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Ref: Expediente No. 00-059.191 
Patente de lnvenciOn: "SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE 

PAGOS Y TRANSACCIONES A 
DISTANCIA EN TIEMPO REAL 
MED1ANTE TELEFONO MO VII". 

� 
Titular: MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A. 

RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA 
RESOLUCION No. 1$798 DE 01 DE JULIO DE 
2.005 Y NOTIFICADA EL 15 DE JULIO DE 2.005 

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en 
Bogota, con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de Østa ciudad, 
Abogado en Ejercicia, portador de la TarJeta Profesional No. 50.007 
del Consejo Superior de la JUdicafura, acfuando en carÆcter de 
apoderado de la sociedad MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A., 
domiciliada en Paseo de Recoletos 10 28001 Madrid, Espana; 
reconocido par su despacho y encontrÆndome dentro de la debida 
oportunidad procesal, por medio del presente escrifo inferpongo 

� 
RECURSO DE REPOSICION contra la Resolución No. 15798 de 01 de 

� 
Julio de 2.005, nofificada el 15 de Julio del mismo aæo; con el propOsifo 
do que sea revOccida y en su lugar proferir afro, en quo se OTORGUE 
el privileglo do la Pafenfe de Invención denominada: "SISTEMA Y 
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PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN 
TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MO VII", conforme a los siguienfes: 

IMOTIVOS DE INCONFORMIDAD 

A-) Base de Ia Neaativa 

Mediante la recurrida resotuciOn, su despacho ha negado el 
p(vifegio de patenfe de invenciOn denominadci: "SISTEMA Y 
PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A DISTANCIA EN 

. TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MO VII", solicitada a registro par 
ml representada Ici sodedad MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.; at 
considerar que to mencionada solicifud no cumple con los 
requisifos dispuestos en la IegislaciOn comunitaria vigente y 
aplicable a) presente caso. 

B-) Cumplimiento de los disposlciones contempladas en Jo 
Decision 486 de Ia Comunldad Andina. 

La decision contenida en la resoluciOn, motivo de la actual 
impugnación, resulta equivocada e injusta, puos su despacho no 
ha tenido en cuenta los tacfores esenciales que constituyen et 
objeto de ki presenfe invenciOn, y que acreditan el suficiente nivet 
inventivo del que se encuenfra provisfo, fat y coma se demostrarÆ 
a confinuaciOn: 
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1. Re5pecfo at numeral 02: "Claridad de la solicitud" do to 
Resolución No. 15798 do 01 do Julio do 2005: 

"2. Claridad de Ici solicitud" 

(2.1.) Relvindlcaclones 

El Art. 30 de la Decision 486 dispone que las "reivindicaciones 
definirÆn la mateila que se desea proteger mediante la 
patente" y que Østas deben "ser claras, concisas y estar 
enteramente sustentadas por la descripciOn". 

� 

El Art. 30 do la Decision 486, es una disposición quo claramenfe 
se refiere a la redacción de las reivindicaciones (deben ser 
claras 

y 

.concisas) y a to relaci6n de las reivindicaciones con la 
memoria descriptiva (deben estar sustentadas por (a 
descripdón). 

De to anterior, cabe resaltar que, et hecho do quo la maferia 
que se define en las reMndicaciones do una solicitud de 
pcitente no pudiera ser patentable por algUn motivo como 
podria ser que la invención se refiriera a materia prohibida, 
carenfe do novedad o do actMdad inventiva, no implica quo 
Icis reivindicaciones sean contrarias at Art. 30 de la Decision 486. 

La ResoluciOn No. 15798, seæala que: 

(i) la reivindicación 1 
y 

sus dependieiites no tiene sustenlo descriptivo, 
porque en ese aparte no se e.xpiica una nueva disposición de los inedios 
que conforman el sis/ema o una nuevafunción en/re los componentes de 
ese sistema#, 
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(ii) "es evidente que los ’medios"son convencionales, los cuales se usan con 
un soporte lógico, paraprocesar datos coniables", 

(iii) "no se puede aceptar como sustento de patentahilidad la presentación de 
un documento que combine un s/sterna de computación covencional con 
ci uso ’carga de) un soporte log/co para un plan comerciai iii el uso de 
dispositivos convencionales o panes de estos pam procesar, iransrniiir, 
intercambiar sefiales (informaciO&, porque ni la pnimem ni ci segundo 
convienten al sistema en patentable", 

Con respecto a las indicadones anteriormente seæaladas, 
respetuosamente solicifo a su despacho tener en cuenta to siguiente: 

El contenido de las reivindicaciones de la presente solicitud estÆ 
recogido infegramente en la memoria descriptiva y, par to fanto, las 
reMndicadones estÆn, fat coma estiputa et Art. 30 de la Decision 486 
"sustenfadas por la descripción". 

Par otra porte, to ResoluciOn No. 15798 no objeta Ito claridad, ni la 
condsiOn de las reivindicaciones de to presente solicifud, ni tampoco 
que Østas no definan 1*10 materia que se desea protegee’, sino que hoce 
referenda solo y exctusivamente a cuestiones retacionadas con la 
patentabilidad como tat de to materia que se reivindica en si, es decir, 
a cuestiones que serian objetables baja el Art 15 pero no baja el Art. 30 
de La Decision 486. 

(2.2.) keivindicacioues de Producto 

En to Reso!ución No. 15798 se indica que: 

(i) "el Art. 14 de la DecisiOn 486 establece ciaramente que los paises miembros 
o:orgarÆnpatentespara las invenciones; scan de producto o de procediiniento, 
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(ii) ’1ia Gula sobre ci examen de las solicitudes de patentes publicada por la OMPI 

en /982 en elpÆrrafo 57 se indica que las reivindicaciones de producto deben 

definir, ci objeto que se desea proteger, mediantejs carpcterIslicasPjLcturaies 
defjrncion ...", 

(iii) "que la combinación de caracteristicas esfructurales y defunciOn no es procedente 
en la reÆacción de reivindicaciones de producto" 

(iv) al calJIcar el pliego anew, salta a la vista que Øste incluye mezclas de 
caracteristicas no permitidas a saber "caracteristicas estructurales, y 
caracteristicas dc procesamiento uso), 

(v) "en ci oficio irasladado se precisó que un sisterna se puede reivindicar pot la(s) 
funciOn(es) entre los componentes de un s/sterna pero no por los usos, puesto que en 
un "sisterna", como tat es independiente de cómo SC use uno o rnÆs de sus 
componentes: es decir, dicho aparato no se puede restringir pot la manera de uso 
pensada (deseada) que se Ic de a uno o rnÆs de sus componentes". 

Al respecto, me permifo seæalar a su despcicho to siguiente: 

El pÆrrafo 57 de to cifada gula do examen no prohIbe en absoluto que 
en la redacción do una reivindicación do producfo o de un pliego de 
reivindicaciones de producfo, puedan coexistir componentes definidos 
par su estructura o componentes definidos por su función, sino que 
claramente permite tal coexistencia de definiciones estructurates y 
funcionales. 

Por otra parte, y do acuerdo con to quo confirma la misma ResoluciOn 
No. 15798, un sistema so puede reMndicar por la(s) función(es) entre los 
componentes do un sistema. Las expresiones del fipo "medios 
verificadores para verificar..." son precisamente las que definen las 



funciones de tales componentes ya que lo que se define es la funcion 
que deben ser capaces de desempeæar esos medios estructurales 

En (as guias para el examen de las solicitudes de patente, se don 
ejemplos que precisamente combinan (a identificación de un elemento 
estructural que se define ultenormente por su funcion La guia de 
examen de la OMPI precisamente establece que las funciones 
afnbuidas a un elemento estructural sirven para delimifar las 
caracferIsficas de tat elemento estructural frente a otros elemenfos que 
no tienen esa tunción 

La ejemplificacion basada en (a reivindcacion 1 de la presente sohcifud 
que se expone en la pÆgina 3 de (a Resolución No 15798 precisamente 
refteja las definiciones consideradas plenamente aceptables en (a gula 
de examen de (a OMPI, y hope referencia a elementos estructurales 
definidos a traves de sus respectivas funciones. 

