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1. ANTECEDENTES 

1.1. a- A lo largo del examen de fondo, el Examinador argumentO que la presente 

invención carece de claridad en ci CapItulo Reivindicatorio, bÆsicamente, por las siguientes 

razones: 

i- "Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten 
establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la tØcnica," 

ii- "no presentan la estructura estÆndar de preambulo y caracterización 
apropiada para el caso, frases tales como: ’que comprende’, ’en donde’, ’que 
ademÆs comprende’, ’comprende ademÆs’, etc. no equivalen a ’caracterizado por’;" 

iii- "tampoco incluyen signos de referenda que faciliten su 
interpretación." 

b- Adicionalmente, ci Examinador objetó la patentabilidad de la presente invención, 

al considerar que Østa incurre en las causales estabiecidas en los ArtIculos 15(e) y 21 de la 

Decision 486, por las siguientes razones: 

i- "Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella describe y 
reivindica componentes de soporte lOgico en forma de secuencia lOgica de 
procesamiento, que es ejecutada por un cajero automÆtico bancario o ’aparato’ para 
realizar transacciones comerciales como retiros, depOsitos, etc." 

ii- "ademÆs, los componentes del cajero automÆtico son ampliamente 
conocidos en ci estado de la tØcnica y no se modificaron de ningün modo y, por 
Æltimo, ci contenido de las mismas reivindicaciones permite constatar que se trata 
de soporte lOgico por que fueron redactadas en tØrminos de secuencia de 
procesamiento de datos, y ademÆs expilcitamente, reciaman software como tal en la 
reivindicaciOn 86 y sus relacionadas. Por las razones precedentes, la oficina 
considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e)" 

iii- "5.3 Las disposiciones del artIculo 21 de la DecisiOn 486 se afectan 
porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son los 
componentes de un cajero automÆtico o de parte de dos, por ejemplo ci 
dispensador de efectivo, ci transportador de billetes, la impresora, etc. lo que se 
evidencia de forma manifiesta, tanto en la descripciOn como en las 
reivindicaciones." 

1.2. Mediante la resoluciOn No. 30594, ci Despacho niega ci privilegio de patente a la presente 

solicitud, estableciendo nuevamente objeciones similares a las inicialmente planteadas, a pesar de 

que ci solicitante desistiO de la mayorIa de las reivindicaciones, presentando para estos efectos un 

CapItulo Reivindicatorio Modificado con 10 reivindicaciones (correspondientes a las numeradas 

entre ci 132 y ci 141 en ci CapItulo Reivindicatorio de la solicitud original), todas "relativas a un 

aparato". Las objeciones presentadas a continuaciOn son prÆcticamente las mismas presentadas 
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por el Despacho en el examen de fondo, con lo cual puede afirmarse que, a pesar de las 

modificaciones hechas, el CapItulo Reivindicatorio Modificado propuesto con la respuesta al 

examen de fondo aparentemente no fue objeto de anÆlisis por parte de ese Despacho: 

a- "Las reivindicaciones del ültimo pliego son indefinidas, debido a que no 

permiten establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la 

tØcnica. La reivindicación 1 es muy general, porque se refiere a un aparato sin 

establecer de quØ o para quØ es Las reivindicaciones I a 4 y 10 se redactaron en 
tØrminos del uso y de un secuencia de procesamiento de informaciOn, Jo cual, es 
inadmisible.." 

b- "Las reivindicaciones 5 a 9 no tienen enlace lógico con las que dependen, 
porque no aclaran o delimitan una caracterIstica de estructura o funciOn enunciada 
en las precedentes sino que se salen del tema al hacer mención a un indicador, una 
marca removible y a un tipo de tinta, los cuales, revelan mÆs un uso o efecto del 
mismo Jo que resulta inaceptable." 

c- Las objeciones presentadas en ci punto 2.2 de la resoluciôn impugnada hacia 
las "reivindicaciones de producto y de procedimiento" pretenden demostrar que las 
reivindicaciones de la presente invención "No revisten una forma tangible" Dichas 
objeciones son prÆcticamente las mismas planteadas en el examen de fondo, al igual 
que en la mayorIa de los oficios emitidos por ci Despacho, y se fundamentan 
bÆsicamente en Jo siguiente: 

"En el Æmbito de las patentes es conocido que un producto debe revestir una 
forma tangible y ser definido o bien por las caracterIsticas de estructura o bien por 
las caracterIsticas, de funcionamiento pero NO mediante una mezcia de ellas, 
menos aün cuando  la mezcia consiste en la enumeraciön de uno o mÆs elementos 
conocidos ampliamente en la tØcnica junto con ci uso de algunos de esos elementos 
para procesar datos o sefiales. Realizado ci estudio correspondiente, de un iado, se 
determinó que las reivindicaciones de producto del pliego calificado no revisten una 
forma tangible, porque se redactaron en tØrminos de la enumeraciOn de los 
componentes de una estructura convencional o ampliamente conocida en la tØcnica 
como son los cajeros automÆticos, del uso de los citados componentes y en 
secuencias lógicas de procesamiento de datos, que no son caracteristicas que sirvan 
para definir un producto." 

d- Finalmente, ci Examinador ha mantenido su posiciôn al catalogar 
nuevamente la presente invención como un intento de patentar "software" y como 
un intento de hacer un "segundo uso" de aparatos convencionales, sin presentar un 
anÆlisis elaborado para fundamentar sus argumentos y limitando sus objeciones a 
una reducciôn que ignora los mØritos y ventajas tØcnicas (explicadas en la 
contestaciôn al examen de fondo), como se puede evidenciar a partir de Jo 
establecido en los puntos 3 a 5 de la Resolución 30594: 

"Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella describe y reivindica un 
soporte lógico en la forma de secuencia logica de procesamiento, la cual, es 
ejecutada por un cajero automÆtico bancario o "mÆquina automÆtica de banca" o 
’aparato" para realizar transacciones comerciales como retiros, depositos, etc. 
durante las cuales se verifica la validez de un billete y se marca para su 
procesamiento posterior; ademÆs los componentes del cajero automÆtico son 
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ampliamente conocidos en la tØcnica y no se modificaron de ningün modo. Y, por 
ültimo, el contenido de las mismas reivindicaciones pennite constatar que se trata 
de soporte lógico, porque fueron redactadas en tØrminos de secuencias de 
procesamientos de datos. Por las razones precedentes, no cabe duda que las 
reivindicaciones se encuentran dentro del aicance del literal e) del mencionado 
artIculo 15 de la norma supranacional andina, suficiente motivo para negar la 
presente solicitud. 

( ... ) En el presente caso, las disposiciones establecidas por el articulo 21 se 
afectan, porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son 
los componentes de una mÆquina o cajero automÆtico o de parte de ellos, por 
ejemplo el "dispositivo" de evaluación, el "dispositivo" de marcaciOn, el 
’dispositivo" de recepción, etc., lo cual ademÆs se evidencia, de forma manifiesta, 
en la descripción. 

( ... ) En el presente caso, es claro que todo lo reivindicado en general carece 
de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un tØcnico en el arte 
(programador) podrIa realizar sin ningün esfuerzo intelectual adicional para lograr 

flel efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comünmente, ejecuta en su 
campo." 

2. OBJETO DEL RECURSO 

Que se revoque la Resolución recurrida y, en su lugar, se emita un examen de fondo que se 

pronuncie, de acuerdo a! ArtIculo 45 de la Decision 486, sobre ci cumplimiento de los requisitos 

de patentabilidad para las reivindicaciones pendientes, que fueron objeto de modificaciOn 

oportuna durante el trÆmite, y se conceda la patente de invenciOn para la solicitud que nos ocupa. 

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO 

En cuanto a los argumentos presentados por ci Despacho en la ResoluciOn recurrida, 

respetuosamente difiero del anÆlisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como 

fundamento del presente recurso: 

3.1 a- [Con relaciOn a! punto 1.2.a- del presente recurso]: Ni la DecisiOn 486 ni cuaiquier 

otra ley conocida sobre la materia obliga al solicitante a incorporar las mejoras aportadas por el 

solicitante al estado de la tØcnica dentro del texto de las reivindicaciones. Por el contrario, como 

to estipula la misma DecisiOn 486 en su artIculo 28, literal b-, dichas contribuciones deben estar 

contenidas es en ci Capitulo Descriptivo. Las reivindicaciones simplemente deben describir de 

manera clara los elementos fundamentales de la invenciOn que presentan meioras sobre ci estado 

de la tØcnica, mas no describir el estado de la tØcnica. Adicionalmente, los fundamentos de esta 

objeción no son ciaros, ya que ci propOsito del mØtodo o aparato reclamado en las 
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reivindicaciones de la presente solicitud se deduce de manera evidente a partir de lo divulgado en 

el CapItulo Descriptivo, particularmente, a partir de las primeras lIneas en las cuales se establece 

lo siguiente: "EspecIficamente, este invento se relaciona con una mÆquina automÆtica de banca la 

cual entrega y recibe documentos tales como billetes e ident/ica billetes (moneda corriente) 

sospechosos para su anÆlisis y manejo." Por lo tanto, incluir nuevamente el propósito del 

mØtodo o aparato en las reivindicaciones no hace parte de la prÆctica convencional de redacción 

de patentes, y resultarla redundante, ya que Østas cumplen con recitar de manera clara los pasos o 

componentes involucrados (junto con su relación funcional cuando es necesario hacerlo). En 

cuanto a las objeciones relativas a las supuestas "secuencias de procesamiento de información" 

que pretenden desvirtuar las reivindicaciones contenidas en la presente invención, es claro que 

simplemente constituyen una falta de comprensión (por parte del Despacho) de la solución 

tØcnica que se reclama en la presente invención. 

b- [Con relación al punto 1.2.b- del presente recurso]: Los fundamentos de esta 

objeción no son claros, ya que ci enlace lógico en las reivindicaciones de la presente solicitud es 

evidente; i.e., las reivindicaciones dependientes simplemente afiaden (o delimitan) caracterIsticas 

adicionales a lo reclamado en la reivindicación independiente (e.g., Reivindicación 6, "( ... ) 

caracterizado por que la marca removible comprende tinta removible"). Es natural encontrar en 

cuaiquier formato de redacción de reivindicaciones una reivindicación dependiente que reclame 

una caracteristica adicional a lo contemdo en la independiente. En el caso de la Reivindicación 6, 

se hace referenda a la "marca removible" la cual, contrario a lo manifestado por el Examinador, 

si se menciona en la reivindicación independiente: "( ... ) es adaptado para marcar un documento 

con por lo menos una marca removible (...)". Por otro lado, las caracterIsticas que el Examinador 

ha considerado inaceptables por revelar un "uso o efecto del mismo", simplemente constituyen 

una forma de delimitar caracterIsticas adicionales a lo comprendido en la(s) reivindicación(es) de 

la(s) cual(es) depende, lo cual es completamente vÆlido, pues precisamente en la precision de las 

caracterIsticas adicionales reside la naturaleza de una reivindicación dependiente y, por lo tanto, 

delimitadora de un concepto inventivo. Adicionalmente, cabe notar que la objeciOn presentada en 

este punto se contradice con el modelo de redacciOn apropiada para reivindicaciones sugerido 

anteriormente por el Despacho (ver modelo de reivindicaciones ejemplar proveldo en la 

ResoluciOn No. 6979’ expedida por ese Despacho ci 24 de Marzo de 2006, punto 4(c)), corno 

’"Para dar mayor claridad al solicitante, se trae a coiación el siguiente ejemplo de redacciôn de reivindicaciones que cumpien los 
requisitos del Articulo 30, precisados, en parte, en ci primer parrafo del subpunto 4.2 del Manual Andino de Patentes, ci cual dice 
Ias reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas IØcnicas esenciales de la invenciôn que la definan y la hacen lo 

pudueran hacerla distintiva del estado de la tØcnica. Estas caracterIsticas tØcnicas defrnen la soiuciôn al Droblema tcnico que 
intenta resolver la invenciOn." (Subrayado mb) 

I. un sistema electro neumaWico de control para puertas de vehiculos caracterizado porque comprende un sensor de 
movimiento (I) conectado en serie a un microcontrolador (3), ci cual su vez (sic) estÆ conectado a unos sensores de humo 
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por ejemplo en el caso de la reivindicación independiente ( ’( ... ) por medio de una interfase (9) 

y, que comanda las vÆlvulas solenoides de apertura (5) y cierre (12) de las puertas’) en la que 

se podrIa concluir, con un criterio similar al del Examinador, que se revela mÆs un uso (o efecio 

del mismo) de una interfase que comanda otros elementos.. 

c- [Con relación a! punto  1.2.c- del presente recurso]: En el examen de fondo (Oficio 

No. 14898) el Examinador presentó exactamente la misma objeción. En  la contestación a dicho 

Oficio se aclaró que el uso de caracterIsticas estructurales, no excluye necesariamente el uso de 

caracterIsticas funcionales, como lo ha interpretado el Examinador de manera eguivocada. De 

hecho en el Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes, el cual es una guIa mÆs actualizada y de 

carÆcter mÆs vinculante gue la citada por el Examinador, se establece lo siguiente: 

114.2 Contenido de las reivindicaciones ( ... ) Una reivindicación  debe 
incluir no solamente una enumeración de elementos, sino tambiØn indicar su 

funcionamiento y relación funcional entre los mismos cuando para la persona 
versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma 
definición del elemento. Las caracterIsticas pueden se r estructurales  
funcionales ( ... )." (Subrayado y negrilla mIos.) 

En varios casos presentados ante el Despacho, el Examinador se ha enfocado en 

elevar objeciones recurrentes a la rigurosa redacción de las reivindicaciones segün la estructura 

preferida por Øl, discriminando asI la utilización de tØrminos gramaticales universalmente 

aceptados en la prÆctica general de patentes a nivel mundial, al igual que La combinación de 

caracterIsticas no excluyentes, las cuales son hechas por el solicitante con el fin de aclarar La 

relación funcional entre elementos mencionados en las reivindicaciones, segün lo exige el propio 

Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes. 

Al igual que en el PÆrrafo 57 de la GuIa citada por el Examinador en el punto 5.1 

del examen de fondo, el Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes clasifica los tipos de 

caracterIsticas que pueden ser utilizadas (funcionales o estructurales), pero en nin2ün momento 

excluye la utilización de un tipo de caracterIstica cuando la otra sea utilizada. Cabe recordar 

que esta restricción a la hora de incluir caracterIsticas en Las reivindicaciones, ha sido una 

frecuente interpretación del Examinador en varios exÆmenes a las solicitudes presentadas ante el 

Despacho. Sin embargo, no se trata de una restricción prevista en ninguna de las gulas o 

(7A). temperatura (78), nivel (7C), y presión (71)), por medio de una interfase (9) y, que comanda las vÆivulas solenoides de 
apertura (5) y cierre (12)de las puertas. 
2. ci sistema de la reivindicación I caracterizado por que el sensor de movimiento (1) estÆ conectado a un circuito de 
emercencia (14). 
3. el sisiema de la reivindicaciôn I caracterizado por que ci sensor de temperatura es Ufl termómetro digital (...)." (Subrayado y 
negrilla mios. tornado de la Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho ci 24 de Marzo de 2006, punto 4(c)) 
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manuales de redacción de Datentes, v mucho menos en la 1ev, con lo cual, simplemente carece de 

fundamento la obieción planteada en tales tØrminos. 

d- [Con relación a! punto 1.2.d- del presente recurso]: Ante esto, me permito 

reiterar que La prohibición del literal (e) del ArtIculo 15, solamente impide La patentabilidad de 

soporte lógico como tal, mas no de soluciones tØcnicas que pueden implementarse o ser asistidos 

por computador. En cualquier caso, cabe aclararse que la presente invención NO pretende 

reclamar un programa de ordenador o soporte logico como tal, sino un aparato de mÆquina 

automÆtica de banca que comprende varios componentes de hardware que at ser impLementados 

en Los caieros automÆticos, son asistidos por un sistema de control para lograr resolver un 

problema tØcnico existente (tal como se explica de manera detallada en el CapItulo Descriptivo 

de la solicitud). En vista de lo anterior, en este caso no resulta aplicable la objeción de 

patentabilidad de software pues no es eso to que se pretende proteger. En efecto, al revisar Las 

reivindicaciones del CapItuLo Reivindicatorio Modificado (Reivindicaciones 1 - 10, 

correspondientes a la 132 - 141 en la solicitud original) es posible ver que solamente comprenden 

componentes de hardware tales como, dispositivos de evaluación, dispositivos de marcación y 

dispositivos de recepción. Sin embargo, tambiØn existe otro componente de hardware tal como el 

sistema de circuitos de control, que es el Cmico que podrIa ser equivocadamente relacionado 

como un intento de patentar software. En cuatquier caso, el sistema de circuitos de control es 

simplemente un componente necesario para intercomunicar Los otros componentes de hardware, y 

asi lograr el funcionamiento adecuado de la presente invención, presentando una sotución 

significativa a un probtema tØcnico existente (descrito en el CapItulo Descriptivo de la solicitud). 

