante sélo quiso indicar que, a la hora de
considerar la patentabilidad, existen diversas formas de interpretar
disposiciones iegales parecidas a las previstas en el Art. 15 de la
Decision 486, e incluso las disposiciones de ese mismo articulo,
como demuestra por ejemplo, la concesién de la patente
paralela pervana No. 3044 que se identificaba en el listado anexo
a la respuesta del solicitante. Sin embargo, bajo ningun concepto
guiso el solicitante dar a entender que ias decisiones de oftras
Oficinas de Patentes vincularan a la Superintendencia.

La Resoluciéon No. 15798 afima, con respecto a o indicado en el
punto 3.1 de la respuesta del solicitante a la nofificacién de
fondo, que de dlli se deduce que:

b} Para el solicitante la combinacion de elementos no
patentables con  elementos = patenfables  es
patentable, lo cual a la luz de la normativa anding es
improcedente.

Al respecto, cabe resaltar ¢ insistimos en que muchas invenciones
mecanicas o elecironicas se componen exclusivamente de una
serie de elementos en si convencionales, lo cual sin embargo, no
es Obice para que sean patentables cuando estos elementos en si
convencionales se combinan entre si de una forma novedosa e
inventiva, es decir, cuando se produce una combinacién de

elementos que se reivindica en la presente solicitud. No es, por io

23
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tanto, improcedente lb expuesfo,/ por medio de la contestacion
radicada a su despacho el dia 04 de febrero de 2005.

3.3. La Resolucion No.15798 también afirma que:

c) Se sabe que en ofras oficinas, como la Oficina
Europea -de Patentes, basdndose en la Directliva del

Parlamento y Consejo Europeos, sobre la patentabilidad de

Jas invenciones - :mpiementadas en ordenador, han

establecido una nueva categoria de invenciones, en donde

se aplicafa férmula medio + funcién, la cual no establece la

normativa andind ‘porque - esta sélo se refiere a dos

categorias de mvenc:ones de producfo y procedimiento.

Al respec‘ro, debe ‘rener‘se enj;prim’er IUQor que, en Europaq, sélo ha
existido una  propuesta de Directiva que, ademds, fue
definitivamente rechazada por el Parlamento recientemente sin
que, al menos de momenfo, exm‘o una nueva propuesta de
Directiva. S

Tampoco las invenciones. lmplqn'radqs por -ordenador que han
sido patentadas en la Oficina. Europea de Patentes son una nueva
categoria de invenciones sino invenciones que a la vista de que,
segun la jurisprudencia desarrollc:do por las Camaras de Recursos
de la Oficina Europecx de Paien’res no eran programas de
ordenador como tales, sino mvencxones que implicaban un efecto
técnico por hacer que un- determinado hardware, bajo la
direccion de un software, funcionara de forma distinta. De hecho,
tales invenciones se han cén‘sideré)do segun el caso, productos o
procedimientos. De hecho la misma resolucion n® 15798, en su
aparfado "Rewmdlcomones de producfo" también identifica el
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sistema reivindicado en la presem‘e sohcu’rud como "aparaio”,
decir, como producto.

Por otra parte, la definicion de un producto a través de
caracteristicas "medios + funcién" no es en absoluto nueva o
exclusiva de las invenciones relacionadas con programas de
ordenador, sino una practica admitida, en relacion con
invenciones relacionadas con sectores “"convenciondles" como
son mecdnica, eléctrica, elecironica, efc. Prueba de ello es la
Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes editada por
la OMPI en 1982, a la gue se refiere la misma resolucién No. 15798.

La presente invencién puede considerarse, por tanto, no un
programa de ordenador como tal o un método comercial
implementado por ordenador sino un produc‘ro en el sentido del
Art. 14 de la Decisidén 486 ’

Este - producto consigu‘e de"aCUerdo’ con lo ya mas arriba
expuesto y,. por ejemplo mednon’re los medios selectores que
seleccionan la via de comumcoc:lon mas adecuada con los
equipos de ’relecomumcomones de las  partes, una mayor
seguridad, flexibilidad y eflcqcm '

E efecto de la presenfe mvenc;on no es, pues, sélo una
reprograomacion  de. - equipos  convencionales  para  que
meramente ejecuten un nuevo programa, sino una combindacidn
de elementos de software y de hardware que, como tal, no se
habian combinado prevuomente_ Y que interacciones de forma
novedosa e inventiva de tal forma.

24§
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Por todo lo antetior, se considera que ia presente solicitud cumpile o
~estipulado en los Articulos 14 v 30 de la Decisidon 486 y se refiere a una
invencion patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada
norma comunitaria. ‘

. PETICION ESPECIAL |

De acuerdo alo senalado en el transcurso de este recurso, solicito
respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos
anferiormente propuestos y con base a ello oforgar el privilegio de
Patente de Invencidn, respecto a la creacion denominada
“SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A
DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL"

Asi pues, al ser los recursos la via sefadiada por la ley para corregir

y subsanar las fallas cometidas en la decision de Actos:

Administrativos, respetuosamente solicito a su Despacho REVOCAR
la Resoluciéon que impugno y en su lugar proferir otra en la que se
OTORGUE el privilegio de la Patente de Invencidn denominada:
“SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A
DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL".

A b
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PRUEBAS

1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el

expediente citado en la referencia.

2. Resolucion No. 15798 de 01 de julio de 2.005, de la cual

acompano copia simple al presente escrito.

3. La actuacion surtida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Las disposiciones legales que invoco como fundamenio para
promover el presente recurso son los articulos 14, 16, 18,y 34 y
demds aplicables de la Decisién 486 de la Comunidad Anding,
Articulo 51, 52 y. demds nommas aplicables del Coédigo
Contencioso Administrativo, y en las demds disposiciones
vigentes. '

OPORTUNIDAD

La Resoluciéon récurridcx fue ndfiﬁcadc el 15 de julio de 2.005,
por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad

~legal, consagrada en el Codigo Contencioso Administrativo.

27
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NOTIFICACIONES

Mi representada y el suscritfo recibiremos nofificaciones en la
Secretaria de su Despacho o en mi Oficina de Abogado,
situada en la Carrera 7 No. 74-64 de  Bogotd.

