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Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en 
Bogota, identificado con la CØdula de Ciudadanfa No. 
17’192.062 de Bogota, Abogado en Ejercicio, portador de la 
Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo 
Superior de la Judicatura, actuando en carÆcter de apoderado 
de la Sociedad MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A., domiciliada 
en Paseo de Recoletos 10 28001 Madrid, Espaæa; 
encontrÆndome dentro del tØrmino legal para dar contestaciOn 

S al auto proferido por su Despacho mediante oficio No.09297, 
notificado por Estado de 7 de Octubre de 2004, y cuya 
solicitud de prorroga fue radicada mediante memorial de 29 de 
diciembre de 2004, me permito manifestar y anexar: 

1.- El examinador a formulado objeciones a la claridad de la 
solicitud de la patente de la referencia y a la patentabilidad de 
lo que se reivindica, para lo cual me permito contestar al 
requerimiento adjuntando los siguientes documentos: 

(i)lista de palses en las que se han solicitado patentes 
paralelas a la solicitud de patente de referencia; 

(ii) se ha modificado ci capitulo de reivindicaciones. De 
conformidad con lo establecido en el ArtIculo 34 de la Decision 
486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, hemos 
modificado por medio del Formulario Unico No.2000-10 
radicado ante su Despacho el 4 de Febrero de 2005, el 
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capItulo reivrndicatorio, cuya copia estamos adjuntando Estas 
modificaciones no implican ningUn cambio sustancial, ni 
material de la solicitud presentada inicialmente. 

(iii) listado de la base de datos CIBEPAT de la Oficina 
Espaæola de Patentes y Marcas de la que se desprende que ya 
se han concedido patentes espaæolas solicitudes espaæolas de 
patente P200000724 y de certificado de adiciOn Nos. 
200001573 y 200001574. 

(2) El nuevo juego de reivindicaciones corresponde a las 
reivindicaciones concedidas en relación con la Patente 

$ Europea paralela EP-1 136961-B1, en el que se ha insertado la 
expresiOn "caractenzado" en todas las reivindicaciones para 
separar debidamente el preªmbulo con las caracteristicas 
correspondientes al estado de la tØcnica de las caracterIsticas 
consideradas novedosas e inventivas, y del que han quedado 
eliminadas completamente las reivindicaciones originales 45 y 
46. 

El nuevo juego de reivindicaciones permite establecer de forma 
clara cuÆl es al aporte de la invenciOn frente al estado de la 
tØcnica ademÆs que desvirtuÆ las objeciones contra las 
reivindicaciones de procedimiento originales 

(3) En el requermilento se objeta que "la rezvzndzcaczon 1 

S relaciona un sistema (aparato) conformado por unos 
componentes para procesar datos, lo cual, no es definir un 
producto POT SU funcion SiflO POT el uso que se da a esos 
componentes" y que "esa rewzndzcaczón y sus dependientes no 
tiene sustento descriptivo, porque los citados componentes del 
szstema son convencionales, que no inclu yen medzos mejorados 
(modficados) y que sOlo se usan, con un soporte lógico, para 
procesar datos contables" 

Estas indicaciones hechas con referencia al Art 30 de la 
DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina estÆn 
claramente relacionadas con las objeciones relativas a la 
patentabilidad de la invenciOn basadas en los Articulos 14, 
15d), 15e) y 21 de la DecisiOn 486, por lo que, en aras de la 
concisiOn de la, argumentaciôn expuesta, estas objeciones se 
tratarân conj untamente 
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(3. 1) La invenciOn reivindicada en la solicitud de patente .de 
referenciÆ se refiere a un sistema de pagos y transacciones a 
distancia en tiempo real mediante telØfono mOvil en el que, 
para realizar una actividad econOmico-comercial (pagos y 
transacciones), existe una combinaciôn de caracteristicas 
basadas en software y unos elementos fisicos de 
telecomunicaciones (telØfonos mOviles, equipos de 
telecomunicaciones) que operan de forma distinta a la 
convencional bajo la direcciôn del software. 

Por lo tanto, la solicitante considera que el sistema 
reivindicado no se refiere a una actividad econOmico-comercial 

$. sino una invención en la que interviene un programa de 
ordenador. Sin embargo, a la vista de que el sistema no se 
limita a un programa de ordenador sino que precisa la 
intervención de elementos y parÆmetros fisicos, tampoco se 
trata de un sistema que exciusivamente se refiere a un 
programa de ordenador o un soporte lógico como tal que no 
podria considerarse invenciOn. 

Al respecto, la solicitante considera que lo que se reivindica es 
un sistema de telecomunicaciones en el que intervienen 
componentes de hardware, y para cuya generaciOn haclan 
falta consideraciones tØcnicas de un ingeniero en 
telecomunicaciones que van mÆs allª de los conocimientos de 
un economista o de un programa de ordenador. 