Por to tanto es claro que en ning4n momento se pretende rectamar soporte !ógico como  tal, sino 

protección sobre el sistema de mÆquina automÆtica de banca que implementa el sistema de 

control en los componentes de hardware, para permitir el anÆlisis y manejo de documentos 

sospechosos (e.g., bitletes falsos) y asI poder subsecuentemente verificar su validez, al igual que 

identificar a La persona responsable de introducir dichos documentos sospechosos (e.g., billetes 

falsos) a La mÆquina. Al entender Lo expuesto anteriormente, tambiØn resulta evidente que la 

presente invención estÆ bastante lejos de ser una simple "secuencia de procesamiento de datos", 

como Lo ha clasificado frecuentemente el Examinador. Teniendo en cuenta to ac!arado 

anteriormente, puede concluirse que el Despacho estÆ ignorando por completo el mØrito 

involucrado en el desarrotto de la presente sotución, al hacer aseveraciones sin sustento como 

"todo to reivindicado en general carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un 

tØcnico en el arte (programador) podrIa realizar sin ning1n esfuerzo intetectuat adicional para 

lograr ci efecto deseado". 
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3.2 AdemÆs de las repetidas objeciones elevadas en la resolución impugnacla, el 

Despacho ha presentado comentarios adicionales respecto de algunas aclaraciones presentadas a 

lo largo de la respuesta al examen de fondo (Oficio No. 4705). Sin embargo, es posible ver (como 

se demostrarÆ a continuación) que dichos comentarios son en esencia generales y vagos, ya que el 

Despacho se ha enfocado mis en transcribir largos fragmentos de normativa conocida, para luego 

presentar una interpretaciôn personal errada de to establecido en las gulas conocidas (y asI 

concluir que mis aclaraciones "son infundadas"), que en presentar argumentos puntuales que 

logren desvirtuar de manera clara y concisa mis aclaraciones. 

a- En el punto 6 de la resolución impugnada, el Examinador manifiesta lo siguiente: 

"Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar 
las siguientes consideraciones: 
Para desvirtuar los comentarios del punto 1 de la respuesta at oficio, basta 
puntualizar que: 
a. El articulo 30 de la Decision 486 establece: ’las reivindicaciones definirÆn la 
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y 
estar enteramente sustentadas por la descriDciOn", (subrayados fuera de texto). De 
allI es evidente que un pliego debe definir la materia que se desea proteger, ser 
claro, conciso y tener sustento descriptivo, es decir, deben cumplir diferentes 
requisitos. 
Como se sabe en el campo de la patentes, la esencia de una reivindicaciOn 
consiste en definir la invenciOn, lo cual, supone la büsqueda de un equilibrio entre 
el deseo del solicitante de obtener la protecciOn mÆs amplia posible y la necesidad 
de delimitar, claramente, lo solicitado respecto del estado de la tØcnica. De todas 
formas, dicha definiciOn, se debe realizar por medio de las caracterIsticas tØcnicas 
aportadas por el inventor, (ver pÆrrafos 54 a 65 de la Gula sobre el examen de las 
solicitudes de patentes), lo cual, concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del 
Manual Andino de Patentes, que indica: "las reivindicaciones deben contener 
todas las caracterIsticas tØcnicas esenciales de la invenciOn las cuales definan y ! 
haan o pudieran hacerla distintiva... caracterIsticas tØcnicas esenciales definen 
(DEBEN DEFINIR) la soluciOn al problema tØcnico que intenta resolver la 
invenciOn (resaltados y negrillas fuera del texto)". 
TambiØn se sabe, que una reivindicaciOn independiente es el resultado de un 
proceso de abstracciOn mediante el cual se formulan las caracterIsticas tØcnicas 
comunes de las formas de realizaciOn previstas o descritas y que es comün 
subdividirla en preÆmbulo y parte caracterizante; que la primera parte se refiere al 
coniunto de caracterIsticas cuva combinaciOn ya se conoce y es, por decirlo asI, el 
’gØnero" a 1 que pertenece la invenciOn, de forma similar, la segunda parte o parte 
caracterizante, (..) La descripciOn, contrario a lo que se asegura en la respuesta, 
NO es para DEFINIR la(s) mejora(s) sino para darles SUSTENTO 
DESCRIPTIVO, que es otro de los repuisitos establecidos por el articulo 30, ya 
que definir la invención es un requisito y dar sustento descriptivo es otro muy 
diferente. 

b. En efecto, el primer pÆrrafo del numeral 4.3 del Manual Andino para el examen 
de Patentes seflala que: la DecisiOn 486 no define la forma... pueden presentarse 
en dos.. .sin embargo, en todos los oficios trasladados al solicitante se ha 
sostenido y reitera categOricamente que: 
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1) El artIculo 14 de la Decision 486 establece que, "Los paIses miembros 
otorgarÆn patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) 
Industrial", (resaltado fuera de texto). 
Para dar cumplimiento a esa exigencia, la oficina ha sostenido y explicado que 
puesto que ni la DecisiOn ni el reglamentarlo ni el Manual Andino establecen, 
taxativamente, cómo se debe definir cada uno de esos conceptos, ha sido el 
motivo por el que ha acudido a la Gula sobre e/examen de las solicitudes de 
patentes, publicada por la OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de la 
oficinas nacionales en sus estudios; por esa razOn, usualmente el examinador ha 
requerido, a quienes solicitan una patente, que definan el alcance de la protecciOn 
de sus solicitudes con base en las definiciones del pÆrrafo 57 ( ... ) Por todas las 
razones precedentes, es obvio que las afirmaciones de, "... exigir un formato 
especifico por simple gusto del examinador.., es inapropiado y de todas maneras 
extralegal.," (subrayados del examinador), son exageradas y buscan mÆs 
cuestionar al examinador que ajustarse a lo requerido, cuyo inico propósito es la 
bÆsqueda de la defimciOn clara y precisa de la materia reclamada." 

En este caso, el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad 

aplicable, junto con su interpretaciOn personal, atribuyendo un carÆcter tØcnico a las objeciones 

de patentabilidad presentadas recurrentemente, para concluir que las razones de mi 

inconformidad son infundadas. Los fragmentos trascritos por el Examinador no desvirtüan mis 

aclaraciones. ya que las objeciones fundamentadas en dichos fragmentos simplemente 

corresponden a interpretaciones personales del Examinador. En consecuencia, me ha sido 

necesario acudir frecuentemente a normativa mis actualizada (e.g., Manual Andino de Patentes 

y jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal 

Andino de Justicia como fuente de interpretaciOn para aplicar la DecisiOn 486 y sus predecesoras) 

que la citada por el Examinador (Gula para los paises en desarrollo sobre el examen de las 

solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982), para sustentar mis aclaraciones, y asI 

poder demostrar que el Despacho se enfoca en estancar el trÆmite de patentabilidad, al aferrarse 
.’ recurrentemente a interpretaciones equivocadas de la normatividad aplicable. 

b- Adicionalmente, la resoluciOn impugnada presenta los siguientes argumentos, con 

el fin de desvirtuar mis aclaraciones: 

"c. El interesado aunque reconoce que hay formatos de redacción para las 
reivindicaciones, puesto que arguye, ’... presenta un preambulo, que define 
aquello que se pretende proteger, seguido Ror un cuerpo que caracteriza aquello 
definido en el preambulo", lo hace de manera imprecisa. 
En efecto, como se dijo antes, la esencia de una reivindicaciOn consiste en definir 
la invenciOn, lo que supone la büsqueda de un equiiibrio entre el deseo del 
solicitante de ( ... )A la iuz de lo precedente, queda claro que el preambulo NO es 
para "definir lo que se pretende proteger", Ni mucho menos, "un cuerpo 
caracteriza aquello definido en el preÆmbuio", NI que haya una uniOn gramatical 
uue haga aceDtable cualciuier cosa, como lo asegura el solicitante en sus alegatos, 
sino que acorde a la prÆctica conocida por todos, el preÆmbuio es el "genero", o lo 
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ya conocido del estado del arte y la parte caracterizante o ’especie", debe 
relacionar las caracterIsticas creadas por el inventor. Por lo tanto, las afirmaciones 
de la respuesta son absolutamente infundadas. 
En conclusion, el interesado se centrO en manifestar que la ley no define cOmo se 
deben estructurar las reivindicaciones y en descalificar las objeciones planteadas 
en el oficio y no en intentar, al menos, de adaptar ci pliego en busca de la claridad 
y concisiOn que exige la normativa andina, bajo el pretexto de que la ley no los 
fija explIcitamente o porque, simplemente, desconoce que existen practicas que, 
por su largo uso, se han convertido en comunes en (a Oficina, 

I- En este caso, ci Examinador presenta una explicaciOn elaborada a partir de 

un formato particular preferido por Øl para la redacciOn de las reivindicaciones, para luego 

concluir que mis aclaraciones al examen de fondo "son completamente infundadas." Es 

pertinente aclarar que en ningUn momento argumente que existiera una "uniOn gramatical gue 

haa acetable cualciuier cosa" como lo ha manifestado ci Examinador; contrario a to 

;f\ manifestado por ci Despacho, lo que aclarØ fue 10 manifestado en ci punto 3.1 .c- del presente 

recurso, explicando que entre los formatos comünmente aceptados para la redacciOn de 

reivindicaciones, uno de ellos presenta un preambulo que define aquello que se pretende proteger, 

seguido por un cuerpo que caracteriza aquelio definido en ci preÆmbulo. Como existen dos partes 

definidas, en donde cada una tiene un rol particular, es necesario unirlas 2ramaticalmente, to 

cual se hace comünmente mediante ci uso de palabras o expresiones generalmente aceptadas, 

tales como: "que comprende ", "que incluye ", "caracterizado por ", "en donde ", "que 

contiene", etc.. Por lo tanto, exigir caprichosamente un formato especifico como lo ha hecho de 

manera recurrente ci Examinador en este caso, al requerir que ci preÆmbuio y ci cuerpo estØn 

separados por (a expresiOn "caracterizado por", es inapropiado y, de todas maneras, constituye 

una extralimitaciOn en ci cjcrcicio de la competencia del Examinador. 

ii- Con respecto a los comentarios tornados de manera personal por ci 

Despacho como un supucsto intento por dcscalificarlo me permito seæaiar que los comentarios y 

precisiones efectuados durante ci trÆmite se han efectuado con ci Ænimo de defender la 

patentabilidad de la presente solicitud, frente a objeciones que no han cumplido con la carga de 

desvirtuar ci nivel inventivo de una invenciOn que merece ci priviiegio de patente. En efecto, 

partir de los exÆmenes emitidos por ci Despacho, es realmente dificil entender cOmo se espera 

que ci solicitante logre adaptar ci pliego en busca de la claridad y concision que exige la 

normativa andina, ya que las objeciones planteadas bÆsicamente: i-) se fundamentan en 

errOneas interpretaciones subjetivas del concepto inventivo, ii-) se enfocan en resaltar una 

rigurosidad excesiva en la redacciOn de las reivindicaciones, lo cual no sOlo entorpeciO ci trÆmite 

de la solicitud, sino que ademÆs no corresponde a lo establecido en la normativa apIicabie, 

generando contradicciOn inclusive con modelos ejemplares de redacción de reivindicaciones 

Pagina lOde 19 



OLARTERAISBECK 
OLARTE RAISBECK FRIERI MOURE & CASTRO LTDA. 

proveIdos por el mismo Despacho (ver modelo de reivindicaciones ejemplar proveldo en La 

Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4(c)), y por 

Æltimo, iii-) no tienen en cuenta las modificaciones que son hechas en la solicitud a partir de sus 

observaciones; e.g., modificaciones tales como haber desistido de La mayorla de las 

reivindicaciones y haber incluido en ellas tØrminos sugeridos en los exÆmenes efectuados, tales 

como "caracterizado por". 

c- La resolución impugnada presenta ademÆs los siguientes argumentos, con el fin de 

desvirtuar mis aclaraciones: 

"d. Los restantes comentarios del punto en discusiôn son infundados, porque, en 
primer lugar, quienes conocen la norma, el procedimiento y la jurisprudencia 
vigentes en el pals saben que el pliego debe presentarse acorde a lo que establecen 

, los artIculos 14 y 30 de La Decision 486, y que en la prÆctica comin los 
examinadores han venido utilizando las aclaraciones de la Gula publicada por la 
OMPI, concretamente, las del pÆrrafo 76 donde se relacionan las limitaciones 
relacionadas en el oficio. 

Sobre el Manual Andino para el examen de Patentes que con tanta frecuencia cita 
el solicitante, es importante anotar que dicho Manual no tiene en cuenta todos los 
aspectos relacionados al tema, pues quedaron por fuera de ØL, por ejemplo, la 
definiciOn de cada categorla de reivindicaciOn, la jurisprudencia dictada respecto 
al articulo 34, las limitaciones que impone el proceso, etc. por citar algunos de 
dichos aspectos, lo que en un momento dado puede servir de pretexto perfecto 
para no ajustarse a los requerimientos formulados por la Oficina. 

( ... ) Adicionalmente, es importante resaltar que lo que dice el Manual Andino, al 
igual que la Gula de la OMPI, es una mera gula para el examen de las solicitudes, 
no forma Darte de la legislaciOn ni del procedimiento ni de la jurisprudencia ni 
remplaza a ninguno de ellos. Por t’zltimo, el nuevo pliego se aceptO y calificO 
arriba, acorde a las disposiciones y el procedimiento vigentes; sin embargo, las 
reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad por las razones expuestas 
arriba en el punto 2 de la presente resoluciOn. 

