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Solicitud de Patente de Invencién titulada: “SISTEMA Y METODO PARA
DISPENSAR INFORMACION DIGITAL DESDE UN CAJERO AUTOMATICO”.
Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED

SOLICITUD DE PRORROGA
PARA AUTO DE FONDO (Art. 45 Decisién 486)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, D.C., identificado tal como
aparece &l pie de mi firma, en mi condicién de apoderado de la sociedad de la referencia,
segln consta en el poder adjunto, respetuosamente me permito solicitar una prérroga de 30
dias adicionales, permitida por el Art. 45 de la Decisidn 486 de la Comisién Andina, para dar
respuesta adecuada al auto notificado por estado No. 302 de fecha 4 de agosto de 2005.
Adjunto recibo por el monto de $66.000 pesos para cubrir la tasa de prérroga segin la
Resolucion No. 31980 del 24 de Diciembre de 2004.

Atentamenge,

CARLOS R. OLARTE
CC. No. 79.782.747 de Bogotd
T.P. 74.295

Anexo: Recibo por $66.000 pesos
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referencia que faciliten su interpretacién.,” Con el fin de dar una respuesta adecuada a la
objecion, presento los siguientes argumentos y modificaciones al Capitulo Reivindicatorio:

a- En cuanto al aporte de la presente invencién al estado de la tecnica, se puede
seflalar lo siguiente. Lo realmente novedoso e inventivo de la presente invencidn es proporcionar
una solucién efectiva a la descarga y pago de archivos electrénicos mediante un medio seguro y
confiable. En efecto, el cajero automitico inventivo permite al usuario la posibilidad de
descargar archivos a un dispositivo computacional externo (e.g. reproductores portétiles de MP3
y video (v.gr. RIO®, Ipod®), computadores porttiles, celulares, etc.), sin correr con los riesgos de
inseguridad asociados con las transferencias de informacién bancaria por medio de Internet. Si
bien es cierto que la compra de archivos a través de Internet se viene realizando hace varios afios,
muchos usuarios alin se abstienen de usar este servicio debido a los numerosos casos de robo de
identidad que se han presentado al enviar informacién personal de cuentas bancarias por la red.
Un reciente estudio hecho por Consumer Reports Web Watch en Estados Unidos revela que el
80% de la poblacién estd preocupada por el robo de identidad, y cerca del 25% de los usuarios de
Internet han dejado de hacer compras en linea. (http://www.identitytheftspy.com/statistics/).

Adicionalmente el cajero inventivo ofrece la posibilidad de ser utilizado como rocola en
establecimientos como bares y restaurantes, promoviendo asi la instalacién de éstos en sitios
donde antes no se justificaba debido a que la baja utilizacién no era suficiente -para compensar
por los gastos de operacién y mantenimiento del cajero.

La confiabilidad brindada por el cajero automitico incentiva la descarga de archivos
digitales por parte de los usuarios que se abstienen de hacerlo por Internet, y evita completamente
el riesgo asociado con spyware, adware, caballos de Troya, u otros archivos-espias que se
propagan a través de la red para robar informacién personal. Esta ventaja es de gran relevancia
ya que el usuario se sentird tranquilo al saber que al efectuar la transaccién y descarga de
archivos, se encuentra respaldado por la proteccién brindada por la interfase de cajero automético
que ha venido utilizando anteriormente de manera confiable.

Por ultimo, el cajero ofrece ademads la posibilidad de presentarle al usuario una muestra
preliminar del archivo para permitirle decidir si desea comprarlo. Por medio de una impresora
instalada en el cajero, también se ofrece la posibilidad de imprimir imégenes o texto en papel. De
acuerdo al capitulo descriptivo, existe la necesidad de un sistema que permita a los usuarios
probar canciones por un bajo precio (o gratis), pero sin permitirles copiar o distribuir archivos

electrénicos.
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En resumen, teniendo claro las ventajas mencionadas anteriormente, la novedad y nivel

inventivo de la presente invencién se derivan de:

i. La posibilidad de descargar archivos de audio, video, texto, imagen, etc.,
de manera confiable desde un cajero automtico.

ii. La posibilidad de conectar un dispositivo externo pama efectuar
directamente dicha descarga al hardware, omitiendo as{ el uso de un computador, y evitando la
conexién a Internet al igual que los riesgos asociados con el robo de informacién personal.

iii. La posibilidad de utilizar un cajero automitico como rocola en

establecimientos lidicos.

iv. La posibilidad de desplegar una vista preliminar del archivo a ser

descargado, sin que el usuario tenga la posibilidad de copiarlo gratuitamente.

