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Ref: Expediente No. 01.008.249

Solicitud de patente de invencidn titulada:
“SISTEMA Y METODO PARA DISPENSAR
INFORMACION DIGITAL DESDE UN CAJERO

AUTOMATICO".

Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 530

CARLOS R OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, D.C., identificado tal como aparece al
pie de mi firma, en mi condicién de apoderado del solicitante, seglin conste en el nuevo poder
adjunto, respetuosamente me permito solicitar, que se examine si la invencién retine los requisitos
de patentabilidad previstos en la misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de
la Decision 486 de la comisién de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto

de $353.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, segtin la Resolucién 37323 del afio 2003.

Aprovecho la presente oportunidad para poner en conocimiento del Despacho mi cambio de
oficinas, por lo que de ahora en adelante, recibiré notificaciones en la Calle 100 No. 8A-55 Torre

C, Piso 10, World Trade Center, o en la secretarfa de ese Despacho.

Atenthmentg?

et
CARLOS R. OLARTE

C.C. 79.782.747 de Bogotd
T.P. 74.295

Anexo:Recibo por $353.000 pesos
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CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 0F -  31.9&7
FECHA 1 ENERC 20 DE 2004

it CONSIGNACION 1%t

DEPOSITANTE TIPD PAGD BANCO CUENTA Ko. PAGD FECHA PGO Yr. PABD

FREDERICX TORRES CONSIGNACION  BAMCD POPULAR  ©50-00110-b UGIET  20/0172004 18,000.00
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1 50005-01-0% OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I 99 (OTROS SERVCIDS ADMINIGTRATIVOS 18,000,00
TOTAR 1 $ 13,000,00
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RESPONSABLE 1t

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE Ka.

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PABOD E80LO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO FODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 01-008249

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 530, DE

FECHA 31 DE JULIO DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE DE 2003

NOTA: Dentro del plazo de los seis {6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Indusirial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decisién

486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X

Bogota D.C, JUNIO DE 2005



1l
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY C MERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctor:

Carlos R. Olarte

Apoderado

REFERENCIA: Radicacién 01-8.249
Trémite 002
Evento 001
Actuacién 430 5 ;
Oficio No GHot
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Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invenciénde la
referencia, realizado segun lo establece el articulo 45 de la decisidn 486 de la comisién de
la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcion de los folios 14 a 55, los dibujos
1 a 3 de los folios 80 a 82 y las reivindicaciones 1 a 82 de los folios 58 a 76, todo lo
anterior commasponde a lo inicialmente radicado, que se acepto.

El articulo 9 de la Decision 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencion... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho
de prioridad seran los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las
patentes de invencién y modelos de utilidad...”.

La solicitud en estudio fue radicada el 05 de febrero de 2001, en ese momento se reclamé
prioridad para las solicitudes provisionales norteamericanas 60/180.490 del 05 de febrero
de 2000 y 80/250.269 del 30 de noviembre de 2000, efectuado el estudio correspondiente
se determind que, acorde a lo dispuesto por los articulos 9 a 11 de la Decisién 4886, la
primera prioridad contiene 6 reivindicaciones, por ello, es valida para las reivindicaciones
1 a 6; la segunda prioridad es valida para las reivindicaciones 7 a 77, las restantes
reivindicaciones no tienen ninguna prioridad.

2. Objeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para
distribuir {(dispensar) informacion en un cajero automéatico, presentado en la forma de
aparato y método.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato de cajero automatico, relacionado en las
reivindicaciones 1 a 6; un aparato, relacionado en las reivindicaciones 7 a 54; un método,
relacionado en las reivindicaciones 55 a 81; y medios legibles por computador,
relacionados en la reivindicacién 82.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es GO8F 17/60 // GO7F 19/00.



3. Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de la Decisidn 486 indica que: "las reivindicaciones definiran la materia que
se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar anteramente
sustentadas por la descripcion®.

Las reivindicaciones 7 y 55 son muy generales pues relacion un aparato y un meétodo que
no se sabe de qué o para qué son.

Todo el pliego es indefinido porque no se puede determinar cual es el aporte al estado de
la técnica, tampoco presentan la estructura de preambulo y caracterizacion apropiada
para el caso, frases tales como: “que comprende”, “comprendiendo”, “en donde, etc. no
equivalen a “caracterizado por”; tampoco incluyen signos de referencia que faciliten su
interpretacion.

Las reivindicaciones 1, 2, 5, 7, 13 incluyen explicaciones ajenas a la definicién que se
persigue, por ejempio en: 1 un aparato... "en donde el procesador es operativo... depdsito
de datos”, “en donde el procesador es operativo... dispositivo de entrada®, "en donde el
procesador es operativo... informacién digital”; 2. el aparato... "en donde el
dispositivo...digital”; y de forma similar en las restantes reivindicaciones.

Las reivindicaciones 55 y en consecuencia sus dependientes, y la 82 presentan una
dependencia que no se acepta porque dichas reivindicaciones pretenden definir un
método con las caracteristicas de una disposicion o el uso de un producto, lo cual, NO se
permite. Es evidente que la reivindicacidn 7 no trata de definir un método sino,
supuestamente, un aparato. Es decir, una reivindicacién de método (procedimiento) no
puede definirse mediante las caracteristicas de un producto ni viceversa, como se realizo
en el pliego calificado.

Las reivindicaciones 3, 4, 8 a 12, no tienen enlace l6gico con su independiente porque no
aclaran (delimitan) una caracteristica incluida en dichas independientes sino que hacen
alusion a tipos de informacién, archivos, conexiones etc. que se salen del 4mbito de ia
solicitud.

Para que se pueda proseguir la tramitacién, las anteriores objeciones deberan ser
superadas en conjuncién con las de los puntos 4 y 5 subsiguientes.