Una persona versada en matena, es decir, un ingeniero informatico, 
sabrIa elegir de inmediato, cuÆles son los ’medios" especificos que 
deben aplicarse basÆndose precisamente en (as funciones que se 
definen con respecto a los msmos on las reivindicaciones y en ki 
memoria descnptva de la presente solicitud 

Las reivindcaclones de la presente solicitud cumplen, por lo tanto, los 
reguisitos del Art 14 y del Art 30 de Jo Decision 486 

2 Respecto al numeral 03 "No se considera invencion" de (a 
Resolución No 15798 de 01 de Julio de 2005 
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El recurrido acto administrafivo, en esfe numeral vuelve a afirmar 
que el objeto de la presente soilcitud no es una invenciOn a tenor 
de Jo dispuesfo en los aparfados d) y e) del Art. 15 de la Decision 
486. 

El sistema reivindicado en la presente invenciOn, comprende una 
combinacIOn de caracterIsticas basadas en software y unos 
elementos fIsicos de telecomunicaciones (telØfonos móviles, 
equipos de telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la 
convencional bajo Ia dirección del software. 

Por Jo tanto, el sistema reivindicado no se refiere a una actividad 
económico-comercial 5mb una invenciÆn en la que inteMene un 
programa de ordenador. Sin embargo, el sistema no se limita a un 
programa de ordenador sino que precisa la intervención de 
efementos y parÆmetros fIsicos, y, por Jo tanfo, tampoco es un 
programa de ordenador 0 Ufl soporte lógico como tj que no 
podrIa considerarse invención. 

Al respecto, cabe resaltar, que Jo que se reivindica en la presente 
invenciOri, es un sistema de telecomunicaciones en el que 
infervienen componentes de hardware, y para CUyO generación 
haclan falta consideraciones tØcnicos de un ingeniero en 
telecomunicaciones que van.mÆs alIÆ de los conocimientos de un 
economista. Es decir, por mucho que un economisfa expusiera a 
un fØcnico especialista las necesidades de un sistema de 
transacciones de pago seguro, flexible y eficaz, el tOcnico 
especialista tendrIa que realizar consideraciones tØcnicas parci 
poder plasmar tat sistema en una realidad tØcnica. 
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Mi representada, actual solicitante del registro citado en 
referencia, no pretende en absoluto monopolizar un sistema 
comercial de compra o transacción como tat, ni un programa de 
orderiador como tat, sino un sistema tecnico concreto, 
correspondiente a las caractensticas tecnicas comprendidas por 
una novedosa combinación e interaccion do componentes de 
hardware 

El sistema fampoco es solo otro (segundo) uso do dispositivos 
convencionales sino que implica funciones completamenfe 
fØcnicas, destinadas a garantizar una eficacia en las 
telecomunicaciones quo no se conseguta mediante los sistemas 
convencionales cuando se aplicaban para realizar transacciones 
AsI, a modo de ejemplo pueden citarse los medios selectores (20h) 
que so identifican en la reivindicociOn 1 de la presente sohcifud 

Estos medios selectores (20h) venfican en los dichos segundos 
medios do almacenaje do dafos (21) la segunda información 
correspondienfe a la unidad do telØfono movil digital (16. 41) 
identificada por el ncimero de telØfono admisible, 

y 

seleccionan 
uno de los equpos do tetecomunicación (18, 19) que comunica 
con un telØfono movil digital (16, 41) identificado por el nOmero de 
telØfono admisible, a travØs de un servicio de telecomunicaciones 
compatible con elfipo de telØfono mOvil digital (16, 41) identificado 
en dicha segunda inforrnacion 

Ello permife la, seleccion do la via de comunicacion en los medios 
do telecomunicación (18,19) mas adecuada para comunicar con 
los telefonos moviles digitates (16,41) en base a parametros fIsicos 
de esos telefonos (16,41) a trcives do un servicio do 
telecomunicaciones compatible con el tipo de coda felØfono movil 
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digital (16,41), por ejemplo en base a su código idenfflicador 
internaciona) de equipo móvil (IMEI = International Mobile 
Equipment Identifier). 

La selecciOn de to via de telecomunicaciones ma’s adecuada 
basada en las caracterisficas fØcnicas del felØfono móvil digital, es 
decir, permite elegir ciquella via como por ejemplo SMS, MMS, e-
mail soportada par el telØtono móvit digital, que a la vez ofrezca las 
mayores garantIas en cuestiOn de seguridad y fiabilidod en la 
transmisiOn de dotos realmente sensibles a travØs de to red de 
telecomunicaciones, y el caste menor de las transmisiones. 
Asimismo, esto pernilfe operar con cualquier tipo de telØfono móvil 
digital, es decir, el sistema no esfÆ limitado a un determinado tipo 
de aparato de telØfono móvil digital ni tOmpoco precisa 
modificaciones informÆficas en los aparatos de tefØfono del 
usuario. 

El sistema de la present e invención es, por tanto; una invenciOn que 
se compone de una combinación de elementos tØcnicos y no solo 
un segundo uso de elementos convencionales. 

Al respecto, cabe seialar que muchas invenciones mecÆnicas o 
electrónicas se componen exclusivamente de una serie de 
elementos en sí convencionales, Ia cual sin embargo, no es óbice 
para que sean patentables cuando estos elementos en sí 
convencionales se combinan entre si de una forma novedosa Ø 

S 
invenfiva. Este es precisamento el caso del sistema reivindicado en 
la presonte soficitud que ofrece por primera vez una combinación 
de elementos electrónicos que dota de eficacia, flexibilidad y 
seguridad la transmisión de datos necesaria para cuando se Ilevan 
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a cabo transmisiones de datos para operaciones tan sensibles 
como las transacciones económicas. 

3. Respecfo al numeral 04: "Respuesta del Solicitante" de la 
ResoluciOn No. 15798 de 01 de Julio de 2005: 

3.1. La Resotución No. 15798 seæala quo las decisiones de Oficinas 
de Patentes extranjeras quo han otorgado pafenfes para el 
mismo caso que estÆ en discusión aqul, lógicamente no son 
concluyente ni obligan a la Superintendencia. 

ConsideraciOn que compartimos plenamente, de hecho, en la 
contestación presenfado ante su despacho el dia 04 de Febrero 
de 2005, no se pretendió afirmar lo contrario. De hecho, se 
indicó expresamente lo siguiente: 

La solicitante es plenamente consciente de que estas cancesiones 
de patentes paralelas ex1raijeras que fueron exarninadas con 
respecto a las mismas excepciones de la patentabilidad que las 
que se citan en ci requerirniento recaido en la solicitud de patente 
de referencia, naturalmenie no precluyen la decision que la 
DivisOn de Nuevas Creaciones pue&i adoplar. 

Sin embarp, ía solicitante considera que se frafti de 
antecedentes Interesantes a ía vista de irne la concesión 
de estas patentes prwritarias p yaralelas enjiirisdicciones 
gue tienen en comÆii con la ieRislación  aplicable a ía 

� solicitud de patente de referencia ía prohThición de 
patentar los inØtodos comerciales p los proramas de 
ordenador como tales siRni/ica que existe un espucio de 

0 
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interprelaciOn cue yermite considerar cue el sistema 
reivindicado en la solicitud de patente de referenda 
coustituye una invención tØcuica patentable. 

Es decir, el solicitante solo quiso indicar que, a la hora de 
considerar la patentabilidad, exist en diversas formas de interpretar 
disposiciones legales parecidas a las previstas en el Art. 15 de la 
Decision 486, e incluso (as disposiciones de ese mismo artIculo, 
como demuestra por ejemplo, (a concesión de (a patente 
paraleki peruana No. 3044 que se identificaba en & listado anexo 
a la respuesta del solicitante. Sin embargo, bajo ningün concepto 

. quiso el solicitante dar a entender que las decisiones de otras 
Oficinas de Patentes vincularan a (a Superintendencia. 