RefiriØndonos a los comentarios del punto 4 de la citada respuesta, simplemente 
se observa que se reiteran los comentarios sin fundamento cierto, enfocados mÆs 
en atacar al examinador que en presentar argumentos ciertos y valederos contra 
Las objeciones planteadas en el traslado, como resulta evidente de las razones 
siguientes: 
a. En todos los casos puestos a consideraciOn de la administraciOn, en donde no se 
cumplan los artIculos 14, 15 e), 21, 25 y 30, se han objetado por ello, sin 
excepciOn. 
b. A la luz de lo expuesto, las afirmaciones de que, "... - objeciones recurrentes a 
la rigurosa redacciOn de las reivindicaciones segün la estructura preferida por ØL, 
discriminando asi la utilizaciOn de tØnninos gramaticales universalmente 
aceptados en otras oficinas.,,", son meras apreciaciones infundadas. (Subrayados 
fuera del texto). 
De igual modo, se reitera y recuerda al interesado que la Oficina es quien acorde a 
las facultades conferidas y a los procedimientos y prÆctica que sigue, la que 
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establece la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en 
el oficio, que se han utilizando las indicaciones de la Gula sobre el examen de las 
solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1932, contenidas en os parrafos 
54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en prÆctica comün." 
(Subrayado mb) 

i- Ante la posición que ha tornado el Despacho para desvirtuar por completo las 

aclaraciones fundamentadas en el Manual Andino de Patentes, no es posible entender por quØ 

insiste en descartar lo dispuesto por una gula tan relevante en materia de patentabilidad para los 

paIses miembros de la Cornunidad Andina, teniendo en cuenta lo siguiente: (i) Colombia 

participØ activarnente en la realización de dicho Manual, (ii) en el prólogo se establece de manera 

explIcita que "Este Manual es considerado una fuente (itil de información y gula para los 

usuarios [mas no (inicamente "una mera guIa" como lo manifiesta el Despacho] del sistema de 

patentes en la region andina y un ejemplo a seguir en otras regiones." (Subrayado y negrilla 

1. mios.), (iii) contrario a lo establecido por el Despacho, el Manual Andino de hecho 51 forma parte 

de (a legislaciOn y sirve como complemento a lo establecido en (a DecisiOn 486, (iv) a diferencia 

de lo afirmado errOneamente por el Despacho, el Manual Andino es una gula bastante completa y 

de hecho comprende de manera explicita "Ia definición de cada categorla de reivindicación", ( 

ver numeral 4.4), en donde se define puntualmente las categorIas de reivindicaciones, pero por 

supuesto sin incluir en ning(in momento las recurrentes interpretaciones de los formatos y 

exclusiones preferidos por el Despacho. En vista de lo anterior, es evidente que la utilizaciOn de 

Øste Manual como fundamento para las aclaraciones frecuentemente presentadas ante el 

Despacho no constituye un pretexto para evadir los requisitos impuestos por el Examinador, sino 

por el contrario, una fuente gue reafirma la contradicciOn con las interpretaciones en las cuales se 

fundamentan las recurrentes obieciones Dresentadas por la Surerintendencia. 

Nuevamente, cabe senalar que las objeciones recurrentemente elevadas por el Despacho, 

se soportan en criterios de gran subjetividad y es posible concluir que el Examinador parece no 

haber leIdo detenidamente la respuesta al Examen de fondo (Oficio No. 4705), evidenciando que 

no se ha efectuado una revision tØcnica adecuada del presente asunto por el hecho de que se han 

asumido de manera personal los comentarios y precisiones efectuadas en mis respuestas 

anteriores, no con el fin de descalificar al Examinador, sino de mostrar una perspectiva mÆs 

objetiva para su anÆlisis del presente asunto. 

d- El Despacho ha presentado ademÆs los siguientes comentarios, en cuanto a mis 

aclaraciones referentes a lo establecido por el proceso 36-IP-98: 
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"c. Con relación a lo que el interesado afirma tanto del pÆrrafo 57 de la Guja, del 
capitulo 4.2 del Manual y de la sentencia del caso 36-IP-98, basta resaltar que en 
el traslado no se dijo que dicho pronunciamiento "prohibiera" el uso de 
caracterIsticas en una reivindicación, como ahora trata de hacerlo ver el 
interesado, puesto que lo fundamental de la sentencia es que ella establece que 
una invención de producto debe revestir forma tangible. 
Por otra parte,.la no procedencia tØcnica de la mezcla de caracterIsticas de 
estructura y función,  la oficina siempre la ha fundamentado en el parrafo 57 de la 
GuIa sobre el examen de las solicitudes y, ahora que los interesados usan el 
Manual Andino, la objeción perfectamente tambiØn se fundamenta en el cuarto 
parrafo del numeral 4.2 del citado Manual. 

d. El memorialista afirma que, . el parrafo citado por el Examinador del proceso 
36-IP- 98... el tØrmino "en general" en vez del tØrmino "siempre".., procedimiento 
en general, y no a la tinica forma en la cual las reivindicaciones deban ser 
redactadas.". Al respecto, el comentario es banal, porque el que la sentencia diga 
"en general", lo cual, para el intermediario no significa "siempre", no desvirtUa 
las objeciones planteadas en la definición de un producto y/o procedimiento. 
No obstante, aunque la sentencia acerca de cómo se debe definir un producto 0 Ufl 71 procedimiento diga "en general", ella no es para establecer la forma en la cual se 
deben redactar las reivindicaciones como lo afirma el interesado, porque lo que 
dicha sentencia establece es que un PRODUCTO debe revestir forma tangible y 
un PROCEDIMIENTO debe ser una secuencia de etapas conducentes a la 
fabricaciOn de un producto, to cual, se reitera, no es seæalar la forma de redactar 
una categoria de reivindicación sino el objetivo que se tiene que lograr. 

e. En el punto 4b de la respuesta el interesado afirma: "...es claro que esto 
constituye otro requerimiento inexistente por parte del examinador.., el articulo 
4.5.2 , to cual, se desvIa de la discusión, porque en el oficio trasladado no se hizo 
referencia exclusiva a las reivindicaciones dependientes, ademÆs, la aplicación de 
to que seilala del articulo 4.5.2 del manual Andino depende de si hay una o mÆs 
independientes patentables. 
Sin embargo, para desvirtuar las apreciaciones anteriores, basta resaltar una vez 
mÆs, que el producto que se busca amparar aqul no cumple las disposiciones de 
los artIculos 14 y 30, por las razones expuestas arriba. 
f, En el ültimo pÆrrafo del punto 4 de la respuesta el intermediario asegura que: 
"... la mezcla de caracterIsticas.., solicitante con en fin de aclarar la relación 
funcional.., propio articulo 4.2.., el examinador describe la relación funcional.., 
me permito aclarar ,quØ? 6a quiØn? que la objeción... no es una restricción.., 
carece de fundamento,.,". 
Sobre tales comentarios, basta hacer una lectura cuidadosa de la pÆgina 35 del 
citado Manual Andino, ya que en el siguiente pÆrrafo al trascrito del articulo 4.2 
se seæala que: 
"Las caracterIsticas pueden ser estructurales... 0 (ahI NO dice Y) funcionales (del 
tipo elemento, medio o pieza para hacer una funciôn por ejemplo, "elemento para 
medir la presión)", lo cual, CONCUERDA con to que establece la gula citada por 
la administración, 
Y con el procedimiento comCin a seguir que indica que las reivindicaciones de 
producto definan el objeto que se desea proteger, mediante caracterIsticas tØcnicas 
estructurales ó de función. 

Adicionalmente, el pÆrrafo del Manual Andino en el que se fundamenta algunos 
comentarios del solicitante, tiene una interpretación muy diferente a la que, 
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equivocadamente, se le quiere dar, ya que, lo que dicho pÆrrafo seflala es: 1) que 
una reivindicación no debe ser solo una enumeraciOn de elementos (componentes) 
sino que ii) debe establecer la relaciôn de función entre aquellos, lo cual, en los 
campos elØctrico, electrØnico y afines tiene una forma especifica de realizaciôn, e 
iii) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello 
no se desprenda de forma obvie de la misma definición del elemento. 
Quienes tienen conocimientos en el arte saben que afirmar, por ejemplo: "aparato 
de comunicaciones que incluye un transmisor para trasmitir una seæal codificada, 
un receptor para recibir una seæal codificada" y similares, no establecen una 
relación de función ni determinan una o mas funciones entre los componentes del 
aparato de comunicaciones sino que menciona el USO de parte(s) de ese aparato, 
puesto que un transmisor se usa para transmitir sefiales, un receptor se usa para 
recibir seæales, un codificador se usa para cifrar o encriptar seflales, un 
’dispositivo de evaluación" se usa para evaluar la validez de un documento, un 
"dispositivo de marcación" se usa para marcar un documento, etc. 

A la luz de lo precedente, es evidente que la reivindicación independiente 
enumera unos componentes sin establecer ninguna relación de función entre ellos 
ni definir una supuesta nueva funciôn entre dichos componentes, contrario a lo 
que se asegura en la respuesta y que solo una persona sin conocimientos en la 
materia se atreve a hacer." 

1- Ante esto me permito manifestar que no son claras las razones por las 

cuales el Despacho rechaza mis argumentos, ya que mis observaciones se enfocan en resaltar la 

ausencia de unas recomendaciones especIficas para redactar reivindicaciones en la sentencia 

citada por el Examinador. No es claro por quØ el Despacho insiste en fundamentar sus 

interpretaciones para la redacción de reivindicaciones, en una sentencia que simplemente explica 

caracteristicas de un tipo particular de invención. Es decir, el parrafo que cita el Examinador del 

proceso 36-IP-98 trata de caracterIsticas particulares contenidas en cada categorla para una 

invenciôn, pero en nin2ün momento exciuve de manera explicita el uso de la combinación de 
() las dos cate2orIas mencionadas en una REIVINDICACION (es decir, caracterIsticas de 

producto y de procedimiento). De hecho, ni a lo largo del capitulo citado, (4.1 36-IP-98), ni a lo 

largo del documento entero, es posible encontrar la palabra "reivindicación(es)", ya que se hace 

referencia es a las caracterIsticas particulares 2eneralmente contenidas dentro de cada categorla, 

para una invención (mÆs no particularmente para la forma en la que deben ser incluidas en una 

reivindicación). 

ii- Adicionalmente, dado que el Despacho reconoce en la resolución 

impugnada que la sentencia mencionada "no establece la forma en la cual se deben redactar las 

reivindicaciones como entiende el interesado", tampoco es posible entender por quØ insiste en 

citar este fragmento para fundamentar sus objeciones en cuanto a la rigurosa redacción de 

reivindicaciones. 

14 
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iii- Contrario a lo manifestado por el Examinador, me permito reiterar que las 

Reivindicaciones, de hecho, comprenden componentes estructurales indicando ademÆs la 

funcionalidad entre estos, cuando su funcionamiento no se desprende de manera obvia para una 

persona versada en el arte, en concordancia con to establecido en el Numeral 4.2 del Manual 

Andino de Patentes. Al revisar la Reivindicación 1 de la presente solicitud es evidente que Østa 

enumera dichas caracterIsticas estructurales, indicando su funcionalidad respectiva, sin que dicha 

funcionalidad pretenda constituir las caracterIsticas que el Examinador ha interpretado como tin 

intento de definir la reivindicación por sus caracterIsticas de uso, o como una mezcla no 

permitida de caracterIsticas. 

e- Para desvirtuar la presente invención al catalogarla como un intento de reclamar 

soporte tOgico como tal, el Examinador ha ignorado mis aclaraciones al fundamentarse en los 

siguientes argumentos: 

"Para controvertir y desvirtuar los comentarios del punto 5 de la respuesta, basta 
puntualizar que: a. No se sabe en que se apoya el interesado para asegurar que, "... 
et literal e)... solamente impide la patentabilidad del soporte lógico como tal, mas 
nunca de mØtodos que permitan implementar una solución, implementarse por 
computador...", tampoco explica por quØ debe entender asI, de tal manera que la 
simple afirmación no controvierte las objeciones planteadas por la oficina, y antes 
reiteradas. 

Adicionalmente, las afirmaciones del interesado van en contravIa de to manifestado 
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 
en el proceso 36-IP-98, donde en el aparte 4.1 estableció que: "( ... ) Las invenciones 
de producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, mÆquinas, 
equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención 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 invenciôn de 
procedimiento, en general, es una soluciôn consistente en una secuencia de etapas 
conducentes a la fabricación de un producto ( ... )". De esa sentencia, una persona 
con conocimientos en el tema, entiende que un procedimiento o mØtodo debe ser 
una secuencia de etapas para fabricar un producto y NO una secuencia de etapas 
que permitan implementar una solución "tØcnica" por computador, como 
erróneamente se asegura en la respuesta. A la luz de lo anterior, y desde luego de la 
normativa andina, resulta evidente que no existen "patentes implementadas por 
computador", pues esa categorla no la contempla el articulo 14. 
Por Ciltimo, to solicitado, simplemente, es un procesamiento de datos no tØcnicos, en 
una secuencia logica de procesamiento, con medios tØcnicos como el "dispositivo" 
de evaluaciOn, el "dispositivo" de registro, etc. del "aparato" que se reivindica, to 
que hace evidente el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e), justamente 
porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios tØcnicos, y 
las secuencias lógicas se consideran como un soporte lógico como tal, porque 
tØcnicamente lo son, motivo por el que la invenciôn cae dentro del alcance del 
articulo 15 e), se reitera, motivo fundamental y suficiente para negar la presente 
invención. No obstante lo anterior, seria importante gue el interesado hubiera 
demostrado que lo reivindicado: i) no es la enumeración de unos componentes lunto 
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con una secuencia de procesamiento de datos: u) no se redactó en tØrminos de una 
secuencia de control ejecutada por el control del comDutador de la maguina 
automÆtica de banca. Finalmente, de un lado, queda claro que la argumentación se 
desvIa, porque el pliego dejado se dirige a un "aparato de mÆquina automÆtica de 
banca" que es un producto y los argumentos se dirigieron a un mØtodo; de otro lado, 
la solicitud es una combinación de medios tØcnicos para procesar información no 
tØcnica, lo cual no es patentable. 

b. El interesado, en el pÆrrafo ii- afirma que, "... los componentes del cajero son 
ampliamente conocidos.., otro requerimiento inexistente por parte del examinador.., 
no es suficiente argumento... una reivindicaciôn dependiente es patentable... aunque 
defina elementos ya conocidos del estado de la tØcnica.., lograr una solución 

puedan definir nuevos elementos". Para desvirtuar tales afirmaciones, de un lado, 
las obieciones no fueron exclusivamente para las reivindicaciones dependientes 
como ahora se vretende hacer ver sino para todo el pliego; de otro lado, se debe 
tener en cuenta que un producto debe revestir una forma tangible, ser definido 
mediante caracterIsticas de estructura 0 funciôn, no debe ser solo una enumeración 
de elementos (componentes) sino que debe establecer la relación de función entre 
aquellos, lo cual, en los campos elØctrico, electrónico y afines tiene una forma 
especifica de realización, e indicar su funcionamiento cuando para la persona 
versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición 
del elemento, como ya se explicô arriba. Ahora bien, un producto para que revista 
una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se 
ejecuta o fabrica el producto pero no de quØ forma se usa o se puede usar, uno o 
mÆs componentes del mismo y se defina mediante las caracterIsticas tØcnicas que 
sean procedentes.En conclusion, lo comentarios no demuestran que el pliego 
cumpla los requisitos establecidos por la normativa y jurisprudencia andina y la 
prÆctica administrativa aplicadas por la Oficina." (Subrayado mi.) 