Atentamentie,

g, - _ HUMBERTC & “‘hxxmmgm
HUMBERTO RUBIO CAMACHO ) B3

C.C. 17°192.062 de Bogotd
1.P. 50.007 Consejo Superior

de la Judicaiura , G Sammiarid Dot
COD. 4134
00/1323-01/pi
MGR.-
st ¥ CMERIE
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REPUBLICH DE SOLUMBIA
SUPERINTENDENGIA BE INDUSTRIA Y COMERCIO N
“ RESTLUNINNG £, () QHUMBERTO RUBIO & ¢

X <n w \;. ,
Por la cual se njega na patente de invencion ABOGADOS

Exp.N°00059191

SR EL SUPERINTENDE NTE OF [NDUS TRIAY COMERCIO
en ejercncno de’sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
- articulo 4, numeral 5 ¢ lel decrato 2153 ae 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante esciito radicac o en esta Supsrintendencia el 8 de agosto

e 2000, bajo el niimero 00059191 sa presenid la solicitud de patente de invencion

*tulada “SISTEMA Y PROCEDIMIENTS DE PAGOS Y T RANSACCIONES A
DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL”. -

- SEGUNDO: Que efectuado el examan de “crina en cuanto a ios requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencizs iegales. se ordend sublicar ! evtracto sic
que se hubieran presentado oposiciones por parie de terceros.

TERCEROQ: Que realizado el examen ¢e patentabilidad se encontrd que la invencion

no es patentable. En consecuencia, cog frndamento en lo dispuesto en el articulo 45 .

de la Decision 486 de la Comision ¢z {2 Somunidad Andina, se requirio al peticionario -
para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la sohcr(ud

CUARTO: Que mediante escriln racicacc e 4 de febrero de 2005, el solicitante

atendié oportunamente el requadmicito formulado vy presentd aclaraciones.

Finalmente, allegd un nusvo capitulo v dicatorio, el cual, se aceptd, comao quiera
‘que cumple con las prescripcionss del aticuls 54 de la Decisidn 4886,

QUINTO: Que segun lo dispuesw 21 = houe 14 deia Decsion 486 expedida por iz
Comision de la Comunidaa Ard:a s2 dlorgaran patentes " nara las invencionaes.
sean de producto o de procedimianis e11lcdos I0s campos de ls tecrologia, siernpie

gue sean nuevas, tengan mvel inventiv) y sear susceplibles de aplicacion industrial™.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 44, »u1tenidas enlos folios 236 & 250, ademas
de.no cumplir conlos requisitos de claridad, no se consideran invencion, de acuerdo
con las siguientes consideraciones: '

1. Objeto de la invenmén

}Segu _ a des ﬁ_pcnon el objeto de {a scliciluc conssie en suministrar un conjunto de
“servicios de pago con cualquier teié’c o movil digital, presentado en la forma de
sistema y procedimiento.
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De ofra parte, el pliego reivindica un sistema para procesar pagos y transacciones
entre pagadores (13) y beneficiarios (27, 29, 14, 14a, 13a, 40, 46) asociados al
sisterna, empleando al menos una comunicacion a fravés de telefonia maévil digital,
relacionado en las reivindicaciones 1 a 44, :

2. Claridad de la solicitud
2.1 Reivindicaciones

El articulo 307de la citada Decisién indica que: “las reivindicaciones definiran la
-'matena que se desea proteger medizrite {a pater zte Deben ser claras y concisas y
estar enteramente susteniadas por !a dos,cr pc::}r

La relvxndlcaClon 1y sus dependientes no tienan sustento descnpt:vo porque en ese
aparte no se explica una nueva dispesizion de los medios que conforman el sistema
0 una nueva funcién entre los componentes de dicho sistema. Es evidente que los
“‘medios” son. convencionales, 105 cdalns 3 usan con un soporte logico, para
procesar datos contables. :

En el oficio trasladado con meiive del examan de fondo, ademas, se records al
interesado.que no se puede aceptar come sotento de patentabmdad [a presentacion
de un documento que combine un sister dae computacion convencional con el uso
(carga de) un soporte logico para wn plar comercial, ni el uso de dispositivos.
convencionales o partes de estos para osecgsar, transmitir, intercambiar sefiales
(informacién), porque nila primera ni el segundoe convierten al sistema en patentable.

; - También se recomendo que las observaciones de este punto se resolvieran en

| h conjuncion con las observaciones de OLrto- 5. El =olicitante no "atendid dichas
recomendaciones. :

Por las razones precedentes, se corch.va que las reivindicaciones calificadas no
cumplen lo dispuesto en el mencionado articulo O

2.2. Reivindicaciones de producia

El.articulo 14:de la Decision 486 esiat-ace claramente que los paises miembros
otorgaran patentes para las invencicnes, seun der producto o de procedimiento.

Sin embargo como la normativa andina 1o establece la forma como se deben defir:

las rexvmdlcacaones de producte v ‘as de srcceso, la Oficing, en la prachoa comun, ha

acudldo a: lasG‘wa sobre el exarer ce las soicitudes de patentes, la cual fus

publicada porla OMPi en 1982 coni el fn de d},.'udera los examinadores de la oficinas _
nacionales en sus e$tudlos precisaments, en el parrafo 57 (de dicha guia) se -

2
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especifica qué-exiéten dostipos de rei-véra::f-tr:;;'(t:idrze:s: de producto y de procedimiento
(método). ' -

Adicionalmente, el citado parrafo indica jue las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea protecer, mediante las caracteristicas estructurales 6
de funcion, y fas de procedimiento, mediante las caracteristicas de una secuencia de
etapas a seguir, para lograr un resultado.

De alli se concluye, que la combinacién « 2 caracteristicas estructurales y de funcion
no es procedente en la redaccion de lowmdzcacrones de producto

' Al calificar el pliego anexo, salta a la vista que este incluye mezclas de caracteristicas
no permitidas, como se ejemplifica & continuacion:

“1. un sistema para progesar pagos... comprende: un primer servidor... gue procesa
primeros datos... en cuyo servidor. . primeras informaciones... primeros medios
verificadores... para verificar. .. Sfﬂgurd()‘% medios. .. para verificar.,.. terceros medios. .

para verificar... medios de autorizacion... para; aytorizar... medios generadores... para

generar... segundos medios... que contienen al menos uns informacion... madics
selectores... para verificar...”. '

De lo anterior, es evidente que a patte no subrayada son caracteristicas
estructurales, y la subrayada caractaristicas de procesamiento (uso).

En el oficio trasiadado se precisd q.ue un sisteina se puede reivindicar por la(s)
funcion(es) entre los componentes de un sistema pero no porlos usos, puesto que un

. “sistema”, como tal es independierte de c¢6rno se. Use uno o mas de sug
componentes; es decir, dicho aparato 2 s& pusde restringir porla manera de uso
pensada (deseada) que se le de a uno v m.:.a de dichos componentes.

