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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias hablles
contados a partir del envio de la presents citacién, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jomada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencla proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anterlormentse, la providencla en mencion se
notificard por edicto, el cual se fijard por el tdérmino de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dla habil siguiente al de su notificacién, la cual podréa ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
ndmero de resolucion a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretarila General
SUPERINTENDENCI!A DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Seds Centro; Carera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5y 10
Al canigster fevar Indique el ndmero de Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 82 08 40
radicacin consignado en el sticker Feoc 382 26 05 3 50 52 20. Linea 018000 810185
Web: www.sic.govco o-mal: Infofdsic.gov.co
Bogoth D.C. - Colombia
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Por la cual se nlega una patente de invenclén

Rad. Exp. PCT/03077717
Sl. PCT/US02/06826

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se conflrieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1982, y '

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de septiembre
de 2003, bajo el niimero 03077717, eritro a fasé nacional la solicitud de patente de
invencién titulada "SISTEMA Y METODO DE FIRMAS DIGITALES DE MAQUINA
AUTOMATICA DE TRANSACCIONES", que comesponde a la solicitud Intemacional
nimero PCT/US02/068286. .

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la sollcitud y cumplidas las exigenclas legales, se ordené publicar el extracto sin que se
hubleran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado e! examen de patentabllidad se encontrd que la Invencién no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Declsién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario para Que
se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que medlante escrito radicado el 1 de febrero de 2007, el solicltante atendié
oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraclones. Asl mismo, allegé un
nuevo capltulo relvindicatorio, el cual, se ajusta a las presciipciones del articulo 34 de la
Declision 488.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el.articulo 14 de la Declsién 486 expedida por la

Comislén de la Comunidad Andina se otorgardn patentes "...para las Invenciones, sean de

_ producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologla. slempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial®,

SEXTO: Que las nuevas relvindicaciones 1 a 28, contenidas en los follos 226 a 231,
ademas de no cumplir con el requisito de claridad, reclarman materia que no se considera
una Iinvencién y pretenden proteger un uso distinfo, de acuerdo con las slgulentea
conslderaclones
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1. Objeto de la Invencién

Segan la descripcién, el objeto de la solicitud donslsh on suministrar una técnica para
fimar documentos electrdnicos mediante programacién (soporte 16gico) en cajeros
automaéticos, relvindicada en la fonna de aparato

De otra parte, el pllego reivindica un aparato que comprende un cajem automatico,
relacionado en Ias relvindicaciones 1 a 28.

2. Claridad de Ia sollcltud
2.1 Relvindicaclones

El articulo 30 de la citada Declsiéon 486 establece que "ias relvindicaciones definirén la
materia que se desea proteger mediante la patents. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripclén”. '

' Las relvindicaclones calificadas son Indefinidas, porque no permiten establecer cual es la
mejora aportada por el solicitants al estado de la técnica.

La reivindicacién 1 y sus dependlentes de "aparato de cajero automético”, se redactaron
en términos de unas secuencias de procesamienio de dafos y no mediante [as
caracteristicas permitidas, que definleran la solucién a un problema técnico que,
supuestamente, resuelve la solicitud; ademés, no ienen sustento descriptivo debido a que
en ase aparte se divuigan unas secuencias de procesamiento (programa) para permitir a
los usuarios de un cajero automético reallzar transacclones bancarias tales como el
dispensado de efectivo, el pago de serviclos publicos, consignaciones, etc.-almacenar y
recuperar documentos electrénicos y/o la firma digital de documéntos electrénicos.

Las relvindicaciones 3 a 5, 8 a 12, 16 a 28 no tienen enlace l6gico con ia 1, porque no
aclaran o dalimitan una caracteristica incluida an la independients.

La relvindicacién 6 se sale del tema, porque se relaciona un niimero de cuenta bancaria,
que nada tiene que ver con el “aparato” que se ralaclona en las pracedentes.

En conclusién, el nuevo pliego se redactd en términos de una secuencia /égica de
procesamiento de datos que ejecuta el procesador del computador de un "aparato® de
cajero automatico, lo cual, no es procedente.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas relvindicaciones no cumplen con el
requisito de claridad de que trata el articulo 30 de la Declisién 486.

Sade Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plscs 2, 8, Ty 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-80 Conmutador: 3820840
Faoc 382 26 08. Linsa S800-010 168
Web: ywwaicgov.co s-malk infolielo gov.co
Bogotl D.C. - Colombia
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2.2. Relvindicaciones de producto y de procedimiento

El articulo 14 de la Declsién 486 establece claramente que los paises miembros otorgardn
patentes para las invenciones, sean de producfo o de procedimiento.

Para dar cumplimiento a ial exigencia, y como la misma normativa andina no establece la
forma como se deben definir las relvindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina,
en la préctica comtn, ha acudido a la Gula para los palses en desarmolio sobre el examen
de las solicitudes de patentas, la cual fue publicada por la OMPI en 1882 con el fin de
ayudar a los examinadores de la oficinas naclonales en sus estudios.

En el pamafo 57 (de dicha gula) se especifica- que existen dos tipos de
relvindicaciones: de producto' y de procedimiento (método). Adiclonalmente, el citado
pérrafo Indica que las. reivindicaclones de producto deben definir el objeto que se desea .
proteger, mediante las caracteristicas estructurales é de funcién y las de procedimiento,
deben definir una secuencla de etapas que conduzcan & la fabricacién de un producto.

Por. su parte, el Tribunal de Justicla de la Comunidad Andina tradicionalmente se ha
pronunciado sobre el tema de los productos y de los procedimientos. Concretamentse, en el
proceso 36-1P-88, fij6 unas pautas acerca de lo'que es producto y procedimiento, como se
aprecla en el punto 4.1, de la sentencla dictada en dicho proceso, donde 88 establece
que: :

.. )Lﬂawmwm( -) que revisten une formne fengible, por
ejempio, maquines, equipos, aparatos, dispositivos, efc. la invencion 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 oiro producto. Una invencién de
procedimienfo, en general, 68 una solucién consistente gn una secuencia dé etapas
conducentss a Ia fabricacién de un producty (...)", (subrayados fuera de texto).

Asl, pues, se puede afirmar, por una parte, que un producio debe revestir una forma
tangible y ser definido o blen por las caracteristicas de estructura o bien por las
caracteristicas de funcién entre los componentes de una estructura; por otra parte, las
reivindicaclones de procedimiento (método) deben definirdo mediante una secuencla de
etapas (pasos) que conduzcan a la fabricac e un

Realizado el estudio del pliego, se establecié que las relvindicaclones 1 y dependientes
referentes a un aparato de cajero .automatico. o de producio, NO revisten una forma
tangible, porque se redactaron en términes de unas secuencias de procesamienio de
datos y no mediante las caracteristicas de estructura o de funcién que definieran una
solucién al problema técnico que, supuestamente, resuslve la solicitud.

Sade Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plsce 2, 5, 7y 10
. Sade CAN: Tr. 40A Na. 38-50 Conmutador; 3520840
Wekt s skgovo o mal: OGRS
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Dicho de otro modo, un producio para que revista una forma tangible se debe describir y
relvindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué
forma se usa o se puede usar total o parcialmente uno o mas componentes del mismo.

3. No se consldera Invencién
El articulo 15 de la Decision 486 sefiala, que no se considerarén Invenciones:

*e) los programas de ordenadores o el soporte légico, como tales; v,
“f} las formas de presentar Informacion®.