b- En relacién con la estructura y redaccién de las reivindicaciones, y con el fin de
poder agilizar el trdmite de la presente solicitud, me permito presentar un Capitulo
Reivindicatorio Modificado en el cual DESISTO de TODAS las reivindicaciones pendientes, y
presento 18 nuevas relvindicaciones, las cuales tienen en cuenta las observaciones y sugerencias
planteadas por el Examinador en el oficio No. 6551 y la reuni6n del 7 de diciembre de 2005. En
ningn caso se amplia la materia inicialmente divulgada o reivindicada, y por el contrario se
limita en gran medida los linderos de la proteccidn solicitada. En particular las modificaciones

son las siguientes:

i. Aparece un predmbulo méds completo, en el cual se incorporan los
elementos de la combinacién inventiva que ya estdn en el estado de la técnica. Es decir, los
elementos del cajero automdtico ya existentes en el estado de la técnica se encuentran en el
predmbulo, mientras que los elementos novedosos e inventivos aparecen en el cuerpo principal de

la reivindicacion.

ii. Se usa la frase “caracterizado por” para dividir el predmbulo del cuerpo

principal de la reivindicacidn 1.

Pigina 3 de 4
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ili.  Se usan los nimeros de referencia de las figuras presentadas para distinguir

los elementos particulares.

iv. Se eliminan las frases de operatividad entre elementos, cuando la
operatividad se presume del rol principal del elemento.

3. Finalmente, se presenta una Figura 1 modificada, con la correccién correspondiente a los
elementos 16 (dispositivo de entrada) y 18 (dispositivo de salida). Los niimeros de referencia que
aparecian en la Figura 1 inicialmente aportados estaban mal asignados.

4. En vista de lo anterior, solicito al Despacho considerar de nuevo su posicién y proseguir a
efectuar ¢l examen de fondo de la presente solicitud.

Atentamente,

ARLOS R, OLARTE
C.C. No.. 79.782.747 de Bogotd

T.P. 74.295

Anexo: Poder _ .
Capftulo Reivindicatorio Modificado.
Recibo de Pag por modificacién
Figura 1 Modificada

§50/051213 Exam ! )
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TRADUCCION OFICIAL No. 03-358

Efectuada el dia 11 de agosto de 2003, de un Ws-‘ ¢
escrito en Inglés, al cual para su identificacié} “}, e
estampa el sello de Maria del Pilar Iglesias, Trad L

Intérprete Oficial segin consta en la Resolucién No. §

15 de abril de 1971 expedida por el Ministerio de Just¥cia de
la Repidblica de Colombia.

Autenticaciones notariales y subsiguientes correspondientes a
un Poder otorgado por Diebold, Incorporated a Carlos R.
Olarte y/o Ana Maria Frieri, documento éste que fue firmado
por Warren W. Dettinger el 23 de julioc de 2003, viene en
Espafiol y én él se explica que el objeto principal del mismo
es tramitar, obtener y defendér Pategtes, Modelos de Utilidad

y Disefios Industriales, - u

La firma y cargo de Warren W. Dettinger como Vicepresidente y
Asesor General de Diebold incorporated fueron debidamente
certificados por el Notario Pdblico Michael E. Lindroos segtn
consta en la correspondiente Certificacién Notarial expedida
el 23 de julio de 2003 por el mencionado Notario, quien para
ello tuvo a la vista lg Egcritura de Constitucién y Estatutos
de la Compafiia actuali;éaos al 28 .de febrero de 1989; el
Cédigo de Reglamentaciones del Estado de Ohio modificado al 6

de abril de 1981; y la Resolucién de Junta Directiva del 30
de enero de 1991.

M(’m{éw



9.

APOSTILLA
(Convencién de La Haya del 5 de octubre de 1961)

Pais: Estados Unidos de América
El presente documento piublico

Fue firmado por Michael E. Lindroos

Se certificé:

En Columbus, Ohio

El 31 de julio de 2003

Por parte del Secretario de Estado de Ohio
Bajo el Numero 136082

Aparece el Sello de la Secretaria de Estado de Ohio

10. Firmado poxr J. Keneth Blackwell, Secretario-de Estado

Este Certificado atestigua solamente la autenticidad de 1la

firma del funcionario que firmé el documento, la capacidad en

que actu6, y cuando sea apropiado, la autenticidad del sello

estampado en el documento. Esta certificacién no implica que

el contenido del documento sea correcto o que cuente con la

aprobacidén de esate despacho.

Es traduccién fiel y completa efectuada por:

! aﬁongéai-33£“;“°-

Mdria del Pilar Iglesias

C.

- ' -l M '
41.339.183 de Bogoté m&ﬁ—: r:-sd-l,-is,_ﬁ-.ﬂ.t.'n.r
“Har's dat Pilar Infesias
v 2511 E3 de Bogold
piEmmrate Ohci 52400 Rosalgdda T 81
G dn 7l e Mol SRR L anan et
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LEQAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER— TORREC

CaLLE 100 No. BASE Piso 10
BoGOTA, COLOMBIA
TeLEPHONE +57-1 6386200
Fax +57-1 83868201

www . olarisralebeck.com
Power of Attorney Pode
The undersigned, El suserito,
Diebold, Incorporated
domiciled in domiciliado en '
5995 Mayfair Road, North Canton, OH 44720 U.S.
by means of hereby granty to Carlos  por medio del presante otorga a Cslos R.