Por ejemplo, la memoria es independienie o o genero.de datos que se almacenen en

ella, la pantalla es independiente del r;é. a de informacion que se despliegue en la

misma, y asi sucesivamente; de al es evidente, que el género de datos y/o la

manera en que se procesen, No sirve I come caras teristicas distintivas de un aparato
0 “sistema’, como se rewmdlca en i’ c.unmmd

3 No se consndera invencién

articulo 1 __de la Decision 486 seitaiz a8 No se consideraran ihvenciones:
‘d)-los planes reglasymetom pora el plercio ie actividades intelectuales, juegos
o actividades econdmico comerciales:

“e) los programas de ordenadores o ¢l roporte i JQ!CO como tales”.

L3
R
i
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Del estudio de la sohc:itud se detuwnm cue ella se dirige a un sistema de
telecomunicaciones, que. $e usa en ung act vidad econémico comercial como es el
procesar pagos y transacciones enuwe: pagadores y beneficiarios, lo cual, no se
considera una invencion al tenor de o d;a puzsto en el mencionado articulo 15 d) de
a Decision 486 ‘

Aunque no seime'nciona, expiidita_me-nh;\.;\sat_ﬁemos que, en utimas, se pretende,
proteger un soporte 16gico (programa) para procesar los datos tanto del cliente como

- del vendedor, para que se debite ce un sitio de cliente la cifra de la compra ¢

transaccion a la cuenia que tenga el vendedor en un sitio, real o virtual; por esta
_razon, no se considera una invencion de acuwdo conlo dsspuesto en el articulo 15 e)
 de la Decision 486. :

" Por otra parte, es importante agregar que s solo se hace otro (segundo) uso de

dispositivos convencionales como son un servidor, una memoria, un teléfono celular,
un PDA o de paries de ellos como se evidencia, en forma manifiesta, tanto en la
descripcion como en las reivindicaciones, lo cual, no es susceptible de proteccion de
conformidad con lo dispuesto por el articule 21 de ta Decision 486.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante e ia notificacion de fondo, es importante realizar
las siguientes consnderacuones

e Con relacion a los comentarios del interesado 1ealizados en los puntos 1 y2 dela
respuesta, queremos dejar en claso que, el necho de que existan solicitudes
paralelas y que se hayan otorgado paientes er otras oficinas para el mismo caso
en discusion aqui, no constituye pruebs irrefutable de que las” ON@C!OHP’%
planteadas en el oficio de fondn trasiadado, se superen.

Es conveniente aclararle ai solcite .te (que las decisiones de ofras oficinas,

respecto a un caso determinadc, no sueden servir de base para demostrar, dw
forma concluyente, que se cumpler los requisitos establecidos por la Decision
486. Precisamente, realizadc el aral sis de patentabilicad de que trata la citada
norma andina, se encontrd que fa rnzteria solizifada no - es una invencion al tenor
de lo previsto en los literales d) y &) div 2.1 culo 15, ademas de que se trata de un

segundo uso, desconociendose, .Jur ende, lo previsto en el articulo 21 de la_

Decision 486

-Por fo demés, se recuerda gie & .;:irumsta icia de un previo reconocimiento
mediante patente de la invenciér ubisto 3 ésta solicitud en otro pais no obliga a
ésta Superintendencia. Recuerde, 5.e ¢! pais es autdnomo para adoptar sus

4
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propias demsxones en materia de pat@mabmdad lo cual ejecuta con estricta
‘sujecion a !_a normativa aplicable vigente.

For otra parte, sobre las reivindicac.ones aﬂegadas, contrario a la suposicién del
interesado; de un lado, agregar la expresion “caracterizado” en todas las
-re:vmd;cacrones no hace que estzs tengan claridad ni sustento descriptivo, de
acuerdo alo que se explico antes en ¢ punto de claridad. De otro lado, que esas
reivindicaciones correspondan a lo que se concedid en Europa no significa que

_ puedan concederse, toda vez que se trata de materia que no se considera
invencion por la normatlva aﬂd na aplics hle,

S

De las afirmaciones del punto 3.1dela reaspuasta, se deduce que;

a) Elinteresado reconoce que la solicitud se refiere a una actividad economico
comercial, consistente en pagos y transacéionas en combinacion con un soporie
i6gico vy el soporte fisico como los teléfonos moviles, los PDA, etc. “...que operan
de forma distinta... por el software”.

b) Para el solicitante la combinacion de elementos no patentables con elementos
patentables es patentable, lo cuel & la iuz de la normativa andina es
improcedente. '

‘¢) Se sabe que en otras oficinas, como la Oficina Europea de Patentes,
basandose en la Directiva del-Parlamento y Concejo Europeos, “sobre la
patentabilidad de la invenciones imp!‘em@ntadas en ordenador”, han establecido
'_ una nueva categoria de invenciones en donde se aplica la formula “medio +

funcién”, la cual, no establece la normativa andina, porque ésta solo se refiere a
dos categorias de invenciones: de producto y de procedimiento.

e) Por lo demas, los comentaiins de! interesado no prosperan por las siguientes
razones: :

Es evidente, que un producto, comc tal, es independiente de ¢cémo se usa; en
otras palabras, la pantalla es indepnendiente del género de informacion que se
despliegue en ella, un procesador gs independiente del genero de datos que
procese o de la forma en que 0% Usa para generar un resultade, efc.
.Deallies evndente que un prograrma «n forma de rutina, protocolo, codigo, etc.
. 'para efectuar pagos y transacciones NO determina la funcidn entre los
* componentes de un sistema como, por eéjemplo, de un serwdor una memoria, un
. teléfono celular, un asistente personsl cgital PDA o de partes de ellos, sino que
dicho programa de procesamienic, eecuiado sor el procesador del sistema, es ef

J
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uso del mismo'”' pues este recibe unas sefiales vy las procesa para generar un
resultado, que en este caso par‘ucuh,w s& relaciona a una actividad econémico
comencnal

Por estas; razones un programa . .que operan de forma distinta... por el
software?, como arguye el mteresado DG sirve como caractenstlca para distinguir
“un producto.

Por otra parte, no se acepta como sustento de patentabilidad, ni el uso de
aparatos o componentes de aquelles convencionales ¢ partes de estos para
‘ procesar, transmitir, intercambiar informacion ni la redaccion del documento con

una mezcla, no admitida, de caracteristicas, porque se distorsiona el aporte real
al estado de la técnica, altera la proporcidh que debe existir entre lo divulgado y
la proteccion solicitada y, porque no se cumplen exigencias de la norma andina.

