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1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijacion en lista de 14 de
Mayo de 2013.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Sefior Examinador en su
Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. 8343, en relacidn con la reclamacion de
materia que no es considerada como una invencion, la claridad del capitulo reivindicatorio
y la novedad de la presente solicitud, me permito dirigir su atencién a las siguientes
modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales no sélo se superan
completamente dichas objeciones sino que ademas se establece de manera
incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. CAPITULO REIVINDICATORIO

Con respecto al capitulo reivindicatorio actualmente presentado, el Sefior
Examinador sefiala que este careceria de claridad toda vez que algunas reivindicaciones
incluirian términos considerados como imprecisos y otras estarian caracterizadas por
resultados a alcanzar.

Tomando en consideracion estas objeciones, me permito manifestar que es deseo
del solicitante modificar el capitulo reivindicatorio actualmente presentado, de

manera que se clarifique el objeto de la reclamacién, haciéndolo ain mas distinguible del
arte previo.

En conexidn con estas modificaciones me permito resaltar que no se constituyen de
ninguna manera en una ampliacién al alcance de la invencién, tal como fue originalmente
presentada, toda vez que se delimita claramente la invencién de acuerdo con las
realizaciones preferidas, teniendo como base la descripcién tal como ha sido presentada y

las reivindicaciones originales, como se muestra a continuacién:
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. Reivindicacion 1. Ha sido modificada de manera que ahora se refiere de una
forma mas clara al método para procesar de manera segura una transaccién, el cual se
constituye como el objeto de la presente invencion. Dichas modificaciones presentan

soporte en las reivindicaciones 1, 4, 5 y 7 actualmente presentadas.

o Reivindicaciones 2 a 5. Estas reivindicaciones han sido eliminadas del
capitulo reivindicatorio.

Reivindicacién 6 (Nueva Reivindicaciéon 2). Corresponde a la actualmente
presentada.

. Reivindicaciéon 7. Esta reivindicacién ha sido eliminado del capitulo
reivindicatorio.

Reivindicacion 8 (Nueva Reivindicacion 3). Corresponde a la actualmente

presentada, sin embargo su dependencia ha sido adaptada a la nueva numeracion.

. Reivindicaciones 9 a 20. Estas reivindicaciones han sido eliminadas del

capitulo reivindicatorio.

Como consecuencia de todo lo anterior, el capitulo reivindicatorio modificado esta
constituido por 3 reivindicaciones, la cuales se refieren de manera clara y concisa al
método para procesar de manera segura una transaccion que es el objeto de la presente
invencion.

Con respecto al mencionado capitulo reivindicatorio me permito resaltar que, tal
como se ha modificado este es totalmente claro para la persona versada en la materia, la

cual podria identificar inequivocamente el alcance de la reclamacion.

|

. o : o : . . |

Es asi como los términos considerados por el sefior Examinador como imprecisos, y

las expresiones consideradas como resultados a alcanzar han sido eliminados del capitulo
reivindicatorio modificado, y de esta manera considero han sido superadas las objeciones

realizadas al respecto.

A la luz de lo expuesto anteriormente me permito resaltar que el capitulo
reivindicatorio modificado es totalmente claro al reclamar el método para procesar de
manera segura una transaccion que es objeto de la presente invencion, y se ajusta por lo

tanto a cabalidad a lo exigido por el Articulo 30 de la Decisién Andina 486 de 2000.
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4. NO ES UNA INVENCION.

4.1. Consideraciones acerca de la_materia reclamada en las reivindicaciones 1 a

8y 17 a 19.

Con respecto a la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 8 y 17 a 19
actualmente presentadas, el Sefior Examinador afirma que no se considera una invencién
toda vez que segln su criterio corresponderia a un procédimiento que es considerado un
programa de ordenador.

En conexién con lo anterior, es importante destacar que en vista de las
modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio las reivindicaciones 17 a 19 ya no
hacen parte de la materia reclamada y que ahora la reivindicacién 8 actualmente
presentada corresponde a la nueva reivindicacidn 2, por lo que los argumentos que se
expondran a continuacién pondrdn de manifiesto que la materia reclamada en las

nuevas reivindicaciones 1y 2 claramente corresponde a materia patentable.

Ahora, respecto de la objecién realizada, muy respetuosamente me permito sefalar
que el Sefior Examinador interpreta de manera errénea el contenido de las mencionadas
reivindicaciones, toda vez que estas de ninguna manera se refieren a un programa de
ordenador sino a un método que describe la forma en la cual se puede procesar de

manera segura una transaccion, método que es el objeto de la invencién.

El sefior Examinador afirma que la presente invencion hace parte de las excepciones
a la patentabilidad dispuestas en el articulo 15 literal (e) de la Decisién 486 de 2000,
argumentando que:

"estas reivindicaciones reclaman un procedimiento que es considerado un programa
de ordenador segin la definicién de la OMPI, expuesta en la decisién Andina 351 de 1993
articulo 3, que dice que un software es un conjunto de instrucciones mediante palabras,
cddigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de
lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador - un aparato electrénico o
similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga

determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentacién
técnica y los manuales de uso i

Y que ademas la materia reclamada: "no puede ser considerada materia elegible a
estudio de patentabilidad porque no cumple los requisitos mencionados con anterioridad”,
refiriéndose a los requisitos planteados dentro del Capitulo VI correspondiente al Examen

de Patentabilidad de las Invenciones Implementadas por Computador planteado en el
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Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencidon y Modelo de Utilidad*
de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) (Pags. 129 a 137), |
Ahora bien, en conexion con lo anterior, inicialmente me permito hacer notar al
sefior Examinador que si bien el Articulo 15 de la Decisién 486 establece que no deben
considerarse como invenciones los descubrimientos, las teorias cientificas, los métodos
matematicos y los programas de ordenadores o el soporte ldgico, entre otros, el mismo
Instructivo para el Examen de Solicitudes de la SIC, asegura que se debe tener en cuenita
que si la materia reclamada, siendo dicha materia una excepcién a la patentabilidad, es
limitada en su aplicacion a una determinada aplicacion practica, puede llegar,a

ser elegible a estudio.

De esta manera, siguiendo el andlisis del sefior Examinador para determinar si 'la
solicitud que involucra un programa de computador puede ser considerada o0 no como
materia elegible a estudio de patentabilidad, es posible concluir que la materia reclamaclla
en la presente solicitud cumple a cabalidad con los criterios con los cuales se pueéie
asegurar que el proceso se limita a una aplicacién practica en particular, tal y como se
detalla a continuacion:

. La invencion reivindicada, debe estar dirigida a una de las dos categorias
legales aceptables segun el articulo 14 de la Decisién 486: producto o procedimiento
(Instructivo para el Examen de Solicitudes de la SIC).

|

En conexién con lo anterior, la materia que aqui se reclama esta dirigida a un
método (6 procedimiento) para procesar de manera segura una transaccion.

i

. La materia reclamada, no debe ser dirigida por completo a una excepcion a la
patentabilidad de las relacionadas en el articulo 15 de la Decisién 486 (Instructivo para el
Examen de Solicitudes de la SIC). | i

Evidentemente la materia que aqui se reclama no pretende proteger un programa
de ordenador como tal, como lo interpreta el sefior Examinador, sino que por el contrario
estad dirigida a proteger un método para procesar de manera segura una transaccion, el
cual involucra una serie de pasos y la aplicacion de determinados dispositivos necesarios

para llevar a cabo el método.

. Las reivindicaciones de procedimiento que involucren un programa de
computador, como materia elegible para estudio de patentabilidad deben (1) estar
vinculadas a wuna determinada maquina, aparato o dispositivo, o (2) ser una

transformacion especifica de un articulo determinado a un estado u objeto diferente.

! Superintendencia de Industria y Comercio. Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo
de Utilidad, Bogota, Colombia. 2012. Paginas 129 a 137. '
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Al respecto, el método para procesar de manera segura una transaccion el cual es
objeto de la presente invencidon involucra dispositivos tangibles como un servidor, un
dispositivo de comunicaciones moviles, los cuales son indispensables para que se pueda

llevar a cabo el método que se pretende proteger.

. Por Ultimo, es claro que la aplicacién de los dispositivos dentro del método de
la invencidn implica més que una mera actividad insignificante extra a la solucién, ya que
son necesarios para que el método se lleve a cabo completamente, dado que estan
involucrados a lo largo de dicho método, hasta lograr que la transaccidn de tarjeta de
crédito sin la tarjeta de crédito en fisico en el punto de pago se lleve a cabo

completamente y de una manera segura.

Por otro lado, y como un complemento de los argumentos antes expuestos, me
permito llamar la atencién del sefior Examinador sobre el Manual Andino de Patentes?, -
una guia practica que no constituye un marco normativo para el estudio y andlisis de
patentabilidad de una solicitud en tramite, pero que es una herramienta que permite
evaluar de manera razonable e imparcial los requisitos de patentabilidad requeridos para
la concesién de una patente-, en el cual se realiza un andlisis tendiente a permitir la
adecuada interpretacion de dicha normatividad. En este sentido, en el mencionado
Manual se establece que:

"No existe un concepto concreto del significado de invencién, sino que por el
contrario esta definido por las exclusiones mencionadas en los articulos 15, 20, los cuales
consideran todo aquello que no es una invencion. Sin embargo, por regla general, las
invenciones tienen un cardcter técnico ya que estan orientadas a la solucién de
problemas técnicos y no estén asociadas con la estética, la presentacion de informacién y
la abstraccién.”

Especificamente, con respecto a los programas de ordenadores o el soporte légico,
el Manual Andino de Patentes establece lo siguiente:

"Los programas de ordenadores o el soporte I6gico como tal pueden considerarse
como las instrucciones que necesita una maquina para conseguir un resultado. No se
pueden considerar invenciones como tales pues no tienen cardcter técnico, los programas
de ordenadores adquieren ese carcter técnico sélo en el momento en que hacen parte
de un proceso industrial.”

De lo anterior resulta completamente claro que al momento de realizar el estudio de
patentabilidad de una solicitud, es necesario tener en cuenta que las invenciones que
incluyen o se encuentran relacionadas con programas de computador no pueden ser

2 . - R
Secretaria general de la Comunidad Andina. Manual Andino de Patentes. Lima, Per(: 2004. Paginas: 45 a 47,
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objetadas per se, sino que en dicho estudio de patentabilidad deben analizarse los efectos
técnicos obtenidos cuando dichos programas de computador son incluidos o hacen parte
de procesos novedosos, inventivos y con aplicabilidad industrial; es decir, los programas
de computador efectivamente no deben considerarse como materia patentable cuando
hacen parte de una solicitud simplemente como principios puramente abstractos sin
ninguna clase de contribucidn o utilidad técnica; sin embargo, la presencia de dichos
programas de computador como uno de los pasos de un proceso industrial
patentable, no indica de ninguna manera la no patentabilidad de dicho proceso,
toda vez que el estudio de patentabilidad debe realizarse sobre la invenci6;n
revelada como un todo, y no de manera independiente para cada uno de los

pasos de la invencion revelada.

En este sentido, dentro de una invencidn que incluya la utilizacion de programas de
computador, un adecuado estudio de patentabilidad implica analizar el empleo dado al
computador y a los programas de computador utilizados y por lo tanto, los efectos
técnicos obtenidos a través de éstos, y por tanto no implica l'micamenlte
determinar el empleo o no de programas de computador dentro de la matefia
revelada.

!

Por lo tanto, la presente invencidn no se constituye como un programa de
ordenador como tal, sino que especificamente revela un método para procesar de
manera segura una transaccion.

Dicho novedoso método se centra en la realizacion de una serie de pasos que
incluyen el recibir en un servidor una solicitud para procesar una transaccién, retirar de
una memoria del servidor un identificador de instrumento de transaccién financiéra
encriptado asociado con el dispositivo de comunicaciones moviles identificado en la
solicitud, recibir del dispositivo de comunicaciones mdviles un dato de transacciéon y un
PIN para autorizar la transaccidn financiera, y usar el dato de transaccién recibido del
dispositivo de comunicaciones mdéviles y el identificador de instrumento de transaccion
financiera para crear un paquete de datos de transaccién que se va a transmitir a un
sistema financiero que usa el paquete de datos de transacciéon para efectuar dicha
transaccién financiera.

Aqui, es importante que el sefior Examinador tenga en cuenta que, por lo gengral
cuando una persona utiliza una tarjeta de crédito/débito, el punto de venta (POS por sus
siglas en inglés) de la maquina obtiene la informacién de las tarjetas, asi como la
informacidn del pago, es decir de quién paga y como paga. Esta informacion se transmite

a continuacién a una institucién financiera para procesar el pago.
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De esta manera es indispensable que la persona tenga su tarjeta de crédito
disponible en todo momento y no serad capaz de utilizar un dispositivo POS sin la tarjeta
de crédito o por lo menos sin la informacion de su tarjeta de crédito para poder entrar en

el dispositivo de punto de venta y realizar un pago.

Contrario a lo anterior, la presente invencién, mediante el almacenamiento de la
informacion de la tarjeta de crédito cifrada en la memoria del servidor y vinculada a una
identificacion de su dispositivo mévil, permite a un usuario utilizar el dispositivo de
comunicaciones moviles para hacer un pago desde cualquier lugar mediante Ia
vinculacién de la identidad del dispositivo de comunicaciones mévil con la informacion de
la tarjeta de crédito. De manera que el usuario sélo tiene que enviar los datos de
identificacion de la parte a quien se le va a hacer el respectivo pago, asi como la cantidad

que se va a pagar.

Por Ultimo, una vez son recibidos los datos, estos se empaquetan junto con los
datos de la tarjeta de crédito correspondientes y se transmite a la institucidon financiera.
La entidad financiera ni siquiera sabra que la tarjeta de crédito no estaba presente en el
momento de la transaccion ya que el paquete de datos recibido se reflejard como si la
tarjeta de crédito hubiese estado presente en el punto de venta.

En vista de lo anterior, atentamente me permito hacer notar al sefior Examinador
que no existen razones técnicas o juridicas para objetar la patentabilidad de la
presente invencién, toda vez que la materia revelada NO puede ser catalogada
como una excepcidn a la definicidn de invencidn establecida por la Decisién 486 de 2000.

4.2. Consideraciones acerca de Ia materia reclamada en las reivindicaciones 2
_\m
36,78 10, 11, 14, 15, 16 y 20.

Por otro lado, con respecto al objeto de las reivindicaciones 2,3,6,7,8,10, 11, 14,
15, 16 y 20, el sefior Examinador sefiala que no corresponderia a una invenciéon debido a
que considera que se esta reivindicando una forma de presentar informacidn.

A este respecto muy respetuosamente me permito sefialar que el Sefior Examinador
interpreta de manera errénea el contenido de esta reivindicacién, toda vez que esta de
ninguna manera se refiere a una manera de presentar informacién sino a un método que

describe la forma en la cual se puede procesar de manera segura una transaccion,
método que es el objeto de Ia invencién.

En este sentido me permito resaitar que dentro del dmbito de las patentes es un .
hecho aceptado que se conoce como “forma de presentar informacién” un sistema en el
cual lo importante son los datos que estdn siendo mostrados.
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i
En efecto, el mencionado Instructivo Examen De Solicitudes De Patentes de

Invencion y Modelo de Utilidad, con respecto a las formas de presentar informacion
~ |
sefala que:

*2.3.8 Las formas de presentar informacién

El examinador debe tener en cuenta que cualquier representacion de informacion

caracterizada sélo por el contenido de la informacién, no es patentable. !

Esto aplica si la reivindicacion esté dirigida a la presentacion de informacion per se
(por ejemplo por sefiales acusticas, sonidos verbales, presentaciones visuales), '3
informacién grabada en algun medio (ejemplo: un libro caracterizado por su contenido),
una cinta de grabacion caracterizada por la pieza musical grabada, una sefal de transito
caracterizada por el mensaje de prevencién, un disco compacto caracterizado por la data
o programa grabado, o un proceso y aparato para la presentacion de informacion
(ejemplo: un grabador caracterizado solamente por la informacion grabada, una

computadora caracterizada por los datos almacenados).” (Pagina 33).

|
Contrario a lo anterior, el método para procesar de manera segura una transaccién
(nuevas reivindicaciones 1 a 3) no_tiene como caracteristica fundamental la informacion

que pueda estar contenida en el servidor, sino una serie de pasos necesarios para_llevar a

cabo una transaccidon financiera sin que sea necesaria_la presencia fisica de una tarjeta,

dichos pasos incluyen el recibir en un_servidor una_ solicitud para procesar una

transaccion, retirar de una memoria_del servidor un _identificador de instrumento 'de

transaccioén financiera encriptado asociado con el dispositivo de comunicaciones méviles

identificado en la solicitud, recibir del dispositivo de comunicaciones moviles un dato |de

transaccidon y _un PIN para autorizar la transaccion financiera, y usar_el dato de

transaccion recibido del dispositivo de comunicaciones moéviles y el identificador de

instrumento de transaccién financiera para crear un paquete de datos de transacciéon que

se va a transmitir a un sistema financiero que usa el paquete de datos de transacclién

para efectuar dicha transaccidn financiera.

En este sentido resulta pertinente resaltar que los datos que puedan o no
estar contenidos en el servidor no se constituyen en la invencion como tal, s?no
el método el cual estd compuesto por una serie de pasos para procesar de
manera segura una transaccion y por lo tanto este no puede de ninguna manéra

ser considerado como una forma de presentar informacion. |

Por lo tanto, salta a la vista que la materia reclamada por el capitulo reivindicatorio
ahora modificado de la solicitud de ninguna manera contraviene lo establecido pot el
Articulo 15 (f) de la Decisién Andina 486 de 2000 y en consecuencia la materia

reclamada por la solicitud corresponde a materia patentable.
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5. NOVEDAD.

De otra parte, el Senor Examinador sefiala que el sistema para procesar una
transaccién, reclamado en las reivindicaciones 9 a 16 actualmente presentadas, asi como
el dispositivo de comunicaciones mévil de la reivindicacién 20, serian anticipados por las
revelaciones del documento US2008249948 (D1).

Sobre este particular me permito resaltar que tal y como se especifica en el
numeral 3. del presente memorial, las reivindicaciones objetadas: 9 a 16 y 20 ya no
hacen parte del capitulo reivindicatorio modificado, es decir, el sistema para procesar
una transaccion (Reivindicaciones 9 a 16), asi como el dispositivo de comunicaciones
mévil (Reivindicacién 20), ya no hacen parte del objeto reclamado y por lo tanto las
objeciones de Novedad realizadas a dicha materia quedan completamente superadas, y
en consecuencia, la solicitud en estudio claramente se ajusta a lo preceptuado en el
Articulo 16 de la Decision Andina 486 de 2000.

6. CONCLUSION.

Para finalizar me permito resaltar que el capitulo reivindicatorio tal como ha sido
modificado es totalmente claro y conciso al reclamar el método para procesar de manera
segura una transaccidon que es objeto de la invencién, sin contener de ninguna forma
materia no considerada como una invencion, cumpliendo asi con lo exigido por la
Decision Andina 486 de 2000.

7. Anexo me permito presentar copia de las paginas 26 y 27 que corresponden al
capitulo reivindicatorio modificado, descrito dentro del presente memorial,

constituido por 3 reivindicaciones.

8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a
la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de

patente solicitado.

Sefior Superintendente,

Lo
ICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direccion para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com
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26

REIVINDICACIONES

1.- Un método para procesar de manera segura una transaccion, el método

incluye:

recibir en un servidor una solicitud para procesar una transaccién, la solicitud

incluyendo una identificacion de un dispositivo de comunicaciones moviles;

retirar de una memoria del servidor un identificador de instrumento de transaccion
financiera encriptado asociado con el dispositivo de comunicaciones moviles

identificado en la solicitud;
recibir del dispositivo de comunicaciones méviles un dato de transaccion;

recibir del dispositivo de comunicaciones moéviles un PlINpara autorizar la
transaccion financiera, en donde el PIN es recibido a través de un canal de
comunicacion diferente al dato de transaccién recibido del dispositivo de

comunicaciones moviles; y

usar el dato de transaccién recibido del dispositivo de comunicaciones moviles y el
identificador de instrumento de transaccion financiera retirado para crear un
paquete de datos de transaccion que se va a transmitir a un sistema financiero
que usa el paquete de datos de transaccion para efectuar la transaccion

financiera.



27

2.- Un método de conformidad con la reivindicacion1, en donde el dato de
transaccion recibido del dispositivo de comunicaciones moéviles incluye uno o mas

de:

datos de identificacién de tercera parte que identifican a una tercera parte a quien

se va a pagar una cantidad; yla cantidad que se va a pagar a la tercera parte.

3.- Un método de conformidad con la reivindicacion 1, en donde el paquete
de datos de transaccién esta estructurado en el mismo formato que un paquete de
datos de presentacién de tarjeta de modo que el sistema financiero pueda tratar la

transaccion financiera como una transacciéon de presentacion de tarjeta.



