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Ref: Expediente No. 03.009.997
Solicitud de patente de invencién titulada:

b “SISTEMA Y METODO DE MAQUINA AUTOMATICA DE BANCA™.
Solicitante: DIEBOLD INCORPORATED.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 543

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 invencion reine los requisitos de patentabilidad previstos en la
misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Decisién 486 de la comisién de
la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto de $177.000 pesos para cubrir la
tasa correspondiente, segiin la Resolucién 37323 del afio 2003.

Atentamente,

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

Anexo:Recibo por $177.000 pesos
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
DIVISION DE NUEVAS CREACI NES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03-009997

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 543

DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2004

NOTA: Dentro del plazo de los seis (8) meses siguientss a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabllidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO X

———— — " ee—

Bogota D.C., JULIO de 2006
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctor:

Carlos R. Olarte

Apoderado

REFERENCIA: Radicacién 03-0.997
Trémite 011
Evento 001
Actuacién
Oﬂc|°N° UUﬁﬁzos
Follos 005

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invencién de la
referencia, realizado segun lo establece el articulo 45 de la decisién 488 de ia comisidn de
la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcion de los follos 44 a 97, los dibujos
1 a 11 de los folios 152 a 1680 y las reivindicaciones 1 a 67 de los follos 98 a 121, la
primera y las ditimas son las alegadas en la radicacion inicial y, los dibujos son los
presentados como respuesta al examen de forma.

2. bjeto de la Invencién

Segun la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una arquitectura de
programacion (soporte I6gico) para una méquina automética bancaria ATM, reivindicada
en la forma de aparatos y métodos.

De otra parte, el pllego relvindica: un aparato de maquina automética de banca,
relacionado en las relvindicaclones 1 a 7,8 a 17, 35 a 49, 668 y 67; un método, relaclonado
en las reivindicaciones 18 a 25; medios legibles por computador, relacionados en las
reivindicaciones 26, 52, 54, 81, 85; un método para desamollar aplicaciones especificas a
plataforma para al menos una maquina automatica de banca, relaclonadc en las
relvindicaclones 27 a 30, 31 a 34; un método para operar una maquina automética de
banca, relacionado en las relvindicaclones 50, 51, 53, 55 a 60, 62 a 64.

Segin la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GOBF 17/80; 151:00.
3. Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de la Decisién 488 Indica que: “las reivindicaclones definirdn la materia que
se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripclén®.

Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten establecer cual es la
mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura
estandar de preambulo y caracterizaclén apropiada para el caso, frases tales como: “que
comprende”, “en donde®, “que comprende ademas”, "y comprende®, etc. no equivalen a
“caracterizado por”; tampoco Incluyen signos de referencia que faciliten su interpretacion.
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Las reivindicaciones 18, 26, 52, 54, 61, 65 son muy generales porque citan un método o
medlos legibles sin que establezca de qué o para qué son, ademdas, las que son
dependientes, no aclaran (delimitan) un paso del método al que se refieren sino que hacen
referencia a los “medios” usados en el procesamiento de la informacién, por lo cual, no
tienen enlace légico respecto a sus independientes y pretenden aclarar un paso de un
método, mediante las caracteristicas de uso de un producto, lo cual, NO se permite.

Por otra parte, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una
reivindicacién independiente por categoria seguida, cada una de ellas, por una o mas
dependientes; se puede admitir mas de una independiente por categoria, siempre y
cuando NO sea posible definir la solucién en una sola reivindicacién y que se cumpla una
de las condiclones sigulentes:

&. que se trate de dos objetos concebidos uno en funcién de otro, como una llave o una
cerradura o un transmisor y un raceptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparacion o0 mezcla que lo contenga.

c. se refleran a dos procedimientos que, por caminos anélogos, permitan llegar al mismo
producto final.

Las reivindicaciones 1, 8, 35, 66 y 67 de aparato; 27 y 31 de método para desarrollar
aplicaciones; 50, 51, 53, §5, 60 y 62 de método para operar una maquina automética, NO
cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; ademas, cada grupo respectivo se
relaclona al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras, de cada grupo, se limita a la
definicion de la materla que se trata de proteger y a algunos términos alll incluidos, por
estas razones el pliego no es conciso.

Aln més, el pliego como un todo carece de claridad debido a que ia pluralidad de
reivindicaciones independientes hace dificil establecer la materia para la que se busca
proteccién y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha
proteccion.

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

Finalmente, como se Informa en el follo 208 no se presentaron oposiclones por parte de
terceros.

4. Evaluacién de la unidad de Invenclén:

El articulo 25 de la Decisién 486 establece que, "La solicitud de patente sélo podré
comprender una invencién o un grupo de Invenclones relaclonadas entre sl, de manera
que conformen un Unico concepto inventivo™.

La oficina considera que el pllego de la sollicitud comprende, al menos, cinco grupos de
reivindicaciones no enlazadas por un concepto comin e inventivo, asl:

Un primer grupo lo integran las relvindicaciones 1a 7,8 a 17, 35 a 48, 68 y 67, dirigidas a
un aparato de méaquina automética de banca.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 18 a 25, enfocadas en un método.