Asi mismo, se ha sostenido, categdricamente, gue un programa o soporte 10gico,
en cualquier forma, para realizar, por ejemplo, pagos y transacciones en tiempo
real mediante un algoritme o rutina. o protocolo, etc. en si, carece de nivel
inventivo, porque se trata de opuaczcme" comunmente, realizadas por un
técnico en la materia, que para el caso serla un program'ador

Ahora bien, es evidente que c*arg:ar un pmgrama enla forma de algor r[mo iufmc«
o protocolo de procesamiento- ai. -procesador de un sistema ds
telecomunicaciones, NO puede “onver’ir a la totalidad de dicho “sistema para
hacer pagos y transacciones en tiempo. rzal por teléfono movil” en patentable,
puesto que se llegaria a una situacion de protaccion ilimitada en el tiempo, para
. tales sistemas de telecomunicaciones conformados por componentes
convencionales o antiguos, para cada vez que se cargue un nuevo programa o
secuencia de procesamiento de sefiales o de datos al procesador, con el pretexto
de que, “opera en forma distinta a fac onwe‘ncmna! bajo la dxreccxon del software”.

En consecuencia, aceptar que, . una invencidon que utiliza aspectos técnicos y
no técnicos no puede ser descartads de patentabilidad a priori”, seria conferirle
patentabilidad a solicitudes cuyo mgritc fundamental cons:stma en redactar la
solicitud donde se mezclen caracier {sticas técnicas con caracteristicas no
técnicas donde se carga un prograna, al alcance de un técnico en la materia.

Adicionalmente, se deja en claro que si 1o reivzndtcado como sistema para hacer
pagos y transacciones en tiempo reai por. teiexfono movil, se lievase a cabo con

- medios concebldos para su realizacisn. po‘a:béemente, lo reivindicado no tendria
objecion.

(o)
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Dado que la sohcntud no cumple o dtspue&to en 1oo articuios 14, 15d) ye), 21y30por
las - razones antes expuestas, .y temenda en cuenta que los comentarios vy
correcciones allegados por el selicitante no:controvierten ni subsanan las objeciones
planteadas en oficio No 9297, se considera que la solicitud no puede acceder al
privilegio solicitado. :

 RESUELVE

ARTICULO_RR!_MERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
denominada: “SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DIz PAGOS Y TRANSACCIONES A
DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Humberto Rubio
Camacho, en su calidad de apoderado de Iz sociedad Mobipay International, S.A., o
a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole
copia de la misma, advirtiéndole que conira ella procede el recurso de reposicion
ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro
de los 5 dias habiles siguientes. '

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE -
DadaenBogata D.C,alos 1 WL 0s

 EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

MAY”EA T ERESA PINEDA BUEN VENTURA

HOTIFICADO PERSONALMENTE
LB 2005

) Doctor

. HUMBERTO RUBIO CAMACHO

" Carrera 7 NT44 64 Of 506
Bogota D.C. o™
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Concepto Téecnico No 1188

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolucion No 15.798 del 01 de julio
de 2005 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los siguientes hechos:

1) Al inicio del escrito el interesado sefiala que, “HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor
de edad... apoderado de la sociedad MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A... interpongo
RECURSO DE REPOSICION contra la Resolucion No. 15798 de 01 de julio de 2.005,
notificada el 15 de julio del mismo afo..., conforme a los siguientes:

l. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

A-) Base de la Negativa

Mediante la recurrida resolucion, su despacho ha negado... legislacion comunitaria vigente y
aplicable al presente caso.

B-) Cumplimiento de los disposiciones contempladas en la Decisidén 486 de la Comunidad
Andina.

La decision contenida en la resolucion, motivo de la actual impugnacion, resulta
equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta los factores esenciales...
como se demostrara a continuacion: ‘

1. Respecto a’I numeral 02: "Claridad de la solicitud" de la Resolucién No. 15798 de 01 de
Julio de 2005....

El Art. 30 de la Decision 486, es una disposicion que claramente se refiere a la redaccion ...
y a la relacion de las reivindicaciones con la memoria descriptiva... no pudiera ser patentable
por algun motivo como podria ser que la invencion se refiriera a materia prohibida, carente
de novedad o de actividad inventiva, no implica gue fas reivindicaciones sean contrariag al
Art. 30 de |a Decision 486....

Con respecto a las indicaciones anteriormente sefialadas, respetuosamente solicito a su
despacho tener en cuenta lo siguiente:

El contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud esta recogido integramente en
la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones estan, tal como estipula el Art.
30 de la Decision 486 "sustentadas por la descripcion”.

Por otra parte, la Resolucion No. 15798 no objeta la claridad, ni la_concision de las
reivindicaciones de la presente solicitud, ni tampoco que éstas no definan "la materia que se
desea proteger”, sino que hace referencia sblo y exclusivamente a cuestiones relacionadas
con la patentabilidad como tal de la materia que se reivindica en si, es decir, a cuestiones
que serian obijetables bajo el Art. 15 pero no bajo el Art. 30 de la Decision 486”.
(subrayados y resaltados fuera de texto).
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2) Al inicio del recurso, se identifica el apoderado de la sociedad solicitante, quien senala
que interpone recurso contra el acto proferido, luego hace referencia a la Resolucion; acto
seguido, en el punto B, transcribio algunos apartes del punto 2 del sexto considerando de
la Resolucion impugnada, luego hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la
realidad.

Contra los argumentos de objecion al cumplimiento del articulo 30 presentados por la
oficina en el acto impugnado, el memorialista se desvia, por un lado, a dar una
interpretacion del articulo 30 (ver parrafo 3 de la pagina 3 del escrito), de otro lado, a
realizar aseveraciones que se salen del campo de la discusién, pues si bien el no
cumplimiento de un requisito de fondo no implica el no cumplimiento del articulo 30, en el
acto NO se afirmo eso sino que, se ratifico lo trasladado en el oficio No 9.297 del 07 de
octubre de 2004, donde se indicd al interesado que la reivindicacion 1y sus dependientes
no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se revela una nueva disposicion
de los _medios que conforman. el sistema o una nueva funcion entre los componentes de
dicho sistema. o

A lo anterior se agrego, de un lado, que los “medios” (incluidos en las reivindicaciones) son
convencionales, los cuales se usan con un soporte ldgico, para procesar datos contables.