1- Con relaciOn al punto 5 de mi respuesta al examen de fondo, no es posible 

entender las afirmaciones fundamentadas en la "interpretaciOn prejudicial dictada dentro del 

proceso 36-IP-98", ya que a to largo de ese punto no se hace menciOn de dicha sentencia. 

ii- En el examen de fondo (Oficio No. 14898) el Examinador presentO las 

mismas objeciones, ante to cual se aclarO que la presente invenciOn NO pretende reclamar un 

programa de ordenador o soporte lOgico como tal, sino un aparato de mÆquina automÆtica de 

banca que comprende varios componentes de hardware que al ser implementados en los caieros 

automÆticos, son asistidos por un sistema de control para lorar resolver un problema tØcnico 

existente (tal como se explica de manera detallada en el CapItulo Descriptivo de la solicitud y en 

el punto 3.1(d)). 

iii- Ante la afirmaciOn "hubiera demostrado que to reivindicado: i) no es la 

enumeraciOn de unos componentes junto con una secuencia de procesamiento de datos; u) no se 

redactó en tØrminos de una secuencia de control ejecutada por el control del computador de la 

mÆquina automÆtica de banca", me permito respetuosamente seæalar que lo anterior ha sido: i-) 
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explicado varias veces a to largo de la respuesta al examen de fondo, al igual que en las 

aclaraciones (a las objeciones elevadas por el Despacho) contenidas dentro del presente Recurso, 

y ii-) estÆ claramente reclamado en las reivindicaciones, flindamentadas a partir de lo descrito en 

el CapItulo Descriptivo de la solicitud. Es realmente imposible hacer una demostración ante el 

Despacho, si el Examinador insiste en negarse a entender el verdadero problema tØcmco 

solucionado por la presente invención, y persiste en catalogarla directamente como un intento de 

patentar software a partir de interpretaciones subjetivas. 

iv- Ante la afirmación  "las obieciones no fueron exciusivamente para las 

reivindicaciones dependientes como ahora se Dretende hacer ver sino para todo el pliego" me 

permito reiterar que el hecho de que los componentes descritos sean ampliamente conocidos en el 

estado de la tØcnica no es un argumento suficiente para desvirtuar la patentabilidad de una 

invención, y ademÆs es pertinente resaltar lo establecido en el Numeral 4.5.2 del Manual Andino 

de Patentes, ya que la objeción inicia! del Examinador fue planteada hacia los elementos 

conocidos en el estado de la tØcnica contenidos en las reivindicaciones, mÆs no ünicamente lo 

contenido en las reivindicaciones dependientes, como to intenta hacer ver en la presente 

resolución para desvirtuar mis argumentos. 

f- Ante la categorización de la presente invención como un "segundo uso" de un 

aparato convencional, segün lo establecido por el ArtIculo 21 de la Decision 486, en la 

contestaciOn a! Oficio anterior se le aclarO al Examinador que si bien es cierto que la presente 

invenciOn utiliza un aparato convencional como un cajero automÆtico, Østa presenta mejoras 

significativas que logran superar desventajas existentes en el estado de la tØcnica, como se 

explicó de manera detallada en el CapItulo Descriptivo, al igual que a lo largo del presente 

recurso. 

En cuanto a la categorizaciOn de la presente invenciOn como un segundo uso, 

nuevamente me permito aclarar que si bien es cierto que la presente invención parte de un aparato 

convencional como un cajero automÆtico, Østa presenta meoras significativas que logran superar 

desventajas existentes en el estado de la tØcnica, como se explica de manera detallada a lo largo 

del CapItulo Descriptivo. La categorizaciOn de la presente invenciOn como "un segundo uso" 

consiste en una interpretaciOn errada del concepto de "segundo uso", el cual histOricamente se ha 

ap!icado ünicamente en las artes quImicas aplicadas, entiØndase a productos farmacØuticos y 

agroquimicos. En este sentido, se ha entendido que el "segundo uso" implica la utilizaciOn de un 

mismo, idØntico compuesto para una aplicaciOn o indicación terapØutica distinta. De esta manera, 

es dificil entender cOmo un cajero automÆtico, al cual se le ha aæadido una funcionalidad %ue 
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antes no tenIa para resolver un problema tØcnico, puede equipararse con un segundo uso del 

mismo cajero. AsI, reitero que este invento recae sobre una melora a un cajero automÆtico, y no 

de una aplicación distinta, cosa que no tiene siquiera sentido para cajero automÆtico ya que su 

aplicación estÆ dictada inherentemente por su misma definición. A diferencia de un producto 

quImico, que puede tener diferentes usos en diferentes ambientes bioqulmicos, un cajero 

automÆtico sigue siendo una mÆquina que sirve para efectuar transacciones bancarias, lo cual no 

exime de patentabilidad las mejoras que se puedan realizar sobre el mismo. Suponer lo contrario 

serla ignorar que en materia de invenciones patentables, es posible encontrar invenciones que 

revolucionan el estado de la tØcnica por ofrecer soluciones basadas en instrumentos o 

herramientas del todo desconocidas con anterioridad, pero tambiØn es posible encontrar 

invenciones basadas en conceptos inventivos conocidos, que simplemente ofrecen una mejora en 

su funcionamiento u operatividad. Tanto las primeras como las ültimas resultan objeto de 

protección bajo el sistema de patentes. Un ejemplo ilustrativo de esta afirmación es el hecho de 

que en materia de patentes siguen protegiØndose distintas mejoras al TELEVISOR, aunque todas 

ellas se basen en el mismo concepto inventivo general divulgado en la dØcada de 1920. Bajo este 

entendido, resulta claro que el anÆlisis de patentabilidad debe tener en cuenta que muy pocas 

cosas se inventan de la nada y que el privilegio de patente se otorga a los inventos pue Io2ran 

proporcionar una mejora sobre re2la tØcnica conocida al momento de desarrollarse la 

invención. 

Sin embargo, en la resoluciOn recurrida el Examinador rechaza la anterior 

aclaración considerando que "no hay fundamento legal para esa aseveración, puesto que el 

artIculo 21 de la Decision 486 no prevØ una djferenciaciOn entre productos quImicos y 

electromecÆnicos" para efectos de su aplicacion, tampoco hay jurisprudencia andina que 

discrimine los productos en la forma planteada por el interesado.." Es cierto que el ArtIculo 21 no 

hace una diferenciación, pero, en cualquier caso, en materia de patentes este concepto no ha sido 

aplicado en ninguna otra area tØcnica y mal puede ahora desde una interpretación errónea resultar 

de la aplicación en otra area de la tØcnica y menos aUn si se considera que el producto no se 

presente en la misma condición original, pues las variaciones no residen ünicamente en su uso. 

Dado que lo reclamado en la presente solicitud no habla sido combinado de la misma manera 

para resolver La necesidad tØcnica existente, es claro que catalogar la presente invención como un 

segundo uso constituye un error por parte del Despacho. 

3.3 No es posible entender por quØ el Despacho insiste en presentar numerosas objeciones a la 

presente solicitud, basando sus argumentos en interpretaciones personales de la normativa 

aplicable y estancando el trÆmite de la solicitud en requerimientos inexistentes a la hora de 
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redactar reivindicaciones, teniendo en cuenta que la misma solicitud no tuvo problema en una 

reconocida oficina como la argentina (INPI). Con el fin de brindar mayor soporte a los 

argumentos del presente recurso, le solicitamos tener en cuenta que la solicitud equivalente en 

Argentina (AR037207B1) ha sido concedida. Anexo al presente recurso encontrarÆ el CapItulo 

Reivindicatorio de la solicitud mencionada. 

4. PETICION FINAL 

De conformidad con lo establecido en el artIculo 59 del Código Contencioso Administrativo, 

solcito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en 

particular, los puntos 3.1 y 3.2) sean resueltos de manera individual, completa y motivada, 

respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que ileven a esa Superintendencia a 

adoptar la decision que estime frente a la solicitud aquIformulada. 

Finalmente, en virtud de los anteriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar 

de nuevo su posiciOn y proseguir a emitir la evaluaciOn de patentabilidad sobre las 

reivindicaciones pendientes de la presente invenciOn. 
41 

Atentamente, 

CARLOS R. OLARTE 
C.C. No. 79.782.747 de Bogota 
T.P. 74.295 del C.S. de la J. 

SSG/07 1029 RA doe 

4 

Adjunto: Reivindicaciones de la solicitud equivalente concedida en Argentina (AR037207B1). 

II; 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No 04-40.911 
Clasificación intemacional (IPC) G06F 17/60. 
Concepto TØcnlco No 2.340 

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 30.594 del 24 de 
septiembre de 2007 notificada por medio del edicto No 19.007 desfijado el 23 de octubre 
de 2007 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos: 

1) El escnto del interesado comienza seæalando que: "RECURSO DE REPOSICION 
CARLOS R. OLARTE, mayor de edad... carÆcter de apoderado... interpongo recurso de 
reposiciOn contra la Resolución No. 30.594 expedida por ese Despacho el 23 de 
septiembre de 2007, y notificada por edicto desfijado el 23 de octubre del mismo aæo. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. a- A lo largo del examen de fondo... operaciones que, comUnmente, ejecuta en su 
campo". 

2. OBJETO DEL RECURSO 

Que se revoque la Resolución recumda y, en su lugar, se emita un examen de fondo que 
se pronuncie, de acuerdo al Articulo 45 de la Decision 486, sobre el cumplimiento de los 
requisitos de patentabilidad ...se conceda la patente...". 

2) Los alegatos se inician con la identiflcaciOn del apoderado, quien declara que interpone 
recurso contra la ResoluciOn; en el punto I transcnbió algunos apartes del sexto 
considerando de la ResoluciOn que se impugna y en el 2, manifiesta sus peticiones de 
revocar, continuar la tramitación de la solicitud y conceder el privilegio, que son totalmente 
desproporcionadas puesto que no hay lugar a ninguna concesiOn y no son concordantes  
con la realidad. 

C. 2 
Adicionalmente, en esa parte del escnto el recurrente asegura que las objeciones base de 
la ResoluciOn son las mismas trasladadas en el oficio No14.898 y que supuestamente no 
se calificO el pliego allegado como respuesta al mismo, lo cual, no es cierto por los  
siguientes motivos. \ 11 I (r’r 

En primer lugar, al inicio del sexto considerando de la R,esIuciOnsŒi aIO: "que las -ç 
nuevas reivindicaciones I a 22 contenidas en los folios 125 a 128..."; luego, al final del c 

) numeral I se resalta que: "De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un armrato de mÆauiha,,> , 
automÆtica de banca (10) que permite verificar que los items depositados (54) en SIaL ....- 
mÆquina tengan contenido, la cual incluye una entrada de deposito (44), un area de 
almacenamiento (50) y un transporte (48) entre la entrada y el area de almacenamiento, 
relacionado en las reivindicaciones I a 22". 

En el oficio No14.898 (ver folio 102) la oficina dijo: "el pliego reMndica un mØtodo, 
relacionado en las reivindicaciones I a 24... 60 a 66". A la Iuz de estos hechos, no es 
posible determinar en quØ se fundamenta el intermediario para hacer afirmaciones 
fantasiosas, sin ningUn tipo de fundamento. 

En segundo lugar, el alegato NO controvierte ni menos aUn desvirtüa ninguna de las 
objeciones planteadas por la oficina porque es una simple afirmaciOn sin ningUn tipo de 
fundamento, como se comprueba con lo anterior. 

Por Ultimo, las objeciones planteadas al Ultimo pliego son las mismas que las del citado 



oficio porque, aunque se retiraron algunas reivindicaciones por faith de unidad de 
invención, el pliego de la  respuesta se limitó a dejar un Unico grupo de reivindicaciones 
que solucionan la objeción de unidad de invención pero que contin(jan presentando los 
mismos defectos que se habian trasladado en el oficio y, que no se solucionaron por 
motivos desconocidos para nosotros, de ahi que NO queda claro por quien nos quiere 
tomar el mandatarlo. 

En conclusion, las objeciones a la claridad se realizaron en subnumeral 2.1 del acto 
atacado, las cuales, no son controvertidas ni menos aUn desvirtuadas con los alegatos 
caOticos del presente recurso, ya que, ellos se enfocan mÆs en atacar al examinador, 
crear confusiOn y desviar la atenciOn de quienes no tengan expenencia en el tema y en 
hacer afirmaciones falsas, que en presentar razones, con fundamento real, que 
condujesen a reconsiderar la posiciOn adoptada por la AdministraciOn. 

3) El recurso prosigue con, "3. FUNDAMENTO DEL RECURSO 

En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho... respetuosamente difiero del 
anÆlisis exDuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente 
recurso: 

3.1 a... DecisiOn 486 ni cualciuier otra ley conocida ... obliga al solicitante... meioras 
ałortadas por el solicitante al estado de la tØcnica no deben estar contenidas dentro de 
las reivindicaciones. . .como lo estipula la misma DecisiOn 486 en su artIculo 28, literal b... 
contenidas es en el Capitulo Descnptivo. Las reivindicaciones simplemente deben 
describir... mejoras sobre el estado de la tØcnica, mas no descnbir el estado de la 
tØcnica... propOsito del mØtodo o aDarato... se deduce... divulgado en el Capitulo 
Descnptivo... simplemente constituyen una faIth de comprensiOn (por parte del 
Despacho) de la soluciOn tØcnica que se reclama en la presente invención. 

b... fundamentos de esta objeciOn no son claros... enlace IOgico en las reivindicaciOn ... es 
evidente... dependientes simplemente aæaden (o delimitan)... 51 se menciona en la 
reivindicaciOn independiente... simplemente constituyen una forma de delimitar 
caracterIsticas adicionales... es completamente vÆlido... precisiOn de las caracteristicas 
adicionales reside la naturaleza de una reivindicaciOn dełendiente 

c... Examinador DresentO exactamente la misma obieciOn... se aclarO aue el uso de 
caracteristicas estructurales, no excluye necesanamente el uso de caracteristicas 
funcionales... riaurosa redacciOn de las reivindicaciones segUn la estructura preferida 
por el.. en ninaUn momento excluye la utilizaclón de un tipo de caracteristica cuando la 
otra sea utilizada... frecuente intemretaciOn del Examinador... exÆmenes a las 
solicitudes... mucho menos en la 1e v... carece de fundamento la objeciOn planteada en 
tales tØrminos. 

d... prohibiciOn del literal (e) del Articulo 15... impide la Datentabilidad de s000rte IOaico 
como tal, mas no de soluciones tØcnicas que pueden implementarse o ser asistidos Dor 
comDutador... componentes de hardware que al ser implementados en los cajeros 
automÆticos son asistidos łor un sistema de control... circuitos de control es simplemente 
un componente necesano para intercomunicar... funcionamiento adecuado de la presente 
invenciOn... simple "secuencia de procesamiento de datos", como lo ha clasificado 
frecuentemente el Examinador. . . .efecto deseado". (Subrayados y resaltados del 
examinador). 

4) Con referencia a las afirmaciones del punto precedente, es lOgico que el recurrente 
"difiera" del contenido de la ResoluciOn, ese es su derecho que merece y tiene nuestro 
respeto, pero no es un hecho que controvierta los fundamentos del acto impugnado, como 
es evidente a partir de los siguientes hechos: 
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a. Con referencia a las aseveraciones de 3.1- a, dichos alegatos no tienen sentido y son 
solo verborrea encaminada a dilatar la tramitación, pues buscan tergiversar los hechos y 
crear confusiOn en quienes desconozcan el tema como es evidente de lo siguiente. 

Quienes tienen un mInimo de conocimientos en propiedad industrial saben que: 

1) el articulo 30 de Pa DecisiOn 486 establece: "las reivindicaciones definlrÆn la materia 
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas v estar 
enteramente sustentadas łor  la descnłciOn", (subrayados y resaltado fuera de texto), de 
allI es evidente que un pliego debe definir la materia que se desea proteger, ser claro, 
conciso y tenor sustento descnptivo, es decir, las reivindicaciones tienen que cumplir 
requisitos diferentes simultÆneamente. 

III) la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invenciOn, lo cual, supone la 
bCisqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protecciOn mÆs 
amplia posible y la necesidad de delimitar, claramente, lo solicitado respecto del estado de 
la tØcnica. De todas formas, dicha definiclôn, se debe realizar por medio de las 
caracteristicas tØcnicas aortadas por el inventor, (Ver pÆrrafos 54 a 65 de la Gula sobre 
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el examen de las solicitudes de patentes), lo que concuerda con lo que indica el aparte 4.2 
del Manual Andino de Patentes: las reivindicaciones deben contener todas las 
caracteristicas tØcnicas esenciales de la invenciOn las cuales definan y la haaan 0 
pudieran hacerla distintiva... caracteristicas tØcnicas esenclales definen (DEBEN 
DEFINIR) la soluciôn al problema tØcnico que intenta resolver la invenciOn". 