El tercero grupo son las reivindicaciones 26, 52, 54, 81, 65 relacionadas a medios legibles
por computador.



3
El cuarto son las reivindicaciones 27 a 30, 31 a 34 relativas a un método para desarollar
aplicaclones especificas a plataforma para al menos una maquina automética de banca.

El dltimo grupo lo conforman las reivindicaclones 50, 51, 53, 55 a 60, 62 a 64 dirigidas a
un método para operar una maquina automética de banca.

En consecuencia, se requlere al Interesado sefialar, explicitamente, qué grupo de
reivindicaclones deja en el expediente para continuar su calificaclén. Se advierte que de
no cumplirse el requerimiento, la oficina podré hacerio Ginicamente para el primer grupo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabllidad:

5.1 El articulo 14 de la Decislon 488 establece que: “Los palses miembros otorgarén
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial®,
(resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requislio, y teniendo en cuenta que ni la Declsién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, cdmo se debe definir cada una de las
categorias, la oficina establecié como préctica comin del procedimiento de callficacién,
basandose en las definiciones del pamrafo 57 de la Gula sobre 6/ examen de las solicitudes
de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de productoy
de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea

proteger mediante las caracteristicas estructurales 6 de funcién y las de procedimiento,
deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricacién de un producto.

Lo anterior est4 en concordancia con la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en la interpretacién prejudiclal dentro del proceso 36-1P-98,
donde en 4.1 establece: *(...) Las invenciones de producto son aquelias (...) que revisten
una forma tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la
Invencién puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo
constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro
producto. Una [nvanclén de proeedlmlento en general es una solucion consistente en una

ncia de etapas 88 @ la fa {...), (subrayadosfuera

A la luz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un
producto debe ser definido o blen por las caracteristicas de estructura o bien por las
caracteristicas de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas, menos aln
cuando la mezcla consiste en la enumeracidn de uno o mas elementos conocidos
ampliamente en la técnica con el uso de elementos légicos para procesar datos y, las de
procedimlento (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la

fabricaciéon de un producto.

Las relvindicaciones del pliego callficado Incluyen mezclas de caracteristicas no
pemitidas, como se evidencla de su redacclén, ejemplos:

“1. Un aparato... un computador... al menog una aplicaclén operativa...".

2. el aparato... en donde el computador es operativo para hacer...".

*3. el aparato... en donde el computador es operativo...".
“8. Un aparato... al menos un il n operativa..."; el ejercicio anterior se puede

repetir con cada una de las restantes reivindicaclones relativas a "aparato”.

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y la
subrayada, caracteristicas de uso de elementos légicos para procesar datos.
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Por su parte las reivindicaciones de procedimiento (método), no se refleren a etapas
(pasos) que conduzcan a la fabricacion de un producto sino que relacionan secuencias
légicas para uso de medios técnicos en procesamiento de datos, por esta razdn, las
mencionadas reivindicaciones no se podran tener en cuenta en lo sucesivo.

5.2 El articulo 15 de la Declsién 486 sefiala que, "No se considerarén invenciones: ...

@) los programas de ordenadores o el soporte kigico como tales; y
f) las formas de presentar informacién®.

En primer lugar, del estudio de la solicitud, de inmediato, se determind que se trata de una
arquitectura de soporte légico (programacién) para una méaquina automética bancaria 40
que incluye una pluralidad de aplicaciones de soporte légico (software) 58 que operan
para generar las interfaces de usuario en las pantallas 44, 48 y procesar las entradas de
los teclados 48, 50, comunicarse con el sistema bancario y controlar la operacién de los
disposltivos de funcién de un cajero automatico todo lo cual, en este caso, se llustra con
los protocolos de las figuras 2 a 9, Junto con sus correspondientes descripciones y que se
realiza en Windows NT que Incluye compiladores C++ e IBM OS/2. Por las razones
precedentes, la oficina considera que las relvindicaciones no cumplen las disposiciones
del inciso o).

En segundo lugar, la informacion se despliega en la pantalla de la primera o segunda
interfase de usuario del cajero automético para que el cliente la manipule y retome a la
entidad bancaria para procesamientos posteriores o0 que el control haga lo
cormespondiente, o cual, solo es una forma de exhibir y procesar informaclién visual, por
tal raz6n, se considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso f).

5.3 Las disposiciones del articulo 21 de la Declsién 486 se afectan porque se hace otro
(segundo) uso de aparatos convenclonales, como son los componentes de un cajero
automético o de parte de ellos, como se evidencla, de forma manifiesta, tanto en la
descripclén como en las relvindicaciones.

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

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

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

HO
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En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le Indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dlas contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la conceslén, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

SPEDES DE VERGEL
Jefe de la Divisidn de Nuevas creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lsta, de fecha 08 SET. m$

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico
Nimero: 1402 Cédigo: 202004 Cddigo:
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