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Solicitud de patente de invencién titulada:

“SISTEMA Y METODO DE MAQUINA DE TRANSACCIONES AUTOMATICAS.”
Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION GACETA No. 537

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, D.C., identificado tal como aparece al
pie de mi firma, en mi condicién de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito
solicitar, que se examine si la invencién retine los requisitos de patentabilidad previstos en la
misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de 1a Decisioén 486 de la comisién de
la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto de $177.000 pesos para cubrir la
tasa correspondiente, segin la Resolucién 37323 del afio 2003.

Atentamente,

S R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogotd
T.P. 74.295

Anexo:Recibo por $177.000 pesos

Pigina 1de 1



w—

—

MIT : BOOL74089-2 /Mﬂuﬂ‘-‘“ Folien

SOM: CIENTOC SETENTA Y SIETE MIL PES0S

RESPONSABLE :

RECIB0 DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE Mo.

Lt

B S er WSl =2 s
RECIBO OFICIAL DE CAJA + OF - 35,07 qaitoi® ! aﬂ"‘“m T FE 06
FECHA : JLI0 12 D 2004 e W, ﬁuﬁ“‘ﬁ
s a0
Tepuoi®
K1 CONSIENACION seaee
PEPOSITANTE TP PABD  BANCD CUETA No. PAED  FECHA PED Vr. PAGO
FREJERICK TIRVES CONSIENCION  BANCD POPLLER  030-00110- TREEZ 120172004 9,544,000.00
MU CONCEPTQ tum
CANT. RENTISTICO CONEEPTD TOTL COMCEPTD
1 50005-01-01 SOLICITUDES 114 PIC CAP-L1 EXANEN DE PATENTIBILID 177,000.00
TOTAL 1 £77,000.80



Ner'\

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 02-103817

EL EXTRACTO DELA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 537,

DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 27 DE MAYO DEL 2004.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (8) meses siguientes a partir de |la fecha de publicacién
en la gaceta de Propledad Industrial, deberéd solicitar y cancelar o examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo
establacido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO X

Bogota D. OVIEMBRE de 2005
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctor:

Carlos R. Olarte

Apoderado

REFERENCIA: Radicaclén 02-103.817
Trémlite 002
Evento 001
Actuacién 430
Oficio No s ’9' R9O
Folios 004

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invenciénde la
referencia, realizado segin lo establecs el articulo 45 de la declsién 486 de la comisidon de
la Comunidad Andina, se notifica el sigulente concepto técnico:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 24 a 50, los dibujos
1 a 4 de los folios 64 a 67 y las reivindicaciones 1 a 36 de los folios 51 a 62, documentos
de la radicacion Inicial, que fueron aceptados.

2. Objeto de la Invenclén

Seglin la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una plataforma de
arquitectura de soporte légico, reivindicado en la forma de méaquina de transacciones
automaticas, métodos y medios legibles por computador.

De otra parte, el pliego reivindica: una maquina de fransacciones autométicas, relacionado
en las relvindicaciones 1 a 20; un método, relacionado en las reivindicaciones 21 a 25; un
método, relacionado en las reivindicaciones 26 a 35; y medios legibles por computador,
relacionados en la reivindicacién 38.

Sagun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GO6F 17/60; 151:00.
3. Claridad de la solicltud.:

El articulo 30 de la Decisién 486 Indica que: “las reivindicaciones definirdn la materia que
se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y aestar enteramente
sustentadas por la descripcién”.

Las reivindicaciones calificadas en especial las independientes, no presentan la estructura
estandar de predmbulo y caracterizacién aproplada para el caso, frases tales como: “la
cual comprende®, “en donde”, “que ademas comprende®, “el cual comprende”, "el cual
ademas comprende”, etc. no equivalen a “caracterizado por”"; tampoco incluyen signos de
referencia que faciliten su interpretacion.

Las reivindicaciones 1, 21, 26, 36 y dependientes no tienen soporte descriptivo porque en
ese aparte no se revela ni 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
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computador que administre un cajero automatico y asl controlar las transacciones
financleras, ni tampoco se describen los numerales a) hasta d) de la reivindicacién 21 y
dependientes ni a) hasta f) de la relvindicacién 26 y dependientes, en la forma que se
relacionan en dichas relvindicaciones.

Las reivindicaciones 21, 26 y 36 son muy generales porque citan un método o medios
legibles sin que establezca de qué o para qué son; ademas, son indefinidas porque no
pemiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1, 5, 8, 8, 14, 16, 21, 268 entre otras Incluyen explicaciones ajenas ala
definicién que se deberia tratar de lograr en, por ejemplo: “... en donde la capa de
controlador... funcién de transacciones... en donde la capa... dispositivos... en donde el
componente... XFS"; “... en donde para cada dispositivo... comespondlente”; “... a)
proporcionar... en donde la maquina... transacciones”; etc.

La reivindicaclén 2 no tiene enlace légico con la independiente porque no aclara o delimita
algo relacionado en aquella sino que se desvia a una operacién de intercambio de
componentes del cajero usado, lo que seria mas cercano a un método, que ademas no se
permite ya que serla definir un producto por uno 0 mas pasos de un método y no por las
caracteristicas permitidas.