3.2. La Resolución No. 15798 afirma, con respect a a to indicado en el 
punto 3.1 de Ia rospuesta del solicitante a la notificación de 
fondo, que de allIse deduce que: 

b) Para el solicitante la combinaciÆn de elementos no 
patentables con elementos paten tables es 
patentable, 10 cual a la luz de Ia normativa andina es 
improcedente. 

Al respecto, cabe resaltar e insistimos en que muchas invenciones 
mecÆnicas o elecfrónicas se componen excfusivamente de una 

S 
serie de elementos en sí convencionales, to cual sin embargo, no 
es óbice para que sean patentables cuando estos elementos en si 
convencionales se combinan entre si de una forma novedosa e 
inventiva, as decir, cuando se produce una combinación de 
elementos que se reMndica en la presente soilcitud. No es, por to 
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tanth, improcedente lo expuesto, por medio de la contestación 
radicada a su despacho el dia 04 de febrero de 2005. 

3.3. La Resotución No.15798 famblØn (3firma que: 

c) Se sabe quo en otrcis oficinas, coma Id Oficina 
Euro pea do Patentes, basÆnciose en Ia Dire diva del 
Parlamento 

y 

Consejo Euro peas, sabre ía patentabilidad de 
las invenciones impiementadas en ordonador, ban 
establecido una nueva categoda do invenciones, en donde 
Se apliºa Id formula medlo + función, la cual no establece ía 
norm ativa andina porque esta solo se reflore a dos 
categor(as de invenciones: do ’producto 

y 

procedimiento. 

Al respecto, debe tenerse en primer lugar quo, en Europa, solo ha 
existido una propuesta de Directiva que, ademÆs, tue 
definitivamente rechazada por 01 Parlamento recientemente sin 
que, at menos do momento, edsta una nueva propuesta de 
Direcflva. 

Tampoco las. invenciones implantadas por ordenador que han 
sido pat enfadas en la Oficina Europea do Patentes son una nueva 
categorla de invenciones sino invenciones quo a la vista de que. 
segUn la jurisprudencia desarrollada por las CÆmaras de Recursos 
de (a Oficina Europea do Patentes, no eran programas de 
ordenador como tales, sino invenciones quo implicaban un efecto 

S 
tØcnico par hacer que un determinado hardware, bajo la 
dirección de un software, funcionara de forma distinta. Do hecho, 
tales invenciones so han considerado, segin et caso, productos a 
procedimientos. De hecho (a misma resolución n° 15798, en su 
aparlado "Reivindicaciones do producto" tambiØn idenfifica el 
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srstema reMndicado en to presente soilcifud como "aparato", es 
decir, como producto 

Par otra porte, (a definición de un producto a traves de 
caracteristicas "medios + función" no es en absolufo nueva a 
exciusiva de las invenciones relacionadas con programas de 
ordenador, sino una pracfica admifida, en relacion con 
invenciones relacionadas con secfores "convencionales" coma 
son mecanica, elecfnca, electronica, etc Prueba de etto es to 
Gulci sabre el examen de las solicitudes de patenfes editada por 
(a OMPI en 1982, a la que se refiere la misma resolución No 15798 

’ La presente invenciOn puede considerarse, por fanto, no un 
programa de ordenador como tal 0 un metodo comercial 
implementado por ordenador, sino un "producto" en el sentido del 
Art 14 de la Decision 486 

Este producto consigue, de acuerdo con Ia ya mÆs arnba 
expuesto y, por ejemplo medianfe los medios selectores que 
seleccionan la via de comunicación mÆs adecuada con los 
equipos de telecomunicaciones de las partes, una mayor 
seguridad, flexibihdad 

y 

eficacia 

El efecto de la presente invención no es, pues, solo una 
reprogramacion de equipos convencionales para que 
meramente ejecuten un nuevo programa, sino una combinacion 

. de elementos de software 
y 

de hardware que, como tal, no se 
habian combinado proviamente 

y que interacciones de forma 
novedosa e inventiva de fat forma 
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Par todo to anterior, se considera quo la presente soilcitud cumple Ia 
estipulado en los Articulos 14 y  30 de la Decision 486 y se refiere a una 
invención patentable a la luz de to dispuesto por 10 mencionada 
norma comunifaria. 

II. PETICIôN ESPECIAL 

De acuerdo a lo seæalado en el transcurso do este recuiso, sollcito 
respetuosamente a su despacho, tenor en cuenta los argumentos 
cinferiormente propuestos y con base a ella otorgar el privilegio de 

S Patente do lnvenciOn, respecto a la creación denomiriada 
"SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS V TRANSACCIONES A 
DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MVIL" 

AsI pues, at ser los recursos la vIa senalada por la ley para corregir 
y 

subsanar las fatlas cometidas en la decisiOn do Actos 
Administrafivos, respetuosamente soilcito a su Despacho REVOCAR 
la Resoludón que impugno 

y en su lugar proforir otra en la que se 
OTORGUE el privileglo do la Patente de Invención denominada: 
"SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A 
DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO M6VIL". 

S 

Fl 
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SUPERINTENDEN iA DE ftDUSTA Y COMERCIO 
R ’)N N I ’ () QHUMBERTO RUBW & 

.......
 . . AEOGADOS 

For a cua so nega. JC p.: ente do invencion 

Exp. N°00059l9l . 

�.EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercico de sus facultades legales,. en eso&ciai do las que seconfirieron en el 

artIcuLo 4, numeral 6 del dereto 2153 de 1992, y 

CONStERANDO 

PRMERO: Que mediante esc110 radc:ac: en esta Superntendencia el 8 de agosto 
e2000, bajo et nümero 00059191 spresetÆ la soticitud de pate  do invención 

OF-itulada"SISTEMA ’{ PROCEDIMIENT: DE PAGOS Y TRANSACCIONES A 
DISTANCA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TELEFONO MOVIL". 

SEGUNDO: Quo efectuado el examend� .omà en cuanto a toe requisitos que debe 
ilenarla solicitud y curnpdas las xgencias egales. so crdenó ubcar 
quo se hubierani presentado Opo:C:io lee po pne de tercero. 

TERCERO: Que realizado el examen çe patentabflidad so encontrô que la  invención 
no es patentable. En consecuencia, co fndamento en lo dispuesto en ci artIcuto 45 
do la Decision 486 do la ComisiOn 6a omunidad Andina, so requfriO al peticionarlo 
para quo so pronunciara sobre las objecona eectuadas a la socitud. 

CUARTO: Quo mediante escrit’) ;ado 4 do febrero do 2005, el soflcitante 
atendió opor-tunamente el  requefimiu%i,to lormutado y presentô �aclaraciones. 
Finalmente, aUegó Un nue’o captuo dicatorio, ci cuaL se aceptO, coma quiera 

Ique 

cumple con la prescripcn dot :31i’2 34 do la DecieOn 486, 

QUNTO: Quo segUn to dispuesu: CUC 14 le ta Decin 486 expedkia ’o 
Cornisión de Ia Comunidd Ar!d:’a .,-D  a1:entes ’.para las invencon. 
sean do producto o de procedimieno en ;do; ios ampos de la tecnoiogia, siemp 
quo Sean nuevas, tengan nivel incntiv:) y;e sueceptibtes do apticación industrial". 

SEXTO; Que las reivindicaciones 1 a 44,-1: ,-renidFis en los folios 2.6 a 250, ademÆs 
de.no cumplir con los requisitos do cnidad, no econsideran invenciOn, de acuerdo 
con las siguientes consideraciones: 

� ��. � t Objeto de iainvencion 

Seginiadescripción,  et objeto do la scIictuc consste en suministrar un conjunto do 
�se.rvicios do pago con cualquier telOoo m;\’H digital, presentado en Is forma do 
sistema y procedimiento. 
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De otra parte,,el pliego reMndica un sistema para procesar pagos y transaccione.s 
entre pagadores (13) y beneficiarios (27, 2, 1, 14a, 13a, 40, 46) asociados at 
sistema, empleando at menos una cornnicaciôn a travØs de telefonla móvU digital, 
retacionado en. las reivindicaciones I a 44, 

2. ..C(arjdad de la solicitud 

2.1 ReivindicÆciones 

articulo 30.’:de (a citada Decision Lidica que: "(as reivindicaciones definirÆn (a 
IEl

 
materia que se desea proteger rnedisrte to paterite. Deben ser claras y concisas y 
estar enteramente sustentadas par (a dcscrpci5r". 