R. Olarte and/or Ana Maria Frierl full and

sufficient Power of Attomey to file, prosecute,
obtuin, defend and enforce any and all of the

company’s Patents, Utllity Miodels and Industrial
Designas in the Republic of Colombia, to which end it

empowers them to take all steps necessary before
any administrative or judicial authority of any class
for the objects stated, to filo petitions, appeals,
replies and oppositions, psy taxes and snmoities,
request testimonies, receive documents and

sccuritics, abandon applications and collect refunds.

Sufficient power is hereby granted to receive
notifications on behalf of the Company, to confer
powers on those who are to represent the company
judicially and extrajudicially, to answer in court in
the matter of all claims and demands that may be
presented in comection with the objects stated,
giving them likewise power to substitute these
presonts and revoke such substitutions.

Signature/Firma: /Zsiar 4

Date/Fecha: July 23, 2003

Olarte y/o Ana Maria
especial, amplio y suficiente para presentar,
tramitar, obtener, defander y hacer respetar todas y
cualquicra de Patentes, Modelos de Utllidad y
Disefios Industriales de la compafiia enla
Repiblica de Colombia, a cuyo efecto los facults
para dar todos los pasoa necesarioa ante cualquier
autoridad administrativa o judicial de coalquier
jerarquia pars cumplir con 1o excomendado, elevar
solicitudes, apelaciones, respuestas y oposiciones,
pagar impuestns y axmalidades, solicitar
testimonios, recibir documentos y valores, desigtir
y percibir. Sc concede poder bastante pars recibir
notificaciones a rombre de la compafiia, ctorgar
poderes & quienes vayan a representar a la
compafiia judicial y extrajudicialmente, responder
en juicio a todas 1as reclamaciones o demandas
que por motivo de lo encomendado sc presentaren,
dindoles astmismo facultad para sustituir cl
presente y revocar dichas sustituciones.

City,Country/Ciudad,Pafs: North Canton, U.S.
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OLARTE RAISBECK & FRIERS, LTDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERWCES

WORLD TRADE CENTER— TORREC
CALLE 100 No. BA55 Piso 10

BOGOTA, COLOMBIA
TeELEPHONE; +57-1 6386200
Fax: +57-1 8386201
www.olarteraleback.com
Notarial Certification
On this date, En esta fecha,
July 23, 2003

The undarsigned Notary Public cestifies:
1. That

of legal age and domiciled in

5237 Birkdale Street NW, Canton, OH 44708, USA

Signed the foregoing document.

2, That the grantor has executed the foregoing
document as V.P. and General Counsel

of Diebold, Incorporated.

3. That Diebold, Incorporated,

having itg principal place of business loeated in
5995 Mayfair Road, North Canton, OH
44720 U.S.

ia duly incorporated, is corrently in existence, and
that the purposes for which the Power of Attorney is
granted are within the scope of its corpommie
purposes.

4. That the grantor has the authority to execute the
Power of Attorney and that his/her representation is
legal.

5. The foundation for my certifications contained in
points 2, 3 and 4 was the exhibition of the following
authentic documeni(s):

and Restated Articles of
Incorporation dated Februsry 28, 1989;
State of Ohio and Amended Code of
Regulations dated April 6, 1981, State of
Ohio; and Resolution of Board of Directors
dated January 30, 1991.

1. Que
Warren W. Dettinger

mayor de edad y domiciliado
suscribié el documento que

2. Que o] otorgaurte ba suscrito el
documento en su canicter de
de

4, Que
con sede principal ubicada en

estl Jegalmento constituide, que tiene existencia
legal vigente y que los propdsitos para los cuales
sc otorga el poder se encuentra demtro de los que
comprenden su objeto social.

4, Que el otorgante tiene la representacién pare
suscribir el poder, y que éxin es legitima,

5. B! fundsmento de mis certificaciones
contenidas en los puntos 2, 3 y 4 fue [a exhibicién
de loa (del) siguiente(s) documento(s) enténtico(s):



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document
2. has been signed by MICHAEL E. LINDROOS ' .
3. acting in the capacity of Attomey at Law, Notary Public, State of Ohi