Asimismo, conocen que una reivindicaciOn independiente es el resultado de un proceso de 
abstracciOn mediante el cual se formulan las caracterIsticas tØcnicas comunes de las 
formas de realizaciOn previstas o descntas y que es comUn subdividirla en preÆmbulo y 
parte caractenzante; que la pnmera parte se refiere al coniunto de caracteristicas cuva 
combinaciôn va se conoce y es, por decirlo as!, el "gØnero" al que pertenece la 
invenciOn, de forma similar, la segunda parte o parte caractenzante, debe citar la(s) 
caracterIstica(s) tØcnicas propias de la invenciOn, aquellas que la distinguen del estado 
de la tØcnica las cuales, por decirlo asi, son la "especie" de la invenciOn que, 
particularmente, se refieren a las caracteristicas tØcnicas pue el solicitante considera son 
su ałorte al arte; en suma, una reivindicaciOn independiente debe definir la lnvenciOn por 
medio de caracteristicas tØcnicas, de forma general, tal que contenaa todas las 
caracteristicas tØcnlcas esenciales para alcanzar el resultado declarado (subrayados y 
resaltados del examinador). 

De lo anterior queda claro, que las aseveraciones hechas por el memonalista en el recurso 
no tienen ningUn sustento en hechos reales, tampoco explica en quØ parte de la norma se 
permite que,"... meloras aortadas por el solicitante al estado de la tØcnica no deben 
estar contenidas dentro de las reivindicaciones. . .en la descnpciOn", ni por quØ se debe 
entender as!. 

Es obvio, que presentar un alegato por presentarlo 0 por mera suposiciOn, 0 simplemente 
hacer meras afirmaciones no es sustento que controvierta los fundamentos del acto 
atacado, mÆs aCm cuando se tergiversa la realidad con aseveraciones tales como, "...las 
reivindicaciones simplemente deben describir... mejoras sobre el estado de la tØcnica, 
mas no describir el estado de la tØcnica... propOsito del mØtodo o aarato...", puesto que 
en ning(in lugar de la Resolución se objetaron las reivindicaciones por no describir el 
estado de Pa tØcnica como se tarta de hacer ver. 

iii) una de las relaciones de la descriciOn con las reivindicaciones es la de servir de 
fundamento de aquellas y, se sabe que la descripciOn debe suministrar informaciOn 
suficiente tal que esta le permita a un tØcnico de nivel medio evaluar y realizar la 
invenciOn, requisitos que se ubican en el piano tecnolOgico y permiten, de un lado, valorar 
el aporte de la invenciOn y, de otro lado, venficar si con los medios mencionados se loara 
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alcanzar el resultado aue se declara. de forma reproducible. 

A la luz de lo precedente, resulta evidente que las reivindicaciones deben cumplir una 
serie de requisitos diferentes, establecidos par la norma y el procedimiento vigentes como 
son: DEFINIR la invención que se trata de amparar, ser CLARAS, CONCISAS y TENER 
sustento descnptivo. 

La descripciôn, contrario a lo que se asegura en el recurso, NO es para DEFINIR la(s) 
mejora(s) sino para darles SUSTENTO DESCRIPTIVO, que es uno de los repuisitos 
establecidos por el artIculo 30, que el intermediario no ha podido comprender y aplicar a 
las solicitudes que maneja, pues parece que confunde la leche con la magnesia ya que 
definir la invención es un requisito y dar sustento descnDtivo es otro muy diferente. Por Ia 
tanto, los alegatos del recurrente carecen de sentido. 

Por Ultimo, el artIculo 28 seæala: "la descripción deberÆ divulgar la invención de manera 
suficientemente clara y completa... matena tØcnica correspondiente pueda ejecutarla... 
incluirÆ la siguiente información... b) la tecnoloaIa anterior... dicha tecnoloaia...", 
(subrayado fuera de texto), de donde es evidente que no tiene nada aue ver con la 
definiciôn que se exige en las reivindicaciones y al contrano a lo que, fantasiosamente, se 
asegura en el recurso. 

iv) en el subnumeral 2.1 del sexto considerando la of’icina sostuvo y sostiene 
categóricamente que, las reivindicaciones I a 4 y 10 se redactaron en tØrminos del uso y 
de una secuencia de (para) procesamiento de información, 10 cual, no se permite y que se 
trata de descalificar con solo alegar que, " ... simplemente constituyen una faith de 
comprenslôn...", y sin aportar ni un solo indicio que controvirtiese nuestras afirmaciones. 

Para concluir, resulta importante resaltar que a la altura actual del trÆmite alegar, los 
fundamentos de esta objeciOn no son claros...", no tiene absolutamente ninguna razón 
vÆlida de sustento porque el solicitante y/o su representante NO debió esperar hasta este 
momento para argUir falta de claridad, sino que dentro de los tØrminos comdos debió 
preguntar a la division aquello que no le era claro a las dudas que tuviese a fin de 
solucionar las objeciones. 

Por lo anterior, alegar que no se entiende un argumento expuesto par la administraciOn en 
un acto, no constituye una razOn sena que sirva de fundamento para atacar el acto a parte 
del mismo, sino que solo sirve para dejar ver los conocimientos superficiales del recurrente 
respecto de la norma, el procedimiento y la junsprudencia vigentes. 

b. RefirlØndonos a los alegatos de 3.1-b, basta resaltar que en el acto se sostuvo y se 
sostiene, categóncamente que, las reivindicaciones 5 a 9 no tienen enlace lOaico con las 
que dependen porque no aclaran (delimitan) una caracteristica de estructura 0 funciOn 
enunciada en las precedentes sino que se salen del tema al hacer mención a un indicador, 
una marca removible y a un tipo de tinta, los cuales, revelan mÆs un uso a efecto del 
mismo, y que no se permite. 

Los alegatos del recurrente en el citado subnumeral, solo dejan ver los limitados 
conocimientos que tiene en el tema, ya que, buscan solo crear confusion en quienes no 
tengan expenencia, tergiversar los hechos y desviar la atenciOn porque: 

Como ya se explicó en el subpunto a. precedente, quienes tienen un minima de 
conocimientos en propiedad industrial, de un lado, saben que una reivindicaciOn 
independiente debe definir Pa invenciOn por media de caracteristicas tØcnicas, de forma 
general, tal que contenga todas las caracteristicas esenciales para alcanzar el resultado 
declarado y, de otro lado, conocen que las dependientes son para delimitar (aciarar) una 
caracterIstica tØcnica contenida en la independiente mediante caracterIsticas tØcnicas, 
por consiguiente, las aclaraciones o delimitaciones son para caracterIsticas tØcnicas pero 
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no para "aæadir" caracteristicas no tØcnicas como, por ejemplo, las mencionadas en la 
reivindicación 5, "...el indicador comprende un nUmero de transacción, nCimero de 
cuenta. . .", o de las demÆs reivindicaciones objetadas. 

A(m mÆs, el recurrente no explica en quØ fundamenta su suposición de que, 
simplemente constituyen una forma de delimitar caracteristicas adicionales... es 

completamente vÆlido...", si lo considerado caracteristicas no son tØcnicas como ya se 
demostró, particularmente en: "... el indicador comprende un nümero de transacción...", 
incluidos en la 5 son una caracteristica tØcnica ni por quØ se debe tomar asI o de quiØn lo 
autonza, hacer afirmaciones sin ning(in tipo de sustento no sirve de soporte para 
controvertir las objeciones planteadas en la resolución por la oficina. 

Por Ultimo, "aæadir caracterIsticas adicionales" NO es sinOnimo de aclara I delimitar, çoIio 
se pretende hacer ver en los alegatos, por 10 queconvendrIa consultar un diccionariccde la 
lengua castellana, que al parecer el memodaffiCa desconoce. 

Para concluir, el intermediario asegura que hay una contradicción entre el modelo de 
redacción trasladado en otra Resolución y las objeciones planteadas en la Resolución 
pero, de una parte, no explica en que consiste la "contradicción"  y por quØ se deberia 
entender asI. De otra parte, el alegato nada tiene que ver con el contenido del acto en 
discusión y contrano a lo que, fantasiosamente, se arguye no contradice el ejemplo 
trasladado en otro acto pues es una interpretación amaæada del intemiediarlo, que se 
podria discutir a mayor detalle pero que no sØ hard porque no hay que contradecir; 
finalmente, no explica absolutamente nada y solo deja ver el escaso conocimiento del 
representante en el tema porque ha sido, es y no serÆ capaz de entender, quØ es una 
caracteristica tØcnlca, la cual, pretende confundir y descalificar con fantasias tales como 
"... constituyen una forma de delimitar caracteristicas adicionales...", "... precision de las 
caracteristicas adicionales reside la naturaleza de una reivindicación independiente. . .", 
etc. que solo desvIan la atenciOn y crean confusiOn en aquellos que no tengan expenencia 
en el tema, a la luz de lo aclarado amba en a y b. 

Por las razones ya explicadas, a la altura actual del trÆmite alegar que, los fundamentos 
de esta objeción no son claros...", no tiene absolutamente ninguna razOn vÆlida de 
sustento que sirva para atacar el acto o parte del mismo. 

c. Con relaciOn a los alegatos del subnumeral 3.1-c, una vez mÆs como en todos y cada 
uno de los casos manejados por el representante de este caso, se reiteran las 
aseveraciones sin fundamento cierto, enfocadas mÆs en atacar al examinador que en 
presentar argumentos reales y valederos contra las objeciones planteadas en un ado, 
como es evidente de lo siguiente: 

I) En todos los casos puestos a consideraciOn de la administraciOn, no solo los del 
intermediarlo de este caso sino todas las solicitudes de cualquier propietario 0 
representante, que no cumplan los artIculos 14, 15 e), 21, 25 y 30 se han objetado, se 
objetan y se objetarÆn, pues de otra manera no cumplirlamos ni se haria cumplir la norma 
y el procedimiento establecidos. Si el memonalista tiene pruebas de 10 contrano, 
esperamos las presente ante la autondad competente para podemos defender. 

ii) El recurrente, transcribe el "articulo 4.2 del Manual Andino", para alegar que en ningUn 
momento excluve la utilización de un tipo de caracteristicas cuando la otra es utilizada", 10 
cual, solo demuestra el escaso conocimiento que tiene del tema y parece ser que trata de 
tomamos por tontos a nosotros. 

En el tercer pÆrrafo del subnumeral 4.2 del Manual Andino para el examen de solicitudes, 
se seæala que: "una reivindicaciOn debe incluir no solamente... indicar su funcionamiento 
y la relaciOn funcional... cuando oara la oersona... de forma obvia de la misma definiciOn 
del elemento". 
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Asimismo, el siguiente parrafo del citado Manual seæala: "las caracteristicas Dueden ser 
estructurales (forma de una pieza, formula quimica, etc.) o funcionales...". A la luz de 
lo anterior, es evidente que una invención se puede y debe definir, Unicamente, mediante 
caracteristicas tØcnicas de estructura (5 de funciOn; la altemativa dada por la conjunciOn es 
disyuntiva y no copulativa como, fantasiosamente, pretende hacerse ver en los alegatos. 

AUn mÆs, parece ser que el memonalista ha supuesto, supone y supondrÆ que pliegos 
indefinidos, como el de este expediente, donde se enumeran unos componentes de un 
"aparato de maquina automÆtica de banca", como son el dispositivo de evaluaciOn y el 
dispositivo de marcaciOn junto con el USO de ellos para ejecutar una secuencia de 
procesamiento de datos, es que ha indicado el funcionamiento y la relaciOn funcional a 
que se refiere el pÆrrafo del Manual; lo cual, es una falacia porque, de un lado, en la 
reivindicaciOn NO se indica cual es la relaclôn de funciOn entre el dispositivo de 
evaluaciOn y el de marcaciOn y; de otro lado, una secuencia de procesamiento NO ha sido 
NO es y NUNCA serÆ la "indicaciOn del funcionamiento". 

iii) Con relación a lo que el intermediario alega tanto del pÆrrafo 57 de la Gula, del 
capitulo 4.2 del Manual y de la junsprudencia del caso 36-IP-98, basta resaltar que son 
argucias que intentan desviar la atencion, crear confusion en quienes no tengan 
experiencia en el tema y dilatar la discusiOn injustificadamente, porque: 

Alguien con mInimos conocimientos en propiedad industrial, habrIa entendido que ni en el 
traslado ni en la ResoluciOn se dijo o que alguna Gula o algün Manual o que dicha 
junsprudencia "prohibiera" el uso de caracteristicas en una reivindicaciOn, como ahora 
trata de hacerlo ver el memonalista, puesto que lo fundamental de la jurisprudencia es 
que ella establece que una invención de producto debe revestir forma tangible. 

Por otra parte, la prohibiciOn a la mezcla de caracteristicas de estructura y funciOn, la 
oficina siemDre la ha fundamentado en el pÆrrafo 57 de la Gula sobre el examen de las 
solicitudes y, ahora que los intermediarios usan el Manual Andino, la objeción se 
fundamenta en el cuarto pÆrrafo del subnumeral 4.2 del citado Manual, malinterpretado por 
el mandatano, a la luz de todo 10 antes discutido. 

En conclusiOn, solo el mandatario entiende que no hay exclusiOn de caracteristicas en las 
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reivindicaciones segón 10 que dice el Manual Andino, lo cual, solo es una de sus fantasias 
sin, absolutamente, ninguna razOn cierta de sustento. 

No obstante, la subsección 4.2 del Manual Andino indica en su primer pÆrrafo que, "las 
reivindicaciones deben contener todas las caracterIsticas tØcnlcas esenciales aue 
definan la invenciOn y la hagan distintiva del estado de la tØcnica. Dichas caracteristicas 
tØcnlcas deben definir la soluciOn (del problema tØcnico) que intenta resolver la solicitud". 

El siguiente pÆrrafo del mismo Manual indica que, "para efectos del examen no se toma 
como caracteristica tØcnica la inclusiOn de tØrminos relativos a asDectos no tØcnicos como, 
por ejemplo, la secuencia de control ejecutada por el dispositivo de evaluaciOn o 
marcaciOn de un cajero automÆtico puesto que el resultado o fin alcanzado no es una 
caracterIstica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusiOn de elementos no 
tØcnicos Dueden afectar la clandad de la reivindicaciOn". 

A la luz de todo 10 precedente, resulta obvio que las afirmaciones de, "...frecuente 
interpretaciOn del Examinador... exÆmenes a las solicitudes... mucho menos en la ley... 
carece de fundamento...", no son ciertas, no presentan sustento real, son una desviaciOn 
de los hechos dirigidos a crear confusiOn, y no se fundamentan en la norma y el 
procedimiento seguido por nosotros, que sostengan tales aseveraciones. 

Iv) Por C,ltimo, respetuosamente, se aclara al mandatano que la oficina es quien acorde a 
las facultades confendas y a los łrocedimientos leaImente establecidos la que determina 
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la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicó en el oficio, que se 
han utilizando las indicaciones de la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes, 
publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los pÆrrafos 54 a 81, la cual, por su largo 
uso se han convertido en procedimiento comUn, conocido łor todos, que debe acatarse. 

En conclusion, solo el mandatano entiende que no hay exclusiOn de caracteristicas en las 
reivindicaciones segUn lo que dice el Manual Andino, 10 cual, solo es una de sus fantasias 
sin, absolutamente, ninguna razOn cierta de sustento. 

d. Para controvertir y desvirtuar los alegatos del subnumeral 3.1 -d, basta resaltar que la 
posiciOn del memorialista va en contravia de la jurisprudencia dictada por el H Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretaciOn prejudicial en el proceso 36-IP-98. 