Para que se pueda proseguir la tramitaclén de la solicitud, las anteriores objeciones deben
ser superadas en conjuncion con las de los puntos 4 y 3 siguientes.

Finaimente, como se informa en el follo 174 no se presentaron oposiclones por parte de
terceros.

4. Evaluaclén de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decisiéon 486 establece que, "La solicitud de patente sélo podra
comprender una Invencién o un grupo de Invenciones relaclonadas entre sl, de manera
que conformen un (inico concepto inventivo”.

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, cuatro grupos de
relvindicaciones no enlazadas por un concepto comin e Inventivo, asf:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 20, dirigidas a una supuesta maquina
de transacciones autométicas.

El sagundo grupo lo conforman las reivindicaciones 21 a 25, referentes a un método de
instalacién de Instrucciones.

El tercero grupo son las reivindicaciones 26 a 35 dirigidas a un método.

El dltimo grupo es la reivindicacién 36 referente a unos medios legible por computador.

En consecuencia, se requiere al interesado sefialar, explicitamente, qué grupo de
reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificacion. Se advierte que de
no cumplirse el requerimiento, la oficina podra hacerlo Gnicamente para el primer grupo.
5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilldad:

En primer lugar, el articulo 14 de la Decisién 486 establece que:

“Los paises miembros otorgaran patentes para las invenclones, sean de producto o de
procedimiento (...) Industrial®, (resaltado fuera de texto).
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Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada uno de esos
concepios, la oficina, ha acudido a la Gula sobre e/ examen de las soliciiudes de patentes,
publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas naclonales
en sus estudios.

En el pamrafo 57 (de dicha guia) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método). Adicionalmente, el citado parrafo indica que las
reivindicaciones de producto deben definir, el objeto que se desea proteger, medlante las
caracteristicas estructurales 6 de funcién y, las de procedimiento, mediante las
caractaristicas de una secuencla de etapas a seguir, para lograr un resuttado, sin incluiro

hacer referencia a los glementos que llevan a cabo dichas etapas.

De alll, es avidente que un producto debe ser deflnido o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funcionamiento pero NO mediante una mezcia
de ellas.

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

“4. una méquina... un computador... una capa XFS...".
“3. una maquina... en donde... la capa ...", etc.

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

Por su parte, las reivindicaclones de método mezclan pasos a seguir con referencias a los
componentas que ejecutan el soporte Iégico, ejemplos:

“21. Un método... a) Instalar... en donde la mdquina incluye... transacciones; b) instalar...
en la méquina...".

“22. ol método... en donde la méquina... comprende...”

En lo anterior, se considera que lo no subrayado se relaciona con el método y lo
subrayado la mencién, no admitida, a los elementos usados para el procesamiento de
informacién.

En segundo iugar, el articulo 15 de la Declislén 486 sefala que, "No se consideraran
invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte Iégico como tales; y...".

Del estudio de la solicitud, de inmediato se determind que ella trata de proteger un soporte
I6gico, como tal, porque combina una méquina de transacciones automaticas con una
arquitectura de soporte 16gico como se evidencia, explicitamente, tanto en la descripcion
como en las reivindicaciones, con el fin de facllitar el manejo (operaclén) de un cajero
automético. Nuestras afirnaciones se sustentan en las llustraciones las figuras 3 y 4 junto
con su comespondiente descripcién que se refleren a las capas de control y las
aplicaciones de control que en aquellas se simbolizan.

Adicionalmente, las reivindicaciones 21 y dependientes relacionan como “método” una
secuencia logica de instalacién de un soporte légico que, por demds, cualquler persona
puede realizar a partir de un CD o disquete o desde el sitio que un proveedortenga en una
red como Intemet, etc.



_ 4
Las reivindicaciones 26 y dependlentes relacionan como "método” las consecuencias
légicas de activacion del método anterior.

Por las razones precedentes, la oficina considera que las relvindicaciones no cumplen las
disposiciones del inciso e) del mencionado articulo.

En tercer lugar, las disposiciones del articulo 21 de la Decision 488 se afectan porque se
hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como las maquinas de
transacciones autométicas (cajeros autométicos), cada una de las cuales incluye un
computador o microprocesador que maneja un lector de tarjetas, una pantalla, un teclado,
etc. al que se puede configurar con la arquitectura de soporte ldgico de la forma como se
expone, explicitamente, en las paginas 14 a 28 de la descripcién.

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

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado que la oficina no puede
aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de disposltivos convencionales o partes
de estos para procesar, transmitir, intercambiar informacion ni la redaccién del documento
con una mezcla, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el aporte real al
estado de la técnica, aitera la proporcién que debe existir entre lo divulgado y la proteccion
solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

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

En cumplimlento del articulo 45 de la decision 488 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o sl a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesion, se denegaré la patents.

Notiflquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, teral ), del
capltulo quinto del titulo primero Circular Unica No 10 de 2001.

’

PEDES DE VERGEL
Jefe de la Divisién de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 2 ENE. 2008
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