La reivindicaciOn I y sus deperic.entes no tii�n sustento descriptivo, porque en ese 
aparte no se explica una nueva disposoiOn op-los 

’
.ie los, medios que conforman el sistema 

a una nueva funciOn entro los cornpone:ite:5 de dicho sistema. Es evidente que los 
"medios" son convencionales, . los cuas s u;an con un soporte lôgico, para 
procesar datos contables. 

En el oficio .trasladado con mo’io dot’ . ..xarr.n de fondo, ademÆs, so recordó at 
interesado.que no so puede acptir comc s :’s.tento do patentabilidad (a presefltación 
do un documento quo combine Un sistrr: dcnputaciOn convencionat con el usa 
(carga de) un soporte lógico para ’.n piar coriercial, ni of usa do dispositivos 
convencionales o partes de estos paua orocsa, transmitir, intercambiar senates 
(informaciOn), porque ni la primera ni el sguido convierten at sistema en patentable. 
TambiØn se recornendO que las obseracioies do este punto se resoMeran en 
conjunciOn con (as observaciones ,Lntt) 5, El soUcitarite no ’atendiO dichas 
recomend acio nes. 

Por. las razoæes precedentes, 6e corcl. io quo las reivindicaciones calificadas no 
cumpten to dispuesto en el menciona:o art’r;nto GO. 

2.2. Reivindicaciones do producvt 

EIartIculo 14.de (a DecisiOn 486 esva?  clararnente quo los paises miembros 
otorgarØn patentes para (as invencne;., se-an d� producta a do procedimiento. 

Sin embargo,’pomo [a normatva --g-ndinvio estabtece (a forma como so dehen defir 
las reivindicaciones de producto y as: Jo :;cceso, a Oficina, en ]a pÆctica comün, ha 
�acudido a Is Gula sobre el exaren c f soIcitudes de pa:tentes, la cuat fu 
publicada ports OMPI en 1982 con of f-n is ayudar a (as examinadores de la oficinas 
nacionales en sus estudios; precisament, on el pÆrrafo 57 (de dicha guia) so � 
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especifica que existen dos tipos da reiv ’’ ior s de prod ucto y de procedimiento 
(mØtodo). 

Adicionatmente, el citado parrafo inthca jue is IEIvnthcaclones de producto deben 
definir, el objeto que se desea proteç, ’ne ante las caraterttcas estructurales o 
de funcion, y las de procethmiento, mcdi rv’e las c iractensticas de una secuencia de 
etapas a seçjuir, para loçjrar un resultajo. 

De alli se concluye, que la combinación c a actenstcas estructurales y de funcion 

’no
 es procedente en la redaccion de reivindicaciones de producto 

Al cahficaret phego anexo, salta ala vista qu e.te inckiye mezctas de caractensticas 
no permitidas, como se ejemplifica a conflnuacion 

1 un sistema .para procesar pagos (o nprende un primer servidor qçprocesa 
ppmeros datos on cuyo serv!dor primes inforrnaciones primeros medios 
verificadores para verificar s-’gundos m(dios pa verif’car terceros rneds 
r)ara  ios de autozac.io pjprizar_med OS generadores pa 
cerar segundos medios guun enPrLl menos un informacion mdio 
setectores.. para venficar..." - 

De to anterior, es evidente que 1.a pale no subrayada son caracteristicas 
estructurales, y la subrayada, caract n’ ics de procesamiento (uso) 

En et oficio trasladado se preciso que un sistema se puede rewindicar por la(s) 
funcion(es) entre los componentes de un sistema pero no por los usos, puesto que un 

Ssistema", 

como tat es independier,te de cone se use uno o mas de su, 
componentes, es decir, dicho aparacu r ’ puede restiingir por la manera de use 
pensada (deseada) que se le de a uno rn.s do dichos componentes. 

Por ejempto, la memoria es indopendft ni o genero de dates que se atmacenen en 
ella, la pantatla es independiente del ee,- aiu de ’rformacion quo se desphegue en la 
misma, y asi sucesivamente do a I e. rdente quo el genero de datos yio la 
manera en que so procesen, no sirv r ’c ara teristicas distintivas de un aparato 
o "sistema", come se reivindica en k,uIiitud 

3. No se considera invención 

El articulo 15 de la Decision 486 sen 
I- xm no r,n. consideraran invenciones 

d) los planes reglas y metoaL ’ p.. r elt,,jc nAciode actividades intetectuales, juegos 
a actividades econornico comet cla(E’ 
’e) los programas do ordenadores o I opoe I gco come tales’ 
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Del. estudlo de la solicitud se determhô cue efla se dirige a un sistema de 
telecômunIcaciones, clue se uso en una ctvidad econOrnico comercial coma cc el 
procesar pagos y transacciones encre paores y beneficiarios, to cual, no Se 
considera una invenciOn al tenor de k. dispue;to en ci rnencionado artIculo 15 d) de 

� 

la Decision 486. 

Aunque no semenciona, explicitamcnte, sbe bet  que, en ültimas, se pretende, 
proteger un soporte iOgico (programa) Jsra pocesar los datos tanto del cliente coma 
del vendedor, para que se debite de un sitio de cliente la cifra de La compra 0 
transacciOn a La cuenta ue tenga ci vendedor en un sitio, real a 

I razón, no cc considers una invenciOn de acuerdo con to dispuesto en ci articulo 15 e) 
q virtual; par esta 

de la DecisiOn 486. 

Por otra parte, cc importante agreçjar  que solo se hace otro (segundo) uso de 
dispositivos convencionales como son un ser4dor, una memoria, un telØfono celular, 
un PDA o de partes de elios como cc evidenca, en forma manifiesta, tanto en La 
descripciOn como en las reivindicaciones, to cual, no cc susceptible de protecciOn de 
conformidad con to dispuesto par ci articulo 21 de la DecisiOn 486. 

4. Respuesta del soticitante 

Sobrelos comentarios del soticitante e is notificaciOn de fonda, es importante reaUzar 
Las siguientes consideraciones: 

Con relacióri a los comentarios del 3teresado iealizados en los puntos 1 y2 dc la 

respuesta,,qu9rernos
 dejar en c:(j qu;’, ci 3echo de que existan solicitudesparalelas

 y que cc hayan otorgado paentes en otras oficinas para el mismo caso 
en discusiOn aqul, no constituye peh irrefutable de que las objecione.s 
planteadas en et oficio de fonda tr ddo, se superen. 

Es conveniente actararle al so;iW -!te, que las decisiones de otras oficinas, 
respecto a un caso deterrninado, no aueden ervir de base para demostrar, d 
forma concluyente, que cc cumpler lo. .equsitos estabiecidos par is DecisiOn 
486. Precisamente, realizaao ci 3ic: de patentabiliaad de que trata la citada 
norma andina, seencontrO quc li r-iiiera soft itada no cc una invenciOn at tenor 
de Ia previsto en Los literales d) y E) d .’t cub 15, ademªs de que se trata de un 
segundo uso, desconociendose, par endo, lo previsto en ci artIculo 21 de la 
DecisiOn 486. 

� Por to dernÆs, se recuerda que rcunstancia de un previo reconocimiento 
mediante patente de ia nvenciOr ubHto : Østa soIicitud en otra pals no obliga a 
Østa Superintendencia. RecLierde., e opal,;  cc autOnomo para adoptar sus 

� . . . 4 
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propias decisiones en materia do pntentabiHdad, (a cual ejecuta con estricta 
sujeción ala norm.ativa apcable vigente. 