En primer lugar, la legislacién vigente establece que, por programa de ordenador
(software) se entiende: “expresién de un mmdo_lmm medmnta palabras,
c6digos, planes o en cualguie 8/ S poragas n dispositivo de
fectura automatizado, 68 capaz Q hacer que un ord’enador un apmto elecwnlco o
simllar capax de elabamr informaciones-, glecute determinada tarea u obfengs
deferminado resultado™.

Ahora blen, tradiclonalmente se ha considerado como soporte légico como tal no solo las
Instrucciones que necesita una méaquina para obtener un resultsdo, sino tamblén las
secuenclas lonicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no
solo porque asl lo permite la norma (... © en cuaiquler otra forma que, al, ser

|Incorporadas en un dispos! utomatlza ... determinada tarea u obtenga
determinado resultado) sind porque técnilcamenta son programas como tal.

Del estudio de la solicitud salta a la vista que ella describe y relvindica componentes de
soporte légico (programas) que son ejecutados por-el procesador del computador de un
- cajero automético bancario o "aparato®, que Incluye dichos componentes para hacer que
el cajero proporcione una Interfase de usuario mediants una pantalla u otro dispositivo de
salida del cajero, que le permita a los usuarios almacenar y recuperar documentos
electronicos de una cuenta asoclada a cada usuario.

Lo anterior se puede constatar con ayuda de las figuras 2 a 17, 18, Junto con sus
commespondlentes descripclones y el contenido de las mismas relvindicaciones, que fueron
redactadas en términos de sscuencla de procesamiento de datos.

Por las razones precedentes, no cabe duda que las relvindicaciones se encuentran
dentro del alcance del literal @) del menclonado articulo 15 de la norma supranacional
andina.

1 Decisién 351 del Acuardo de Cartagena, Régimen Comgn sobre Derecho de Auto”, capituio |. y

" Sade Cantro: Carmem 13 No. 27-00 Pleos 2, 5, 7y10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 20 93. Linos 6800-810 165
Web: varw sicgov.co o-mal: infoBeic.oov.co
Bogotd D.C. - Colombla
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En segundo lugar, la informacién se despllega en la pantalla del cajero automético para
que el cliente la firme con una clave privada y la retorne a la entidad bancaria para
procesamientos posteriores o que el conirol haga o comespondients, lo cual, solo es una
forma de exhibir y procesar informacion visual.

Por tal raz6n, se considera que las relvindicaciones tamblén caen dentro del alcance del
literal f) del articulo 15 de la menclonada normativa andina.

Por otra parte, se desconoce, ademés, lo dispuesto en el articulo 21 de la Dec!sién 4886,

porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convenclonales, como son los
componentes de un cajero automitico o de parte de elios, como el procesador del
computador, la pantalla, el teclado, etc. de un cajero automatico, ampllamente conocidos
en la técnica, lo cual, se evidencla de forma manifiesta, tanto en la descripcién como en
las relvindicaclones.

Por las antericres razones, se considera que lo reivindicado en el prasente caso, se
encuentra incursc en lo dispuesto por el articulo 15 literales e) y f) y 21 de la norma

supranacional andina, guficiente motivo para negar Ia presente solicitud.
4. Respuesta del solleltanto

Sobre los comentarios del solicitante a la notlﬁcaclén de fondo, conviene raallzar las
. sigulentes consideraciones:

' « Refiriéndonos a los comentarios del punto 1, se encontrd que curicsamente en todos
los casos presentados ante a Oficina por el Interesado, se reiteran, sistematicaments,
las mismas Interpretaciones personales de la Declslon 486 en lo relativo a que “...no
define la forma en que deben presentsarse las relvindicaciones” y del Manual Andino de
Patentes en lo relativo al tema. Para desvirtuar tales comentarios, basta puntualizar
que:

a. En materia de patentes se sabe que la esencia de las reivindicaclones consiste en
definir la invencién, con lo cual, se fija la extensién de la patente y se hace posible
delimitar su alcance respecto del estado de la técnica, ademés una reivindicacion
independiente debe definir la invencién por medio décaracteristicas técnicas, de forma
general, tal que contenga todas ldis gracterlglggg esenclalés para alcanzar el

y, las dependientés son para délimitar (aclarar) una caracteristica
contenida en la independients.

A la luz de lo anterior, las afirmaciones de que, “... lags mejoras aportadas... no deben
gstar contenidas... descriptivo... éste”, son lnfu_ndadas.

mmcmnuun.zmonmz.s.ryw
Seds CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conwnutador: 3820840
HFII:SHZODE. Lm-mw 185
aupun.c.-m



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLLCIOR < 12531
Por la cual se nlega una patente qQ Invenclén

Rad. Exp. PCT/03077717
Sl. PCT/ US02/068826

Por otra parte, en efecto el primer parrafo del numeral 4.3 del Capftulo Ill del Manual
Andino de Patentss sefiala que: “la Decisién 486 no define la forma en la que deben
presentarse. Las raMndIcaclones pueden presentarse en dos partes: predmbulo y
parte caracterizants...”. Sin embargo, en todos los oficios trasladados al interesado la
Oficina ha sostenido y reltera categdrlcamenta que:

[) El articulo 14 de la Declslbn 486 establece que, *Los palses 'miembros
otorgardn patentes para lae Invenclones, sean de pmducto o de
procedimiento (...) industrial”, (resaftado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a ese requisito de patentabllidad, la OI'lclna ha sostenldo
y explicado que puesto que nl |a sién nl lame nl el M
Andino_establecen, taxativamente, como 86 debe definir cada uno de esos
conceptos, ha sido el motivo por el qué habltuaimente ha acudido a la Gula
sobre e/ examen de las solicitudes de patentes, publicada poria OMPI en 1982
para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudlos. Por
esa razdn, usualmente se ha.requerido, a qulenes-solicitan una patents, que
definan el alcance de la proteccién de sus. solicitudes con base en las
definiciones de la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes, donde
so especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producio y de
procedimiento (método) (ver parrafo 57 de dicha Gula). Por lo demas; las
caracteristicas deben ser técnicas y no sacuenclas de procesamiento de datos
como sucéede en el presente caso.

i) AGn mads, en el numeral 4.2 del Cﬁpltulo Ill del Manual Andino de Patentes
se Indica en su primer parmrafo que, "ias 'relvlndlcaclones deben conitener todas

las ca fsticis técnicas esen 344 Invencion las cua nena la
Invenclén y la hacen o pudiaran haceria distintiva det e . .

Dichas caracterfsticas esenclales définen la g lucién n al problema técnlco que
intenta resolver la Invencion” (submyados y resaltados fuera del texto).

El sigulente parrafo del mismo Manual Indica.gque, “para efectos del examen n
% tnma en cuenta MM de'la Invencién la lmlum

on afoctar la ¢ de la 60" (subtayados fuers del texto).
Otro ejemplo de aspectos no técnicos serla la secuencia de control ejecutada

por el computador de un cajero automé_ﬂa_:.‘
iil) Por todas les razones precedentes, es obvio que las afimaclones del *

Sade Centro: Caera 13 No, 27-00 Plsos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3620840
Feoc 382 26 05, Linea DBD0-010 105

Web: wwwsic.gov.co e-mell:
Bogoti D.C. - Colombia
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solicitante, segin las cuales, "...el Examinador se ha enfocado en elevar

objeclones recurrentes a la redaccién de las relvindicaclones nla
ferida /,_dlscri ido _as{ lizaclén rminos
les un Imente ace 'on otras oficinas..." (subrayados fuera

del texto), segin este Despacho son infundadas y de ninguna manera
desvirtian las objeclones a |a patentabliidad técnicamente formuladas por
esta Superintendencia, més bien van dirigidas a descallficar al examinador que,
efectivamente, a controvertir las objeciones de caréicter técnico oportunamente
trasladadas.

iv} Finalmente, conviene aclararie al solicitante que la Superintendencla actua
acorde a la normativa y procedimleritos vigentes, a la jurisprudencia andina ya
la prictica comln en patentes, que son las que establecen la forma de
presentar las reivindicaciones.

b. En los comentarios presentados, ¢! solicitante reconoce que hay formatos de
radacclén para las ralvlndlcaclones puesto que 86 arguye, “... presenta un predmbulo.

agu alio. definido en el predmbulc”, afirmacién que por emonea resulta a todas luces
Improcedente. _

Como bien sabido es en materia de patentes, la esencla de una reivindicacién consiste
on definir la invencién, lo que supone la blsqueda de un equilibric entre el deseo del
solicitante de obtener la proteccidn més amplia posible y la necesidad de delimitar,
claraments, lo solicitado respecto del estado de la técnica. De todas formas, dicha
definicién, se debe realizar por medio de las cardcteristicas tcnicas aportadas por el
inventor.