4. bears the seallstamp of NORY Pubtic, State of Ohlo

CERTIFIED

5. at Columbus, Ohio
6. July 31, 2003

7. by the Secretary of State of Ohlo.
8.No.136082

9. Seal/Stamp: 10. Signature:

A

J. Kenneth Blackwell
Secretary of State of Ohio

‘This certification certifies only the authenticity of the signattire
of the official who signed the document, the capacdty In which
that offtclal acted, and where appropriate, the identity of the
seal or stamp which the doasment bears. This certification
does nat imply that the contents of the document(s) are
comect, nor that they have the approval of this office.
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LARTE RAISBECK & FRIER, LTYDA.
LEGAL & PROFESSIONAL SERVICES

WORLD TRADE CENTER—TORREC
CALLE 100 No. BA5S5 Piso 10

BoGOTA, COLOMEA

TELEPHONE +57-1 6386200

NOTARY PUBLIC (Signature):
County of Stark )
State of Ohio )

Subacribed and sworn to before me this 23rd day of July, 2003

Public

NOTARY PUBLIC - STATE OF OHIO
MY COMMISSION

Fax +57-1 6386201
www.olarteralsbeck.com

MICHAEL E. LINDROOS
ATTORNEY-AT-LAW

HAS NO EXPIRATION DATE
SEC. H7D3RC.
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. Un aparato de cajero automdtico que contiene al menos un procesador (12), al
menos un dispositivo de entrada (16) en conexidn con el procesador (12), y un dispositivo

%

dispensador de efectivo (24 ién con el procesador (12)/en donde el procesador

—_

(lf}(u-r’lcterizndo por:

10

—procesador (12) es operativo para hacer que una pluralidad de archivos de informacié:

e

15

20

25

30

35

(12) es operativo para hacer que el dispensador de efectivo (24) dispense divisas en
respuesta a al menos una primera entrada a través de al menos un dispositivo de entrada

" cm—— . — i — - - —

(L

—— e

Al menos un depésito de datos (13) en conexién con el procesador (12); en donde el

-

digital (44) sean mupmd@enos una fuente de informacién digital (32)
localizada remotamente de la mdquina y guardados en el depésito de datos (13);

Rt

7Y

Al menos un dispositivo de sali xién con el procesador (12)/en donde el
__procesador(12) es operativo p: ir la desc de al mi uno de los archivos W
informacién digital (Mwiie/ enos un dispositivo de salida (18), eg r‘gguesm aal

menos ?ummm que corresponde a al menos un archivo de informacién digital
(44), A

::\
2. El aparato segiin la reivindicaci menos un dispositivo de entrada

(16) es un dispositivo lector de tarjetas (20) enconexién con el procesador (12), en donde
el dispositivo lector de tarjetas (20) es operativo para leer indicios de cuenta desde una
tarjeta, y en donde el procesador (12) es operativo para hacer que las comisiones sean
cargadas a la cuenta que corresponde a la dispensacion de divisas y a la descarga de al
menos un archivo de informacién digital (44?\. v

C") onde sl
3. El aparato segln la reivinditaeién 1 en don menos un archivo de informacién
digital (44) es un archivo de grabacién de sor&do digital.

4, El aparato segiin la reivindicacién 3 menos un archivo de informacién

digital (44) es un archivo de formato MP3.n

</
5. El aparato segin la reivindiréds:: en donde ‘ menos un dispositivo de salida
(18) es un sistema de sonido (60), y en donde el procesador (12) es operativo para producir
la salida de sonido a través del sistema de sonido (60) en respuesta a al menos un archivo
de informacién digital.

o
el



10

15

20

25

30

35

o W

\

o ¥

6. El aparato segin la reivindicacion l,(en do;a el procesador (12) es operativo para
hacer que una tarifa de licenciamiento asociada con al menos un archivo dé informacién
digital (44), sea transferida a una entidad autori.n_dera.

7. El aparato segiin la reivindicacién 1 g \d%ﬁist un dispositivo de salida (18)

es un puerto de comunicaciones (28) que se puede conectar a un dispositivo de
computacién portitil (38) o a un medio de almaoelhx_nientovtil (36).

i
8.  El aparato segin la reivindicacién 7' dispositivo de computacién

portétil (38) incluye computadores portitiles, celulares, reproductores MP3, discos duros
externos, o cualquier otro dispositivo de ahn}enmniento\ylo reproduccién de archivos.

. X
menos un dispositivo de salida (18)
incluye un dispositivo de impresora (64), y en donde el contenido digital (44) es liberado

9. El aparato segun la reivindicacién

mediante impresion del contenido digital (44) con tal disssitivo de impresora (64).

10.  EIl aparato segin la reivindicacién~i5-en donde ﬂwn;s un dispositivo de salida
(18) incluye un sistema de sonido (60), y en el procesador (12) es operativo para
desplegar una vista preliminar del posible nkhivo a ser descargs

14.  El aparato de la reivindicacior
informacién digital (44) incluye un archi ; 'G, MPEG, DIVX o cualquier
otro formato de compresién de archivos de v‘deo

en donde @ al menos un archivo de

informacién digital (44) es un archivo digital de'Tmagen;

15.  El aparato de la reivindicac
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,ux\ M

\

X

]
16.  El aparato segiin la reivindicacién @ menos un archivo de informacién
digital (44) incluye un archivo de formato JPG, GIF, PSD, o cualquier otro formato de

archivos de imagen. \

——

informacién digital (44) es un archivo digital de\exto.