Par otra parte, sabre (as reivindicacores aUegadas, contraria a (a suposición del 
interesado,. de un (ado, agregar (a expresión "caracterizado" en todas las 
reivindicaciones no hace quo estEs tongan claridad ni sustento descriptivo, do 
acuerdo a frj que so explicO antes Em punto do claridad. Do otro (ado, quo esas 
reMndicaciones correspondan a (a e concediO en Europa no sigrtifica que 
puedan concederse, toda vez que se trata de materia quo no so considora 

$ invención par la normativa andna pcahe. 

Do Las afirmaciones del punto 3.1 do ta rUspuesta, se deduce que: 

a) El interesado reconoce quo la socitud se refiere a una actividad econôrnico 
comercial, consistente en pagos y tra cciones en cornbinaciOn con un soporte 
(ógico yel soporte fisico coma los telÆfono móvi(es, (as PDA, etc. ",..que operan 
de forma distinta... par el software". 

b) Para el solicitante (a combnaci6n do elernentos no patentables con elementas 
patentab(es es patentable, lo (a (uz do (a normativa andina es 
I m procedente. ,. 

c) Se sabe quo en otras oficinas, cbmo (a Oficina Europea do Patentes, 
basªndose  on (a Directiva del Parlarnento y Concejo Europeos, "sobre Is 
patentabilidad do (a invenciones iniplmentadas en ordenador", han estab(ecido 

S 
una nueva cateqorla do invencionej er dbnde so aplica (a formula "medio,– 
función", (a cual, no establece Is norrnatva andina, porqueØsta solo so refiere a 
dos categorlas de invenciones:de prodnto yde procedimiento. 

e) Por (0 demªs, los comentarks de inttresado no prosperan par (as siguientes 
razones: 

Es evidente, quo un producto, coma taL es iridependiente do coma so usa; en 
otras palabras, (a pantafla es indeoenderitº del gOnero do informaciOn quo so 
despUegue en ella, un procesador es i’çeperdiente del genero do datos quo 
procese a de (a forma en quo los,u p.ra generar un resultado, etc. 

De aIR es evidente, quo un prograrna en forms do rutina, protocolo, cOdigo, etc. 
para efectur pagos y transacciores NO determina la funciOn entre (Os 
componentes de un sistema coma, pr ejempto, do un servidor, una memoria, un 
telØfono celular, un asistente persor( cgita( PDA o de partes de eflos, sino que 
dicho programa do proces3mien1o, eeccdo or el procesador del sistema, es el 
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usa del mismo este recibe unis eæalEs y las procesa para generar un 
resultado, que en este case partjcukr serelaciona a una actividad econOmico 
comercial.: 

� Par estas razones, un prograrna ". qLl’e operan de forma disUnta... por el 
� :software’,:COmO arguye el interesado, no sirve c.omo caracterIstica para distinguir 

Lin prodücto. 

Par otra parte, no so acepta coma sutento do patentabilidad, de 
aparatos a componentes do aquellos coivencionales a partes do estos pare 

procesar, 

transmitir, intercambiar informaiOn ni Ia redacciÆn del documento can 
una mezcla, no admitida, de caracteristicäs, porque se distorsiona el aporte real 
al estado de la tØcnica, aitera la proporciOn que debe existir entre Ia divulgado y 
la protección solicitada y, porque no so cimplen exigencies de la norma andina. 

Asi mismo, se ha sostenido, categOricamente, quo un programa a soporte iógico, 
en cualquier forma, para realizer, par ejeff 1,plo, pagos y transacciones en tiempo 
real mediante un aigoritmo a rutina a protocolo, etc. en SI, carece de nivel 
inventivo, porque so trata de operacones, comünrnete, realizadas par un 
tØcnico en la materia, quo pare ci cao sØria un prograrnador. 

Ahara bien, es evidente quo cargar uni prodrama., en la forma do algoritmo, 1 utina 
a protocolo de procesarniento .a procesador de un sisteme 
telecomunicaciones, NO puede conver:ir a Ia totalidad de dicho "sistema pare 
hacer pagos y transacciones en tiernpc. real par telØfono móvil" en patentable, 
puesto que se llegaria a una situaciOn do protecciôn ilimitada en el tiempo, pare 

Stales sistemas de teIecornunicaones conformados por componentes 
convencionales a anUguos, para cede vez que se cargue un nuevo programa a 
secuencia do procesamiento de seæies ode datos al procesador, con el pretexto 
de que, "opera en forma distinta a la convEicionaI baja la direcciOn del software". 

En consecuencia, aceptar que, ..ira i encón quo utiUza aspectos tØcnicos y 
no tØcnicos no puede ser descartada de patentabilidad a priori", serla conferirle 
patentabilidad a solicitudes cuyo r to fundamental consistirla en redactar la 
solicitud donde Se mezclen caracIeritcas tØcnicas con caracteristicas no 
tOcnicas donde se carga Lin proqarra, al alcance de un tØcnico en la materia. 

Adicionaimento, so deja en claro qua silo reivindicado coma sistema para hecer 
pagos .y transacciones en tiempo real cr.telefono m6y11, so Ifevase a cabo con 
mediosconcebidos para su reaiizecbn, posthlemente, Ia reivindicado notendria 
objeció n. 
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Dado que la solicitUd no cumple lo dispuesto oh los articulos 14,15d)ye), 21 y30 par 
las razones antes expuestas, y teniendo en cuenta que los comentÆrios i 
correccionesaHegados poeI soHcitante nocontrovierten ni subsanan lasobjeciones 
planteadas en oficio No 9297, se considers que Is soUcitud no puede acceder al 
privUeglo soUcitado. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilºio de patente de invenciOn a la creación 
denominada: "SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y TRANSACCIONES A 
DISTANCIA EN TIEMPO REAL MEDANTE TELEFONO MOVIL". 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personarnente al doctor Humberto Rubio 
� Carnacho, en su calidad de apoderado do Ia sociedad Mobipay International, S.A., a 

a quien haga sus veces, el contendo do la presente resoluciOn, entregÆndote 
copia de la misma, advirtiØndole que contra ella procede ci recurso de reposición 
ante ci Superintendente de industria yCnrnrcio al momenta de notificarse a dentro 
de los 5 dIas hâbiles siguiente. 

NOTIFIQUESE Y CtJMPLASE 
Dada en BoqotÆ D.C, a los jj. ZOOS 

$ EL SUPERINTENDENTE DE INDIJSTR1A Y OOMERCIO (E’), 

� - --,-

MARIA TERESA PINEDABUEN VENTURA 

� � � :OTFICAQ PERSONALMENTE � � 
� JUL 2005 

� � Doctor � � � 
� � � � � � HUMBERT0RUBI01CAMACHO 
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Concepto TØcnico No 1188 

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

1) Al inicio del escrito el interesado seæala 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 do julio del mismo aæo..., conforme a los siguientes: 

I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 

A-) Base de la Neqativa 

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

B-) CumDtimiento de los disposiciones contempladas en la Decision 486 do la Comunidad 
Andina. 

La decisiOn contenida en la resoluciôn, motivo de Ia actual impugnación, resulta 
equivocada e injusta, pues su despacho no ha tenido en cuenta los factores esenciales 
como se demostrarª a continuación: 

1. Respecto al numeral 02: ’Claridad do la solicitud" do la Resolucióri No. 15798 do 01 de 
Julio do 2005:... 

S El Art. 30 de la DecisiOn 486, es una disposición quo claramente se refiere a Ia redacción 
y a la relación do las reivindicaciones con la memoria descriptiva... no pudiera ser patentable 
por algun motivo como podria ser que la invencion so refinera a materia prohibida, carente 
de novedad o do actividad inventiva, no implica quo las reivindicaciones sean contrarias al 
Art. 30 de la DecisiOn 486.... 