Adicionaimente, una relvindicacién Independlente as el resultado de un proceso de
abstraccién mediante el cual se formulan las caracteristicas comunes de las formas de

realizacién previstas o descritas, ademés as comiin-sybdividiria en predmbulo y parte
caracterizante; la primera se reflere  al cofjunto de caracteristicas cuya

combinacién va se conoce es, por decirdo asl, el "gériero” al que pertenece la

Invenclén Lasaaunda parte dobo durg@mmmﬂmmm
: a {écnica es, por decirio asl, la "especle” de

Ia Invancldn

A la luz de lo precedente, queda claro que el predmbulo no es para “definir lo que se
pretende proteger”, ni mucho menos, “un cuerpo caracteriza aquellio definido en el
predmbuio®, ni que haya una unién | que ha le cualguler cosa,

como asegura el solicitante en su réspuosu_i. élno'_que acorde a la préctica com(n en

. Sade Centro: Casrera 13 No. 27-00 Plsce 2, 8, 7 ¥ 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fumzsns.m-mmm
Bogos D.C. - Onhnﬁ
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patentes, el predmbulo es 6l “genero”, o lo ya conocido del estado del arte yla parte
caracterizante o “especle”, debe relacionar las caracteristicas creadas por el
Inventor. '

Por lo tanto, las afirmaciones de ia respuesta carecen de sustento clerto dando como
resultado meras apreciaciones subjetivas en el tema.

¢. El Interesado afirma que, “...el parrafo citado por el Examinador del proceso 36-1P-
98 establece que: '‘Una Invencién de procedimiento....utiliza el término “en general® en
vez del tdrmino "slempre”, al referirse a las Inyenciones de procedimiento. AGn més, el
pamafo citado por el Examinador...y la Gn rma en la cual las rejvindicaclones

d r redactadas.”.

Al respecto, el comentario es banal, porque el que se diga “en general’, lo cual, para el
interesado no significa “slempre®, no desvirtia las objeciones planteadas en la
definicién de un producto y/o procedimiento.

No obstante, aunque la sentencla mencionada diga "en general®, ella no establece |a
forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones como entiende el interesado,
porque lo qua en dicha sentencla se establece es que un procedimiento debe seruna
secuencia de etapas conducentss a la fabricaclén de un producto, lo cual, no es

lar la forma de r una. ' @ reivi n sino el objetivo que se
tiene que lograr al definir un procedimiento.

d. Los restantes comentarios del punto 1 en discusién, son Infundados, simplemente
porque el capfitulo relvindicatorio debe presentarse acorde a lo que establecen los
articulos 14 y 30 de la Decislon 486. .

Ahora blen, se observa que los mzonamientos técnicos trasladados al solicitante sobre
el particular, se tratan de descallficar con solo hacer referencla al Manual Andino de
Patentes, con base en Interpretaciones personales de io que se entiende de ese
documento, sin tener en cuenta que el Manual Andino de Patentes no constituye una
base legal que deba ser tenida en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad,
como qulera que se trata solo de una Gula préictica para la realizacién del examen de
las solicitudes de patentes, dirigida a los examinadores de las Oficilnas naclonales de
los palses mlembros de la Comunidad Andina. De tal suerte, el Manual Andino no
forma parte de la legislacién nl la remplaza.

Es Importante dejar en ciaro, que el Manual Andino de Patentes no se puede convertir
como la excusa perfecta para argumentar que lo objetado por la Oficina en el traslado
sl se puede hacer, como quiera que solo se trata de un manual bﬁ's_lg que no prevé de
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manera completa fodos ios aspectos técnicos que tienen que ver con una solicitud de
patenta. Por ejemplo, |a referencia al numeral 4.5.1 del manual, donde no se tuvieron
en cuenta todos los aspectos relacionados al tema, pues quedaron por fuera de él,
entre otros, la definicién de cada categoria de reivindicacidn, la Jurisprudencia dictada
respecto al articulo 34, las limitaclones que Impone el proceso, etc., pero que en un
momento dado el hecho ‘de no ser mencionados explicitamente puede servir de
pretexto para no ajustarse a las objeclones técnicas formuladas al respecto.

No obstante, los comentarios del interesado se desvirtian con lo argliido en la misma
respuesta, solo que 8e cambla un poco de lugar el resaltado, “... es posible encontrar
més de una relvindicacidn...”, de donde es evidents que ahl no dice que glempre se
pueda encontrar més de una relvindiéacién por categoria, ya que, en el Manual se
paso por aito la inclusién de las excepciones, por demés, muy relacionadas a la falta
de unidad de Invenclén.

« Con relacién a los comentarios del punto 2 de la respuesta, el interesado retird los
grupos de relvindicaciones objatados por unidad de Invencién.y dejé solo el primer
grupo de los enumerados en el traslado, con lo que se subsand esa objecién.

o Refiiéndonos a los comentaros del punto 4, una vez més son Infundatos,
nuevamente més enfocados a descallficar al axaminador que a desvirtuar las
objeciones técnicas oportunamente planteadas, por lo s!gulente:

a. En primer término, cabe advertir que en todos los casos puestos a consideracion de
la administraclén donde no se cumplan los articulos 14, 15 e), f), 21, 25 y 30 se han
objetado y se objetaran, sin excapcién alguna, pues de otra manera no se cumpliria la
normativa vigente y disposiclones complementarias.

b. El interesado transcribe el “articulo 4.2 deI:ManuaI Andino® (se aclara que no s un
articulo), para argumentar que en "ningGn momento excluye la uiilizacitn de un tipode

caracteristicas cuando la otra es utilizadg".

Al respecto, en el tercer pamafo del numar_al 4.2 del Capitulo lll del Manual Andino para
el examen de solickudes, se sefiala que: “una relvindicacién debe incluir po solamente
una enumeracién de elementos, sino tambilén Indicar su funcionamiento v la relacién

jonal entre los mismos cuando la versada en la materia ello no se
desprenda de forma obvia de Ia misma definiclén del elemento®.

Asimismo, el sigulente parrafo del citado Manual sefala: “las caracteristicas pueden
ser estructurales (forma de una pleza, formuja- quimica, etc.) o funclonales...”. A
la luz de lo anterlor, es evidente que la -Invencién se puede definir medlante
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caracteristicas técnicas de estructura O de funcién; la altemativa dada por la
conjuncién es disyuntiva y no copulativa como pretende hacerse ver en la respuesta
dada por el solicltante.