$ En la reivindicación 1 de la solicitud de patente de 
se citan diversos componentes electrônicos que intervienen en 
el sistema. Asi, existen medios de telecomunicaciOn 
(18,19,28,47), es decir, equipos electrónicos de transmisión y 
recepción de seæales elØctricas, telØfonos mOviles digitales 
(16,41), transmisiones entre los medios de telecomuriicaciOn, y 
la selecciôn de la via de comunicaciOn en los medios de 
telecomunicaciOn (18,19) mªs adecuada para comunicar con 
los telØfonos mOviles digitales (16,41) en base a parÆmetros 
fisicos de esos telØfonos (16,41) a travŒs de un servicio de 
telecomunicaciones compatible con el tipo de cada telØfono 
móvil digital (16,41), por ejemplo en base a su código 
identificador internacional de equipo móvil (IMEI 
International Mobile Equipment Identifier). 

La selección de la via de telecomunicaciones mªs adecuada 
basada en las caracteristicas tØcnicas del telØfono móvil 
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digital, es decir, permite elegir aquella via como por ejemplo 
SMS, MMS, e-mail soportada par el telØfono mOvil digital, que 
a la vez ofrezca las mayores garantias en cuestiOn de 
seguridad y fiabthdad en la transmisiOn de datos realmente 
sensibles a travØs de la red de telecomunicaciones, y el coste 
menor de las transmisiones 

Asimismo, esto permite operar con cualquier tipo de telØfono 
mOvil digital, es decir, el sistema no estÆ hmitado a un 
determinado tipo de aparato de telØfono mOvil digital ni 
tampoco precisa modificaciones informÆticas en los aparatos 

$ de telØfono del usuario 

Ante el trasfondo anteriormente descrito, el conjunto de las 
definiciones de los diversos elementos que componen el 
sistema reivmdicado, no se lunitan, a una definiciôn de unos 
usos de elementos mformÆticos sino que corresponden a la 
definiciOn "medio + función" admitidas tambiØn en la "Gufa 
sobre el examen de las solicitudes de patentes" citada en el 
requerimiento 

En opiniOn de la sohcitante, todo lo anterior pueden 
caracteristicas tØcnicas que van mâs allª de lo que constituiria 
una actividad econOmico-comercial, 0 Ufl programa de 
ordenador como tal, por lo que el con) unto de lo reivindicado, 
si bien contiene caracteristicas informÆticas, presenta el 

carªctertØcnico
 necesario para constituir una invención en el 

sentido del articulo 14 de la DecisiOn 486. 

(3 2) Lo dispuesto en los numerales d) y e) del ArtIculo 15 de la 
Decision 486 es anÆlogo a lo que se define en el ArtIculo 4 
apartado 2 de la Ley de Patentes espaæola que dispone que "no 
se conszdera ran invenciones c) los planes, reglas y mØtodos 
para el ejerciczo de actwzdades econOmzco-comerczales, asi 
como los programas de ordenadores", matizado por el apartado 
3 de ese Articulo que " lo dispuesto en el apartado anterior 
excluye la patentaLnhdacl de las znvenciones menczonadas en el 
mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la 
patente se solicita camp rend a una de ellas" es decir, la 
prohibiciOn se refiere a los mØtodos econOmico-comerciales y a 
los programas de ordenadores como tales 

A su vez, lo dispuesto en el apartado 2c) y su 3 del ArtIculo 4 
de la Ley de Patentes espaæola es totalmente analogo a lo 
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previsto en los apartados 2c) y 3 del artfculo 52 del Convenio 
de la Patente Europea, en los que se establece que 

2. Nose consideraràri invenciones i.., en particular 
c) los planes, principios y mØtodos para el ejercicio 

de achvzdades economicas asi como los pro gramas de 
ordenador. 

3. Lo dispuesto en el pdrrafo 2 excluye de la 
patentabzlzdad de los elemerttos enumerados en el mismo 
solamente en la medida en que la solicitud de patente 
europea o la patente europea mds que a uno de esos 
elementos considerados como tales 

El marco jurIdico, en el que se han solicitado las patentes 
espaæolas prioritarias y la patente europea paralela es, por lo 
tanto, anÆlogo al marco jurIdico constituido por la DecisiOn 
486 a la que queda sometida la solicitud de patente de 
referencia. 

De acuerdo con lo que se desprende del listado adj unto, en 
Espaæa se han concedido patente P200000724 y los 
certificados de adiciOn Nos 200001573 y 200001574, 
mienti as que en Europa se ha concedido la Patente EP-
1136961-BI

P-
1136961-B1 superando los exªmeries correspondientes. 
Asimismo, en PerU donde tambiŒn es de aphcaciOn la DecisiOn 
486, se ha concedido la patente paralela n° 3044. 