Y-de otro lado, en el citado oficio y en el acto impugnado se ratificd, que la oficina no
puede aceptar como sustento de patentabilidad ni la presentacion de un documento que
combine un sistema de computaciéon convencional con el uso (carga de) un soporte l6gico
para un plan comercial, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para
procesar, transmitir, intercambiar sefiales (informacién) porque, ni la primera ni el
segundo, convierten al sistema en patentable.

A la luz de la explicacion anterior, asegurar que, “El contenido de las reivindicaciones de la
presente solicitud esta recogido integramente en la memoria descriptiva y, por lo tanto,
las reivindicaciones estan, tal como estipula el Art. 30 de la Decision 486 "sustentadas por la
descripcion”, no tiene ningln sustento cierto que compruebe que l0s “medios” reivindicados
no son convencionales, que son una nueva disposicion o se expone una nueva funcién entre
es0s componentes y que, en consecuencia, si hay fundamento descriptivo para ellos.

Por lo tanto, en la Resolucion se objetd el cumplimiento del articulo 30 por falta de
sustento descriptivo y, contrario a las aseveraciones del memorialista alli no se incluye
nada mas que pudiese considerarse de otro aparte, solo se sugirié corregir la situacion
teniendo en cuenta las objeciones relativas al no cumplimiento de la patentabilidad,
puesto que el pliego debe satisfacer, simultaneamente, tanto los requisitos de forma como
los de fondo. Dicha sugerencia, al parecer, provocd que el memorialista considerara que
“no hubo objeciones a la claridad de las reivindicaciones”, como 1o arguye en su discusion.

Como-aclaracién de esto vltimo, es necesario tener en cuenta que el procedimiento de
calificaciébn de un caso en estudio se inicia con la determinacion de si cumple o no lo
dispuesto por el articulo 30, luego se entra a determinar si el pliego cumple o no las
excepciones a la patentabilidad y, por Gltimo, se entra a calificar la solicitud respecto del
estado del arte. :

El presente expediente no cumple el articulo 30 ni los articulos 14, 15 incisos d)y e) y
articulo 21, excepciones a la patentabilidad, razones por las cuales NO se puede pasar a
calificar novedad y nivel inventivo puesto que, de entrada, la ley no se cumple.

En conclusion, hasta aqui no se ha encontrado ni una sola razon que, con fundamentos
reales, demuestre errores de juicio de esta oficina y, por tanto, que haya procedido con
injusticia, como lo asegura el recurrente en sus alegatos.
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3)A continua‘cién, el interesado alega que: “(2.2.) Reivindicaciones de Producto
Enla ResoluCic’m N'o.v15798... Al respecto me permito sefialar a su despacho lo siguiente:

El parrafo 57 de la CItada guia de examen no prohibe en absoluto que en la redaccion de
una reivindicacion de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto, puedan
coexistir componentes definidos por su estructura o componentes definidos por su funcion,
sino que claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurales y funcionales.

Por otra parte, y de acuerdo con lo que confirma la misma Resolucion No. 15798, un
sistema se puede reivindicar por la(s) funcién(es) entre los componentes de un sistema. Las
expresiones del tipo "medios verificadores para verificar..." son precisamente las que definen
las funciones de tales componentes ya que lo que se define es la funcidon que deben ser
capaces de desempefiar esos medios estructurales.

En las guias... combinan la identificacion de un elemento estructural que se define
ulteriormente por su funcién... La ejemplificacion basada en la reivindicacion 1 de la
presente solicitud que se expone en la pagina 3 de la Resolucién No.15798 precisamente
refleja las definiciones consideradas plenamente aceptables en la guia de examen de
la OMPI, y hace referencia a elementos estructurales definidos a traves de sus respectivas
funciones. :

Una persona versada en materia, es decir, un ingeniero informatico, sabria elegir de
inmediato, cuales son los "medios” especificos que deben aplicarse, basandose
precisamente -en las funciones que se definen con respecto a los mismos en Ias
relvmdlcac:lones y en la memoria descriptiva de la presente solicitud.

Las reivindicaciones de la presente solicitud cumplen, por lo tanto, los requisitos del Art. 14
y del Art. 30 de la Decision 486”. (subrayados y resaltados del examinador).

4) Con relacion a los alegatos precedentes la oficina puntualiza que:

a. Ni en el oficio ni en la Resolucion se afimd que la Guia prohiba la mezcla de
caracteristicas de estructura y funcién, como ahora lo alega el interesado, porque dicha
Guia solo es una ayuda para los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios,
y no puede prohibir nada puesto que no es una norma ni forma parte de la misma.

b. Es evidente que, el articulo 14 es.el que establece las categorias a las que se puede
dar proteccion pero como se duo”’tanto en el oficio como en la Resolucion, ni el citado
articulo ni el reglamentario ni el Manual Andino sefialan, taxativamente, como se podria
presentar una reivindicacién de una y/u otra categoria. Por esa razon, la oficina desde
hace mas de 20 afios ha venido utilizando la citada Guia sobre el examen de las
solicitudes de patentes, porque la:OMPI la escribié con el fin de suministrar una forma de
llenar los “vacios” dejados por la leqgislacién y por la ausencia de jurisprudencia al
respecto.

c. No sabemos que Guia tiene y leyo el recurrente, pues la nuestra en su parrafo 57 dice:
“En lo que respecta a su objeto, se distinguen las reivindicaciones de producto de las de
procedimiento... las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u
otra similar) definida mediante la indicacion de su composicion o de las funciones de sus
componentes, ya sea a un objeto (instrumento, aparato, dispositivo, instalacion, etc.)
definido_por su estructura o por la funcién de sus elementos...”. (subrayados fuera de
texto).
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De lo anterior es evidente, que un objeto (el sistema de las reivindicaciones 1 a 44) NO se
puede definir con caracteristicas de estructura y funcién, ni mucho menos remplazando las
ultimas por usos y, ademas, asegurar que son una “funcion”.

d. La Resolucidon no confirmd que las expresiones “medios verificadores para verificar...”,
sean las que definen las funciones de los componentes del sistema como lo afirma el
memorialista.

En el acto recurrido se dijo que, el pliego incluye mezclas de caracteristicas no permitidas,
que se ejemplificaron asi:

“1. un sistema para _procesar pagos... comprende: un primer servidor... que procesa
primeros _datos... en cuyo servidor... primeras informaciones... primeros medios
verificadores... para verificar... segundos medios... para verificar... terceros medios... para
verificar... medios de autorizacion... para autorizar... medios generadores... para generar...
segundos medios... gue contienen al menos una informacion... medios selectores... para
verificar...”.