Aln més, cabe anotar que el interesado Incume en el error de suponer que con pliegos
indefinidos, como el de este expedients, donde se enumeran unos componentes de un
“aparato de cajero automético®, corno son el procesador del computador, la pantalla, el
dispensador de efectivo, etc. y el USO de este ltimo para ejecutar una secuencia de
procesamiento de datos, se ha indicado el funcionamiento y la relacién funcional a que
86 reflere el pamafo del Manual; lo cual, es un error, porque, de un lado, en la
relvindicacién no se Indica cual es la relacién de funcién entre el procesador del
computador, la pantalla, el dispensador; y, de otro lado, una secuencia de
procesamiento no es la “Indicacién del funcionamiento”.

¢. Con relacién a las aseveraciones del numeral b (ver follo 218), una vez més el
Interesade baséndose en andlisls que hace de! Manual Andino asegura que una
secuencia de procesamiento de datos reviste forma tangible, con fundamento en que,
“...1as relvindicaclones citan los elementos estructurales inclusive indicando la relacién
funcional entre ellos... es posible entender...", lo cual, es técnicamente Inaceptable,
como quiera que es suficlente tener en cuenta que para que un producto revista una
forma tangible se debe describir y relvindicar de forma que se sepa como se sjecutao
fabrica el producto pero no de qué forma se usa 0 se puede usar, total o
parclaimente, uno 0 méas componentes del mlsmo.

e Para controvertir y desvirtuar los comentados del punto 5§ de la respuesta, basta
puntuglizar que:

a. No se mencionha en que 8e apoya para asegurar que, “... el literal @) solamente
Impide la patentabilidad de soporte ldgico como tal, més nunca de métodos que
permitan implementar una solucién... gue simplemente pueden implementarse por
computador...”, tampoco explica ¢ por qué debe entenderse asi?. De tal suerte, ia sola
opinién no controvierte las objeclones planteadas por la Oficina.

Adicionalmente, los comentarios son ajenos a los pardmetros que tradicionaimente ha
fijado el Tribunal de Justicla da la Comunidad Andina, sobre producto y procedimiento.
Concretamente, a los fijados en la Interpretacién prejudicial dictada en el proceso 36-
IP-88, donde en el aparte 4.1 se establecid que: “(...) Las invenciones de producto son
aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, méquinas, equipos, aparatos,
dispositivos, etc. la iInvencién 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 Invercién de procedimiento, en general, es
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una soluclén consistents en un. encia d 8 nducentek la fabricacién de
un producto (...)"” (subrayados fuera de texto).

De asa sentencia, faclimente sa desprende que un procedlmlonto o método debe ser
una ggcuencla de etapas para fabricar un producto y no una secuencia de etapas

mitan _implementar un n ica” [__computador como,
equivocadamente, se asegura en Ia respuesta.

A la luz de lo anterior, resulta evidente conclulr que las “invenciones implementadas
por computador”, no estan reconockias por la jurisprudencia andina nl reguladas porla
legislacién andina, pues esa categoria no la contempla el articulo 14.

Adicionalmente, lo solicitado, simplemente, es un piocesamiento de datos no técnicos
una secuencia légica de procesamiento con medios técnicos como el computador, de
un “aparato que comprende un cajero automético®, que hace evidente que la invencién
reclamada calga dentro del alcance del articulo 153) Justamente porque se trata de
una secuencla de procesamiento de datos, con medios técnicos, y las secuenclas
légicas se han considerado como un soporte 16gico como tal, porque técnicaments lo
son. Y, porque como se explicd antes, las secuencias légicas de procegamiento, las
rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc., lo permite la norma andina citada (... oen
cualquler otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizado... determinada tarea u obtenga dmrmlnado resultado) vy,
técnicamente, son programas como tal.

b. Sobre las sentenclas proferidas por la Cmara de Recursos de la Oficina Europea
de Patentes, cltadas por el Interesado, cabe sefialar que se toman como meras
referencias llustrativas que solo ejemplifican.la manera como es abordado el tema en
otras Oficinas de patentes bajo la 6ptica de sus proplas leglslaciones y procedimientos
Intemos. -

¢. Més importante hublera sido que el solicitante evidenclara de acuerdo con nuestra
legislacién y procedimientos Internos que lo relvindicado: I) no es la enumeracién de
unos componentes més una secuencia de prooesamlento de datos; y, ii) no se redactd
en términos de una secuencla de control ejecutada por el procesador del computador
de un cajero automético.

Finalmente, de un lado, queda claro que la discusién se desvia, porque el pllego
allegado, supuestamente, se dirige a un “aparato de cajero” que es un producto y los
comentarios de |la respuesta se dirigleron a un método; de otro lado, [a solicltud es
una combinacién de medlos tdcnicos para procesar informaclén no técnica, lo cual,
no es patentable.
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d. En el numeral b del punto'5 el interesado afirma que, “...el examinador ha
malinterpretado el verdadero objeto... de manera clara... un sistema y método para
proteger... terceros”, y la necesidad de "...un sisterna para firmar...Individuos®, lo cual,
de un lado, contradice los argumentos presentados contra las objeciones planteadas
con base en el inclso e), s decir, todo lo discutido en los literales precedentes a.- c.

De otro lado, ello no controvierte el planteamiento de la Oficina, consistente en que la
Informacién se despliega en la pantalla del cajero automdtico para que el cliente la
firme con una clave privada y la retome a la entidad bancaria para procesamientos
posterioras o que el control haga lo commaspondiente, lo cual, solo es una forma de
exhibir v procesar informacién visual, que no tiene nada que ver “con el verdadero
objeto de la invencién®, nl con “el mérito Involucrado en el desarrolio de un complejo
método”, nl con “las ventajas alcanzadas®, etc., puesto que ello no demuestra que no
se trata de una forma de exhibir y procesar informacién.

o. En el numeral ¢ del punto 5 de la respuesta se afirma que, “...la categorizacién...
"segundo uso”... Interpretacién equivoca... se ha aplicado Unicamente en las artes
guimicas...”. Al respecto, cabe Indicar que la afirmacién carece de fundamento, puesto
que si la norma previese uha diferenciacién entre productos quimicos y
electromecénicos asi io estableceria, . pero. el articulo 21 no io hace ni hay
Jurisprudencla que discrimine de la forma planteada en la respuesta.

Ahora blen, no cabe duda que.se hace otro (segundo) uso de aparatos
convenclonales, como son los componentes de_un cajero. automatico o de parte de
ellos; ademds, una persona de nivel técnico medio puede determinar, facliments, que
lo solicitado en el presente caso 6s el uso de medios técnicos (procesador del
computador y otros elementos de un cajero automético) para. efectos no técnicos
(aimacenar y recuperar documentos electrénicos de una cuenta asociada a cada
usuario).

En conclusién, lo fundamental en esta solicitud es que no reviste una forma tangible,
como se explicd, simplemente es el fratamiento de informacién no técnica con medios
técnicos, una forma de exhibir y manipular Informacién, otro uso dado a los
componentes de un cajero automatico convencional.

En vista de lo expuesto, se puede conclulr que la solicitud no cumple lo dispuesto en los
articulos 14), 15 e), f), 21 y 30, y tenlendo en cuenta que los comentarios y comecciones
allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna |as objeclones planteadas en el
oficio N* 12.788, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio -de patente de invencién a la creacion
denominada: "SISTEMA Y METODO DE FIRMAS .DIGITALES DE MAQUINA
AUTOMATICA DE TRANSACCIONES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad .
de apoderado de la socledad Dlebold, lncorpémted. o0 a qulen haga sus veces, el

contenido de la presente resoluci6n, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que

contra ella procede el recurso de reposicién ante el Superintendente de Industria y

Comaerclo al momento de notificarse o dentro de los 5 dlas hablles sigulentes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C..alos  'JOAR 2407

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor

CARLOS R. OLARTE

Calle 100 N° BA-37, P 10*
World Trade Center -~ Tormme A

Bogotd D.Cigw
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejerciclo de sus facultades legales, en especlal de las que se confirleron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y .