La solicitante es plenamente consciente de que estas 
concesiones de patentes paralelas extranj eras que fueron 
examinadas con respecto a las mismas excepciones de la 
patentabihdad que las que se citan en ci requerimiento recaido 
en la solicitud de patente de referencia, naturalmente no 
preciuyen la decisiOn que la Division de Nuevas Creaciones 
pueda adoptar. 

Sin embargo, la solicitante considera que se trata de 
antecedentes interesantes a la vista de que la concesión 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 mØtodos 
comerciales y los programas de ordenador como tales, significa 
que existe un espacio de interpretaciOn que permite considerar 





PaisiReón Fecha de N° de Fecha de publicación N° de publicaciOn Tasa de Examen Fecha de N° de 
presentacion solicitud de la sollcffisd do Ia solicitud pagada Sf/No I conceslªn concesión 

NA (=no apllcable 
Patente Euroasiªtica 07/0&2000 20000074526 22/10/2001 B. 0. 5/2001 Si 28/08/2003 3681 
Patente Europea 31/07/2000 202 720,9 26/09/2001 EP113696 IA I Si 25/02/2004 1136961 
Argentina 04/08/2000 p 0001 04019 06/11/2002 B.0,134 Si - - 
Australia 04108/2000 51840/00 - - Si 03/0712003 758512 
Bolivia 08108/2000 SP-155 - - - - 
Brash 07108/2000 P10004917-4 02/01/2002 OG 1.617 Si - - 
Canada 03/08/2000 2315308 - - Si - - 
Chile 07/08/2000 209712000 03107/2001 - Si - - 
China 07/08/2000 130585,9 24104/2002 1346205 St - - 
Colombia 08/08/2000 00-059191 3110712003  530 No - - 
Coma del Sur 07108/2000 2000-45704 - - Si - - 
Costa Rica 23/0312001 Sin otorgar - - NA - - 
Cuba 04/0812000 18212000 - - NA 1811112003 - 
Ecuador 07/08/2000 SP-2000-3608 24/10/2000 0 G 428 No - - 
El Salvador 16/08/2000 145/2000 1910812003 - Si - - 
Filipinas 07/08/2000 120000002108 30/0 812002 - NA - - 
Guatemala 10/08/2000 P10135-2000 - - NA - - 
Hondoras 07/08/2000 Pl/ES2000/173 - - NA 18110/2001 4027 
Hong Kong 18/0212002 2101152 13/09/2002 - NA - - 
Hunv1a 02108/2000 P0003043 2811 1/2001 - Si - - 
India 02/08/2000 438CAL2000 - - St - - 
Indonesia 07/08/2000 P-20000662 - - Si - - 
Israel 31/07/2000 137591 - - NA - - 

Japôn 04/08/2000 2000-236795 12/10/2001 2001-283124-A Si - - 
Kuwait 1340&2002 101 PA/2002 - - NA - - 
Manuecos 0710 8/2000 P. V. 26037 - - NA 02/04/2001 25156 
MexIco 04(0&2000 7644 30/04/2002 - NA acejiada - 
Nicaragua 09/0812000 20001074 - - NA - - 
Noruega 04108/2000 2000 3971 - - NA - - 
Nueva Zelanda 0410812000 506168 - - NA 0911 0/2003 506168 
Panama 09/08/2000 P1/PA001084994 25/0412002 - SI 16108/2002 84994-01 
Paraguay 01/08/2000 129/2000 - - NA - - 
PerU 0 7/0812000 000797/2000 0510 7/200 1 797 NA 30/05/2003 3044 
Polonia 07/08/2000 P-341887 - - NA - - 
Rep. Checa 07/0812000 PV2000-2888 12112/2001 B.O. 12-2001 Si - - 
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Rep. Dominicana 07108/2000 501396 - - SI - 
Rep Eslovaca 0210 8/2000 PV 1165.2000 11111/2001 B 0 1112001 Si - - 
Singapur 01/08/2000 200004364-6 - - Si 06106/2002 86428 
Sudâfnca 02108/2000 200013925 - 45703 NA 25/0412001 2000/3925 
Tallandla 08108/2000 59571 0810612001 - NA - - 
Taiwan 04/08/2000 89115714 21/1112002 511364 NA 24/1CV2002 NI-166863 
Turquia 0710812000 2000/02314 22/10/2001 - SI 21/04/2004 TR2000 

02314 
Uruguay 04/08/2000 26272 31/01/2001 B 0 17 Si - - 
USA 03/0812000 091631806 - - NA - - 
Venezuela 0710812000 2000/001716 11/11/2002 5.0. 453 SI - - 