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

e. En el oficio que se traslado al solicitante, se precisé que un sistema se puede reivindicar
por la(s) funcion(es) entre los componentes del sistema pero no por los usos, puesto que

n “sistema”, como tal, es independiente de como se usa uno 0 mas de sus componentes;
ademas dIChO snstema no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada)
que se le de a uno o mas de dichos componentes; puesto que, por ejemplo, la memoria es
independiente del género de datos que se almacenen en ella, la pantalia es independiente
del género de informacion que se despliegue en la misma, y asi sucesivamente; de donde
es evidente, que el género de datos y/o la manera (secuencia) en que se procesen, no
sirven como caractenstlcas distintivas de un aparato o “sistema”, como se reivindica en
este caso. '

f. Elinteresado asevera que, “las Guias dan ejemplos que combinan la identificacion de un
elemento que se define ulteriormente por su funcion...”, sin embargo, no adjunto una copia
de las Guias que tiene en su poder, que prueben sus afirmaciones. Por consiguiente, los
alegatos del Ultimo parrafo de la pagina 5 y tres primeros parrafos de la pagina 6 del
recurso, no son ciertos.

g. Las aseveraciones referentes a que, “un ingeniero informatico sabria elegir... solicitud”,
en vez de probar el cumplimiento del articulo 14, permiten corroborar que un programa o
soporte 16gico, en cualquier forma, para realizar, por ejemplo, pagos y transacciones en
tiempo real mediante un algoritmo o rutina o protocolo, etc. en si, carece de nivel
inventivo porque se trata de operaciones, cominmente, realizadas por un técnico en la
materia, que para el caso seria un programador, como la oficina lo ha sostenido,
categbricamente. ‘

De todo lo antes epresto se concluye que, contrario a las afirmaciones del memorialista
las reivindicaciones de la solicitud no cumplen las disposiciones del articulo 14.

5) En el punto siguiente el memorialista alega que,“2. Respecto al numeral 03: "No se
considera invencion” de la Resolucion...

El sistema reivindicado en la_presente invencion, comprende una combinacién de

caracteristicas basadas en_software y unos‘elementos fisicos de telecomunicaciones
(teléfonos moviles, equipos de telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la

:-"56} y



convencional bajo la direccion del software... 0 se refiere a una actividad econoémico-
comercial sino una invencién en la que lnterwene un_programa de ordenador. Sin
embargo, el sistema no se limita a un programa de ordenador sino que precisa la

intervencion de elementos y parametros fisicos, y, por lo tanto, tampoco es un programa
de ordenador o un soporte légico como tal que no podria considerarse invencion... hacian
falta consideraciones técnicas de uningeniero en telecomunicaciones que van mas alla de
los conocimientos de un economista... necesidades de un sistema de transacciones de
pago seguro, flexible y eficaz, el técnico... plasmar tal sistema en una realidad técnica...
no pretende en absoluto monopolizar un sistema comercial de compra o transaccion como
tal, ni un programa de ordenador como tal, sino un_sistema técnico concreto,
correspondiente_a las _caracteristicas técnicas comprendidas por una novedosa
combinacion e interaccion de componentes de hardware”. (subrayados del examinador).

6) De las alegatos precedentes queda claro que:

a. El interesado declara que, “la solicitud consiste en una combinacion software con
elementos fisicos y que por esta razon no es una actividad econdémico comercial...”.

Para controvertir la falacia basta sefalar que como ya se explicé arriba en 2) y 4), de un
lado, las reivindicaciones NO definen un p‘roducto por las caracteristicas admitidas. De
otro lado, el género de datos y/o la manera en que se procesen no sirven como
caracteristicas distintivas de un aparato o “sistema”.

Ahora bien, lo fundamental es que la combinacion de _so»ft'wareby elementos fisicos NO
determinan que lo reivindicado no sea una actividad economico comercial.

Tanto en el oficio como en la Resolucion la oficina sefald que, efectuado el estudio de la
solicitud se determiné que esta se dirige a un sistema de telecomunicaciones, que se usa
en una actividad econdmico comercial, como es el procesar pagos y transacciones entre
pagadores y beneficiarios, lo cual, hace que no se cumplan las dlsposu:lones delinciso d)
del articulo 15. :

Nuestras afirmaciones se pueden constatar, por ejemplo, con el preambulo de la
reivindicacion 1 (ver folio 236), que dice: “1. un sistema para_procesar pagos y
transacciones entre_pagadores (13) v beneficiarios (27, 29...) asociados al sistema

empleando al menos una comunicacion a traves de telefonia... incluyendo medios de
gestion de cuentas... de cada pagadorasociado.. segundos datos de una cuenta de cada
beneficiario... los primeros medios de almacenaje... primeras informaciones sobre cada
pagador... para autorizar al menos una transaccién que requiere un pago...

De lo anterior, queda claro que el “sistema” reivindica el uso de un sistema teleinformatico
para procesar pagos y transacciones entre ‘Pagadores y beneficiarios conectados
(asociados), como lo denomina el solicitante, al sistema. Dichos pagos y transacciones
son una actividad econdémico comercial y no un proceso de fabricacion del objeto ni algo
similar.

b. En la Resolucidon en ningln momento se menciond un economista como posible
técnico en la materia, como ya sefialamos arriba, el técnico en la materia, para el caso
seria un programador y no un economista, por lo tanto, los alegatos del interesado son
una especulacion que no desvirtian ninguno de los argumentos base de la Resolucién.

c. Respecto a los alegatos, de que “no es un programa como tal sino... novedosa
combinacion e interaccion...”, basta resaltar que dicha combinacién e interaccién NO
constituyen ni definen un producto porias caracteristicas admitidas.
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En la Resolucion se indicod que, solapadamente, se trata de proteger un soporte légico
(programa) para procesar los datos tanto del cliente como del vendedor, para que se
debite de un sitio de cliente la cifra de la compra o transaccion a la cuenta que tenga el
vendedor en un sitio, real o virtual; por esta razén, consideramos que no se da
cumplimento a las disposiciones del inciso e).

Nuestras afirmaciones se pueden constatar con las reivindicaciones, por ejemplo la 1, que
sefala:

“1. un sistema para procesar pagos y transacciones entre pagadores (13) y beneficiarios
(27, 29...) asociados al sistema empleando al menos una comunicacion a través de
telefonia... incluyendo medios de gestion de cuentas... de cada pagador -asociado...
segundos datos de una cuenta de cada beneficiario... los primeros medios de
almacenaje... primeras informaciones sobre cada pagador... para autorizar al menos una
transacciébn que requiere un pago... caracterizado porque el primer... medios
verificadores... si un primer mensaije... generando dichos medios... un primer mensaije de
aceptacion... segundos medios... verificar... si una peticion de autorizacion... satisface
dicho criterio...”; lo subrayado indica la secuencia légica de procesamiento de los datos lo
cual, es un programa como tal.