De esa jurisprudencia, una persona con minimos conocimientos en el tema, entenderia 
que un producto debe revestir una forma tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, 
aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las caracteristicas de estructura 0 bien 
por las caracteristicas de funciOn entre los comoonentes de una estructura. 

Con base en lo anterior, se estableciO que la reivindicaciOn I y sus dependientes 
correspond ientes, referentes a un aparato de maquina automÆtica de banca 0 de 
productóNO reviste forma tangible de realizaciOn porque ellas se redactaron4n tØrminos 
de la eium’eracion de los componentes de una estructura convencional o ampliamente 
conocida en la tØcnica como son los cajeros automÆticos, 
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componentes y en secuencias Iógicas de procesamiento de datos, que no son 
caracteristicas que sirvan para definir un producto, y no mediante las caracteristicas de 
estructura o de funciOn que definieran una soluciOn a un problema tOcnico y es soporte 
lOgico como tal porque la solicitud relaciona unas secuencias lOaicas aue al ser 
implementadas (caraadas) en una mÆguina automÆtica de banca no es otra cosa que un 
coniunto de instrucciones que en cualciuier forma, on este caso particular en forma de 
secuencias, que al ser incorporada (implementada como 10 resalta el mandatano) en un 
computador (para el caso de la maquina automÆtica de banca), es capaz de hacer que el 
computador (cajero)... ejecute determinada tarea u obtenaa determinado resultado, 
que es justamente lo que se entiende por s000rte lOgico como tall. 

A la Iuz de lo anterior, para una persona con sentido comCin, es evidente que los alegatos 
relativos a que: "... no excluye de patentabilidad a las Invenciones Implementadas por 
computador... y, por consiguiente, NO es vÆlido argUir que: ... la presente invenciOn 
,cuÆI? NO oretende reclamar orograma de ordenador o s000rte lOaico como tal, sino un 

aparato de mÆquina automÆtica... que al ser implementados... son asistidos por un 
sistema de control... resolver un problema tØcnico ,CuÆI? existente...", NO tienen 
sustento cierto y solo son una fantasia del recurrente. 

En conclusiOn, lo solicitado simplemente es un procesamiento de datos no tØcnicos una 
secuencia IOgica de procesamiento con medios tØcnicos como son los "dispositivos" de la 
"maquina automÆtica de banca", que hace evidente el no cumplimiento de las 
disposiciones del inciso e), justamente porque se trata de una secuencia de 
łrocesamiento de datos, con medios tØcnicos, y las secuencias lOgicas se han 
considerado, se consideran y se seguiran tomando, como un s000rte lOgico como tal, 
porque tØcnicamente lo son, motivo por el que no se cumplen las disposiciones del artIculo 
15 e). 

Adicional a lo anterior, en el numeral 6 del sexto considerando de la ResoluciOn se precisO 
que, los alegatos del mandatano van en contravIa de la iunsorudencia dictada por el H 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretaciOn prejudicial en el proceso 
36-IP-98, donde en el aparte 4.1 estableciO que: "(...)Las invenciones de oroducto son 
aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, mÆquinas, equipos, aparatos, 
dispositivos, etc. la invenciOn puede residir tanto en un oroducto indeoendiente como en 
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un producto que solo constituye una łarte de otro producto y que solo puede venderse 
como parte de otro producto. Una invención de Drocedimiento, en general, es una solución 
consistente en una secuencia de etałas conducentes a la fabncación de un producto (...)" 
(subrayados fuera de texto). 

De esa junsprudencia, una persona con minimos conocimientos en el tema, entiende que 
un procedimiento o mØtodo debe ser una secuencia de etaoas para fabricar un 
producto y NO una secuencia de etapas que Dermitan imDlementar una solución atØcnican 
or computador como, fantasiosamente, se asegura en los alegatos. 

A la luz de lo anterior, resulta evidente que NO han existido, NO existen NI existirÆn a 
mediano plazo "Datentes implementadas Dor computador", pues esa categorla no la 
contempla el articulo 14. 

Por ültimo, 10 solicitado, simplemente, es un procesamiento de datos no tØcnicos, en una 
secuencia lOgica de procesamiento, con medios tØcnicos como el "dispositivo" de 
evaluación, el "disposdivo" de registro, etc. del "aparato" que se reivindica, lo que hace 
evidente el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e), justamente porque se trata 
de una secuencia de procesamiento de datos, con medios tØcnicos, y las secuencias 
logicas se han considerado, se consideran y se seguiran tomando, como un soorte Ióaico 
como tal, porque tØcnicamente lo son, motivo por el que no se cumplen las disposiciones 
del articulo 15 e). 

No obstante lo anterior, seria importante que el mandatarlo demostrara que lo 
reivindicado: 

i) no es la enumeración de unos componentes junto con una secuencia de procesamiento 
de datos. 

ii) no se redactó en tØrminos de una secuencia de control ejecutada por el control del 
computador de la maquina automÆtica de banca. 

En conclusion, si la administraciOn aceptase los alegatos del memorialista como vÆlidos, 
se Ilegaria a que un aparato, como el solicitado aqul, seria patentable con solo pretextar 
que no se "excluye los mØtodos pam implementar una soluclón tØcnica... 
implementar por computador", ya que, no dariamos cumplimiento a las atnbuciones 
establecidas y se permitirla que, solaadamente se otoraasen derechos a materias, 
taxativamente, excluidas Rgr la ley. 

Resulta importante resaltar que, todo lo de los Ultimos 8 pÆrrafos no fue controvertido por 
el recurrente sino que se saliO del contenido de la discusiOn (Resolución) pues presenta 
unas afirmaciones fundadas en apreciaciones personales, no contenidas ni en el acto ni 
el expediente como por ejemplo, "... existe otro comDonente del hardware como el sistema 
de circuitos de control... estÆ ignorando el "mØrito"... efecto deseado". 

5) A continuaciôn el recurrente alega que: "3.2 AdemÆs de las repetidas objeciones 
elevadas... comentanos son en esencia aenerales v vagos... transcnblr laraos fragmentos 
de normativa ... interpretaciOn personal errada ... mis aclaraciones "son infundadas"... *el 
Examinador transcribe un largo fraamento de la normatividad aplicable... no desvirtCian 
mis aclaraciones... corresponden a interpretaciones personales del Examinador... el 
Examinador presenta una explicaciOn elaborada a Dartir de un formato particular Dreferido 
łor Øl ... exÆmenes emitidos por el Despacho es realmente dificil entender... se soportan 
en cnterlos de gran subjetividad... me permito reiterar que las Reivindicaciones, de 
hecho, comprenden componentes estructurales... del tØmiino "0", se entiende que el 
tØrmino es utilizado como disyuntivo... funcionalidad debe explicarse cuando Østa no se 
desprenda de manera obvia... esto me permito manifestar que no son claras las razones... 

Z6’ 
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mis observaciones se enfocan en resaltar la ausencia de unas recomendaciones 
esDecIficas para redactar reivindicaciones... mi respuesta al examen de fondo anterior, no 
es łosible entender las afirmaciones ...que lo anterior ha sido: i -) exłlicado varias veces... 
No es Dosible entender... estÆ claramente reclamado en las reivindicaciones, 
fundamentadas a partir de lo descnto en el CapItulo Descnptivo de la solicitud.... Ante la 
categorización de la presente invenciôn como un "segundo uso" de un aparato 
convencional... Es cierto utiliza un aparato convencional como un cajero automÆtico... 
interpretación errada del concepto de "segundo uso", el cual históricamente se ha aplicado 
Unicamente en las artes qulmicas... es cierto que el Articulo 21 no hace una 
diferenciación... constituye un error Dor łarte del DesDacho.". (Subrayados y resaftados 
del examinador). 

6) Con relación a los alegatos del subpunto 3.2 basta resaltar que, una vez mÆs, como en 
todos y cada uno de los casos manejados por el representante, se reiteran los alegatos sin 
fundamento cierto, enfocados mÆs en atacar al examinador que en presentar argumentos 
ciertos y valederos contra las objeciones planteadas en un acto, no tienen sentido y son 
solo verborrea encaminada a dilatar la tramitaciôn, al buscar crear confusion en quienes 
desconozcan el tema, como es evidente de lo siguiente: 

a. En 3.2.a-, el recurrente transcnbió parte del numeral (punto) 6 del sexto considerando, 
de la ResoluciOn y supone que con solo asegurar que, "... los fragmentos transcntos no 
desvirtUan mis aclaraciones... corresponden a simples Interpretaciones personales 
del examinador...", se controvierten las objeciones planteadas por la oficina en el acto 
atacado, pero las cuales, ya se respondieron ampliamente amba en el punto 4) de a. hasta 
d. 

Quienes tengan minimos conocimientos en el tema les resultarÆ claro que, el alegato solo 
busca crear confusiOn, desviar la atenciOn y dilatar la tramitaciOn injustificadamente porque 
el intermediario, ademÆs, de no explicar en que fundamenta sus "aclaraciones", tampoco 
explica por quØ deberla entender as!, ni quiØn 10 autoriza u ordena, su mera opiniOn no es 
fundamento vÆlido que controvierta algo de la ResoluciOn. 

Ahora bien, el intermediario resalta que, ha tenido que acudir a normativa mis 
actualizada pero no explica en que le ha ayudado y si esa supuesta "normativa 
actualizada" es la seæalada por la norma y los procedimientos establecidos vigentes, la 
presunciOn personal de que es aplicable NO sirve de fundamento que controvierta las 
objeciones que se le plantean. Sin embargo, NO aclara cual es el "largo fragmento de la 
normatividad aplicable" que transcnbimos ni por quØ debemos aceptar "aclaraciones", 
sustentadas en la opiniOn personal del intermediario, que carecen de fundamento en 
hechos reales, como si fuesen la verdad revelada. 

b. En el subnumeral b- del recurso, el memonalista trascnbiO otros apartes del numeral 5 
del sexto considerando, cuyo contenido luego pretende controvertir tan solo con una sene 
de calificativos agregados a sus opiniones personales que, una vez mÆs, no contienen 
razones fundamentadas en la legislaciOn y el procedimiento vigentes, sino que son una 
desviaciOn de los hechos, para crear confusiOn en aquellos que no tengan experiencia en 
el tema, por una interpretaciOn muy personal de los hechos, evidente a partir de 10 
siguiente. 

Como se sostuvo en el acto atacado, el mandatano reconoce que hay formatos de 
redacciOn para las reivindicaciones puesto que se arguye, "... presenta un DreÆmbulo. ciue 
define aauello aue se Pretende łroteaer. seouido Dor un cueroo aue caractenza aauello 
definido en el DreÆmbulo", opiniOn que solo deja ver los limitados conocimientos que tiene 
el intermediario en el tema, que lo Ilevan a realizar afirmaciones no solo superfluas y 
contradictonas sino basadas mÆs en ataques personales al examinador que en presentar 
sustento real para sus fantasias. 
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Como conocen quienes tienen un mInimo de conocimientos en propiedad industrial, la 
esencia de una reivindicaciôn consiste en definir la invención lo que, se debe realizar por 
medio de las caracteristicas tØcnicas aportadas por el inventor. 

Adicionalmente, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de 
abstracción mediante el cual se formulan las caracteristicas comunes de las formas de 
realizaciOn previstas o descntas, ademÆs, es comün subdividirla en preÆmbulo y parte 
caracterizante; la pnmera se refiere al coniunto de caracteristicas cuva comblnaciôn 
va so conoce es, por decirlo as[, el "gØnero" al que pertenece la invención. La segunda 
parte, debe citar la(s) caracterIstica(s) Dropias de la invención, aauellas aue la distinguen 
del estado de la tØcnica es, por decirlo as!, la "especle" de la invención. 

A la luz de lo precedente, queda claro que el DreÆmbulo NO es para "definir lo que se 
pretende proteger", NI mucho menos, "un cuero caracteriza aauello definido en el 
DreÆmbulo", NI que haya una union aramatical aue haaa aceDtable cualauier cosa, como 
lo asegura el mandatano en sus alegatos, sino que acorde a la prÆctica conocida por 
(casi) todos, el preâmbulo es el "genero", 0 lo ya conocido del estado del arte y la parte 
caracterizante o "especie", debe relacionar las caracteristicas creadas por el inventor. 
Por lo tanto, las afirmaciones de la respuesta carecen de sustento cierto y son una 
desviaciOn tendenciosa y subjetiva de los hechos. 

La posiciOn anterior de la oficina el intermediario trata de atacarla con solo afirmar, "... 
presenta una explicación elaborada a partir de un formato preferido por 61 para la 
redacciOn de las reivindicaciones... son comłletamente infundadas... examinador", con lo 
que busca crear confusiOn y desviar la atenciOn de quienes no tengan conocimientos en el 
tema, sin presentar NI una sola razOn fundamentada en hechos reales, que sustenten sus 
suposiciones. 

Finalmente, la oficina en numerosas ocasiones, de forma respetuosa, pero categórica ha 
aclarado al mandatario que la oficina es quien acorde a las facultades confendas y a los 
łrocedimientos leaalmente establecidos, la que determina la forma de presentar las 
reivindicaciones sea esta de su agrado o no, pueda entender las razones que se le 
informaron desde el oficio o no. Aün mÆs, basados en el motivo anterior desde el oficio 
que se le indicO que, hemos utilizando las indicaciones de la GuIa sobre el examen de las 
solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los pÆrrafos 54 a 
81, la cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento comUn, conocido por 
todos, que debe acatarse y asi serÆ hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o 
se expida una jurisprudencia al respecto. 

Esta razón de fundamento, el intermediario en ninguna parte de sus alegatos la ha 
discutido, de donde queda claro que el mandatano intenta hacer recaer sobre Si mismo, 
las atnbuciones y procedimientos legalmente establecidos otorgados a la AdministraciOn y 
tratar de imponemos su punto de vista. 

Por otra parte, en ii) el intermediario se desvia a asegurar que, "... no han cumDlido con la 
caraa de desvirtuar el nivel inventivo...", con 10 que busca tergiversar los hechos, desviar 
la atenciOn y dilatar la tramitaciOn pero no controvertir los hechos de fundamento 
planteados por la oficina. 

Las aseveraciones acerca del nivel inventivo se desvirtüan fÆcilmente con lo que dice el 
articulo 18 de la DecisiOn. "Se considerarÆ que una invenciOn tiene nivel inventivo, si łara 
una persona del oficio normalmente versada... no hubiese resultado obvia ni se hubiese 
denvado... tØcnica", (subrayado fuera de texto). 

Adicionalmente, el Manual Andino en su pÆgina 76 seæala que: "el examinador no debe 
basarse en opiniones personales; toda objeciOn respecto a la falta de nivel inventivo de 
una invenciOn (lease solicitud) debe Drobarse a Dartir del estado de la tØcnica" (subrayado 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. a- A lo largo del examen de fondo, el Examinador argumento que la presente 

invención carece de claridad en el CapItulo Reivindicatorio, bÆsicamente, por las siguientes 

razones: 

i- "Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no permiten 
establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la tØcnica," 

ii- "no presentan la estructura estÆndar de preÆmbulo y caracterización 
apropiada para el caso, frases tales como: ’que comprende’, ’en donde’, ’que 
ademÆs comprende’, ’comprende ademÆs’, etc. no equivalen a ’caracterizado por’;" 

iii- "tampoco incluyen signos de referenda que faciliten su 
interpretación." 

b- Adicionalmente, el Examinador objetó la patentabilidad de la presente invención, 

al considerar que Østa incurre en las causales establecidas en los Articulos 15(e) y 21 de La 

Decision 486, por las siguientes razones: 

i- "Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella describe y 
reivindica componentes de soporte lOgico en forma de secuencia lOgica de 
procesamiento, que es ejecutada por un cajero automÆtico bancario o ’aparato’ para 
realizar transacciones comerciales como retiros, depOsitos, etc." 

ii- "ademÆs, los componentes del cajero automÆtico son ampliamente 
conocidos en el estado de la tØcnica y no se modificaron de ning(in modo y, por 
iltimo, el contenido de las mismas reivindicaciones permite constatar que se trata 

de soporte IOgico por que fueron redactadas en tØrminos de secuencia de 
procesamiento de datos, y ademÆs explIcitamente, reclaman software como tal en La 
reivindicaciOn 86 y sus relacionadas. Por las razones precedentes, la oficina 
considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e)" 

iii- "5.3 Las disposiciones del artIculo 21 de la DecisiOn 486 se afectan 
porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son los 
componentes de un cajero automÆtico o de parte de ellos, por ejemplo el 
dispensador de efectivo, el transportador de billetes, la impresora, etc. lo que se 
evidencia de forma manifiesta, tanto en la descripciOn como en las 
reivindicaciones." 