Con respecto a las indicaciones anteriormente soæaladas, respetuosamente solicito a su 
despacho tenor en cuenta to siguiente 

El contenido do las reivindicaciones do la presente solicitud esta recociido inteqamente en 
la memoria descriptiva y, por lo tanto, las reivindicaciones estÆn, tal como estipula el Art. 
30 do la Decision 486 "sustentadas por la doscripcion" 

Por otra parte, la Resolucion No 15798 no obieta la- claridad ni la concision do las 
reivindicaciones do Ia presente solicitud, ni tampoco quo Østas no definan "Ia materia cue se 
desea proteqer", sino que hace referencia solo y exclusivamente a cuestiones relacionadas 
con la patentabilidad como tal de la materia que se reivindica en sI es decir, a cuestionos 
quo serian obetabIes baip el Art. 15 pero no balo el Art. 30 do la DecisiOn 486". 
(subrayados y resaltados fuora do texto). 
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2) Al inicio del recurso, so identifica el apoderado de la sociedad solicitante, quien seæala 
que interpone recurso contra el acto proferido, luego hace referencia a la Resolución; acto 
seguido, en el punto B, transcribiO algunos apartes del punto 2 del sexto considerando de 
la Resoluciôn impugnada, luego hace afirmaciones y peticiones no concordantes con la 
realidad. 

Contra los arçjumentos do objeción al cumplimiento del articulo 30 presentados por la 
oficina en 01 acto impugnado, el memorialista se desvia, par un lado, a dar una 
interpretación del  articulo 30 (ver pÆrrafo 3 de la pÆgina 3 del escrito); de otro lado, a 
realizar aseveraciones quo se salen del campo do la discusión, pues si bien el no 
cumplimiento de un requisito do fondo no implica el no cumplimiento del articulo 30, en el 
acto NO se afirmó eso sino quo, se ratificO Jo trasladado en el oficio No 9.297 del 07 de 
octubre de 2004, donde se indicô al interesado que la reivindicaciOn I y sus dependientes 
no tienen sustento descriptivo porque en ese aparte no se revela una nueva disposiciOn 
de los medios ciue conforman el sistema a una nueva función entre los componentes de 
dicho sistema. 

A 10 anterior se agregô, de un lado, quo los "medios" (incluidos en (as reivindicaciones) son 
convencionales, los cuales se usan con un soporte logico, para procesar datos contables. 

Y de otro lado, en el citado oficio y en el acto impugnado so ratificO, que la oficina no 
puede aceptar coma sustento de patentabilidad ni Ia presentación do un documento que 
combine un sistema do computacion convencional con el uso (carga de) un soporte logico 
para un plan comercial, ni el uso de dispositivos convencionales o partes do estos para 
procesar, transmitir, intercambiar senates (información) porque, ni Ia primera ni el 
segundo, convierten al sistema en patentable. 

A la luz de la explicación anterior, asegurar que, "El contenido de las reivindicaciones de la 
presente solicitud estÆ recoqido integramente en la memoria descriptiva y, por Jo tanto, 
las reivindicaciones estan, tal como estipula el Art 30 de la Decision 486 "sustentadas par la 
descripciOrt", no tiene ningUn sustento cierto quo compruebe que los "medios" reivindicados 
no son convencionales, quo son una nueva disposición o se expone una nueva función entre 
esos componentes y quo, en consecuencia, si hay fundamento descriptivo para ellos 

Par (a tanto, en (a Resolucion se objeto el cumplimiento del articulo 30 par falta de 
sustento descriptivo y, contrario a las aseveraciones del memorialista allI no se incluye 
nada mas que pudiese considerarse do afro aparte, solo se sugirio corregir (a situacton 
teniendo en cuenta las objeciones relativas al no cumplimiento de Ia patentabilidad, 
puesto quo el pliego debe satisfacer, simultÆneamente, tanto los requisitos de forma coma 
los de fondo Dicha sugerencia, al parecer, provoco que el memorialista considerara que 
"no hubo objeciones a la claridad de las reivindicaciones", como to arguye en su discusión. 

Coma aclaración de esto ültimo, es necesario toner en cuenta que el procedimiento do 
calificación de un caso en estudio se inicia con la determinaciôn de si cumple o no 10 
dispuesto par el articulo 30, luego se entra a determinar si el pliego cumple a no las 
excepciones a la patentabilidad y, por ultimo, 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 quo, de entrada, la ley no se cumple. 

En conclusion, hasta aqut no se ha encontrado ni una sola razon que, con fundamentos 
reales, demuestre errores do juicio de osta oficina y, por tanto, quo haya procedido con 
injusticia, como Ia asegura el recurrente en sus alegatos. 



3) A continuacion, el interesado alega que "(2.2.) Reivindicaciones de Producto 

En la ResoluciOn No. 15798... Al respecto me permito seæalar a su despacho lo siguiente: 

El pärrafo 57 de la citada guIa de examen no rrohIbe en absoluto que en la redacción de 
una reivindicacion de producto o de un pliego de reivindicaciones de producto, puedan 
coexistir comDonentes definidos łor 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) funciôn(es) entre los componentes de un sistema. Las 
exprestones del tipo "medios verificadores para venficar "son precisamente las que definen 
las funciones de tales componentes ya que lo que se define es la funcion que deben ser 
capaces de desempeæar esos medios estructurales 

En las gulas... combinan la identificaciOn de un elemento estructural que se define 
ulteriormente por su funcion La ejemplificacion basada en la reivindicacion I de la 
presente solicitud que se expone en la pagina 3 de la Resolucion 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 matena, 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 las 
reivindicaciones y en la memoria descriptiva de la presente solicitud 

Las reivindicaciones de la oresente solicitud cumplen, por lo tanto, los reciuisitosdeL Art. 14 
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 oficto ni en la Resolucion se afirmo que la Guia prohiba la mezcla de 
caracteristicas de estructura y funcion, 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 categonas a las que se puede 
dar proteccion pero como se dijotanto en el oficio como en la Resolucion, ni el citado 
articulo ni el reglamentario ni el Manual Andino seæalan, taxativamente, como se podria 
presentar una reivindicación de una ylu otra categorla. Por esa razOn, Ia oficina desde 
hace mÆs de 20 aæos ha venido utilizando la citada Gula sobre el examen de las 
solicitudes de patentes, porque la OMPI la escribto con elfin de suministrar una forma de 
Ilenar los "vacios" dejados por la leQislación y por la ausencia de jurisprudencia al 
respocto 

c No sabemos que Guia tiene y loyo el recurrente, pues Ia nuestra en su parrafo 57 dice 
"En lo que respecta a su objeto, so distinguen las reivindicaciones de producto de las de 
procedimiento las primeras se refieren ya sea a una sustancia (compuesto, mezcla u 
otra similar) dofinida mediante la indicaciOn do su composición o de las funciones de sus 
componentes, ya sea a un obieto (instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.) 
definido por su estructura o por la función de sus elementos...". (subrayados fuera de 
texto). 
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De lo anterior es evidente, que un objeto (el sistema de las reivindicaciones I a 44) NO se 
puede definir con caracteristicas de estructura y función, ni mucho menos remplazando las 
ültimas por usos y, ademÆs, asegurar que son una "funciOn". 

d. La Resolución no confirmó 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: 

"I, un sistema para procesar paqos... comprende: un primer servidor... ciue procesa 
primeros datos... en cuyo servidor. . - primeras informaciones... primeros medios 
verificadores... para verificar... segundos medios... para verificar... terceros medios... para 
verificar... medios de autorizaciôn... para autorizar... medios generadores... para çjenerar... 
segundos medios... pue contienen al menos una información... medios selectores... para 
verificar...". 