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de septiembre
de 2003, bajo el nimero 03077717, eritro a fase naclonal la solicitud de patente de
Invencién titulada “SISTEMA Y METODO DE FIRMAS DIGITALES DE MAQUINA
AUTOMATICA DE TRANSAGCIGNES' que comeaponde a la solicltud Intemacional
ndmero PCT/US02/06826.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicttud y cumplidas las exigenclas legales, se ordend publicar el extracto sin que se
hubleran presentado oposiclones por parte de terceros.

TERCERO: Que reallzado el examen de patentabllidad se encontrb que la Invencién no es
patentable. En consecuencla, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decls!dn 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, se requirié al peticlonario para Que
se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solldtud

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 1 de febrero de 2007, el solicitante atendi6
oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraclones. Asl mismo, allegé un
nuevo capltulo reivindicatorio, el cual, se ajusta a las presciipciones del articulo 34 de la
Decislén 486.

QUINTO Que seguin lo dispuesto en el articulo 14 de la Declslén 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgarén paterites "...para las Invenclones, sean de

. producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologla slempre que sean

nuevas, tengan nivel Inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial®.

SEXTO: Qus las nuevas relvindicaciones 1.a 28, contenidg ste'rffos folios 226 a 231,
ademas de no cumplir con el requisito de claridad ha’l‘i’matena que no se considera
una Invencién y pretenden proteger un uaofdlkﬂntooda acuergem@on las slgulentes

conslderaclones A K v A “couo?
| .- \ ¥ ne
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1. bjeto de la Invenclén

Segtn la descripclén, el objeto de la solicitud &nslsta en suministrar una técnica para
firmar documentos electrénicos mediante progmmacldn (soporte I6gico) en cajeros
automdticos, relvindicada en la forma de aparato

De otra parte, el pliego relvindica un aparato que comprende un cajero automético,
relacionado en las reivindicaclones 1 a 28B.

2. Claridad de la solicitud
2.1 Reivindicaclones

El articulo 30 de la citada Declsién 486 establece que "las relvindicaciones definirén la
materia que se dessa proteger mediante la patents. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”.

Las relvindicaclones callficadas son indefinidas, porque no permiten establecer cual es la
mejora aportada por el solicitarte al-estado de la técnica.

La relvindicaclén 1 y sus dependientes de "aparato de cajero automético”, se redactaron
en términos do unaes secuencias de procesamiento de dafos y no medlante las
caracteristicas permitidas, que definieran la soluclén a un problema técnico que,
supuestamente, resuelve ia solicitud; ademas, no tienen sustento descriptivo debido a que
en ese aparte se divuigan unas secuencias de procasamiento (programa) para permitira
los usuarios de un cajero automético reallzar transacciones bancarias.tales como el
dispensado de efectivo, el pago de sarvicioa piblicos, consignaciones, etc.-almacenary
recuperar documentos electrénicos y/o la‘firma digital de documentos electrénicos.

Las relvindicaclones 3 a 5, 8 a 12, 15 a 28 no tienen enlace légico con Ila 1, porque no
aclaran o dellmitan una caracteristica incluida en la independiente. .

La relvindicacién 6 se sale del tema, porque se relaclona un niimero de cuenta bancaria,
quo nada tiene que ver con el "aparato® que se ralaclona en las precedentes.

En conclusién, el nuevo pliego se redacté en tdrminos de una secuencla légica de
procesamiento de datos que ejecuta el pmcesador del con;lputador de un "aparato® de
cajero automético, lo cual, no es procedente. B -,,..-'

(Y

a e
Dado lo anterior, se advierte que las monclonadas mlvlndlcaclonas no cumplen con el

requisito de claridad de qug trata.ol altleulo 30 da Ia‘ ciak nﬂla(g.
\ L " c M
ﬁ 2\ L}
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2.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

El articulo 14 de la Declsién 486 establece claramente que los palses mlembros otorgardn
patentes para las invenciones, sean de productfo o de procedimiento.

Para dar cumplimiento a tal axigencia, y como la mlsma normativa andina no establece la
forma como se deben definir las relvindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina,
en la préctica comin, ha acudido a la Gula para los palses en desarrolio sobre el axamen
de las solicliludes de patentes, la cual fue publicada por la OMPI en 1882 con el fin de
ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

En el pamafo 57 (de dicha gula) se especifica- que existen dos tipos de
reivindicaclones: de producto y de procedimiento (método). Adiclonaimente, el citado
péarmafo Indica que las. relvindicaciones de producto deben definir el objeto que se desea
proteger, mediante las caracteristicas estructurales 6 de funcién y las de procedimiento,
deben definir una secuencla de etapas que conduzcan a la fabricacion de un producto.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad- Andina tradiclonalmente se ha
pronunclado sobre el tema de los productos y de los procedimientos. Concretaments, en el
procaso 36-IP-88, fij0 unas pautas acerca de lo' que es producio y procedimiento, como 88
aprecia en el purto 4.1, de la sentencia dictada en dicho proceso, donde se establece
que: .

)mlnmnﬁhmmmmaqueﬂas( .) que revisten una forma tangible, por
apmplo méquinas, equipos, amtos,dlmoaﬂvoqetc.hmvanddnpuedamudﬂantoen
un producto Independiente como en un producio que solo constifuye una parte de otro
producto y que solo pusds venderse como parle de oiro producto. Una [nvencién de
mdmm.cnmml “"ﬂﬂlﬂmﬂﬂ consistente en una secuencie de etapas

mbricacién de un producio (...)", (subrayados fuera de texto). .

Asl, pues, se puede afirmar, por una parte, que un producto debe revestir una forma
tangible y ser definido o blen por las caracteristicas de estructura o bien por las
caracteristicas de funcién entre los componentes de una estructura; por otra parte, las
relvindicaciones de procedimiento {método) deben definirio mediante una secuencla de

otapas (pasos) que conduzcan a la fabricaclén qe un producto.

Realizado el estudio del pliego, se establecié que las relvindicaclones 1 y dependientes
referentes a un aparato de cajero automético. o de producto, NO revisten una forma
tangible, porque se redactaron en términes de unas se clagidebrocesamiento de
datos y no mediante las cara gt[msde"e’i:&ﬁ‘cﬁ‘l %'d6 funcién que definleran una
golucién al problema técnico qli8; supuestamepts, .6

£ Suscrlif-‘ B "“'_
Hace Corutiy nu

auca e Conmuiador:
i Fax 382 26 05. Lines 5800-910 168

\edo 3 12 v*b“ _ Mmmﬁ_écwmﬂ

gacrekerio Genaralood



T
Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsOLWCION : 12531
Por la cual se nlega una patente de Invencioén

Rad. Exp. PCT/03077717
Sl. PCT/US02/06826

Dicho de otro modo, un producio para que revista una forma tangible se debe describiry
reivindicar da forma que se sepa como se ejecuta.o fabrica el producfo pero no de qué
forma se usa o se puede usar total o parcialmente uno 0 mas componentes del mismo.
3. No se considera Invencién

El articulo 15 de la Decisién 488 sefiala, que no se considerarén Invenciones:

") los programas de ordenadores o el soporte légico, como tales; v,
*f) las formas de presentar Informacién”.

En primer lugar, la leglsiacién vigente establece que, por programa de ordenador

(software) se entlende: "expresién de un'conjunto.de instrucciones mediante palabras,

codigos, planes o en cualquler otra ue, al ser | as en un di
ra_automat Z de h ue un orde - un aparafo elecirénico o

simllar capaz de elaborar In ; , 8 In u_oble,

determinado resultado™.

Ahora blen, tradiclonalmente se ha considerado como soporte légico como tal no solo las
Instrucciones que necesita una méquina para obtener un resultado, sino también las
secuenclas I6qicas de procasamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no
solo porque asl lo permite la norma (... o en cualquler otra forma que, al, ser

incorporadag en un disposltivo de jectura automatizado... deéterminada tarea u obtenga
determinado resultado) sino parque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicliud salta a la vista que ella describe y relvindica componentes de
soporte logico (programas) que son ejecutados por-el procesador del computador de un
- cajero automético bancario o "apamato”, que inciuye dichos componentes para hacersue
el cajero proporcione una Interfase de usuario mediante una pantalla u otro dispositivo de
salida del cajero, que le permita a los usuarios almacenar y recuperar documentos
electrénicos de una cuenta asociada a cada usuario. .

Lo anterior se puede constatar con ayuda de las figuras 2 a 17, 19, junto con sus
comespondientes descripciones y el contenido de las mismas relvindicaclones, que fueron
redactadas en términos de secuencia de procesamiento de datos.

Por las razones precedentes, no cabe duda que las reivindicaclones se encuentran
dentro del alcance del Iiteral e) del mendonado artlculo -15. de la norma supranacional

andina. IR CR
-|J0"‘ l"'\h\ - (:I"‘"- -l..'_\:) . "
s - I ™y . \o‘
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En segundo lugar, la informacién se despllega en la pantalla del cajero automatico para
que el cliente la fime con una clave privada y la retome a la entidad bancaria para
procesamientos posteriores o que el control haga lo correspondiente, lo cual, solo es una
forma de exhibir y procesar Informacién visual.

Por tal razén, se considera que las relvindicaclones tamblén caen dentro del alcance del
Iteral f) del articulo 15 de la mencionada normativa andina.

Por otra parte, se desconoce, ademés, lo dispuesto en el articulo 21 de la Decision 486,
porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son los
componentes de un cajero automético o de parte de ellos, como e! procesador del
computador, la pantalla, el teclado, etc. de un cajero automético, ampllamente conocidos
en la técnica, lo cual, se evidencia de forma manlfiesta, tanto en la descripciébn como en
las relvindicaciones.

Por las anteriores razones, se considera que lo relvindicado en el presents caso, se
encuentra Incurso en lo dispuesto por el articulo 15 Iiterales e) y f) y 21 de la norma
supranacional andina, sufl ar la presente solicifud.

4. Respuesta del sollcltanh

Sobre los comentarios del solicitante a la notlﬂcaclén de fondo, conviene reallzar las
sigulentes consideraciones:

» Refiléndonos a los comentarios del punto 1, se encontrd que curlosamente en todos
los casos presentados ante la Oficina por el Interesado, se reiteran, sisteméticamente,
las mismas interpretaciones personales de la Decisién 488 en lo relativo a que *...no
define la forma en que deben presentarse [as relvindicaciones" y del Manual Andino de
Patentes en lo relativo al tema. Para desvirtuar tales comentarios, basta puntuallzar
que:

a. En materla de patentes se sabe que la esencia de las relvindicaciones consiste en
definir la Invencién, con lo cual, se fija la extensién de la patente y se hace posible
delimitar su.alcance respecto del estado de la técnica, ademés una relvindicaclén
independiente debe definit la Invencién por medio de MM& deforma

general, tal que contenga todas las cag_qgggﬂgg esenclales para alcanzar el
resultado declarado y, las dependientes son para delimitar (aclarar) una caracteristica

contenida en la independiente. D\S‘R‘A Y-
c W
A la luz de lo anterior, las afl ae; e’s‘ﬂo q’hzmo las me]oras caportadas . ho deben
estar contenidas.. desqf stp:c‘son \" ndagggg o8
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Por otra parte, en efecto el primer pérrafo del numeral 4.3 del Caplitulo Il de! Manual
Andino de Patentes sefiala que: “la Decisién 486 no define la forma en la que deben
presentarse. Las raMndIoaclones pueden presentarse en dos partes: preédmbulo y
parte caracterizante...”. Sin embargo, en todos los oficlos trasladados al interesado la
Oficina ha sostenido y reitera categéﬂcamenta que:

I} El articulo 14 de la Declsldn 486 establece que, “Los palises ‘mlembros
otorgardn patentes para las Invenciones, sean de producto o de
procedimlento (...) industrial®, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a ese requisito de patentabilidad, la Oficina ha sostenldo
y explicado que puesto que i la Decisién ni lamentario nl e

Andino establecen, taxativaments, cémo se debe definir cada uno de asos
conceptos, ha sido el motivo por el que habltuaimente ha acudido a la Gu/e
sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada poria OMPI en 1982
para ayudar a los examinadores de la oficinas naclonales en sus estudlos. Por
esa razdn, usuaimente se ha requerido, a qulenes solicitan una patents, que
definan el alcance de la proteccién de sus solicitudes con base en las
definiciones de la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes, donde
86 especifica que existen dos tipos de relvindicaciones: de producfo y de
procedimiento (método) (ver pérrafo 57 de dicha Guia). Por lo demés; las
caracteristicas deben ser técnicas y no secuenclas de procesamiento de datos
como sucade en el presente caso.

) AGn mds, en al numeral 4.2 del Capltulo |l del Manual Andino de Patentes
se Indica en su primer pérrafo que, “las relvindicaciones deben contener todas
las caracteris cnlc nclales de.la invencién | les definen a la
invencién y la hacen o pudiaran hacerla distintive de] estado de a técnica. Estas
Dichas caracteristicas esenclales definen la solucién al-problema técnico que
intenta resolver la invencién” (submya'dbs y resaltados fuera del texio).

El sigulente parrafo del mismo Manual indica.que, “para efectos del examen no
se toma en cuenta’ como caracteristica iécnica de la invencion la Inclusién de
términos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo...dando como
resultado o fin alcanzado de la invencién no es una caracteristica esencial a
estos efectos. Sin perjuicio de ellio; la. uslo

ele no icos
pueden afectar |a claridad de |a reivindicacién™ (subrayados fuera del texto).
Otro ejemplo de aspectos no técricos seria: la se‘cuencla de control ejecutada

por el computador de un cajero autométleo‘ AR
LN if\
ili) Por todas Ias mzone%pracadentes es obvlo{qao las aflrmaciones del
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solicitante, seglin las cuales, “...el Examinador se ha enfocado en elevar

objeciones ntes a la Agurosa redaccién de las reivindicaclonas nla

ctu él dlscri Inando Ia ilizacién término

: ' : : as..." (subrayados fuera

dal texb) segl.'m ests Despacho eon Infundadas Y da ninguna manera

desvirtian las objeciones a ia patentabliided técnicamente formuladas por

esta Superintendencla, més blen van dirigidas a descallficar al examinador que,

efectivaments, a controvertir las objeciones de caréicter téchico oportunamente
trasladadas.

iv) Finaimente, conviene aclararie al solicitante que la Superintendencla actia
acorde a la normativa y procedimieritos vigentes, a la jurisprudencia andina ya
la practica comin en patentes, que son las que establecen la forma de
presentar Ias ralvlndlcaclones

b. En los comentarlos prasentados él solicitante mconooe que hay formatos de
redaccldn para las relvlndlcaclones. puasno qua $6 arguye, “... presenta un mm_b_lq.

sello d lo' “afirmaci6n que por eménea resulta a todas luces
improcedente.

Como bien sabido es en materia de patentes, ia esencla de una relvindicacién consiste
en definir Ia invencién, lo que supone la bisqueda de un equllibrio entre el deseo del
solicitante de obtener la proteccién mas amplia posible y la necesidad de delimitar,
ciaraments, lo solicitado respecto del estado de‘la técnica. De todas formas, dicha
deflnicién, se debe realizar por medio de las cardcteristicas técnicas aportadas porel
Inventor.

Adiclonalments, una reivindicaclén independiente es el resultado de un proceso de
abstraccién mediante el cual se formulan las caracteristicas comunes de las formas de
realizacion previstas o descritas, ademads, ss coman sybdividirla en préédmbulo y parte
caracterizants; la primera ge_refiére al conjunto de caractaristl

combinacién ya 86 conoce es, por decirio asl, el “généro” al que pertenece la
Invencién. La segunda parte, débe citar |a(s) caracterfstica(s) proplas de la invencién,

llas que | en del la técnica es, por decirio asl, la “especle” de
la Invencién.

A la luz de lo precedente, queda claro que ol preémhulo\m‘ba para "definir lo que se
pretende proteger”, nl mucho menos, un cuenﬂ@'.:ca?actorlza aquello deflnldo en el
predmbulo®, ni que haya una unién tical. . ble

como asegura el sollcitante en _?u reé t @rla précﬂca comdn en
w o 2 s
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patentes, el predmbulo s e} “generc”, o lo ya conocido del estado del arte yia parte
caracterizante o “especle”, dabe relacionar las caracteristicas creadas por el
Inventor.

Por lo tanto, las afirmaciones de la respuesta carecen de sustento clerto dando como
resultado meras apreciaciones subjetivas en el tema.

c. El interesado afirma quse, “...el parmrafo citado por el Examinador del proceso 36-IP-
88 establece que: ‘Una [nvenclén de procedimiento....utlliza el término "en general® en
vez del término "glempre”, al referirse a las invenclones de procedimiento. AGn més, el
pérmafo citado por el Examinador... y no a la Gnica forma en |a cual las rejvindicaclones
deban ser redactadas.”.

Al respecto, el comentario es banal, porque el que se diga “en genera!®, lo cual, para el
interesado no significa "siempre®, no desvirtia las objeciones planteadas en la
deflnicién de un producto y/o procedimiento.

No obstante, aunque ia sentencla mencionada diga “en general®, ella no establece |a
forma en la cual se deben redactar las relvindicaclones como entlende el Interesado,
porque lo que en dicha sentencla se establece es que un procedimiento debe ser una
secuencia de etapas conducentes a la fabricaclén de un producto, lo cual, no es

sefialar |a forma de redactar una categoria de relvindicacién sino el objetivo que se
tlene que lograr al definir un procedimiento.

d. Los restantes comentarios del punto 1 en discusién, son infundados, simplemente
. porque el capltulo reivindicatorio debe prasantarsa acorde a lo que establecen los
articulos 14 y 30 de la Decision 4886.

Ahora bien, se observa que los razonamientos técnicos trasladados al solicitante sobre
ol particular, se tratan de deecallficar con solo hacer referencla al Manual Andino de
Patentes, con base en interpretaciones personales de io que se entiende de ese
documento, sin tener en cuenta que el Manual Andino de Patentes no constituye una
base legal que deba ser tenida en cuenta para efectos del estudlo de patentabllidad,
como quiera que se trata solo de una Gula practica para ia reallzacién del examen de
las solicitudes de patentes, dirigida a los examinadores de las Oficinas naclonales de
los paises mlembros de la Comunidad Andina. De tal suerte, el Manual Andino no
forma parte de la legislacién nl la remplaza. at g

Es Importante dejar en claro, que el Manual“AndIno de Patentes no se puede convertir
como la excusa perfecta para argumentargua lo gb]etado por la Oficina en el traslado
gl se puede hacer, oomo qulara que §ol0'! se trata de un manual t_:g_qlco que no pravé de
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manera completa fodos los aspactos técnicos que tienen que ver con una sollcltud de
patente. Por ejemplo, la referencia al numeral 4.5.1 del manual, donde no se tuvieron
en cuenta todos los aspectos relaclonados al tema, pues quedaron por fuera de él,
entre otros, la definicién de cada categoria de relvindicacién, la jurisprudencia dictada
respecto al articulo 34, las limitaciones que Impone el proceso, etc., pero que en un
momento dado el hecho de no ser menclonados explictamente puede servir de
pretexto para no ajustarse a las objeciones técnicas formuladas al respecto.

No obstante, [0s comentarios del interesado se desvirtGan con io arglido en la misma
respuesta, 8olo que se cambla un poco de lugar el resaltado, ... es poslible encontrar
més de una relvindicacion...”, de donde es evidente que ahl no dice que slempre se
pueda encontrar més de una relvindi¢aclén por categoria, ya que, en el Manual se
paso por alto la Inclusién de las excepclones, por demas, muy relaclonadas a |a falta
de unidad de Invenclén.

o Con relacién a los comentarios dsl punto 2 de la respuesta, sl Interesado retiré los
grupos de reivindicaciones objetados por unidad de Invencién-y dejé solo el primer
grupo de los enumerados en el traslado, con lo que se subsand esa objecién.

o Refiléndonos a los comentarios del punto 4, una vez més son infundados,
nuevamente més enfocados a descalificar al examinador que a desvirtuar las
bjeclones técnicas oportunamente planteadas, por lo sigulente:

a. En primer término, cabe advertir que en todos jos casos puestos a consideracion de
la administracién donde no se cumplan los articulos 14, 15 e), f), 21, 25y 30 se han
objetado y se objetaran, sin excepcién alguna, pues de otra manera no se cumpliria la
normativa vigente y disposiciones complementarias.

b. El interesado transcribe el “articulo 4.2 del.Manual Andino"” (se aclara que no es un
articulo), para argumentar que en "ningin momento exciuye la utilizacién de un tipo de

caracteristicas cuando (a otra es utilizada”.

Al respecto, en el tercer parrafo del numeral 4.2 del Capitulo Il del Manual Andino para
el examen de solicltudes, se sefiala que: “una relvindicacién debe inclulr po solaments
una enumeracién de ejementos, sino tan"lblén Indlcar su funcionamiento laclén
funcional mismos cu versad n la materia ello no se
desprenda do forma obvia de Ia misma doﬁnlclép fe&glnm‘b

Asimismo, el sigulente p: g'afmdgl-dtado Manua‘l!sanala
ser estructurales (foria’de una piéza)™ formu]a Qul
la luz de lo anterior, es evldentqb qua.ﬂlanln've
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caracteristicas técnicas de estructura O de ‘funcién; la altemativa dada por la
confuncién es disyuntiva y no copulativa como pretende hacerse ver en la respuesta
dada por el solicitante.