1.2. Mediante la resoluciOn No. 30594, el Despacho niega el privilegio de patente a la presente 

solicitud, estableciendo nuevamente objeciones similares a las inicialmente planteadas, a pesar de 

que el solicitante desistiO de la mayorIa de las reivindicaciones, presentando para estos efectos un 

CapItulo Reivindicatorio Modificado con 10 reivindicaciones (correspondientes a las numeradas 

entre el 132 y el 141 en el CapItulo Reivindicatorio de la solicitud original), todas "relativas a un 

aparato". Las objeciones presentadas a continuaciOn son prÆcticamente las mismas presentadas 
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por el Despacho en el examen de fondo, con lo cual puede afirmarse que, a pesar de las 

modificaciones hechas, el CapItulo Reivindicatorio Modificado propuesto con la respuesta al 

examen de fondo aparentemente no fue objeto de anÆlisis por parte de ese Despacho: 

a- "Las reivindicaciones del ültimo pliego son indefinidas, debido a que no 
permiten establecer cual es la mejora aportada por el solicitante al estado de la 
tØcnica. La reivindicación 1 es muy general, porque se refiere a un aparato sin 
establecer de quØ o para quØ es Las reivindicaciones 1 a 4 y 10 se redactaron en 
tØrminos del uso y de un secuencia de procesamiento de información, lo cual, es 
inadmisible.." 

b- "Las reivindicaciones 5 a 9 no tienen enlace logico con las que dependen, 
porque no aclaran o delimitan una caracterIstica de estructura o función enunciada 
en las precedentes sino que se salen del tema at hacer mención a un indicador, una 
marca removible y a un tipo de tinta, los cuales, revelan mÆs un uso o efecto del 
mismo lo que resuita inaceptable." 

c- Las objeciones presentadas en el punto 2.2 de la resolución impugnada hacia 
las "reivindicaciones de producto y de procedimiento" pretenden demostrar que las 
reivindicaciones de la presente invención "No revisten una forma tangible" Dichas 
objeciones son prÆcticamente las mismas planteadas en el examen de fondo, al igual 
que en la mayorIa de los oficios emitidos por el Despacho, y se fundamentan 
bÆsicamente en lo siguiente: 

"En el Æmbito de las patentes es conocido que un producto debe revestir una 
forma tangible y ser definido o bien por las caracterIsticas de estructura o bien por 
las caracterIsticas, de funcionamiento pero NO mediante una mezcla de ellas, 
menos aÆn cuando la mezc!a consiste en la enumeración de uno o mÆs elementos 
conocidos ampliamente en la tØcnica junto con el uso de algunos de esos elementos 
para procesar datos o seflales. Realizado el estudio correspondiente, de un lado, se 
determine que las reivindicaciones de producto del pliego calificado no revisten una 
forma tangible. porque se redactaron en tØrminos de la enumeración de los 
componentes de una estructura convencional o ampliamente conocida en la tØcnica 
como son los cajeros automÆticos, del uso de los citados componentes y en 
secuencias lógicas de procesamiento de datos, que no son caracterIsticas que sirvan 
para definir un producto." 

d- Finalmente, ci Examinador ha mantenido su posición al catalogar 
nuevamente la presente invención como un intento de patentar "software" y como 
un intento de hacer un "segundo uso" de aparatos convencionales, sin presentar un 
anÆlisis elaborado para fundamentar sus argumentos y limitando sus objeciones a 
una reducción que ignora los mØritos y ventajas tØcnicas (explicadas en la 
contestación al examen de fondo), como se puede evidenciar a partir de lo 
establecido en los puntos 3 a 5 de !a Reso!uciOn 30594: 

"Del estudio de la solicitud salta a la vista que, ella describe y reivindica un 
soporte logico en la forma de secuencia !ogica de procesamiento, la cual, es 
ejecutada por un cajero automÆtico bancario o "mÆquina automÆtica de banca" o 
’aparato" para realizar transacciones comerciales como retiros, depósitos, etc. 
durante las cuales se verifica la validez de un bi!!ete y se marca para su 
procesamiento posterior; ademÆs los componentes del cajero automÆtico son 
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ampliamente conocidos en la tØcnica y no se modificaron de ningün modo. Y, por 
iltimo, el contenido de las mismas reivindicaciones permite constatar que se trata 

de soporte lógico, porque fueron redactadas en tØrminos de secuencias de 
procesamientos de datos. Por las razones precedentes, no cabe duda que las 
reivindicaciones se encuentran dentro del alcance del literal e) del mencionado 
artIculo 15 de la norma supranacional andina, suficiente motivo para negar la 
presente solicitud. 

( ... ) En el presente caso, las disposiciones establecidas por el artIculo 21 se 
afectan, porque se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, como son 
los componentes de una mÆquina o cajero automÆtico o de parte de ellos, por 
ejemplo el "dispositivo" de evaluación, el "dispositivo" de marcación, el 
’dispositivo" de recepción, etc., lo cual ademÆs se evidencia, de forma manifiesta, 
en la descripción. 

( ... ) En el presente caso, es claro que todo lo reivindicado en general carece 
de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un tØcnico en el arte 
(programador) podria realizar sin ningLn esfuerzo intelectual adicional para lograr 
el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que, comtnmente, ejecuta en su 

\s 

Campo. 

2. OBJETO DEL RECURSO 

Que se revoque la Resolución recurrida y, en su lugar, se emita un examen de fondo que se 

pronuncie, de acuerdo al ArtIculo 45 de la Decision 486, sobre el cumplimiento de los requisitos 

de patentabilidad para las reivindicaciones pendientes, que fueron objeto de modificaciOn 

oportuna durante el trÆmite, y se conceda la patente de invenciOn para la solicitud que nos ocupa. 

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO 

En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho en la ResoluciOn recurrida, 

respetuosamente difiero del anÆlisis expuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como 

fundamento del presente recurso: 

3.1 a- [Con relaciOn al punto 1.2.a- del presente recurso]: Ni la DecisiOn 486 ni cualquier 

otra ley conocida sobre la materia obliga al solicitante a incorporar las mejoras aportadas por el 

solicitante al estado de la tØcnica dentro del texto de las reivindicaciones. Por el contrario, como 

lo estipula la misma DecisiOn 486 en su artIculo 28, literal b-, dichas contribuciones deben estar 

contenidas es en el Capitulo Descriptivo. Las reivindicaciones simplemente deben describir de 

manera clara los elementos fundamentales de la invenciOn que Dresentan mejoras sobre el estado 

de la tØcnica. mas no describir el estado de la tØcnica. Adicionalmente, los fundamentos de esta 

objeción no son claros, ya que el propOsito del mØtodo o aparato reclamado en las 

PÆgina4de 19 



OLARTERAISBECK 
OLARTE RAISBECK FRIERI MOURE & CASTRO LTDA. 

reivindicaciones de la presente solicitud se deduce de manera evidente a partir de to divulgado en 

el CapItulo Descriptivo, particularmente, a partir de las primeras ilneas en las cuales se establece 

lo siguiente: "EspecIficamente, este invento se relaciona con una mÆquina automÆtica de banca la 

cual entrega y recibe documentos tales como billetes e ident/ica billetes (moneda corrienle) 

sospechosos para su anÆlisis y manejo." Por lo tanto, incluir nuevamente el propósito del 

mØtodo o aparato en las reivindicaciones no hace parte de la prÆctica convencional de redacción 

de patentes, y resultarIa redundante, ya que Østas cumplen con recitar de manera clara los pasos o 

componentes involucrados (junto con su relación funcional cuando es necesario hacerlo). En 

cuanto a las objeciones relativas a las supuestas "secuencias de procesamiento de información" 

que pretenden desvirtuar las reivindicaciones contenidas en la presente invención, es claro que 

simplemente constituyen una falta de comprensión (por parte del Despacho) de la solución 

tØcnica que se reclama en la presente invención. 

b- [Con relación al punto 1.2.b- del presente recurso]: Los fundamentos de esta 

objeción no son claros, ya que el enlace logico en las reivindicaciones de la presente solicitud es 

evidente; i.e., las reivindicaciones dependientes simplemente afiaden (o delimitan) caracteristicas 

adicionales a lo reclamado en la reivindicación independiente (e.g., Reivindicación 6, "( ... ) 

caracterizado por que la marca removible comprende tinta removible"). Es natural encontrar en 

cualquier formato de redacción de reivindicaciones una reivindicación dependiente que reclame 

una caracterIstica adicional a to contenido en la independiente. En el caso de la Reivindicación 6, 

se hace referenda a la "marca removible" la cual, contrario a to manifestado por el Examinador, 

si se menciona en la reivindicación independiente: "( ... ) es adaptado para marcar tin documento 

con por to menos una marca removible (...)". Por otro lado, las caracteristicas que el Examinador 

ha considerado inaceptables por revelar un "uso o efecto del mismo", simplemente constituyen 

una forma de delimitar caracteristicas adicionales a lo comprendido en la(s) reivindicación(es) de 

la(s) cual(es) depende, lo cual es completamente vÆlido, pues precisamente en la precision de las 

caracteristicas adicionales reside la naturaleza de una reivindicaciOn dependiente y, por to tanto, 

delimitadora de un concepto inventivo. Adicionalmente, cabe notar que la objeciOn presentada en 

este punto se contradice con el modelo de redacciOn apropiada para reivindicaciones sugerido 

anteriormente por el Despacho (ver modelo de reivindicaciones ejemplar proveldo en la 

Resolución No. 6979’ expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4(c)), como 

’Para dar mayor claridad al solicitanle, se trae a coiación ci siguiente ejemplo de redacciôn de reivindicaciones que cumplen los 
requisitos del Articulo 30, precisados, en parte, en ci primer pÆrrafo del subpunto 4.2 del Manual Andino de Patentes, el cual dice 
las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas t6cnicas esenciales de la invención  que la definan y la hacen Ic 

pudieran haceria distintiva del estado de la tØcnica. Estas caracterlsticas tØcnicas defunen la solución al Droblema tØcnico que 
intenta resolver la invención.’ (Subrayado mb) 

I un sistema electro neumÆtico de control para puertas de vehiculos caracterizado porque comprende un sensor de 
movimiento (I) conectado en serie a un microcontrolador (3), ci cual su vez (sic) estÆ conectado a unos sensores de humo 
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por ejemplo en el caso de la reivindicación independiente ( ’( ... ) por medio de una interfase (9) 

y, que comanda las vÆlvulas solenoides de apertura (5) y cierre (12) de las puertas’) en la que 

se podrIa concluir, con un criterio similar at del Examinador, que se revela mÆs un uso (o efecto del 

mismo) de una interfase que comanda otros elementos.. 

c- [Con relación a! punto 1.2.c- del presente recurso]: En el examen de fondo (Oficio 

No. 14898) ci Examinador presentó exactamente la misma objeción. En la contestación a dicho 

Oficio se aclarô que el uso de caracteristicas estructurales, no exciuve necesariamente el uso de 

caracteristicas funcionales. como to ha interpretado el Examinador de manera eQuivocada. De 

hecho en el Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes, el cual es una gula mÆs actualizada y de 

carÆcter mÆs vinculante gue la citada por el Examinador, se establece lo siguiente: 

114.2 Contenido de las reivindicaciones ( ... ) Una reivindicación debe 
incluir no solamente una enumeración de elementos, sino tambiØn indicar su 
funcionamiento y relación funcional entre los mismos cuando para la persona 
versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma 
definición del elemento. Las caracteristicas nueden ser estructurales  
funcionales ( ... )." (Subrayado y negrilla mIos.) 

En varios casos presentados ante ci Despacho, el Examinador se ha enfocado en 

elevar objeciones recurrentes a la rigurosa redacciôn de las reivindicaciones segün la  estructura 

preferida por Øl, discriminando asI la utilización de tØrminos gramaticales universalmente 

aceptados en la practica general de patentes a nivel mundial, al igual que la combinación de 

caracteristicas no excluyentes, las cuales son hechas por el solicitante con el fin de aclarar La 

relación funcional entre elementos mencionados en las reivindicaciones, segÆn lo exige el propio 

Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes. 

Al igual que en el PÆrrafo 57 de la Gula citada por el Examinador en el punto 5.1 

del examen de fondo, ci Numeral 4.2 del Manual Andino de Patentes clasifica los tipos de 

caracteristicas que pueden ser utilizadas (funcionales o estructurales), pero en nin26n momento 

excluye la utihzación de un tipo de caracterIstica cuando  la otra sea utilizada. Cabe recordar 

que esta restricción a  la hora de incluir caracteristicas en las reivindicaciones, ha sido una 

frecuente interpretación del Examinador en varios exÆmenes a las solicitudes presentadas ante ci 

Despacho. Sin embargo, no se trata de una restricción yrevista en ninguna de las gulas o 

(7A). temperatura (713), nivel (7C), y presión (713), por medio de una interfase (9) y, que comanda las vâlvulas solenoides de 
apertura (5) y cierre (12) de las puertas. 
2 el sistema de la reivindicaciOn 1 caracterizado por que el sensor de movimiento (1) estª conectado a un circuito de 
emercencia (14). 
3. el sistema de Ia reivindicación I caracterizado por que ci sensor de temperatura es un termØmetro digital (...)." (Subrayado y 
negrilla mios, tornado de la Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho ci 24 de Marzo de 2006, punto 4(c)) 

,0 
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manuales de redacción de Datentes, y mucho menos en la ley. con lo cual. simplemente carece de 

fundamento la obieción Dlanteada en tales tØrminos. 

d- [Con relación al punto 1.2.d- del presente recurso]: Ante esto, me permito 

reiterar que la prohibicion del literal (e) del ArtIculo 15, solamente impide la patentabilidad de 

soporte lógico como tal, mas no de soluciones tØcnicas que pueden implementarse o ser asistidos 

por computador. En cualquier caso, cabe aclararse que la presente invención NO pretende 

reclamar un programa de ordenador o soporte lógico como tal, sino un aparato de mÆquina 

automÆtica de banca que comprende varios componentes de hardware que at ser implementados 

en los cajeros automÆticos, son asistidos por un sistema de control para lograr resolver un 

problema tØcnico existente (tal como se explica de manera detallada en el CapItulo Descriptivo 

de la solicitud). En vista de lo anterior, en este caso no resulta aplicable la objeción de 

n 

patentabilidad de software pues no es eso lo que se pretende proteger. En efecto, at revisar las 

reivindicaciones del CapItulo Reivindicatorio Modificado (Reivindicaciones 1 - 10, 

correspondientes a la 132 - 141 en la solicitud original) es posible ver que solamente comprenden 

componentes de hardware tales como, dispositivos de evaluación, dispositivos de marcación y 

disposilivos de recepción. Sin embargo, tambiØn existe otro componente de hardware tal como el 

sislema de circuitos de control, que es el ünico que podrIa ser equivocadamente relacionado 

como un intento de patentar software. En cualquier caso, el sistema de circuitos de control es 

simplemente un componente necesario para intercomunicar los otros componentes de hardware, y 

asI lograr ci funcionamiento adecuado de la presente invención, presentando una solución 

significativa a un problema tØcnico existente (descrito en ci CapItulo Descriptivo de la solicitud). 