18.  El aparato de la miﬁndicmgr@ menos un archivo de

informacién digital (44) incluye un archivo de formato PDF, DOC, o cualquier otro
formato de archivos de texto.

17.  El aparato de la reivindicacién menos un archivo de
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.IEL‘IN OFICIAL DE CAJA
FECHA OCTUBRE 20 DE 2005
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1
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No 01-8.249
Clasificacion Intemacional (IPC) GOSF 17/60 // GO7F 19/00.
Concepto Técnico No 307

Como resultado del examen de patentablilidad de la solicitud, reallzado acorde a lo
establecldo por el articulo 45 de la Declsién 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
$6 comunica lo siguiente:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 14 a 55, los dibujos
1 a 3 de los follos 80 a 82, las reivindicaciones 1 a 18 de los folios 244 a 248, estas
ultimas allegadas como respuesta al oficlo No 8551 del 04 de agosto de 2005 y los
alegatos adjuntos.

El articulo 9 de la Decisién 486 de ia Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencidn... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho
de prioridad serdn 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 60/180.480 del 05 de febrero
de 2000 y 60/250.269 del 30 de noviembre de 2000, efectuado el estudio correspondiente
se determind que, acorde a lo dispuesto por los articulos 8 a 11 de la Decisién 4886, la
primera prioridad contiene 8 reivindicaclones, por ello, es valida para las reivindicaciones
1 a 6; la segunda prioridad es valida para las reivindicaclones 7 a 77, las restantes
reivindicaciones no tienen ninguna prioridad.

2. Objeto de la invencién

Segun la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica para
distribuir (dispensar) Informacién en un cajero automédtico, reivindicado en la forma de
aparato de cajero automatico.

De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un aparato de cajero automético que contiene al
menos un procesador (12), al menos un dispositivo de entrada (16) en conexién con el
procesador (12) y un dispositivo dispensador de efectivo (24) en conexién con el
procesador (12), en donde el procesador (12) es operativo para hacer que el dispensador
de efectivo (24) dispense divisas en respuesta a al menos una primera entrada a través de
al menos un dispositivo de entrada (18), relacionado en las reivindicaciones 1 a 18.

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GOBF 17/80 // GO7TF 19/00.

3. Claridad de la solicltud:

El articulo 30 de la Decision 488 indica que: “las relvindicaclones definiran la materia que
se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcién®.

La nueva reivindicacién independiente es indefinida porque no permite establecer cual es
ol aporte del solicitante al estado de la técnica; Incluye explicaciones ajenas a la definicion

4



2
que se deberia haber realizado como, por ejemplo: "en donde el procesador (12) es
operativo... de entrada (18)", “en donde el procesador (12) es operativo... datos (13)", “en
donde el procesador (12) es operativo...Informacién digital (44)"; y, se redactd en términos
del resultado a obtener y no mediante las caracteristicas permitidas.

La relvindicaclén 2 se redacté en términos del resultado a obtener y no con las
caracteristicas parmitidas.

Las reivindicaciones dependientes incluyen la formulacién "en donde®, incluso doble vez,
como en las reivindicaciones 11, 12, 14, 15, 17 y 18, que no equivale a "caracterizado
por-.

Las relvindicaciones 3 a 18 no tienen enlace lbgico con la Independiente porgue no
aclaran (delimitan) una caracteristica incluida en aquella sino que hacen alusion a los tipos
de informacién, los tipos de archivos, las conexiones etc. que se salen del &mbito de la
solicitud.

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

4. Evaluacién de la unidad de Invenclén:

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, “La solicitud de patente sblo podra
comprender una invencién o un grupo de invencliones relacionadas entre sl, de manera
que conformen un Unico concepto inventivo”.

El pliego estudiado se refiere a un Unico objeto, en consecuencia, cumple el requisito
establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad:

En primer lugar, el articulo 14 de la Declsidon 488 establece que: “Los palises miembros
otorgarén patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...)
Industrial®, (resaltado fuera de texto).

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

En el parmafo 57 (de dicha guia) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método). Adicionailmente, el citado parrafo Indica que las
reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, mediante las
caracteristicas estructurales é de funclén.

De alli, 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 mezcia
de ellas.

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

1. un aparato... en conexion con el procesador (12) en donde el procesador (12)... un
depdsito de datos (13)... dispositivo de sallda (18)... en donde el procesador (12)... ".