De lo anterior queda claro, que la reivindicacién mezcla “componentes fisicos” con una
secuencia logica de procesamiento de datos, para definir un “sistema” pero, en realidad,
las reivindicaciones “solapan” el software (secuencia de procesamiento) cargado a un
sistema teleinformatico, conformado por componentes convencionales, para que permita
realizar transacciones econémicas. -

d. Finalmente, la oficina ha sostenido, categéricamente, que un programa o soporte logico,
en cualquier forma, para realizar, por ejemplo, pagos y transacciones en tiempo real
mediante una secuencia de procesamiento o algoritmo o rutina o protocolo, etc. en si,
carece de nivel inventivo porque se trata de operaciones, comunmente, realizadas por
un técnico en la materia que, para el caso en discusion, se determiné como un
programador.

Es evidente que cargar un programa, en cualquier forma al procesador de un sistema de
telecomunicaciones, NO puede convertir a la totalidad de dicho “sistema” en patentable
porque ese sistema se usa para hacer pagos y transacciones en tiempo real por teléfono
movil, y se llegaria a una situacion de proteccion ilimitada en el tiempo, para tales
sistemas de telecomunicaciones conformados por componentes convencionales o
antiguos, para cada vez que se cargue un nuevo programa o secuencia de procesamiento
de sefiales o de datos al procesador, con el pretexto de que, “opera en forma distinta a la
convencional bajo la direccidén del software”.

En conclusion, los alegatos del solicitante no contienen razones sustentadas en hechos
ciertos' que controviertan los fundamentos de la Resolucién sino que son una
tergiversacion, para tratar de desviar la atencién a otras situaciones, no incluidas en el
acto.

7) A continuacion el memorialista alega que,“El sistema tampoco es sélo otro (segundo)
uso de dispositivos convencionales sino que implica funciones completamente técnicas,
destinadas a garantizar una eficacia en las telecomunicaciones que no se conseqguia
mediante los sistemas convencionales cuando se aplicaban para realizar transacciones...

S



el sistema no esta limitado a un determinado tipo de aparato de teléfono movil digital ni
tampoco precisa modificaciones informaticas.... El sistema de la presente invencion es,
por tanto, una invencién que se compone de una combinacion de elementos técnicos y no
s6lo un segundo uso de elementos convencionales... muchas invenciones mecanicas o
electrénicas se componen exclusivamente de una serie de elementos en si
convencionales, lo cual sin embargo, no es obice para que sean patentables cuando
estos elementos en si convencionales se combinan entre si de una forma novedosa e
inventiva. Este es precisamente el caso del sistema reivindicado en la presente
solicitud que ofrece por primera vez una combinacion de elementos electronicos que dota
de eficacia, flexibilidad y seguridad la transmision de datos necesaria para cuando se llevan
a cabo transmisiones de datos para operaciones tan sensibles como las transacciones
econdmicas”. (subrayados y resaltados fuera de texto). ‘

8) 1. Para comenzar a controvertir o anterior, contrario a las afirmaciones que ahora hace
el memorialista, el sistema NO tiene por finalidad garantizar la eficacia en las
telecomunicaciones sino el uso (empleo) de un teléfono mévil como medio de pago en
compras presenciales, por ejemplo, al desplazarse un usuario por una tienda, en compras
por Internet, compras a maquinas expendedoras, etc. (ver folio 7). Adicionalmente, el
interesado afirma que se implican “funciones completamente técnicas” sin especificar
cual(es) es (son) esa(s) funcion(es) técnica(s).

El ejemplo que transcribe el recurrente en sus alegatos (paginas 8 y 9), en vez de
demostrar unas “funciones técnicas” demuestran el uso del servidor 20 (ver pagina 27 de
la descripcidn, folio 177), el cual, con unos “medios verificadores” 20b prueban el criterio
de autorizacion preestablecido que consiste en comprobar el saldo o el estado de crédito
del comprador con la fase 3. la comprobacién se efectia en el monedero previamente
abierto en el banco de datos 22 y si la verificacion es correcta se genera un segundo
mensaje de aceptacion... el servidor 20 envia al teléfono movil 16 del comprador 13 una
peticion de confirmacion 5a o 5b de la orden de cobro... parala eleccion de la fase 5a o 5b
el servidor 20 consulta por la fase 4 el banco de datos 21 por medio de los selectores 20h
para verificar el tipo de telefono tiene el comprador 13’y seleccionar el equipo 18 0 19 por
el cual realizar la comunicacion.

A la luz de lo anterior, los denominados “medios verificadores” son parte de un servidor
que se usan para ejecutar parte de la secuencia de procesamiento de los datos que, al
final, permiten realizar las transacciones economicas. Por lo tanto, no solo se ve otro uso
de un componente convencional (parte interna del mismo), el servidor, sino la secuencia
dirigida a una actividad econdmico comercial y NO a funciones completamente técnicas,
como lo asegura el interesado-en sus alegatos.

Por ultimo, aungue el solicitante insista, una y otra vez, en considerar la combinacion de
elementos patentables con no patentables, como patentable, ya se ha demostrado en los
puntos de controversia precedentes que tal combinacion NO es un producto.

2. En el acto impugnado se sefnald que, se hace un segundo uso de los componentes
convencionales de un sistema teleinformatico para realizar transacciones o de partes de
ellos. como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripcidbn como en las
reivindicaciones y que el interesado lo reconoce en su escrito por ejemplo en el parrafo 2
de la pagina 7 (folio 292) del recurso.

Adicionalmente, en el acto se explicdé que un producto, como tal, es independiente de
como se usa, es decir, la pantalla es independiente del género de informacidén que se
despliegue en ella, un procesador es independiente del genero de datos que procese o de
la forma en que los use para generar un resultado, etc. por esa razén, un programa en

3/
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forma de secuencia de procesamiento, rutina, protocolo, codigo, etc. para efectuar pagos
y transacciones NO determina la funcién entre los componentes del sistema sino que
dicho programa de procesamiento, ejecutado por el procesador del sistema, es el uso del
mismo pues dicho procesador recibe unas sefiales y las procesa para generar un
resultado, que en este caso particular, por demas, se relaciona a una actividad econémico
comercial.