Aln més, cabe anotar que el interesado Incurre en el error de suponer que con pliegos
indefinidos, como el de este expadiente, donde se enumeran unos componentes de un
“aparato de cajero automético”, como son el procesador del computador, ia pantalla, el
dispensador de efectivo, etc. y el USO de este (ltimo para ejecutar una secuencia de
procesamiento de datos, se ha Indicado el funcionamiento y la relacién funclonal a que
8o reflere el pémafo del Manual; lo cual, @8 un ermor, porque, de un lado, en la
relvindicacién no se Iindica cual es la relacién de funclén entre el procesador del
computador, la pantalla, el dispensador; y, de otro lado, una secuencia de
procesamiento no es la “indicacién del funclonamiento”.

c. Con relacién a las aseveraciones del numeral b (ver follo 218), una vez més el
interesado basindose en andlisls que hace del Manual Andino asegura que una
sacuencia de procesamiento de datos reviste forma tangible, con fundamento en que,
*...las reivindicaciones citan los elementos estructurales Inclusive Indicando la relacién
funcional entre elios... es posible entender...”, lo cual, es técnicamente Inaceptable,
como quiera que es suficiente tener en cuenta que para que un producto revista una
forma tangible se debe describir y relvindicar de forma que se sepa como se ejlecuta
fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o
parclaiments, uno o0 més componentes del mismo.

o Para controvertir y desvirtuar los comantarlos del punto 5 de la respuesta, basta
puntualizar que:

a. No se menclona en que se apoya para asegurar que, “... el literal e) solamente
Impide la patentablliidad de soporte légico como ta], méds nunca de métodos que
permitan implementar una solucién... que simplemente pueden Implementarse por
computador...”, tampoco expiica ¢ por qué debe entanderse asi?. De tal suerts, la sola
opinién no controvierte las objeciones planteadas por la Oficina.

Adiclonaimente, los comentarios son ajenos a los parametros que tradicionalmente ha
filado el Tribunal de Justicla da la Comunidad Andina, sobre producto y procedimiento.
Concretaments, a los fijados en la interpretacién prejudicial dictada en el proceso 36-
1P-98, donde en el aparte 4.1 se establecié que: “(...) Las nvanclongs de producto son
aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemglo.\mé'qulnas. equipos, aparatos,
disposltivos, etc. la Invencién puede rasldlrtantm @f un producto independlente como

en un producto que solo consutuye..una qum solo puede
venderse como parteda?t\a_-@ producto Una-|i . eh general, es
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una solucion conslstents en una secuencia de s cond ala fab
un producto (...)” (subrayados fuera de texio).

De esa sentencia, ficllmente se desprende que un procedimiento o método debe ser

una secuencia de etapas para fabricar un producto y no una secuencia de etapas
que mitan _impleme lucld ica® r mputador como,

equivocadamente, se asegura en la raspuesta.

A la [uz de lo anterior, reaufta evidente concluir que las “invenciones Implementadas
por computador”, no estén reconocidas por la jurieprudencia andina ni reguladas poria
legislacién andina, pues esa categoria no la contempla el articulo 14.

Adiclonaiments, lo solicitado, simplements, es un piocesamiento de datos no técnicos
una secusncia ligica de procesamlento con medios técnicos como el computador, de
un “aparato que comprende un cajero automético”, que hace evidente que la Invencién
reclamada caiga dentro del alcance del articulo 153). Justamente porque se trata de
una gecuencla de procesamiento de datos, con medios técnicos, y las secuenclas
légicas se han considerado como un goperte i6gico éomo tal, porque técnicaments lo
son. Y, porque como 8e explicd antes, las secuencias l6gicas de procesamiento, las
rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc., lo parmite la norma andina citada (... en

"cualquler otra forma que, al ser |ncomporadas en un dispositivo de lectura
automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado) vy,
técnicamente, son programas como tal.

b. Sobre las sentenclas proferidas por la Cadmara de Recursos de la Oficina Europea
de Patentes, cltadas por el interesado, cabe sefialar que se toman como meras
referencias llustrativas que solo ejempilifican.la manera como es abordado el tema en
otras Oficinas de patentes bajo |a éptica de sus proplas legislaciones y procedimientos
intemos. -

¢. Mas importante hublera sido que el solicitante evidenclara de acuerdo con nuestra
leglslacién y procedimientos Intamos que lo relvindicado: I) no es la enumeracién de
unos componentes mas una secuencia de procesamlento dé datos; y, Il) no se redactd
en términos de una secuencla de control ejecutada por el procesador del computador
de un cajero automético.

Finalmente, de un lado, queda claro que la discusion se desvia, porque el pliego
allegado, supuestamente, se dirige a un "aparato de cajero que-es un producto y los
comentarios de la respuesta se dirigieron a un mépdo~ e-eﬁfé" lado, la solicitud es
una combinacién de medios técnicos @-proeesar Informacldrb no técnica, lo cual,

= C\O :
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d. En el numeral b del punto 5 el Interesado afirma que, °...el axaminador ha
malinterpretado el verdadero objete... de manera clara... un sistema y método para
proteger... terceros”, y la necesidad de “...un sistema para firmar. . .IndMduos”, lo cual,
de un lado, contradice los argumentos presentados contra las objeciones planteadas
con base en el Inclso e), 8s decir, todo lo discutido en los iiterales precedentes a.- ¢.

De otro lado, elio no controvierte el planteamiento de la Oficina, consistente en que fa
informacién ge despliega en ia pantalla del cajero automético para que el cliente la
firme con una clave privada y la retome a la antidad bancaria para procesamientos
posteriores o que el control haga lo comespondiente, lo cual, solo es una forma de
exhibir y procesar informacién visual, que no tiene nada que ver “con el verdadero
objeto de la Invenclén®, ni con “el mérito iInvolucrado en el desarrolio de un complejo
método”®, ni con “las ventajas alcanzadas®, etc., puesto que ello no demuestra que no
se trata de una forma de exhibir y procesar informacion.

e. En el numeral ¢ del punto 5 de la respuesta se aflrma que, "...la categorizacidn...
“segundo usg”... Interpretacién equivoca... se ha aplicado (inicamente e
quimicas...". Al respecto, cabe indicar que la afirmacién carece de fundamento, puesto
que sl la norma previese una diferenclaclén entre productos quimicos y
electromeciéinicos asl lo estableceria, pero el articulo 21 no lo hace nl hay
Jurisprudencia que discrimine de la forma planteada en la respuesta.

Ahora bien, no cabe duda que se hace otro (segundo) uso de aparatos
convencionales, como son los componentss de un cajero. automético o de parte de
ellos; ademés, una persona de nivel técnico medio puede determinar, faclimente, que
lo solicitado en el presente caso es el uso de medios técnicos (procesador del
computador y otros elementos de ‘un cajero automético) para. efectos no técnicos
(almacenar y recuperar documentos electrénicos de una cuenta asoclada a cada
usuario).

En conclusién, lo fundamental en esta solicthid as que no revista una forma tangible,
como se axplicsd, simplemente es el tratamlento de iInformacién no técnica con medios
técnicos, una forma de exhibir y manipular Informacién, otro uso dado a los
componentes de un cajero automnético convencional.

En vista de lo expuesto, se puede conclulr que la solicitud no cumple lo dispuesto en los
articulos 14), 15 e), f), 21 y 30, y tenlendo en cuenta que los comentarios y correcciones
allegados no controvierten nl subsanan en forma alguna las objeclones planteadas en el
oficio N® 12.788, se oonsldera que la aollqutud no puede‘acoeder al privilegio solicitado.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privileglo de ‘patente de Invencin a la creacidn
denominada: "SISTEMA Y METODO DE FIRMAS DIGITALES DE MAQUINA
AUTOMATICA DE TRANSACCIONES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad
de apoderado de la socledad Diebold, Incorporated, o a quien haga sus veces, el
contenido de la presente resolucién, entregéndole copia de la misma, adviriéndole que
contra ella procede el recurso de reposicién ante el Superintendente de Industria y
Comerclo al momento de notificarse o dentro de los 5 dias hablles sigulentes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C..alos 30 AgR 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor 3ureT
CARLOS R. OLARTE
Calle 100 N° 8A-37, P 10° ..
World Trade Center — Torre A o
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