‘2. el aparato... dispositivo de entrada (18) en donde el dispositivo lector de tarjetas es
operativo para...”.
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“5. el aparato... en do or (12) es o ] iy
“6. ol aparato... el procesador (12) es operativo para...".

“9. el aparato... donde el contenido digital (44) es liberado...”; y asl sucesivamente con las
restantes reivindicaclones relativas al "aparato”.

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

En segundo lugar, el articulo 15 de la Decision 486 sefiala que, "No se considerardn
invenciones: ...

d) los planes, reglas y métodos para el eerciclo de actividades intelectuales, juegos o
actividades econdmico comerciales;
@) los programas de ordenadores o el soporte légico como tales; y ...".

Del estudio de la solicitud, de un lado, se determind que ella trata de una técnica de
procesamiento de informacién enfocada en una actividad econémico comercial porque el
cajero automético es convencional que permite reailzar transacclones como el dispensado
de efectivo, recepciéon de depdéslitos, transferencla entre cuentas bancarias, etc. qgye
mediante el procesador baja informacion 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 opinién, las
reivindicaclones no cumplen las disposiclones del inciso d).

De otro lado, lo reivindicado se sustenta en: a) el manejo (operacion) de un cajero
automatico, en particular del procesador (12) como se relaciona en las reivindicaciones 1,
2,5, 6, 8, 10; b) la lectura de tarjetas, de la relvindicaclién 2; c) Identificacién de tipo de los
formatos de los archivos, como en las reivindicaciones 3, 4, 11 a 18 ; d) la configuracién o

programacién del computador del cajero automatico que, en este caso, etc. que se llustra,

con las figuras 1 a 3, junto con sus comespondientes descripclones. Por las razones
precedentss, la oficina considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones
del inciso e).

Finalmente, las disposiciones del articulo 21 de la Decision 486 se afectan porque las
reivindicaciones no definen un producto o un procedimiento segiin las caracteristicas
permitidas sino el uso de! 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 elios, como los cajeros autométicos de un sistema
bancario, cada uno de los cuales incluye un computador con un procesador que se
conecta a una red de comunicaciones (Internet) para descarpar sonido y hacer la
transaccion que un usuario decida realizar en determinado momento, tal como se
evidencia, de forma manifiesta, tanto en la descripcion como en las reivindicaciones.

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

6. Con referencia a los alegatos adjuntos a la respuesta al oficio, se determinaron los
siguientes hechos:

1) La respuesta dal interesado inicia con: *CARLOS R. OLARTE, mayorde edad y vecino
de Bogot4, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi cardcter apoderado de
la sociedad solicitante, segiin consta en el poder adjunto, me pemito manifestar lo
siguiente ante al auto emanado por ese Despacho, dentro del témino de prérroga
solicitado en mi memorial de fecha 28 de octubre de 2005:
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1. El Examinador objeta las reivindicaciones 7 y 55 por ser "muy generales pues relacién
(sic) un aparato y un método que no se saben de qué o para qué son.” En respuesta a
esta objeclon me permito DESISTIR de las reivindicaciones 7 y 55. Para tal efecto, adjunio
un Capitulo Reivindicatorio Modificado.” (Subrayado fuera de texto del examinador).

2) Acorde a las disposiciones vigentes, se aceptd tanto el desistimiento de las citadas
reivindicaciones como el nuevo pliego anexo a la respuesta allegada, que arriba se
califico. '

3) A continuacién el memorialista alega que: “2. El Examinador objeta todo el pliego de
relvindicaciones en cuanto "es Indefinido porque no se puede determinar cuél es el aporte
al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de preambulo y caracterizacién
apropiada para el caso, frases tales como: 'que comprende’, ‘comprendlendo’, ‘en donde,
etc. no equivalen a ‘caracterizado por’; tampoco incluyen signos de referencla que faciliten
su interpretacién.” Con el fin de dar una respuesta adecuada a la objecién, presento los
sigulentes argumentos y modificaciones al Capltulo Reivindicatorio:

a- En cuanto al aporte de la presente Invencién al estado de la técnica, se puede seiialar
lo siguiente. Lo realments novedoso e inventivo de la presente invencién es proporcionar

una solucién efectiva a la descarga y pago de archivos electrénicos mediante un medio
seguro y confiable. En efecto, el cajero automético Inventivo permite al usuario la

posibilidad de descargar archivos a un dispositivo computacional extemo (;e.g.?
reproductores portétiles de MP3 y video (v.gr. RIO@, Ipod@), computadores portétiles,
celulares, etc.), sin comer con los riesgos de inseqguridad asociados con las transferencias
de informacién bancaria por medio de Intemet. S blen es clerto que la compra de archivos
a través de Intemet se viene reallzando hace varlos afios, muchos usuarios adin se
abstienen de usar este serviclo debido a los numerosos casos de robo de identidad que se
han presentado al enviar informacién personal de cuentas bancarlas por la red. Un
reciente estudio hecho por Consumer Reports Web Watch en Estados Unidos revela que
el 80% de la poblacién esta preocupada por el robo de identidad, y cerca del 25% de los
usuarios de Intemet han dejado de hacer compras en linea.

(http://www.identitytheftspy. comistatistics/).

Adiclonalmente el cajero inventivo ofrece la posibilidad de ser utilizado como rocola en
establecimientos como bares y restaurantes, promoviendo asl la instalacion de éstos en

sitios donde antes no se justificaba debido a que la baja utllizaclén no era suficiente para
compensar por los gastos de operacién y mantenimiento del cajero.

La confiabilidad brindada por el cajero automatico incentiva la descarga de archivos
digitales por parte de los usuarios que se abstienen de hacerlo por Intemet, y evita
compietamente el riesgo asociado con spyware, adware, caballos de Troya, u otros
archivos-espias que se propagan a través de la red para robar informacién personal. Esta
ventiaja es de gran relevancia ya que el usuario se sentird tranquilo al saber que al
efectuar la transacclén y descarga de archivos, 88 encuentra respaldado por la proteccién
brindada por la interfase de cajero automético que ha venido utilizando anteriormente de
manera confiable.

Por ultimo, el cajero ofrece ademas la posibilidad de presentarie al usuario una muestra
preliminar del archivo para permitifle decidir si desea comprario. Por medlo de una
impresora instalada en el cajero, también se 0 la posibilida imprimir imagenes o

texto en papel. De acuerdo al capitulo descriptivo, existe la necesidad de un sistema que
permita a los usuarios probar canclones por un bajo precio (o gratis), pero sin permitirles
copiar o distribuir archivos electrénicos.

En resumen, teniendo claro las ventajas mencionadas anteriormente, la novedad y nivel
inventivo de la presente invencion se derivan de:
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i. La posibilidad de descargar archivos de audio, video, texto, imagen, etc., de manera
conflable desde un cajero automatico.

il. La posibilidad de conectar un dispositivo extemo para efectuar directamente dicha
descarga al hardware, omitiendo asi el uso de un computador, y evitando la conexién a
Internet al igual que los riesgos asociados con el robo de informacién personal.

lii. La posibilidad de utilizar un cajero automético como rocola en establecimlentos lidicos.

iv. La poslibilidad de desplegar una vista preliminar del archivo a ser descargado, sin que el
usuario tenga la posibilidad de copiado gratuitamente.

b- En relacién con la estructura y redacclén de las relvindicaclones, y con el fin de poder
agilizar el tramite de |la presente solicitud, me permito presentar un Capltulo Reivindicatorio
Modificado en el cual DESISTO de TODAS las relvindicaciones pendlentes, y presento 18
nuevas reivindicaciones, las cuales tienen en cuenta las observaciones y sugerencias
planteadas por el Examinador en el oficlo No. 8551 y la reunién del 7 de diciembre de
2005. En ningn caso se amplia la materia iniciaimente divulgada o relvindicada, y por el
contrario se limita en gran medida los linderos de la proteccidn solicitada. En particular las
modificaciones son las sigulentes:

i. Aparece un preambulo mas completo, en el cual se incorporan los elementos de la
combinacién inventiva que ya estan en el estado de la técnica. Es declr, los elementos del
cajero automéatico ya existentes en el estado de la técnica se encuentran en el predmbuio,
mientras que los elementos novedosos e inventivos aparecen en el cuerpo principal de la
reivindicacién.

il. Se usa la frase "caracterizado por" para dividir el preAmbulo del cuerpo principal de la
reivindicacion 1.

ili. Se usan los nimeros de referencia de las figuras presentadas para distinguir fos
elementos particulares.

iv. Se eliminan las frases de operatividad entre elementos, cuando la operatividad se
presume del rol principal del elemento. *. (Subrayados fuera de texto del examinador).

4) Con relacién a los anteriores alegatos del interesado, merecen y tienen nuestro respeto,
pero no desvirtian las objeciones planteadas en el oficio trasladado por la oficina, por las
siguientes razones:

a. El oficio trasladado tuvo por objeto darle al solicitante la oportunidad que definiera el
alcance de la proteccién por medio de las caracteristicas permitidas y, no se requirié que
se enumeraran las ventajas del uso procesador y/o de otros componentes convenclionales
de un cajero automético o parte de ellos de un sistema bancario, que por demds, el
mandatario califica de novedosas e inventivas.

b. Por las afirmaciones hechas en el memorial de respuesta y con el fin de desvirtuar la
suposicién del mandatario de que la enumeracién de las ventajas del uso aclaran la
indefinicién de las reivindicaciones, es necesario aclarar que dicha enumeraciéon de
ventajas no son las que hacen definido un pllego reivindicatorio.