Por las razones anteriores, un programa, “...que operan de forma distinta... por el
software”, como arguye el interesado, no sirve como caracteristica para distinguir un
producto de la forma en que lo establecen la ley y el procedimiento vigentes, ni constituye
una prueba irrefutable de que no es otro (segundo) uso de los componentes
convencionales de un sistema de telecomunicaciones.

3. En los actos administrativos, la oficina explicd al interesado que no puede aceptar
como sustento de patentabilidad, ni_el uso de aparatos o componentes de aquellos
convencionales o partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar informacion ni la
redaccién del documento con una mezcla, no admitida, de caracteristicas porque: se
distorsiona el aporte real al estado de la técnica, debido al “solapamiento” del software
con los componentes convencionales o “fisicos” del sistema usado, se altera la proporcion
que debe existir entre lo divulgado y la proteccion solicitada y, porque no se cumplen
exigencias taxativas de la ley.

4. Es obvio que si lo reivindicado como sistema para hacer pagos y transacciones en
tiempo real por teléfono movil, se llevase a cabo con medios concebidos para su
realizacion, posiblemente, lo reivindicado no tendria objecion, aunque en la disposicion se
utilizasen componentes del estado de la técnica.

El' memorialista asevera que, “muchas invenciones mecanicas 0 electrénicas...
convencionales... no es Obice... se combinan entre si de una forma novedosa e
inventiva...”, pero no explica cual es la “combinacion novedosa e inventiva” a la que se
refiere ni sefiala apartes de la descripcion o de las reivindicaciones que sustenten esas
afirmaciones. o

Si se aceptara que, “...el sistema ofrece por primera vez una combinacion de elementos
electronicos... transmision de datos necesaria... econdmicas” seria conferirle
patentabilidad a solicitudes cuyo merito fundamental consistiria en redactar la solicitud
con mezclas de caracteristicas técnicas y caracteristicas no técnicas, como por ejemplo
un programa, el cual, esta al alcance de un técnico en la materia; ademas, por hacer uso
de los componentes convencionales de un sistema de comunicaciones.

9) El recurso concluye con,“3. Respecto al numeral 04: "Respuesta del Solicitante"...
compartimos plenamente, de hecho, en la contestacion presentada ante su despacho el
dia 04 de Febrero de 2005, no se pretendid afirmar lo contrario... Sin embargo. la
solicitante considera que se trata de antecedentes interesantes a la vista de que la
concesion de estas patentes prioritarias y paralelas en jurisdicciones que tienen en comun
con la legislacion aplicable a la solicitud de patente de referencia la prohibicion de patentar
los métodos comerciales ylos programas de ordenador como fales. significa que existe un
espacio de interpretacion que permite considerar que el sistema reivindicado en la solicitud
de patente de referencia constituye una invencidn técnica patentable... insistimos en que
muchas invenciones mecanicas o electrénicas se componen exclusivamente de una serie
de elementos en si convencionales, lo cual sin embargo, no es 6bice para que sean
patentables cuando estos elementos en si convencionales se combinan entre si de una

forma novedoso e inventiva... Al respecto, debe tenerse en primer lugar que, en Europa,

312
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sélo ha existido una propuesta de Directiva que, ademas, fue definitivamente rechazada
por_el Parlamento recientemente sin que, al menos de momento, exista una nueva
propuesta de Directiva... Tampoco las invenciones implantadas por ordenador que han sido
patentados en la Oficina Europea de Patentes son una nueva categoria de invenciones sino
invenciones que a la vista de que, segun la jurisprudencia desarrollada por las Camaras de
Recursos de la Oficina Europea de Patentes, no eran programas de ordenador como tales,
sino invenciones que implicaban un efecto técnico por hacer que un determinado hardware,
bajo la direccion de un software, funcionara de forma distinta. De hecho, tales invenciones
se han considerado, segun el caso, productos o procedimientos... una practica admitida...
los recursos la via sefialada por la ley para corregir y subsanar las fallas cometidas en la
decisiéon de Actos Administrativos, respetuosamente solicito a su Despacho REVOCAR la
Resolucion...”. (subrayados y resaltados de la oficina).

10) Respecto a los ultimos alegatos del recurso la oficina puntualiza que:

a. La posicion adoptada por otros paises con leyes similares es respetable pero no solo
las interpretaciones son diferentes sino que ello no controvierte las objeciones planteadas
por nosotros en los actos expedidos por la administracion.

b. Como se sefiald en la Resolucién, para el solicitante la combinacion de elementos no
patentables con elementos patentables, es patentable, para nosotros NO lo es por los
motivos expuestos relativos a la definicién de producto, programa de computador como tal
y segundo uso.

En el subpunto 4 del punto 8) indicamos que si el “sistema” se hubiese realizado con una
disposicion de medios estructurales o de funciones entre los medios de una estructura
concebidos, para definir el producto atin utilizando componentes del estado de la técnica
en la disposicion, posiblemente, lo reivindicado no tendria objecion pero la “combinacion”
que propone el solicitante NO es patentable.

c. En la Resolucién mencionamos la existencia de una Directiva para los paises europeos,
el memorialista asegura que esa directiva fue rechazada y que tampoco las invenciones
implementadas por computador son una nueva categoria sino que con base en la
jurisprudencia de la OEP se determind que funciona de “forma distinta” y por ello es
patentable.

Al respecto, de un lado, esperamos que el solicitante tenga las pruebas respectivas para
sus afirmaciones, pues nosotros tenemos las pruebas en contrario que se alegaran si ello
es pertinente; de otro lado, que no haya una Directiva o se haya rechazado esta y, que no
haya una nueva categoria de patentes en la OEP u otros paises, NO son razones que
controviertan ni demuestren, con hechos fehacientes, que lo solicitado cumple los
requisitos de patentabilidad acorde a la norma y el procedimiento vigentes en esta oficina.

Por tltimo, respetamos la opinién de otras oficinas pero por ningiin motivo vamos a tomar
decisiones que consideramos lesivas para la sociedad, con el pretexto de que en otros
paises tienen una legislacion con prohibiciones similares pero que por jurisprudencia de su
oficina se concluyo y se aplica algo con lo. que no estamos de acuerdo.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) Los alegatos presentados contra la Resolucion no contienen fundamentos ciertos que
desvirtien las objeciones a la patentabilidad presentadas por la Oficina, porque se
sustentan o en hechos ajenos no cﬂados en el acto o distorsionados respecto a los
contenidos en el mismo.
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