. De lo anterior, es evidente que la pat-te no subrayada son caracteristicas estructurales, y 
la subrayada, caracteristicas de procesamiento (usa). 

e En et oficio que se traslado al solicitante, se preciso que un sistema se puede reivindicar 
por la(s) funcion(es) entre los componentes del sistema pero no por los usos, puesto que 
un "sistema", coma tat, es independiente de coma se usa uno a mÆs de sus componentes; 
ademäs, dicho sistema no se puede restringir par la manera de uso pensada (deseada) 
que se le de a uno a mÆs de dichos componentes; puesto que, por ejemplo, la memoria es 
independiente del gØnero de datos que se almacenen en ella, la pantalla es independiente 
del gØnero de informaciôn que se despliegue en la misma, y asi sucesivamente; de donde 
es evidente, que el gØnero de datos yb Ia manera (secuencia) en que se procesen, no 
sirven como caracteristicas distintivas de un aparato o "sistema", como se reivindica en 
este caso. 

f. El interesado asevera que, "las Gulas dan ejemplos que combinan Ia identificación de un 
elemento que se define ultenormente por su funcion ", sin embargo, no adjunto una copia 
de las Gulas que tiene en su poder, que prueben sus afirmaciones. Por consiguiente, los 

� alegatos del ültimo pârrafo de la pÆgina 5 y tres primeros pÆrrafos de la pØgina 6 del 
recurso, no son ciertos. 

g. Las aseveraciones referentes a que, "un ingeniero informØtico sabrIa elegir... solicitud", 
en vez de probar el cumplimiento del artIculo 14, permiten corroborar que un programa o 
soporte Iogico, 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 do operaciones, comunmente, realizadas por un tecnico en la 
materia, que para el caso seria un programador, como la oficina lo ha sostenido, 
categóricamente. 

De todo to antes expuesto se concluye quo, contrarlo 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 invenciôn" do la ResoluciOn,.. 

El sistema reivindicado en la presente invención, comprende una combinación de 
caracteristicas basadas en software y unos elementos fisicos de telecomunicaciones 
(telefonos moviles, equipos do telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la 
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convencional bajo la dirección del software... o se refiere a una actividad eco.nOmico-
comercial sino una invenciOn en la que interviene un programa de ordenador. Sin 
embargo, el sistema no se limita a un programa de ordenador sino que precisa la 
intervención de elementos y parÆmetros fIsicos, y, por 10 tanto, tampoco es un programa 
de ordenador o un soporte log ico como tal que no pod na considerarse invencion hacian 
falta consideraciones tØcnicas de un inqeniero en telecomunicaciones pue van mÆs aIlÆ de 
los conocimientos de un economista necesidades de un sistema de transacciones de 
pago seguro, flexible y eficaz, el tecnico plasmar tal sistema en una realidad tecnica 
no pretende en absoluto monopolizar un sistema comercial de compra o transaccon como 
tal, ni un programa de ordenador como tal, sino un sistema tØcnico concreto, 
correspondiente a las caracterIsticas tØcnicas comprendidas por una novedosa 
combinacion e interaccion de componentes de hardware" (subrayados del examinador) 

6) De las alegatos precedentes quoda claro que 

a. El interesado declara que, "Ia solicitud consiste en una combinación software con 
elementos fIsicos y que por esta razón no es una actividad econOmico comercial...". 

Para controvertir la falacia basta seæalar que como ya se explico arriba en 2) y 4), de un 
Iado, las reivindicaciones NO definen un producto por las caracteristicas admitidas De 
otro lado, el genero de datos y/o la manera en que se procesen, no sirven como 
caracterIsticas distintivas do un aparato o "sistema". 

Ahora bien, to fundamental es que la combinaciOn do software y elementos fisicos NO 
determinan que 10 reivindicado no sea una actividad economico comercial 

Tanto en el oficio como en la Resolucion la oficina seæalo que, efectuado el estudio de Ia 
solicitud se determino quo esta se dingo a un sistema de telecomunicaciones, quo so usa 
en una actividad econOmico comercial, como es el procesar paqos y transacciones entre 
pagadores y beneficiarios, to cual, hace que no se cumplan las disposiciones del inciso d) 
del artIculo 15. 

Nuestras afirmaciones so pueden constatar, por ejemplo, con el preambulo de la 
. reivindicacion I (ver folio 236), que dice 1 un sistema para procesar pagos y 

transacciones entre pagadores (13) y beneficiarios (27, 29 ) asociados al sistema 
empleando al menos una comunicacion a traves de telefonia incluyendo medios de 
qestión de cuentas... de cada paciadon asociado... segundos datos de una cuenta de cada 
beneficianio los primeros medios de almacenaje___primeras informaciones sobre cada 
pagadon para autorizar al menos una transaccion que reuiene un pago 

De lo anterior, queda claro quo el "sistema" reivindica el uso de un sistema teleinformÆtico 
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 economico comercial y no un proceso de fabricacion del objeto ni algo 
similar. 

b En la Resolucion en ningun momento se menciono un economista como posible 
tecnico en la materia, como ya seæalamos anniba, el tecnico en la matena, para el caso 
seria un programador y no un economista, por lo tanto, los alegatos del interesado son 
una especulacion que no desvirtuan ninguno de los argumentos base do la Resolucion 

c. Respecto a los alegatos, de que "no es Ufl programa como tal sino... novedosa 
combinacion e interaccion ", basta resaltar que dicha combinacion e intenaccion NO 
constituyen ni definen un producto por las caracteristicas admitidas 



En la ResoluciOn se indicO que, solapadamente, se trata de proteger un soporte lOgico 
(programa) para procesar los datos tanto del cliente como del vendedor, para que se 
debite do un sitio do cUente la cifra do la compra o transacción a  la cuenta que tenga el 
vendedor on un sitio, real o virtual; por esta razOn, 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 
sonata: 

1. un sistema para procesar pagos y transacciones entre pagadores (13) y beneficiarios 
(27, 29...) asociados al sistema empleando al menos una comunicaciOn a travØs de 
telefonia.. incluyendo medios de gestión 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 
transacciOn que requiere un pago... caracterizado porque et primer... medios 
verificadores... Si Ufl primer mensale... qenerando dichos medios... un primer mensaje de 
aceptaciOn... segundos medios... verificar... si una petición do autorización... satisface 
dicho criterio. . ."; to subrayado indica la secuencia logica de procesamiento de los datos lo 
cual, es un programa como tat. 

De lo anterior queda claro, quo la reivindicacion mezcla "componentes fisicos" con una 
secuencia logica de procesamiento do 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 económicas. 

d. Finalmente, la oficina ha sostenido, categOricamente, que un programa o soporte lógico, 
en cualquier forma, para realizar, por ejemplo, pagos y transacciones en tiempo real 
mediante una secuencia de procesamiento o algontmo o rutina o protocolo, etc en si, 
carece de nivel anventivo porque so trata de operaciones, comunmente, realizadas por 
un tecnico en la matena que, para el caso en discusion, se determino como un 
programador. 

Es evidente quo cargar un programa, en cualquier forma at 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 telefono 
movil, y so Ilegaria a una situacion de proteccion ilimitada en el tiempo, para tales 
sistemas do telecomunicaciones coriformados por componentes convencionales o 
antiguos, para cada vez quo se cargue un nuevo programa o secuencia de procesamiento 
de senates o do datos at procesador, con el pretexto de quo, "opera en forma distinta a la 
convencional bajo la direccion del software" 

En conclusion, los alegatos del solicitante no contienen razones sustentadas en hechos 
ciertos quo controviertan los fundamentos do la ResoluciOn sino quo son una 
tergiversaciOn, para tratar do desviar la atención a otras situaciones, no incluidas en et 
acto. 

7) A continuacion el memorialista atega que,"El sistema tampoco es solo otro (segundo) 
uso do dispositivos convencionales sino que implica funciones comIetamente tØcnicas, 
destinadas a qarantizar una eficacia en las telecomunicaciones quo no so consequIa 
mediante los sistemas convencionales cuando so aplicaban para realizar transacciones 
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el sistema no esta limitado a un determinado tipo de aparato de telefono movil digital ni 
tampoco precisa modificaciones informaticas El sistema de la presente invencion es, 
por tanto, una invencion que se compone de una combinacion de elementos tecnicos y no 
solo un segundo uso de elementos convencionales muchas invenciones mecancas 0 
electronicas se componen exciusivamente 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 combinación de elementos electrOnicos que dota 
de eficacia, flexibilidad y seguridad la transmision de datos necesaria para cuando se Ilevan 
a cabo transmisiones de datos para operaciones tan sensibles como las transacciones 
economicas" (subrayados y resaltados fuera de texto) 

8) 1. Pare comenzar a controvertir to 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 telØfono mOvil como medio de pago on 
compras presenciales, por ejemplo, al desplazarse.un usuarlo por una tienda, en compras 
por Internet, compras a mÆquinas expendedoras, etc. (ver folio 7). Adicionalmente, el 
interesado afirma que se implican "funciones completamente tØcnicas" sin especificar 
cual(es) es (son) esa(s) funcion(es) tØcnica(s). 