Finalmente, como se informa en el folio 226 no se presentaron oposiciones por parte de
terceros.

4. Evaluacion de la unidad de invencién:

El articulo 25 de la Decisién 4868 establece que, "La solicitud de patente sblo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera
que conformen un unico concepto inventivo”.

L.a oficina considera que el pliago de Ia solicitud comprende, al menos, tres grupos de
reivindicaciones no enlazadas por un concepto comdin e inventivo, asi:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 6 dirigidas a un aparato de cajero
automatico.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 7 a 54, relacionadas a un aparato.

Las reivindicaciones 55 a 81 integran el siguiente grupo dirigido a un método.
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En consecuencia, se requiere al interesado sefialar, explicitamente, qué grupo de
reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificacion. Se advierte que de
no cumplirse el requerimiento, la oficina podra hacerlo Gnicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

En primer lugar, el articulo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los paises miembros
otorgarén patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial”, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada uno de soso
conceptos, la oficina, acude a la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes,
publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales
en sus estudios.

En el parrafo §7 (de dicha guia) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método). Adicionaimente, el citado parrafo indica que las
reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las
caracteristicas estructurales é de funcién y, las de procedimiento, mediante las
caracteristicas de una secuencia de etapas a seguir, para lograr un resultado, sin incluiro
hacer referencia a los elementos gue llevan a cabo dichas etapas.

De allf, es evidente que un producto debe ser definido o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funcionamiento pero NO mediante una mezcla
de elias.

Las reivindicaciones del pliego calificado incluyen mezclas de caracteristicas no
permitidas, como se evidencia de su redaccion, ejemplos:

“1. un aparato... un depdsito de datos... en donde el procesador ... un dispositivo de
entrada... dispensador... en donde el procesador... dispositivo de salida... en donde el

procesador...".
“2. el aparato... en donde el lector es operativo para..."
“7. el aparato... en donde el dispensador...", etc.

El ejercicio anterior se puede repetir con cada una de las restantes reivindicaciones
relativas al “aparato”.

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

Analogamente a lo anterior, las reivindicaciones de "método” sefialan:

“55. Un método... suministrar... 3 al menos un dispositivo de entrada... suministrar.. a al
menas un dispositivo... disponer... desde la maquina...”.

“57. el meétodo... desde una tarjeta... “; etc. el ejercicio se puede realizar con otras
reivindicaciones relacionadas al método.

En lo anterior es evidente que lo no subrayado se relaciona con el método y lo subrayado
ia mencidn no admitida a los elementos usados en el procesamiento de datos.

En segundo lugar, el articulo 15 de la Decisiébn 486 sefala que, “No se consideraran
invenciones: ...
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d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades econémico comerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte idgico como tales; y ...".

Del estudio de la solicitud, de un lado, se determiné que ella trata de una técnica de
procesamiento de informacion enfocada en una actividad econémico comercial porque el
cajero automético es convencional que permite realizar transacciones como el dispensado
de efectivo, recepcion de depdsitos, transferencia entre cuentas bancarias, etc. que
mediante el procesador baja informacién digital de Intemet como, en particular se declara
en la solicitud, grabaciones de sonido CD o MP3 para que un usuario interesado las
compre y, las ganancias distribuirlas a los proveedores; ademas, se busca disminuir los
gastos de mantenimiento de los cajeros. Por estas causas, en nuestra opinion, las
reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso d).

De otro lado, lo reivindicado se sustenta en: a) el manejo {(operacién) de un cajero
automatico, en particular del procesador relacionado en las reivindicaciones 1, 7; b) la
lectura de tarjetas, reivindicacién 2; c) identificacién de tipo de informacién recuperada
reivindicaciones 2, 3; d) la configuracién o programacion del computador del cajero
automatico que, en este caso, etc. que se ilustra con las figuras 1 a 3, junto con sus
correspondientes descripciones. Por las razones precedentes, la oficina considera que las
reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e).

Finaimente, las disposiciones del articulo 21 de la Decision 486 se afectan pomue las
reivindicaciones no definen un producto o un procedimiento seguin las caracteristicas
permitidas sino el uso del procesador de un cajero conectado a los componentes
convencionales de dicho cajero automatico, es decir, solo se hace otro (segundo) uso de
aparatos convencionales o parte de ellos, como los cajeros automaticos de un sistema
bancario, cada unc de los cuales incluye un computador con un procesador que se
conecta a una red de comunicaciones (Intemet) para descargar sonido y hacer la
transaccion que un usuario decida realizar en determinado momento, tal como se
evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripcién como en las reivindicaciones.

Por las razones anteriores, se considera que lo reivindicado en el presente caso, no
cumple lo dispuesto por los articulos 15 incisos d), e) y 21.

En este punto, se recuerda al interesado que la oficina no puede aceptar como sustento
de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para
procesar, transmitir, intercambiar informacién ni la redaccién del documento con una
mezcla, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el aporte real al estado dela
técnica, altera la proporcién que debe existir entre lo divulgado y la proteccién solicitada v,
porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Tenlendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 14, 15 d), 8), 21, 25 y 30; por ello, no es posible continuar la
calificacion del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados
articulos y se presenten argumentos sustentados en hechos y, consecuentemente,
convincentes, respecto a dichas objeciones.



En cumplimiento del articulo 45 de la decision 4868 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se ie indica que debe dar respuesta dentro del tdrmino de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacion. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
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para la concesion, se denegard la patente.

Notifiquese el presente oficic cbnforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del

capitulo quinto del titulo pr merd de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la D&jﬁn de Nuevas creaciones

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

B4 A0 2005

Concepto Técnico

Nlamero: 1058

Examinador Técnico IE

Cadigo: 202004

Examinador juridico

Cédigo:




