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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 29236 de 30 de octubre de 2006, la
Superintendencia de Industria y Comercio nego el privilegio de patente de invencién a
la creacibn denominada: ‘SISTEMA Y METODO DE MAQUINA DE
TRANSACCIONES AUTOMATICAS'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 11 de diciembre de
2005, bajo el numerc 02 103217 00010-0000, el doctor Carlos R. Olarte, en su
calidad de apoderado de la sociedad DIEBOLD INCORPORATED, interpuso recurso
de reposicion contra la decisién contenida en la citada resolucion, con el objeto de
que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de
patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamenté,
en sintesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que difiere del analisis expuesto por la Oficina nacional y
agrega, con relacion al punto 1.2.a del presente recurso, lo siguiente: “en el Oficio No
00555 (examen de fondo anterior) el Examinador presenté la misma objecién pero
dirigida especificamente a las Reivindicaciones 1, 21, 26, 36 y dependientes. A
pesar de haber desistido de la mayoria de las reivindicaciones objetadas, en la
contestacion a dicho oficio, el Examinador ha presentado nuevamente la misma
objecion pero generalizada al Capitulo Reivindicatorio completo, considerando que
estas ‘no tienen soporte descriptivo, porque en ese aparte no se revela una maquina
de transacciones como tal, sino que se hace referencia a la instalacién y al uso de
una arquitectura de soporte légico (software) en un computador que administre un
cajero automatico y asi controlar las transacciones financieras.” Adicionalmente, en
el punto 4 de la resolucion impugnada, ha manifestado que ‘las reivindicaciones
siguen sin tener soporte descriptivo e incluyen explicaciones ajenas a la definicién
que se deberia haber tratado de lograr'.

“Ante esto me permito recordarle de manera respetuosa al Examinador, que el
‘soporte descriptivo’ de las reivindicaciones ha sido presentado de lanera amplia en el
Capitulo Descriptivo de la presente solicitud, al igual que en los puntos 2 y 3 del
Oficio Anterior. En efecto, tal y como ha concluido nuevamente el Examinador, el
objeto del Capitulo Reivindicatorio no es ‘revelar una maquina de transacciones como

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165 z -
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co : %A;*!
Bogota D.C. - Colombia P



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION . 6225
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 02-103917

tal’, ya que como su titulo lo indica, la invencién comprende un sistema y método
para maquina de transacciones automaticas. Adicionalmente, contrarioc a lo
establecido por el examinador, el sistema y método revelado en la presente invencién
no pretende hacer referencia a un computador que administre un cajero automatico
asi pueda controlar las transacciones financieras, sinoc a una arquitectura de soporte
l6gico, que al ser implementada en los cajeros automaticos, resuelve un problema
técnico existente (tal como se explica ‘de manera detallada en el punto 3 de la
contestacion al Oficio anterior). Dicho problema técnico existente no hace referencia
al control de las transacciones financieras, sino a varias necesidades existentes, las
cuales fueron explicitamente mencionadas a lo largo del Capitulo Descriptivo; por
ejemplo, ‘existe la necesidad de una arquitectura que permita a los desarrolladores
escribir aplicaciones para cajeros automaticos, las cuales funcionen sin modificacion
sobre una pluralidad de plataformas de cajeros automaticos de propiedad de distintos
disefiadores.’ (Renglén 30, pagina 2.) Al superar esta necesidad, es posible adaptar
las aplicaciones a multiples plataformas de cajeros automaticos, sin reducir
significativamente la productividad de los desarmrolladores de software para cajeros
automaticos, ya que la presente invencion revela una forma para que al expandir la
funcionalidad del cajero automatico (e.g; agregando una impresora de extractos o
cualquier dispositivo adicional), no sea necesario escribir o modificar aplicaciones
distintas para cada plataforma especifica existente en el cajero automatico, y asi
poder evitar las complejas modificaciones adicionales que tocaria hacer sobre el
software existente en el cajero cuando sé expande la funcionalidad (al afiadir dichos
dispositivos de hardware). Al entender la magnitud de las ventajas brindadas por la
presente invencion (e.g; sobre la complejidad involucrada al tener que re-escribir el
software para cada aplicacion del cajero cuando se introduce un dispositivo de
hardware adicional), es claro que la presente invencién presenta una solucién
practica a un problema técnico existente en el estado de la técnica, y no simplemente
una arquitectura de soporte légico para controlar las transacciones financieras,
contrario a lo interpretado por el Examinador”.

Continda el recurrente, con relacién al punto 1.2.b del presente recurso, y anota: “En
el Oficio No 00555 el Examinador presenté exactamente la misma objecién. En la
contestacion a dicho Oficio se aclard que las ‘explicaciones ajenas a la definicion’ que
el Examinador menciona son simplemente descripciones detaliadas de lo que se esta
reivindicando, que ayudan a aclarar la funcionalidad entre los componentes descritos
(lo cual no es obvio para una persona versada en el arte), como lo requiere el Articuio
4.2 del Manual Andino de Patentes:

‘Articulo 4.2 Contenido de las reivindicaciones (...) Una reivindicacién
debe incluir no solamente una enumeracién de los elementos, sino
tambien indicar su funcionamiento y relacion funcional entre los mismos
cuando para una persona versada en la materia ello no se desprenda de
forma obvia de la misma definicion del elemento (...).
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“A pesar de haber aclarado lo anterior, el Examinador respondié a esta aclaracion (en
el punto 4 de la resolucion impugnada) que el Articulo referido fue interpretado de
manera equivoca por nuestra parte, manifestando lo siguiente:

‘Por tanto incluir, ‘descripciones detalladas de lo que se esta
reivindicando que ayudan a aclarar la funcionalidad de los
componentes...’, no se acepta, porque eso debe ir en la descripcién y
no en las reivindicaciones, muy a pesar de la suposicion del interesado
de que interpreta bien lo que dice el articulo 4.2 del manual andino,
pero que no es asi.’

“Cabe resaltar que el Examinador ha fundamentado la anterior objecién dando como
Unico argumento que la aclaracion presentada no se acepta, porque esodebeirenla
descripcién y no en las reivindicaciones. Ante esto me permito recordarle
respetuosamente al Examinador que al revisar el capitulo descriptivo es posible ver
que las descripciones detalladas que han sido objetadas por hacer parte de las
reivindicaciones de hecho han sido incluidas en la descripcion, inclusive con mayor
detalle aun. Sin embrago, esto no excluye el hecho de que parte de éstas
descripciones detalladas puedan ser incluidas de manera concisa en las
reivindicaciones, ya que al ser omitidas se estaria simplemente presentando una
enumeracion de elementos y no seria obvio para una persona versada en el arte
intuir fa relacion funcional entre ellas. Por lo tanto solicito respetuosamente al
Examinador reevaluar su conclusién excluyente, ya que las reivindicaciones han sido
escritas segun lo requerido por el Articulo 4.2 de! Manual Andino de Patentes, para
presentar mayor claridad sobre una funcionalidad que no resulta obvia para el lector
versado en el arte. En caso de seguir considerando definitivamente que dichas
‘descripciones ajenas’ en las reivindicaciones deben ser removidas, solicito al
Examinador proporcionar un ejemplo puntual (es decir; tomando alguna de las
reivindicaciones objetadas como ejemplo) que ilustre como podrian ser redactadas
omitiendo estas descripciones (sin contradecir lo requerido por el Articulo
referenciado), para asi poder realizar las modificaciones pertinentes”.

Con relacién al punto 1.2.c del presente recurso, argumenta: “En el Oficio No 00555
el Examinador presenté exactamente la misma objecion. En la contestacion a dicho
Oficio se aclaré que la reivindicacion objetada establece que la operatividad del
componente ODS permite que sea intercambiado por un segundo componente ODS
correspondiente, en caso de que los otros dispositivos o0 componentes mencionados
(dispositivo de funcion de transacciones y componente controlador de dispositivos)
sean cambiados por un segundo dispositivo 0 componente de su mismo tipo. Por lo
tanto se estd caracterizando un caso particular que relaciona los componentes
mencionados varias veces a lo largo de la Reivindicacion 1 (he ahi el enlace logico
con la Reivindicacion 1), y no ‘la definicion de un producto por uno o mas pasos de
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un método’, como lo ha interpretado el Examinador. A pesar de la aclaracion
anterior, el Examinador ha presentado nuevamente la misma objecién sin dar mayor
aclaracion de porqué ha decidido rechazar nuevamente los argumentos presentados.
Me permito recordarle una vez mas al Examinador que la presente invencién no
pretende reclamar un producto, sino un sistema y método que al utilizar una
arquitectura de soporte légico implementada en los cajeros automaticos, resuelve un
problema técnico existente (tal como se explica de manera detallada en el punto 3 de
la contestacion al Oficio anterior, y en el punto 3.1.a- del presente recurso)”.

Con relacion al punto 1.2.d- del presente recurso, sefiala: “En el oficio No 00555 el
Examinador presenté exactamente la misma objecion. En la contestacion a dicho
Oficio se aclar6 que el uso de caracteristicas estructurales, no excluye
necesariamente el uso de caracteristicas funcionales, como lo ha interpretado el
sefior Examinador de manera equivoca. En el articulo 4.2 del Manual Andino de
Patentes, el cual es una guia mas actualizada y de caracter mas vinculante que la
citada por el Examinador, se establece lo siguiente:

‘Articulo 4.2 Contenido de las reivindicaciones (...) Una reivindicacion
debe incluir no solamente una enumeracién de elementos, sino
también indicar su funcionamiento y relacién funcional entre los
mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se
desprenda de forma obvia de la misma definicion del elemento. Las
caracteristicas pueden ser estructurales (...) o funcionales (...).’

“Sin embargo, el Examinador ha mantenido su posicion en la resolucién impugnada,
tratando de apoyarse en una interpretacion errada de lo dispuesto por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-IP-98, para fundamentar sus
objeciones relacionadas con los tipos de elementos permisibles en una reivindicacion
(esto es analizado en detalle en el siguiente punto de este numeral). Adicionalmente
ha manifestado lo siguiente en el punto 4 de la resolucién impugnada:

‘una maquina o producto se puede reivindicar mediante caracteristicas
de estructura, por ejemplo, con una nueva disposicién de
componentes o mediante caracteristicas de funcidén entre los
componentes de una estructura pero no mediante la enumeracion de
unos componentes convencionales aunados con un soporte ldgico
para procesar informacién, con el pretexto de que se trata de una
nueva ‘funcionalidad’, menos alin cuando lo sefialado es evidente para
un técnico en la materia.’

“Ante esto me permito aclarar nuevamente que no se ha hecho una simple
enumeracion de unos componentes convencionales como el Examinador ha
concluido, ya que ias reivindicaciones incluyen ademas descripciones detalladas de
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lo que se estd reivindicando, con el fin de aclarar la funcionalidad entre los
componentes descritos (lo cual no es obvio para una persona versada en el arte),
como lo requiere el Articulo 4.2 de! Manual Andino de Patentes. Adicionalmente, me
permito recordarle una vez mas al Examinador que ia presente invencién no pretende
reclamar una magquina o producto como ha asumido el Examinador, sino un sistema y
método que al utilizar una arquitectura de soporte ldgico implementada en los cajeros
automaticos, resuelve un problema técnico existente (tal como se explica de manera
detallada en el punto 3 de la contestacidn al Oficio anterior, y en el punto 3.1.a- del
presente recurso). Por uUltimo, ya que al parecer es evidente que una vez mas el
Examinador no ha entendido el objeto de la presente invencién al establecer ésta
simplemente consta de una ‘enumeracién de unos componentes convencionales
aunados con un soporte 6gico para procesar informacion, con el pretexto de que se
trata de una nueva ‘funcionalidad”, le solicito de manera respetuosa revisar
nuevamente el punto 3 de la contestacidén al Oficio Anterior, al igual que el punto
3.1.a- del presente recurso, en los cuales se ha hecho un esfuerzo por aclarar de
manera detallada que la presente invencién no es algo tan obvio, como ha concluido
el Examinador de manera simplista en sus objeciones.

“En varios casos presentados ante el Despacho, el Examinador se ha enfocado en
elevar objeciones recurrentes a la rigurosa redaccion de las reivindicaciones segun la
estructura preferida por él, discriminando asi la utilizacion de términos gramaticales
universalmente aceptados en otras oficinas al igual que la combinacién de
caracteristicas no excluyentes, las cuales son hechas por el solicitante con el fin de
aclarar la relacién funcional entre elementos mencionados en las reivindicaciones,
segun o exige el propic Articulo 4.2 del Manual Andino de Patentes.

“Aligual que en el parrafo 57 de la Guia citada por el Examinador en el punto 5.1 del
examen de fondo, el Articulo 4.2 del Manual Andino de Patentes también clasifica los
tipos de caracteristicas que pueden ser utilizadas (funcionales o estructurales), pero
en ningun momento excluye la utilizacién de un tipo de caracteristica cuando la otra
sea utilizada. Cabe recordar que esta restriccion a la hora de mezclar caracteristicas
en ias reivindicaciones ha sido una frecuente interpretacion del Examinador, en varios
examenes a las solicitudes presentadas ante el Despacho. Sin embargo, no es una
restriccion prevista en ninguna de las guias o manuales de redaccién de patentes, y
mucho menos en la ley, con lo cual, simplemente carece de fundamento a la objecion
planteada en tales términos”.

Con relacidn al punto 1.2.e- del presente recurso, expone: “Al igual que en el punto
1.2.d-, el Examinador ha sefialado que existen dos diferentes tipos de categorias
para las reivindicaciones: de producto y de procedimiento. En su andlisis, el
Examinador ha establecido que un producto debe ser definido en las reivindicaciones
de manera estructural o funcional, pero no mezclando estas dos formas de
caracterizacion, como se ha hecho a lo largo del capitulo reivindicatorio de la
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presente solicitud. En este punto ha fundamentado sus objeciones haciendo
referencia al proceso 36-1P-98 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual
dice lo siguiente:

‘Las invenciones de producto son todas aquellas...que revisten una forma tangible,
por ejemplo maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invencion puede
residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye
una parte de otro producto y que sdlo puede venderse como parte de otro producto.
Una invencion de procedimiento, en general, es una solucién consistente en una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un producto’. (‘El régimen
Andino de la Propiedad Industrial', de Manuel Pachon y Zoraida Sanchez Avila, Ed.
Juridica, Gustavo Ibafiez Cia. Ltda., Bogotd, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, V.
1, Ginebra, OMPI, 1979)".

Mas adelante, sefiala el recurrente que esta de acuerdo con el examinador “en
cuanto a que las reivindicaciones no se refieren a una invencion de producto, ya que
el argumento seria vélido si se estuviera tratando de reclamar un producto, pero
basta con ieer el titulo de la solicitud presentada para entender que lo que se reclama
es un 'SISTEMA Y METODO' para un producto (Cajero Automatico) que, como se
explicé de manera detallada a lo largo del punto 3 de la contestacion al Oficio anterior
y en el punto 3.1.a- del presente recurso, logran presentar un aporte significativo al
estado de la técnica, al resolver un problema técnico existente en éste. Por lo tanto,
asi el Examinador insista en considerar que no existe una forma tangible de
realizacion, por |la naturaleza de los elementos involucrados (capa XFS, capa ODS,
etc...), el método para llevar a cabo la presente invencidn, al igual que 1a solucién
técnica que proporciona, son lo suficientemente tangibles para que la presente
invencién presente un aporte significativo sobre lo contenido en el estado de la
técnica, independientemente de si se utilizan componentes relacionados con
software para su realizacién. Al entender lo anterior es evidente que !a utilizacion de
dichos elementos no implica que se pretenda reclamar soporte l6gico como tal en el
presente caso, contrario a fo concluido por el Examinador.

“Por otro lado, el parrafo que cita el Examinador del proceso 36-IP-98 trata de
caracteristicas particulares contenidas en cada categoria para una invencién, pero en
ningun momento excluye de manera explicita el uso de la combinacion de las dos
categorias mencionadas en una REIVINDICACION (es decir, caracteristicas de
producto y de procedimiento). De hecho, ni a lo largo del capitulo citado, (4.1 36-IP-
98), ni a lo largo del documento entero, es posible encontrar la palabra
‘reivindicacion(es) ya que se hace referencia es a las caracteristicas particulares
generalmente contenidas dentro de cada categoria, para una invencion (mas no
particularmente para la forma en la que deben ser incluidas en una reivindicacion).

“En cuanto a la objecion a las reivindicaciones que contienen elementos conocidos
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ampliamente en el estado de |a técnica (‘menos atin cuando la mezcla es con el uso
de elementos convencionales para procesar informacion’), es claro que esto
constituye otro requerimiento inexistente por parte del Examinador, ya que el Manual
Andino de patentes establece de manera explicita en el articulo 4.5.2 que ‘una
reivindicacion dependiente es patentable si la reivindicacidén independiente de la cual
se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado
de la técnica.” Por lo tanto, la mezcla de elementos conocidos en el estado de la
técnica, es decir, elementos convencionales para procesar informacion, es valida,
alin mas cuando esta mezcla de elementos es la gue el inventor ha presentado para
lograr obtener una solucion a un problema técnico existente. Adicionalmente, el
Capituio 4.5.2 del Manua! Andino de Patentes, dice lo siguiente: ‘Las
reivindicaciones dependientes pueden referirse a caracteristicas particulares de un
elemento de la reivindicacién independiente, indistintamente de si dicho elemento se
encuentra en el preambulo o en la parte caracterizante de la reivindicacion
independiente o puede definir nuevos elementos'.

“Por ultimo, el parrafo citado por el Examinador del proceso 36-IP-98 establece que:
‘Una invencion de procedimiento, en general, es una solucion consistente en una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacién de un producto’. Esto es
completamente diferente a lo que el Examinador ha concluido en cuanto a las
reivindicaciones de procedimiento, dado que el documento citado claramente utiliza
el término ‘en general’ en vez del término ‘siempre’, al referirse a las invenciones de
procedimiento. Aln mas, el parrafo citado por el Examinador se refiere a invenciones
de procedimiento en general, y no a la Unica forma en la cual las reivindicaciones
deban ser redactadas”.

En cuanto se refiere al punto 1.3 del presente recurso, manifiesta: “en e! Oficio No
00555 (examen de fondo} el Examinador presenté las mismas objeciones, ante lo
cual se aclaré que la presente invencion NO pretende reclamar un programa de
ordenador o soporte 6gice como tal, sino un sistema y método que al utilizar una
arquitectura de soporte légico implementada en los cajeros automaticos, resuelve un
problema técnico existente (tal como se explica de manera detallada en el punto 3 de
la contestacion al Oficio anterior, y en el punto 3.1.a- del presente recurso). Mis
argumentos estuvieron fundamentados en casos relevantes de la Convencidn
Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia
como fuente de interpretacion para aplicar la Decision 486 y sus predecesoras. Las
sentencias 216-1P-2005, 131P-2004 y 174-1P-2004, presentan casos

representativos donde el Tribunal Andino de Justicia cita a la Oficina Europea de
Patentes. :

“A pesar de la variedad de ejemplos citados en los que se reconocio el derecho a la
patente ya que la implementacién de software ayudé a resolver un problema técnico
existente, el Examinador ha ignorado mis argumentos al determinar que:
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‘La Convencién Europea de Patentes, segun se dice en la respuesta,
‘...tan ampliamente citada por el Tribunal de Justicia...’, no puede ser
tenida en cuenta por ese Despacho en este caso en particular, porgue,
en primer término, la regulacién vigente en la materia, y aplicable en
nuestro pais, es la Decision 486 y sus normas complementarias y, en
segundo término, dicha Decisidon andina no considera invencién ‘los
programas de ordenadores o el soporte légico como tales’ .

“Me permito manifestarle respetuosamente al Examinador, que para mi es claro que
la regulacién vigente en la materia y aplicable en nuestro pais es la Decisién 486. Sin
embargo, al citar algunos casos relevantes de la Convencion Europea de Patentes
(ampliamente citada por el Tribunal Andino de Justicia), simplemente estoy
fundamentando mis argumentos en una régulacién que, al igual que en el Articulo 156
e) de la Decision 486 (el Articulo 52 ¢) de la Convencidn Europea de Patentes (EPC),
también excluye de patentabilidad los programas de ordenadores como tal. Sin
embargo, la Oficina Europea de Patentes {(EPO) establece que ‘la no-patentabilidad
de programas de computador como tal, no excluye de patentabilidad a las
invenciones implementadas por computador. Adicionalmente, no es posible
entender como el Examinador rechaza los argumentos de mi contestacion al Oficio
por estar fundamentados en casos pertenecientes a una Jurisprudencia diferente a la
486, pero al mismo tiempo presenta en la resolucién impugnada argumentos
fundamentados en regulaciones ajenas: es decir, el fragmento tomado del procesc
36-1P-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (ver punto 3.1.e- del
presente Recurso) que en realidad hace referencia a una cita tomada de la Ley Tipo
de la OMPI. V.1, Ginebra, OMPI,1979".

Continta el recurrente: “Como se menciond en la contestacion al Oficio anterior, las
sentencias 126-IP-2005, 131P-2004 y 174-1P-2004, presentan casos relevantes
donde el Tribunal Andino de Justicia cita a la Oficina Europea de Patentes. Por lo
tanto, en los casos citados en dicha contestacion, se hizo referencia a una fuente
ampliamente citada por el Tribunal Andino de justicia como fuente de interpretacién
para aplicar la Decisién 486 y sus predecesoras. En vista de lo anterior no es posible
entender porqué el examinador ha decidido rechazar los argumentos apoyados en la
misma fuente en la que se basa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya
que éstos en ningln momento alegan desvirtuar la normatividad de la Decision 486,
sino por el contrario, complementan lo establecido en ella. Aligual que en el Articulo
15 e) de la Decision 4886, el Articulo 52 ¢) de la Convencion Europea de Patentes
(EPC) también excluye de patentabilidad los programas de ordenadores como tal.
Sin embargo, la Oficina Europea de Patentes (EPQO) establece que ‘la no-
patentabilidad de programas de computador como tal, no excluye de patentabilidad a
las invenciones implementadas por computador’. Esto ha sido evidente en los casos
de la jurisprudencia de las Juntas de Apelaciones de la Oficina Europea de Patentes,

Sede Centro: Camrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogota D.C. - Colombia



Industria y Comercio +
SUPERINTENDENCIA o

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

A % 2t
RESOLUCION. bZZ0
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 02-103917

los cuales se mantienen como la base para el criteric de l[a EPO ante invenciones
implementadas por computador. Por lo tanto, solicito respetuosamente al
Examinador considerar los casos particulares y andlogos al presente presentados en
la respuesta al Oficio anterior, donde existian situaciones en las cuales el uso de
software ayudd a resolver un probledma técnico existente y en consecuencia se
reconocié el derecho a la patente. Igualmente, en dicha respuesta he citado otro
caso adicional donde no se reconocio la patente, ya que en ese caso se considerd
que no existia un problema técnico”.

Segun el recurrente el examinador ha manifestado ademas lo siguiente “para
desvirtuar la presente invencion al catalogarla como software: ‘A la luz de lo anterior,
las reivindicaciones en el oficio trasladado como las presentadas como respuesta y
antes calificadas no definen una solucidon técnica concreta sino que enumeran
algunos elementos de un cajero y una serie de elementos légicos como la capa XFS,
la capa de control de dispositivos, a capa de servicios de dispositivo abierto ODS y la
aplicacion operativa de Terminal, que son soporte lbégico como tal y no una funcaon
como |o supone y afirma el interesado.’

“Ante esto me permito manifestar que el Examinador simplemente hace la afirmacion
para desvirtuar mis aclaraciones sin presentar una razon concreta, es decir, dando
como razon para su cbjecion: las reivindicaciones no definen una solucidn técnica
concreta, que: las reivindicaciones calificadas simplemente enumeran algunos
elementos de un cajero y una serie de elementos ldgicos, etc., ademas desviando la
atencion del lector al establecer que los elementos enumerados son soporte logico
como tal y no una funcién como lo supone y afirma el interesado. Ante me pemito
aclarar (sic) ademas que en ningun momento supuse que la presente invencion fuera
una funcién; por el contrario he manifestado de manera puntual que los elementos
considerados como software por el Examinador presentan una solucion a un
problema técnico existente, fundamentando mis argumentos en las explicaciones
presentadas en el punto 3 de la contestacion al oficio anterior, y reforzandolos con las
aclaraciones presentadas en el punto 3.1.a- del presente recurso.

“Ante la categorizacidon de la presente invencién como un ‘segundo uso’ de un
aparato convencional, segln lo establecido por el Articulo 21 de la Decision 486, en
la contestacion al Oficio anterior se le aclaré al examinador que si bien es cierto que
la presente invencion utiliza un aparato convencional como un cajero automatico,
ésta presenta mejoras significativas que logran superar desventajas existentes en el
estado de la técnica, como se explico de manera detallada a lo largo del punto 2y 3
de la contestacién al Oficio anterior (y ademas en el punto 3.1.a-del presente
recurso).

“La categorizacion de la presente invenciéon como ‘un segundo uso’ consiste en una
interpretacion equivoca del concepto de "segundo uso’, el cual histéricamente se ha

|
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aplicado Unicamente en las artes quimicas aplicadas, entiéndase a productos
farmacéuticos y agroquimicos. En este sentido, se ha entendido que el ‘segundo
uso’ implica la utilizacién de un mismo, idéntico concepto para una aplicaciéon o
indicacién terapéutica distinta. De esta manera, es dificil entender cdmo un cajero
automatico, al cual se le ha afiadido una funcionalidad que antes no tenia para
resolver un problema técnico, puede equipararse con un Segundo Uso del mismo
cajero. Trata entonces este invento, de una mejora a un cajero automatico, y no de
una aplicacién distinta, cosa que no tiene siquiera sentido para cajero automatico ya
que su aplicacién esta dictada inherentemente por su misma definicién. A diferencia
de un producto quimico, que puede tener diferentes usos en diferentes ambientes
bioquimicos, un cajero automatico sigue siendo una maquina que sirve para efectuar
transacciones bancarias. -

“Sin embargo en la resolucién impugnada, el Examinador rechaza la anterior
aclaracién considerando que ‘carece de fundamento, puesto que si la norma previese
una diferenciacion entre productos quimicos y electromecanicos, asi lo estableceria,
pero el Articulo 21 no hace ni hay jurisprudencia que asi [o estime.” Es cierto que el
Articulo 21 no hace una diferenciacion, y-el punto del argumento anterior no era decir
que soOlo se podia aplicar a productos quimicos, como lo ha interpretado el
Examinador; en el argumento anterior simplemente esta haciendo referencia es a la
forma como la norma ha sido aplicada historicamente, ya que es evidente que el
examinador esta interpretando de manera equivoca una norma con la cual sélo se
han desvirtuado invenciones relacionadas con las artes quimicas aplicadas”.

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comisidn de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y séan susceptibles de aplicacion industrial”.

Por otra parte, segun el articulo 15 de la Decisidon 486 no se consideraran
invenciones: “... e} los programas de ordenadores o el soporte l6gico, como tales;...”

El articulo 21 de la misma normativa comunitaria dispone: “Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 16 de la presente Decisién, no seran objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
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comprendido por la patente inicial”.

Por su parte, el articulo 30 de la Decisiéﬁ 486 seiiala: "Las reivindicaciones definiran
la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y

estar enteramente sustentadas por la descripcion...”
|

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente tramite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye “una arquitectura
de maquina de transacciones automaticas. Especificamente este invento se
relaciona con una nueva arquitectura de plataforma de hardware y software de
compatibilidad entre fabricantes para maquinas de transacciones automaticas” (ver
folio 24). :

Para impugnar la decision de negar argumenta el recurrente, en primer término, que
“en el Oficio No 00555 (examen de fondo anterior) el Examinador present6 la misma
objecion pero dirigida especificamente a las Reivindicaciones 1, 21, 26, 36 y
dependientes. A pesar de haber desistido de la mayoria de las reivindicaciones
objetadas, en la contestacién a dicho oficio, el Examinador ha presentado
nuevamente la misma objecidn pero. generalizada al Capitulo Reivindicatorio
completo, considerando que estas 'no tienen soporte descriptivo, porque en ese
aparte no se revela una maquina de transacciones como tal, sino que se hace
referencia a la instalacién y al uso de una arquitectura de soporte ldgico (software) en
un computador que administre un cajero automatico y asi controlar las transacciones
financieras.” Adicionalmente, en el punto 4 de la resolucion impugnada, ha
manifestado que 'las reivindicaciones siguen sin tener soporte descriptivo e incluyen
explicaciones ajenas a la definicién que se deberia haber tratado de lograr'. Ante
esto me permito recordarle de manera respetuosa al Examinador, que el ‘soporte
descriptivo’ de las reivindicaciones ha sido presentado de lanera amplia en el
Capitulo Descriptivo de la presente solicitud, al igual que en los puntos 2 y 3 del
Oficio anterior. En efecto, tal y como ha concluido nuevamente el Examinador, el
objeto del Capitulo Reivindicatorio no es ‘revelar una maquina de transacciones como
tal', ya que como su titulo lo indica, la invencién comprende un sistema y método
para maquina de transacciones automaticas...”

Con referencia a las afirmaciones de los apartes a-e del punto 3.1. del escrito de
recurso resulta pertinente efectuar algunas precisiones:

En primer lugar, en la resolucién que se impugna no se hizo ninguna referencia al
Oficio 555, ademas, no se advierte ninguna contradiccion en las actuaciones
emanadas de esta Oficina, porque en dicho Oficio se objetaron las reivindicaciones 1,
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21, 26, 36 y dependientes, es decir, reivindicaciones dependientes e independientes,
por ello no es acertado decir que se ha “generalizado” en la forma que lo presenta el
recurrente. : .
Con relacién a la manifestacion de que “el ‘soporte descriptivo’ de las reivindicaciones
ha sido presentado de manera amplia en el Capitulc Descriptivo de la presente
solicitud, al igual que en los puntos 2 y 3 del Oficio Anterior. En efecto,... el objeto
del Capitulo Reivindicatorio no es ‘revelar una maquina de transacciones como tal’,
ya que como su titulo lo indica, la invencién comprende un sistema y método para
maquina de transacciones automaticas...”, se reitera lo dicho en el sentido que las
reivindicaciones no tienen soporte descriptivo, puesto que en ese aparte de la
solicitud no se revela una maquina de transacciones como tal, sino que se hace
referencia a la instalacién y al uso de una arquitectura de soporte logico (software) en
un computador que administre un cajero automatico y asi controlar las transacciones
financieras.

Ahora bien, como es conocido en materia de propiedad industrial, son ias
reivindicaciones las que definen la materia que se desea proteger mediante la
patente y deben estar enteramente sustentadas por la descripcion {(Art. 30 de la
Decision 486). También es sabido que la descripcion debe divulgar la invencion de
tal manera clara y completa para su comprensiéon que una persona normalmente
capacitada en la materia técnica respectiva pueda ejecutarla (Art. 28 de la Decisién
486). Adicionalmente, la descripcidon permite valorar el aporte de la invencion al
estado de la tecnica y, de otro lado, verificar si con los medios mencionados se logra
alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Con relacion a la materia que puede ser objeto patentable prevé el articulo 14 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, que: “Los paises miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento,...
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién
industrial”.

Para aproximarnos a un entendimiento de tal clasificacién, teniendo en cuenta que ni
la Decision ni el reglamento de esta establecen como se debe definir cada una de
dichas categorias, la Oficina ha acudido a las indicaciones de la Guia sobre el
examen de las solicitudes de patentes, asi como a las distintas interpretaciones
prejudiciales que sobre la materia ha efectuado el Tribunal Andino de Justicia de la
Comunidad Andina. Segun ensefa la primera, las reivindicaciones de producto
deben definir el objeto que se desea proteger mediante las caracteristicas
estructurales o de funcion. Por su parte, el Tribunal de Justicia citado, en la
interpretacion prejudicial Proceso 36-IP-98, establecio:

“(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible,
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por ejemplo maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invencion puede
residir tanto en un producto independiente como en un producto que sélo constituye
una parte de otro producto y que sélo puede venderse como parte de otro producto.
Una invencion de procedimiento, en general, es una soluciéon consistente en una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un producto (...)".

De acuerdo con lo anterior un producto debe revestir una forma tangible, por ejemplo
maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc., y ser definido o bien por las
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento
{método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan
a la fabricacion de un producto.

Asi las cosas, es evidente que para que un producto o un procedimiento tengan
sustento descriptivo, el primero debe referirse a una realizacién tangible, como se vio,
y exponerse en términos de ia estructura o de Ia funcién entre los componentes de {a
estructura y, el segundo mediante etapas que conduzcan a la fabricacion del
producto, tal como se ha sefalado en multiples ocasiones.

En el caso en estudio, si la solicitud “comprende un sistema y método para maquina
de transacciones automaticas...", cabe preguntarse ; cual es el producto y cual es el
procedimiento dirigido a fabricar ese producto? Ni en la solicitud ni atin en el recurso
es posible determinarlo, no se indica ni se explica porqué deberia ser asi.

En conclusién, puesto que la descripciéon que se exige del solicitante es para que
divulgue las medidas que deben tomarse para ejecutar la invencion, es decir, en
cierta manera, que revele la “receta” para lograr el objeto que se desea proteger; es
obvio que la descripcion de un producto debe permitir construir o fabricar dicho
producto {(maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc.) para que revista una forma
tangible y no simplemente referirse a un ‘sistema y método para maquinas de
transacciones automaticas’, como en este caso, donde el primero no es un producto
tangible y el segundo no es un procedimiento para fabricar un producto y no basta
pretextar que el Manual Andino dice que: “una reivindicaciéon debe incluir no
solamente una enumeracion de elementos sino también indicar su funcionamiento y
la relacion funcional entre los mismos...” que constantemente ha sido mal
interpretado.

En el escrito de recurso reiteradamente se resalta que las objeciones base de la
Resolucién son las mismas trasladadas en el Oficio 555, pero esto no controvierte
nada y, ademas, tiene que ser asi porque en el examen base de la negacion, de un
lado, se acepto el desistimiento de las reivindicaciones 21 a 36 y, de otro, se evalud
el capitulo reivindicatoric allegado con la respuesta al citado Oficio. Notese,
adicionalmente, que las objeciones a la claridad sobre el nuevo capitulo
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reivindicatorio no son controvertidas ni menos aun desvirtuadas por el recurrente.

En ninguna parte los actos expedidos, contrario a lo que se alega, el examinador ha
concluido que “el objeto del Capitulo Reivindicatorio no es ‘revelar una maquina de
transacciones como tal’, ya que como su titulo lo indica, la invencién comprende un
sistema y método para maquina de transacciones automaticas...”, esta es una
afirmacion que el recurrente hace sin ningun fundamento.

En la Resolucién impugnada se dijo y se reitera ahora que las reivindicaciones 1y
dependientes no tienen soporte descriptivo, porque en ese aparte de la solicitud no
se revela una maquina de transacciones como tal, sino que se hace referencia a la
instalacién y al uso de una arquitectura de soporte logico (software) en un
computador que administre un cajero automatico y asi controlar las transacciones
financieras, lo cual no es afimar que el objeto del capitulo reivindicatorio no es
revelar... como se asegura.

Ahora bien, si la invencion “comprende” un "sistema y método para maquina de
transacciones autométicas... no pretende hacer referencia a un computador que
administre un cajero automatico asi pueda controlar las transacciones financieras,
sino a una arquitectura de soporte l6gico, que al ser implementada en los cajeros
automaticos, resuelve un problema...”, eso no demuestra que se cumplan las
disposiciones del articulo 14 de la Decisioén 486 en cuanto a lo que constituye materia
patentable, segln se ha visto.

De otro lado, en el acto atacado se sefald claramente que la Decision 351 del
Acuerdo de Cartagena, “Régimen Comun sobre Derecho de Autor”, en su capitulo |,
establece: “Programa de ordenador (software). expresién de un conjunto de
instrucciones mediante palabras, codigos, planes o en cualquier otra forma que, al
ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que
un ordenador -un aparato electronico o similar capaz de elaborar informaciones-,
ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de
ordenador comprende también la documentacion técnica y los manuales de uso”.

Adicionalmente, el memorialista tanto en los alegatos del recurso como en la
respuesta al Oficio 555 sefiala: *(...) la presente invencién NO pretende reclamar un
programa de ordenador de soporte loégico como tal, sino una arquitectura de soporte
I6gico, que al ser implementada en los cajeros automaticos, resuelve un problema
técnico existente...” (ver folio 184).

Lo anterior, en vez de controvertir las objeciones de la Oficina le otorgan la razon en
el cuestionamientc que hace, puesto que es evidente que el objeto reivindicado
queda sin sustento alguno, dado que ‘la arquitectura de soporte ldgico que es
implementada (cargada) en los cajeros automaticos’ no es otra cosa que un conjunto
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de instrucciones, en este caso particular, en forma de una arquitectura de capas, que
al ser incorporadas (implementadas como lo resalta el recurrente) en un dispositivo
de lectura automatizado (para el caso de los cajeros automaticos), es capaz de hacer
que un.ordenador (cajero)...ejecute determinada tarea u obtenga determinado
resultado. De lo antes expuesto se concluye que, contrario a lo argumentado por el
impugnador, lo solicitado en este expediente es soporte logico como tal, materia que
no es considerada invencion a ia luz de |6 previsto por el literal e) del articulo 15 de la
Decision 486 y por tanto no es objeto patentable.

Por otra parte, en cuanto hace a la claridad de las reivindicaciones, prevé el articulo
30 de ia decision 486: “Las reivindicaciones definiran la materia que se desea
proteger mediante |la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcién”, de alli es evidente que un capitulo reivindicatorio
debe definir la materia que se desea proteger y ser no s6lo claro y conciso sino que
debe tener sustento descriptivo. Como:es bien sabido en materia de patentes de
invencion fa esencia de una reivindicacion consiste en definir la invencién, lo cual
supone la busqueda de un ‘equilibrio’ entre el deseo del solicitante de obtener la
_proteccion mas amplia posible y la necesidad de delimitar claramente lo solicitado
respecto de la técnica. De todas formas, dicha definicion se debe realizar por medio
de las caracteristicas técnicas aportadas por el inventor, como ensefia la mencionada
Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes y que se haya en consonancia
con lo indicado en el citado Manual Andino de Patentes, que enuncia: “las
- reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion las cuales definan y hagan o pudieran hacerla distintiva...caracteristicas
técnicas esenciales definen (DEBEN DEFINIR) la solucién al problema técnico que
intenta resolver la invencion”.

- También es conocido que una reivindicacidn independiente es el resultado de un
proceso de abstraccion mediante el cual se formulan las caracteristicas técnicas
comunes de las formas de realizaciéh previstas o descritas y que es comun
subdividirla en preambulo y parte caracterizante, refiriéndose ia primera parte al
conjunto de caracteristicas cuya combinacion ya se conoce y es, por decirlo asi, el
“género” al que pertenece la invencion, de forma similar, la segunda parte o parte
caracterizante debe citar las caracteristicas técnicas propias de la invencion, aquellas
que las distinguen del estado de la técnica y las cuales, por decirlo asi, son la
“especie” de la invencidon que particularmente se refieren a las caracteristicas
técnicas que el solicitante considera son su aporte al arte. '

A la luz de lo anterior, cabe reiterar que las reivindicaciones, tanto las calificadas al
momento del examen de fondo (Oficio 555) como las presentadas como respuesta a
este y calificadas en el acto denegatorio de la solicitud, no definen una solucién
técnica concreta sino que enumeran algunos elementos de un cajero, sin indicar su
funcionamiento ni la relacion funcionat entre los mismos, y una serie de elementos

1
Sede Cenftro: Camera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3520840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165 o
Web: www sic.gov.co e-mail: Info@sic.gov.co

15 Bogota D.C. - Colombia



Industria y Comercio. -
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

) -
e

RESOLUCION™
Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad. 02-103917

lbgicos como la capa XFS, la capa de control de dispositivos, la capa de servicios de
dispositivo abierto ODS y la aplicacion operativa de terminal, que son soporte légico
como tal y no una funcién como lo afirma el mandatario. Porlo demas, una persona
con conocimientos normales en el tema no haria afirmaciones del orden de:
“...descripciones detalladas pueden ser incluidas de manera concisa en las
reivindicaciones, ya que al ser omitidas se estaria simplemente presentando una
enumeracion de elementos y no seria obvio para una persona versada en el arte
intuir la relacion funcional entre ellas...”, por las razones antes expuestas.

Como se indicd antes, un producto debe revestir una forma tangible, por ejemplo,
maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc., y ser definido o bien por las
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de una estructura.

Al estudiar la solicitud, es facil determinar que lo reivindicado no reviste forma
tangible por el hecho de enumerar algunos elementos de un cajero automatico,
concretamente “una maquina de (para) transacciones 22 que comprende un
dispositivo de funcion de transacciones 42..." (ver folios 51 y 197), sin indicar su
funcionamiento ni la relacién funcional entre dichos elementos, y una serie de
elementos légicos como la capa XFS, la capa de control de dispositivos, la capa de
servicios de dispositivo abierto ODS vy la aplicacion operativa de terminal, que son
soporte ldgico como tal y no una funcion.

De otro lado, se reitera que uno es el contenido y la finalidad de ias reivindicaciones y
otros los de la descripcién. Por tanto, no es de recibo incluir ‘descripciones
detalladas’ en las reivindicaciones, este no es el entendimiento que de la claridad da
el articulo 30 de la Decision 486.

Ahora bien, la exigencia de concisién en las reivindicaciones no es sélo para el
conjunto de ellas sino también para el contenido de cada una de las mismas, motivo
adicional por el que no se permiten “descripciones detalladas que ayudan a aclarar la
funcionalidad entre los componentes descritos”.

Considera el memorialista que ha habido una interpretacion errada de lo dispuesto
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 36-1P-98, puesto
que no se pretende “reclamar una maquina o producto como ha asumido el
Examinador, sino un sistema y método que al utilizar una arquitectura de soporte
I6gico implementada en los cajeros automaticos...”, sin embargo, como se menciond
antes, no se advierte claramente definido en la solicitud ni un producto ni un proceso,
de manera que no se cumple lo previsto en el articulo 14 de la Decisién 486.

Mas adn, si no se pretende reclamar una maquina o producto sino el uso de una
arquitectura de software en una magquina, cabe preguntarse ¢4,Cual es el producto y/o
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procedimiento que se desea proteger?, ; Cuales son las etapas del procedimiento de
fabricacion?, ; En qué parte de la normativa aplicable se establece que el uso sea
patentable? Ciertamente, a estos interrogantes y similares no se les da respuesta
alguna por parte del impugnador.

Considera el recurrente que “En varios casos presentados ante el Despacho, el
Examinador se ha enfocado en elevar objeciones recurrentes a la rigurosa redaccion
de las reivindicaciones segun la estructura preferida por €l, discriminando asi la
utilizacién de términos gramaticales universalmente aceptados en otras oficinas al
igual que la combinacion de caracteristicas no excluyentes, las cuales son hechas
por el solicitante con el fin de aclarar la relacién funcional entre elementos
mencionados en las reivindicaciones, segun lo exige el propio Articulo 4.2 del Manual
Andino de Patentes”. Al respecto se advierte que como ha sostenido el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina “el tramite de concesion de patentes es la via
procedimental prevista por el ordenamiento juridico para garantizar la tutela del
interés general, evitando que se otorguen privilegios sobre materia que pertenezcan
ai dominio publico o que simplemente no cumplan con las exigencias establecidas
por la norma comunitaria; pero también... |la Administracién en cumplimiento de las
atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe velar por el interés
general, sin desconocer los derechos e intereses legitimos de los particulares que
soliciten una patente”.

De lo anterior queda claro que es deber de la Oficina seguir el procedimiento
legalmente establecido en la determinacion del reconocimiento de los derechos que
se pretenden, velando en primer término por un interés general.

Con relacién a la forma de presentar las reivindicaciones, como ya se manifestd, si
bien la normativa aplicable no prevé una manera particular de hacerlo es posible
acudir a las indicaciones de la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes
de la OMPI, donde se ilustra al respecto.

En cuanto a que las reivindicaciones no se refieren a una invencion de producto, sino
que “el método para llevar a cabo la presente invencién, al igual que la solucién
tecnica que proporciona, son lo suficientemente tangibles para que ia presente
invencion presente un aporte significativo sobre lo contenido en el estado de la
técnica, independientemente de si se utilizan componentes relacionados con software
para su realizacion...”, se reitera lo dicho en el sentido que un producto debe revestir
una forma tangible, por ejemplo: maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc.,
ademas debe definirse o bien por las caracteristicas de estructura o bien por las
caracteristicas de funcién entre los componentes de la estructura. Por su parte, las
reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia
de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacion de un producto.
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Segun el recurrente, el parrafo que cita el examinador de la Interpretacion Prejudicial
Proceso 36-1P-98 “trata de caracteristicas particulares contenidas en cada categoria
para una invencion, pero en ningin momento excluye de manera explicita el uso de
la combinacion de las dos categorias mencionadas en una REIVINDICACION (es
decir, caracteristicas de producto y de procedimiento)...” Y méas adelante consigna:”
el parrafo citado... establece gue ‘Una invencion de procedimiento, en general, es
una solucién consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricacion
de un producto’... Esto es completamente diferente a lo que el Examinador ha
concluido en cuanto a las reivindicaciones de procedimiento, dado que el documento
citado claramente utiliza el término ‘en general’ en vez del término ‘siempre’, al
referirse a las invenciones de procedimiento. Aun mas, el parrafo citado por el
Examinador se refiere a invenciones de procedimiento en general, y no a la unica
forma en la cual las reivindicaciones deban ser redactadas”. Alrespecto, se advierte
que el gue en la interpretacion prejudicial se diga “en general”, que para el recurrente
no signif ica "siempre”, no desvirtua las objeciones planteadas en cuanto a la
definicion de un producto o un procedlmlento acorde al articulo 14 de la Decision 486
y la citada jurisprudencia.

Se reitera que lo reivindicade no es un producto, porque la arguitectura de soporte
l6gico que se implementa (carga) en los cajeros automaticos no es otra cosa que un
conjunto de instrucciones, en este caso particular, en forma de una arquitectura de
capas, que al ser incorporada (implementada como o resalta el recurrente) en un
dispositivo de lectura automatizado {para el caso de los cajeros automaticos), es
capaz de hacer que un ordenador (cajero) ejecute determinada tarea u obtenga
determinado resultado.

Ahora bien, aunque la jurisprudencia utilice la expresion “en general”, ello no es para
establecer la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como fo
entiende el recurrente, porgue lo que dicha jurisprudencia establece es que un
procedimiento debe entenderse como una secuencia de etapas conducentes a la
fabricacion de un producto, o cual no es sefialar la forma de redactar una categoria
de reivindicacion sino el objetivo que se tiene que lograr. Porlo demas, tal expresion
no es definida precisamente por el Tribunal en la citada interpretacion.

Solicita el recurrente que se dé un “ejemplo puntual” de redaccion de las
reivindicaciones, con base en las reivindicaciones objetadas; al respecto, se advierte
que en este caso no es posible hacer tal cosa porgue ei objeto de la solicitud no
reviste una forma tangible de realizacién, como ya se demostro.

En efecto, se recuerda que la arquitectura de soporte l6gico que se implementa
(carga) en los cajeros automaticos no es otra cosa que un conjunto de instrucciones
que, en este caso particular, en forma de una arquitectura de capas, al incorporarse
(implementa segtin el escrito) en un dispositivo de lectura automatizado (para el caso,
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los cajeros automaticos), es capaz de hacer que un ordenador (cajero) ejecute
determinada tarea u obtenga determinado resultado, luego se concluye que es
soporte [6gico como tal.

En conclusion, es menester que al redactarse un capitulo reivindicatorio este no sélo
cumpia los requisitos de ley en cuanto debe constituir materia patentable sino que
debe ser lo suficientemente claro y conciso que permita realizar una evaluacion
completa en cuanto a su patentabilidad. Ademas, las reivindicaciones deben estar
enteramente soportadas en {a descripcion.

Se recuerda que a la luz de la normativa y jurisprudencia aplicables un producto debe
revestir una forma tangible y ser definido, bien por la caracteristica de estructura o
bien por las caracteristicas de funcidn entre los componentes de una estructura. A su
vez, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definir este mediante una
secuencia de etapas {pasos) que conduzcan a la fabricacién de un producto. La
arquitectura de soporte l6gico que se enuncia en las reivindicaciones no cumple estas
especificaciones, por tanto no se esta en presencia, en primer lugar, de algin objeto
que constituya invencion y, en segundo lugar, de algo que constituya materia
patentable (Art. 15, literal €, de la Decision 486).

Por otra parte, ni la normativa ni |la jurisprudencia aplicables en Colombia prevén
como materia patentable lo que en este caso denomina el recurrente “invenciones
implementadas por computador”, puesto que, como se ha dicho, ni siquiera se esta
en presencia de una invencion.

Considera el recurrente que “(...) la Oficina Europea de Patentes (EPO) establece
que ‘la no-patentabilidad de programas de computador como tal, no excluye de
patentabilidad a las invenciones implementadas por computador’. Adicionalmente, no
es posible entender como el Examinador rechaza los argumentos de mi contestacién
al Oficio por estar fundamentados en casos pertenecientes a una Jurisprudencia
diferente a la 486, pero al mismo tiempo presenta en la resolucion impugnada
argumentos fundamentados en regulaciones ajenas: es decir, el fragmento tomado
del proceso 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (ver punto
3.1.e- del presente Recurso) que en realidad hace referencia a una cita tomada de la
Ley Tipo de la OMPI. V.1, Ginebra, OMPI,1979"

Con relacién a esta y parecidas manifestaciones del recurrente resuita pertinente
recordar lo manifestado ya en multiples ocasiones por esta Superintendencia, en
cuanto toca con las alternativas de legistacién comparada o jurisprudencia extranjera
relacionadas con la patentabilidad, cuando estas no estan contempladas de manera
expresa en la legislacion aplicable. Al respecto se ha dicho: “La norma y
jurisprudencias que la Superintendencia de Industria y Comercio debe analizar para
efectos de la resolucion de las solicitudes de patentes en Colombia, corresponden a
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la Decisidon 344 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena y las interpretaciones
prejudiciales del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Las normas y
jurisprudencias sobre patentes en paises distintos de Colombia u organismos
diferentes del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, constituyen
circunstancias muy secundarias para el examen de patentabilidad que debe realizar
esta Entidad, para tomar decisiones en relacién con las mencionadas solicitudes. Lo
anterior debido, de una parte al caracter meramente ilustrativo, no vinculante y
subordinado a otros criterios y fuentes de interpretacion, previsto en el cadigo civil
para la jurisprudencia y doctrina extranjeros....Asi las cosas, aunque de la
interpretacion o regulacion de los usos en terceros paises u organismos se derive la
posibilidad de su patentamiento, teniendo en cuenta que ni la Decision 344 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena ni las interpretaciones del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena asimilan los usos a los procedimientos y tampoco
establecen que estos constituyan invenciones, los mismos no son patentables en
Colombia”. Cabe aiadir que en materia de campo de patentabilidad la Decisién 486
no ha introducido alguna modificacién sustancial al respecto.

Por lo demas, no se ha conocido ningun pronunciamiento especifico al respecto que
provenga del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que haga pensar que se
esta en presencia de una nueva categoria en cuanto at objeto patentable. Es decir, a
la luz de la normativa aplicable no existe algin desarrollo jurisprudencial y menos
legal que permita concluir que las denominadas ‘invenciones implementadas por
computador forman parte del ambito de patentabilidad para la Comunidad Andina.

Por otra parte, sefiala el recurrente que el examinador “simplemente hace la
afirmacién para desvirtuar mis aclaraciones sin presentar una razén concreta, es
decir, dando como razén para su objecion: las reivindicaciones no definen una
solucion técnica concreta, que: las reivindicaciones calificadas simplemente
enumeran algunos elementos de un cajero y una serie de elementos l6gicos, etc.,
ademas desviando la atencion del lector al establecer que los elementos enumerados
son soporte l6gico como tal y no una funcién como lo supone y afirma el interesado.
Ante me permito aclarar (sic) ademas que en ningin momento supuse que la
presente invencion fuera una funcién; por el contrario he manifestado de manera
puntual que los elementos considerados como software por el Examinador presentan
una solucion a un problema técnico existente, fundamentando mis argumentos en las
explicaciones presentadas en el punto 3 de la contestacion al oficio anterior, y
reforzandolos con las aclaraciones presentadas en el punto 3.1.a- del presente
recurso”.

Contrario a lo manifestado por el recurrente, en la resolucién que se impugna,
ademas de todo lo ya expuesto, se indico expresamente que "Del estudio de ia
solicitud, de inmediato se determiné que ella trata de proteger un soporte logico como
tal, porque combina una maquina de transacciones automaticas con una arquitectura
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de soporte l6gico como se evidencia, explicitamente, tanto en ia descripcién como en
las reivindicaciones, con el fin de facilitar el manejo (operacién) de un cajero
automatico. Lo anterior se sustenta en las ilustraciones de las figuras 3 y 4 junto con
su correspondiente descripcidn, las cuales se refieren a las capas de control y las
aplicaciones de control que en aquellas se simbolizan”. En consecuencia, no es
cierto que no se haya dado por parte de esta Oficina una ‘razdn concreta’ para la
denegacion del privilegio solicitado.

Finalmente, manifiesta el recurrente que “Ante la categorizacién de la presente
invencion como un ‘segundo uso’ de un aparato convencional, segun lo establecido
por el Articulo 21 de la Decision 486, en la contestacion al Oficio anterior se le aclard
al examinador que si bien es cierto que 1a presente invencion utiliza un aparato
convencional como un cajero automatico, ésta presenta mejoras significativas que
logran superar desventajas existentes en el estado de la técnica, como se explico de
manera detallada a lo largo del punto 2 y 3 de la contestacion al Oficio anterior (y
ademas en el punto 3.1.a-del presente récurso). La categorizacion de la presente
invencidn como ‘un segundo uso’ consiste en una interpretacion equivoca del
concepto de ‘segundo uso’, el cual histéricamente se ha aplicado unicamente en las
artes quimicas aplicadas, entiéndase a productos farmaceuticos y agroquimicos...
De esta manera, es dificil entender como un cajero automatico, al cual se le ha
anadido una funcionalidad que antes no tenia para resolver un problema técnico,
puede equipararse con un Segundo Uso del mismo cajero. Trata entonces este
invento, de una mejora a un cajero automatico, y no de una aplicacion distinta, cosa
que no tiene siquiera sentido para cajero automatico ya que su aplicacion esta
dictada inherentemente por su misma definicion. A diferencia de un producto
quimico, que puede tener diferentes usos en diferentes ambientes bioquimicos, uh
cajero automatico sigue siendo una maquina que sirve para efectuar transacciones
bancarias”.

Con relacién a este punto del recurso se advierte que no es acertado circunscribir, a
partir de la legislacién aplicable, la nocion de segundo uso al area de la quimica como
lo sugiere el recurrente, si bien los casos conocidos mas recientes apuntan a ello. En
efecto, la disposicibn mas pertinente habla de productos o procedimientos
comprendidos en el estado de la técnica a los que se pretenda atribuir un uso distinto
al comprendido en la patente inicial (Art. 21 de la Decisién 486). Sin embargo,
aunque fuese cierto el entendimiento del recurrente, esto no puede significar que no
haya limitante para los aparatos convencionales que se “combinen o mezclen” con
soporte ldgico. Notese cdmo en este caso se reconoce expresamente que el objeto
reivindicado ‘utiliza un aparato convencional’. Cabe recordar lo sefalado en la
resolucién impugnada en el sentido de que lo previsto en el articulo 21 de la Decision
486 se ve transgredido al hacerse otro (segundo) uso de aparatos convencionales,
como las maquinas de transacciones automaticas (cajeros automaticos), cada unade
las cuales incluye un computador o microprocesador que maneja un lector de
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tarjetas, una pantalla, un teclado, etc., al que se puede configurar con la arquitectura
de soporte logico de la forma como se expone, explicitamente, en las paginas 14 a
26 de la descripcion.

De lo anterior se desprende que una persona normalmente versada en la materia
estara en condiciones de determinar faciimente que lo solicitado en el presente caso
es el uso de medios técnicos (procesador y otros elementos de un cajero automéatico)
para efectos no técnicos (funcion de transacciones financieras), lo que no es
susceptible de proteger mediante patente.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad, en primer término por no constituir
materia patentable; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisién
impugnada. '

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 29236 de
30 de octubre de 2006, por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Carlos R. Olarte, én su calidad de apoderado de DIEBOLD
INCORPORATED, 0 a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la
via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C.,alos 5§ MR 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor
Carlos R. Qlarte

Calle 100 No 8A — 37, Piso 10 -World Trade Center- Torre A
Bogota D. C. g
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