El ejemplo que transcribe el recurrente en sus ategatos (pÆginas 8 y 9), en vez de 
demostrar unas "funciones tØcnicas" demuestran el uso del servidor 20 (ver pÆgina 27 de 
la descripcion, folio 177), el cual, con unos "medios verificadores" 20b prueban el criterio 
de autorizaciôn preestablecido que consiste en comprobar el saldo o el estado do crØdito 
del comprador con la fase 3. la comprobación se efectUa en el monedero previamente 
abierto en el banco do datos 22 y Si la verificaciOn es correcta se genera un segundo 
mensaje do aceptaciOn... el servidor 20 envIa altelØfono mOvil 16 del comprador 13 una 
petición de confirmación 5a o 5b de la orden de cobro... para la elección de la fase 5a o 5b 
el servidor 20 consulta por Ia 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 180 19 por 
el cual realizar la comunicaciOn. 

A la luz de lo anterior, los denominados "medios verificadores" son parte de un servidor 
quo se usan para ejecutar parte do Ia secuencia de procesamiento de los datos que, al 
final, permiten realizar las transacciones econOmicas. Por lo tanto, no solo se ye otro uso 
de un componente convencional (parte interna del mismo), el servidor, sino la secuencia 
dirigida a una actividad económico comercial y NO a funciones comptetamente tØcnicas, 
como lo asegura el interesado en sus alegatos. 

Por ültimo, aunque el soticitante insista, una y otra vez, en considerar la combinaciôn do 
elementos patentables con no patentables, como patentable, ya so ha demostrado en los 
puntos do controversia precedentes quo tal combinación NO es un producto. 

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

Adicionalmente, en el acto se explicó que un producto, como tat, es independiente de 
cômo se usa, es decir, la pantalla es independiente del gØnero de información quo so 
despliegue en ella, un procesadores independiente del genero de datos que procese ode 
la forma en que los use para generar un resultado, etc por esa razon, un programa en 
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forma de secuencia de procesamiento, rutina, protocolo, código, etc. para efectuar pagos 
y transacciones NO determina la funcon 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 seæales y las procesa para generar un 
resultado, que on este caso particular, por demas, se relaciona a una actividad economico 
comercial. 

Par las razones anteriores, un programa, "...que operan de forma distinta... por el 
software", coma arguye el interesado, no sirve como caracterIstica para distinguir un 
producto do la forma en quo to 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 explico al interesado que no puede aceptar 
como sustento do patentabilidad, ni el uso de aparatos a componentes de aquellos 
convencionales o partes do estos para procesar, transmitir, intercambiar iriformacion ni la 
redacciOn del documento con una mezcla, no admitida, de caracterIsticas porque: se 
distorsiona el aporte real at estado de la tØcnica, debido at "solapamiento" del software 
con los componentes convencionales a "fisicos" del sistema usado, se altera la proporcion 
que debe existir entre lo divulgado y la protección solicitada y, porque no se cumplen 
exigencias taxativas de la ley, 

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

El memorialista asevera quo, "muchas invenciones mecanicas a electronicas 
convencionales no es obice se combinan entre Si de una forma novodosa o 
inventiva ’,pero no explica cual es la "combinacion novedosa e inventiva" a Ia que so 
refiere ni seæala apartes do La descripciôn o do las reivindicaciones que sustenten esas 
afirmacionos. 

Si se aceptara que, "...el sistema ofreco por primera vez una combinación de elementos 
electrOnicos... transmisiOn de datos necesaria. -. económicas" serla conferirle 
patentabilidad a solicitudes cuyo merito fundamental consistirla en redactar la solicitud 
con mezclas de caracteristicas tØcnicas y caracterIsticas no tØcnicas, coma por ejemplo 
un programa, el cual, esta at alcance de un tecnico en la matena, ademas, par hacer uso 
de los componentes convencionales de un sistema do comunicaciones 

9) El recurso concluye con,"3. Respecto at numeral 04: "Respuesta del Solicitante"... 
compartimos plenamente, do hecho, en la contestacion presentada ante su despacho el 
dia 04 de Febrero de 2005, no se pretendio afirmar Ia contrario Sin embargo la 
solicitante considera que so trata de antecedentes interesantes a la vista de que la 
concesion de estas patentes rrioritarias y raralelas en lunsdlcclones que tienen en comun 
con la legislacion aplicable a la solicitud de patente de referencia la Drohibicion depatentar 
los mØtodos comerciales y los proiramas de ordenador coma tales. significa que existe un 
espacio de interpretaciOn quo permite considerar que el sistema reivindicado en la solicitud 
de patente de referencia constituye una invencton tecnica patentable insistimos en quo 
muchas invenciones mecanicas o electronicas se componen exciusivamente de una serie 
de elementos en si convencionales, lo cual sin embargo, no Os óbice 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, 
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solo ha existido una propuesta de Directiva que, ademÆs, fue definitivamente rechazada 
por el Parlamento recientemente sin que, al menos de momenta, exista una nueva 
propuesta de Directiva. Tampoco las invenciones implantadas par ordenador que han sido 
patentados en la Oficina Europea de Patentes son una nueva cateqoJa de invenciones sino 
invenciones que a la vista de que, segun la iurisprudencia desarrollada par las Camaras de 
Recursos de la Oficina Europea de Patentes, no eran programas de ordenador coma tales, 
sino invenciones que implicaban un efecto tecnico par hacer que un determinado hardware, 
bajo la direccion de un software, funcionara de forma distinta De hecho, tales invenciones 
se han considerada, segUn el caso, prodUctos a procedimientos... una prÆctica admitida... 
los recursas la via seæalada por la ley para corregir y subsanar las fallas cametidas en la 
decisiOn de Actos Administrativos, respetuosamente solicito a su Despacho REVOCAR la 
ResoluciOn...". (subrayados y resaltados de la oficina). 

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

a. La posiciOn adoptada por otros paises con leyes similares es respetable pero no solo 

S 
las interpretaciones son diferentes sino que ella no controvierte las objeciones planteadas 
par nosotros en los actos expedidos por la administración. 

b. Como se senalO en la Resolución, para el solicitante la combinaciOn de elementos no 
patentables con elementos patentables, es patentable, para nosotros NO lo es par los 
motivos expuestos relativos a la definicion de producto, programa do computador coma tal 
y segundo uso. 

En el subpunto 4 del punto 8) indicamos que si el "sistema" se hubiese realizado can una 
disposición de medios estructurales a de funciones entre los medios de una estructura 
concebidos, para definir el producto aün utilizando componontes del estado de la tØcnica 
en la disposiciOn, posiblemente, lo reivindicado no tend na objeciOn pero la "combinación" 
que propone el solicitante NO es patentable. 

c. En la ResoluciOn mencionamos la existencia de una Directiva para los palses 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 determino que funciona do "forma distinta" y por ella 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 pentinente; de otro [ado, quo no haya una Directiva a 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 patentabthdad acorde a la norma y el procedimiento vgentes en osta oficina 

Por ültimo, respetamos la  opiniOn de otras oficinas pero por ningün motivo vamos a tomar 
decisiones que consideramos lesivas para la sociedad, con el pretexto de quo en otros 
paises tienen una legislacion con prohibiciones similares pero que par jurisprudencia de su 
oficina se concluyO y se aplica algo con Ia que no estamos de acuerdo. 

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye quo: 

a) Los alegatos presentados contra la ResoluciOn no contienen fundamentos ciertos quo 
desvintuen (as objeciones a (a patentabilidad presentadas par (a Oficina, porque se 
sustentan o en hechos ajenos no citadas en el acto a distorsionados respecto a los 
contenidos en el mismo. 
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