Como es ampliamente conocido en el &mbito de la propiedad industrial, una reivindicacion
independiente debe definir la invencién por medio de caracteristicas técnicas, de forma
general, tal que contenga todas las caracteristicas esenciales para alcanzar el resultado
declarado y, las dependientes son para delimitar (aclarar) una caracteristica contenida en
la independiente.
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Asimismo, es préctica cormriente subdividir las reivindicaclones en dos partes, predmbulo y
parte caracterizante. La primera contiene el conjunto de caracteristicas de la invencién
cuya combinacién se conoce en el arte, por decirlo asl, es el “género” al que perteneca la
invenciéon y la segunda parte (caracterizante), debe mencionar la(s) caracteristica(s)
propia(s) de la invencion (creadas / mejoradas por el Inventor) que la distingan del estado
de la técnica, por decirlo asl, es la “especie” de la invencion.

A la luz de lo anterior, las reivindicaciones tanto las callficadas en el oficio como las
presentadas como respuesta, calificadas arriba, son indefinidas porque no permiten
establecer cual es la mejora realizada por el solicitante; dichas relvindicaciones son una
enumeracién de los componentes de un cajero automético y de su uso o de las
consecuencias de aquel, mas no la definicién de una solucién técnica concreta.

c. Para que nuestra posicién quede clara la oficina ofrece el siguiente ejemplo de
redaccién de las reivindicaciones, que cumplen los requisitos del articulo 30 precisados,
en parte, en el primer parrafo del subpunto 4.2 del Manual Andino, el cual dice: “las
relvindicaclones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invenclén que la definan y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica.
Estas risticas técnicas definen la solucion a lem nico que intenta resolver
la invencién®. (Subrayados fuera de texto).

“1. un sistema electro neumético de control para puertas de vehiculos caracterizado
porque comprende un sensor de movimiento (1) conectado en serie a un microcontrolador
(3), ol cual su vez esta conectado a unos sensores de humo(7A), temperatura(7B), nivel
(7C), y presién (7D) por medio de una interface (9) y, que comanda las viélvulas
solenoides de apertura (5) y clerre (12) de las puertas®.

2. el sistema de la reivindicacién 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) esta
conectado a un circuito de emergencia (14)".

“3. el sistema de la relvindicaclén 1 caracterizado porque el sensor de temperatura es un
termémetro digital® y, en forma andloga, asi sucesivamente con otras reivindicaciones.

En conclusion, los alegatos del interesado relativos a la enumeracion de las ventajas que
en opinidn del mandatario son la contribucién al estado de la técnica no solucionan la
indefinicién del pliego y son una respuesta desviada a las objeciones planteadas en el
acto; asimismo, los ajustes restantes al pliego como la inclusién de numerales y el retiro
de las reivindicaciones, parcialmente, solucionaron las objeciones de forma del pliego,
pero la enumeracién de unas ventajas o de la "contribucién al estado de la técnica®, no
constituye una razén que desvirtie las objeciones planteadas en el oficio No 8551, porque
lo que se solicitd fue que se allegara un pliego que, claramente, ensefiara el "genero” yla
“especie” de la proteccidn solicitada.

5) La respuesta termina sefialando que: “3. Finaimente, se presenta una Figura 1
modificada, con la correccién cormespondiente a los elementos 16 (dispositivo de entrada)
y 18 (dispositivo de salida). Los nimeros de referencia que aparecian en la Figura 1
inicialmente aportados estaban mal asignados.

4. En vista de lo anterior, solicito al Despacho considerar de nuevo su posicién y proseguir
a efectuar el examen de fondo de la presente solicltud....”.

6) Respecto a los Gltimos alegatos de la respuesta, de una parte, la correccién a la figura
se acepta toda vez que corrige errores de lo allegado iniciaimente.

De otra parte, en el oficio se trasladaron al Interesado unas objeciones de fondo, como el
no cumplimiento de los articulos 15 incisos d) y ), y 21 que el memorialista no discute en
su respuesta. Por esta razdn, no es posible proseguir el examen de fondo.
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Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiclones de los articulos 14, 15 d) y @), 21 y 30 por las razones antes expuestas, y los
alegatos y correcciones allegados, no subsanaron en forma alguna las objeciones
planteadas en el oficio No 8551, ni se presantaron argumentos razonados y convincentes
contra dichas objeciones. Por lo tanto, en virtud de lo que establece el articulo 45 en:

*... En el caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsisten Impedimentos para la concesién, se denegard |la patente®; se recomienda
NEGAR el privilegio solicitado en las reivindicaclones 1 a 18 de los folios 244 a 248.

Bogota, D.C. 2008 03 10

Concepto técnico Jefe Nuevas creaciones Examinador Técnico

Nudmero: 307 Cédigo: 202004
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