Por to tanto es claro que en ningün momento se pretende reclamar soporte logico como tal, sino 

protección sobre el sistema de mÆquina automÆtica de banca que implementa el sistema de 

control en los componentes de hardware, para permitir el anÆlisis y manejo de documentos 

sospechosos (e.g., billetes falsos) y asI poder subsecuentemente verificar su validez, at igual que 

identificar a [a persona responsable de introducir dichos documentos sospechosos (e.g., billetes 

falsos) a la mÆquina. Al entender to expuesto anteriormente, tambiØn resulta evidente que la 

presente invenciôn estÆ bastante lejos de ser una simple "secuencia de procesamiento de datos", 

como lo ha clasificado frecuentemente el Examinador. Teniendo en cuenta lo aclarado 

anteriormente, puede concluirse que el Despacho estÆ ignorando por completo el mØrito 

involucrado en el desarrollo de la presente solución, at hacer aseveraciones sin sustento como 

"todo to reivindicado en general carece de nivel inventivo, porque se trata de operaciones que un 

tØcnico en el arte (programador) podrIa realizar sin ningCin esfuerzo intelectual adicional para 

lograr ci efecto deseado". 
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3.2 AdemÆs de las repetidas objeciones elevadas en la resolución impugnada, el 

Despacho ha presentado comentarios adicionales respecto de algunas aclaraciones presentadas a 

to largo de la respuesta al examen de fondo (Oficio No. 4705). Sin embargo, es posible ver (como 

se demostrarÆ a continuación) que dichos comentarios son en esencia generales y vagos, ya que el 

Despacho se ha enfocado mis en transcribir largos fragmentos de normativa conocida, para luego 

presentar una interpretaciOn personal errada de lo establecido en las gulas conocidas (y asI 

concluir que mis aclaraciones "son infundadas"), que en presentar argumentos puntuales que 

logren desvirtuar de manera clara y concisa mis aclaraciones. 

a- En el punto 6 de la resolución impugnada, el Examinador manifiesta lo siguiente: 

"Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar 
las siguientes consideraciones: 
Para desvirtuar los comentarios del punto 1 de la respuesta al oficio, basta 

(’) puntualizar que: 
a. El articulo 30 de la Decision 486 establece: ’las reivindicaciones definirÆn la 
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras v concisas y 
estar enteramente sustentadas por la descriDciOn", (subrayados fuera de texto). De 
aiiI es evidente que un pliego debe definir la materia que se desea proteger, ser 
claro, conciso y tener sustento descriptivo, es decir, deben cumplir diferentes 
requisitos. 
Como se sabe en el campo de la patentes, la esencia de una reivindicaciOn 
consiste en definir la invenciOn, lo cual, supone la büsqueda de un equilibrio entre 

el deseo del solicitante de obtener la protecciOn mÆs amplia posibie y la necesidad 

de delimitar, claramente, to solicitado respecto del estado de la tØcnica. De todas 

formas, dicha definiciOn, se debe realizar por medio de las caracterIsticas tØcnicas 

aportadas por el inventor, (ver parrafos 54 a 65 de la Gula sobre el examen de las 

solicitudes de patentes), lo cual, concuerda con lo que indica ci aparte 4.2 del 

Manual Andino de Patentes, que indica: "las reivindicaciones deben contener 

todas las caracterIsticas tØcnicas esenciales de la invenciOn las cuales definan y i 
hagan o pudieran haceria distintiva... caracterIsticas tØcnicas esenciales definen 

(DEBEN DEFINIR) la soluciOn al problema tØcnico que intenta resolver la 

invenciOn (resaltados y negrillas fuera del texto)". 
TambiØn se sabe, que una reivindicaciOn independiente es ci resultado de un 

proceso de abstracciOn mediante el cual se formutan las caracterIsticas tØcnicas 

comunes de las formas de realizaciOn previstas o descritas y que es com(in 

subdividiria en preÆmbulo y parte caracterizante; que La primera parte se refiere al 

con* unto de caracterIsticas cuya combinaciOn ya se conoce y es, por decirlo asI, el 

’gØnero" a 1 que pertenece la invenciOn, de forma similar, la segunda parte o parte 

caracterizante, (..) La descripciOn, contrario a lo que se asegura en la respuesta, 

NO es para DEFINIR la(s) mejora(s) sino para darles SUSTENTO 
DESCRIPTIVO, que es otro de los repuisitos estabiecidos por el articulo 30, ya 

que definir la invenciOn es un requisito y dar sustento descriptivo es otro muy 

diferente. 

b. En efecto, el primer pÆrrafo del numeral 4.3 del Manual Andino para ci examen 

de Patentes seflaia que: La DecisiOn 486 no define la forma... pueden presentarse 

en dos.. .sin embargo, en todos los oficios trasladados al solicitante se ha 

sostenido y reitera categOricamente que: 
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i) El artIculo 14 de la Decision 486 establece que, "Los paIses miembros 
otorgarÆn patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) 
Industrial", (resaltado fuera de texto). 
Para dar cumplimiento a esa exigencia, la oficina ha sostenido y explicado que 
puesto que ni La DecisiOn ni el reglamentario ni el Manual Andino establecen, 
taxativamente, cOmo se debe definir cada uno de esos conceptos, ha sido el 
motivo por el que ha acudido a la Gula sobre e/examen de las solicitudes de 
patentes, publicada por La OMPI en 1982 para ayudar a los examinadores de La 
oficinas nacionales en sus estudios; por esa razOn, usualmente el examinador ha 
requerido, a quienes solicitan una patente, que definan el alcance de la protecciOn 
de sus solicitudes con base en las definiciones del pÆrrafo 57 ( ... ) Por todas las 
razones precedentes, es obvio que las afirmaciones de, "... exigir un formato 
especIfico por simDle gusto del examinador.., es inaproDiado y de todas maneras 
extralegal.," (subrayados del examinador), son exageradas y buscan mÆs 
cuestionar al examinador que ajustarse a lo requerido, cuyo ünico propOsito es la 
bÆsqueda de la definiciOn clara y precisa de la materia reclamada." 

En este caso, el Examinador transcribe un largo fragmento de la normatividad 

aplicable, junto con su interpretaciOn personal, atribuyendo un carÆcter tØcnico a las objeciones 

de patentabilidad presentadas recurrentemente, para concluir que las razones de mi 

inconformidad son infundadas. Los fragmentos trascritos por el Examinador no desvirflian mis 

aclaraciones, ya que las objeciones fundamentadas en dichos fragmentos simplemente 

corresponden a interpretaciones personales del Examinador. En consecuencia, me ha sido 

necesario acudir frecuentemente a normativa mis actualizada (e.g., Manual Andino de Patentes 

y jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes, tan ampliamente citada por el Tribunal 

Andino de Justicia como fuente de interpretaciOn para aplicar la DecisiOn 486 y sus predecesoras) 

que La citada por el Examinador (Gula para los palses en desarrollo sobre el examen de Las 

solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982), para sustentar mis aclaraciones, y asI 

poder demostrar que el Despacho se enfoca en estancar el trÆmite de patentabilidad, al aferrarse 
’ recurrentemente a interpretaciones equivocadas de la normatividad aplicable. 

b- Adicionalmente, la resoluciOn impugnada presenta los siguientes argumentos, con 

el fin de desvirtuar mis aclaraciones: 

"c. El interesado aunque reconoce que hay formatos de redacciOn para las 
reivindicaciones, puesto que arguye, ’... presenta un DreÆmbuio, gue define 
agueLlo que se Dretende proteger, seguido por un cuemo gue caracteriza aquello 
definido en el DreÆmbuio", Lo hace de manera imprecisa. 
En efecto, como se dijo antes, la esencia de una reivindicaciOn consiste en definir 
La invenciOn, lo que supone la bUsqueda de un equilibrio entre el deseo del 
solicitante de ( ... )A la luz de Lo precedente, queda claro que el preambulo NO es 
para "definir lo que se pretende proteger", Ni mucho menos, "un cuerpo 
caracteriza aquello definido en el preÆmbulo". NI que haya una uniOn gramatical 
gue haa aceDtable cualguier cosa. como lo asegura el solicitante en sus alegatos, 
sino que acorde a la prÆctica conocida por todos, el preÆmbulo es el "genero", o lo 
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ya conocido del estado del arte y la parte caracterizante o ’especie", debe 
relacionar las caracterIsticas creadas por el inventor. Por lo tanto, las afirmaciones 
de la respuesta son absolutamente infundadas. 
En conclusion, el interesado se centrO en manifestar que la ley no define cOmo se 
deben estructurar las reivindicaciones y en descalificar las objeciones planteadas 
en el oficio y no en intentar, at menos, de adaptar el pliego en busca de la claridad 
y concisiOn que exige la normativa andina, bajo el pretexto de que la ley no los 
fija explIcitamente o porque, simplemente, desconoce que existen prÆcticas que, 
por su largo uso, se han convertido en comunes en la Oficina, 

i- En este caso, el Examinador presenta una explicacion elaborada a partir de 

un formato particular preferido por Øl para la redacciOn de las reivindicaciones, para luego 

concluir que mis aclaraciones al examen de fondo "son completamente infundadas." Es 

pertinente aclarar que en ningün momento argumentØ que existiera una "uniOn gramatical gue 

haga acetable cualguier cosa" como lo ha manifestado el Examinador; contrario a lo 

manifestado por el Despacho, to que aclarØ fue to manifestado en el punto 3.1 .c- del presente 

recurso, explicando que entre los formatos comünmente aceptados para la redacciOn de 

reivindicaciones, uno de ellos presenta un preambulo que define aquello que se pretende proteger, 

seguido por un cuerpo que caracteriza aquello definido en el preambulo. Como existen dos partes 

definidas. en donde cada una tiene un rol particular, es necesario unirlas gramaticalmente, lo 

cual se hace comünmente mediante el uso de palabras o expresiones generalmente aceptadas, 

tales como: "que comprende ", "que incluye ’ "caracterizado por", "en donde ", "que 

conhiene ’, etc.. Por to tanto, exigir caprichosamente un formato especifico como lo ha hecho de 

manera recurrente el Examinador en este caso, al requerir que el preÆmbulo y el cuerpo estØn 

separados por la expresiOn "caracterizado por", es inapropiado y, de todas maneras, constituye 

una extratimitaciOn en el ejercicio de La competencia del Examinador. 

ii- Con respecto a los comentarios tornados de manera personal por el 

Despacho como un supuesto intento por descalificarlo me permito senalar que los comentarios y 

precisiones efectuados durante el trÆmite se han efectuado con el Ænimo de defender la 

patentabitidad de la presente solicitud, frente a objeciones que no han cumplido con la carga de 

desvirtuar el nivel inventivo de una invenciOn que merece el privilegio de patente. En efecto, 

partir de los exÆmenes emitidos por el Despacho, es realmente dificil entender cOmo se espera 

que el solicitante logre adaDtar el pliego en busca de la claridad y concisiOn ciue exige Ia 

normativa andina, ya que las objeciones planteadas bÆsicamente: i-) se fundamentan en 

erróneas interpretaciones subjetivas del concepto inventivo, ii-) se enfocan en resaltar una 

rigurosidad excesiva en la redacciOn de las reivindicaciones, lo cual no sOlo entorpeciO el trÆmite 

de la soticitud, sino que ademÆs no corresponde a to establecido en la normativa aplicable, 

generando contradicciOn inclusive con modelos ejemplares de redacciOn de reivindicaciones 
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proveldos por el mismo Despacho (ver modelo de reivindicaciones ejemplar proveldo en la 

Resolución No. 6979 expedida por ese Despacho el 24 de Marzo de 2006, punto 4(c)), y por 

Æltimo, iii-) no tienen en cuenta las modificaciones que son hechas en la solicitud a partir de sus 

observaciones; e.g., modificaciones tales como haber desistido de la mayorla de las 

reivindicaciones y haber incluido en ellas tØrminos sugeridos en los exÆmenes efectuados, tales 

como "caracterizado por". 

La resolución impugnada presenta ademÆs los siguientes argumentos, con el fin de 

desvirtuar mis aclaraciones: 

"d. Los restantes comentarios del punto en discusión son infundados, porque, en 
primer lugar, quienes conocen la norma, el procedimiento y la jurisprudencia 
vigentes en el pals saben que el pliego debe presentarse acorde a lo que establecen 
los artIculos 14 y 30 de La Decision 486, y que en la prÆctica comün los 
examinadores han venido utilizando las aclaraciones de la Gula publicada por la 
OMPI, concretamente, las del pÆrrafo 76 donde se relacionan las limitaciones 
relacionadas en el oficio. 

Sobre el Manual Andino para ci examen de Patentes que con tanta frecuencia cita 
ci solicitante, es importante anotar que dicho Manual no tiene en cuenta todos los 
aspectos relacionados al tema, pues quedaron por fuera de Øl, por ejemplo, la 
definiciOn de cada categorla de reivindicaciOn, la jurisprudencia dictada respecto 
al articulo 34, las limitaciones que impone el proceso, etc. por citar algunos de 
dichos aspectos, lo que en un momento dado puede servir de pretexto perfecto 
para no ajustarse a los requerimientos formulados por la Oficina. 

( ... ) Adicionalmente, es importante resaltar que lo que dice el Manual Andino, al 
igual que la Gula de la OMPI, es una mera gula para el examen de las solicitudes, 
no forma parte de la legislaciOn ni del procedimiento ni de la iurisprudencia ni 
remDlaza a ninguno de ellos. Por ültimo, ci nuevo pliego se aceptO y calificó 
arriba, acorde a las disposiciones y ci procedimiento vigentes; sin embargo, las 
reivindicaciones no cumpien los requisitos de claridad por las razones expuestas 
arriba en el punto 2 de la presente resoluciOn. 

RefiriØndonos a los comentarios del punto 4 de la citada respuesta, simpiemente 
se observa que se reiteran los comentarios sin fundamento cierto, enfocados mÆs 
en atacar al examinador que en presentar argumentos ciertos y valederos contra 
Las objeciones planteadas en el traslado, como resulta evidente de las razones 
siguientes: 
a. En todos los casos puestos a consideraciOn de la administraciOn, en donde no se 
cumplan los articulos 14, 15 e), 21, 25 y 30, se han objetado por do, sin 
excepciOn. 
b. A la luz de lo expuesto, las afirmaciones de que, "... - objeciones recurrentes a 
la rigurosa redacciOn de Las reivindicaciones segün la estructura preferida por Øl, 
discriminando asI la utilizaciOn de tØrminos gramaticales universalmente 
aceptados en otras oficinas.,,", son meras apreciaciones infundadas. (Subrayados 
fuera del texto). 
Dc igual modo, se reitera y recuerda al interesado que la Oficina es quien acorde a 
Las facuitades conferidas y a los procedimientos y prÆctica que sigue, la que 
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establece la forma de presentar las reivindicaciones; razón por la que se indicØ en 
el oficio, que se han utilizando las indicaciones de la Gula sobre el examen de las 
solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1932, contenidas en os parrafos 
54 a 81, la cual, por su largo uso se han convertido en practica comuin." 
(Subrayado mb) 

i- Ante la posición que ha tornado el Despacho para desvirtuar por completo las 

aclaraciones fundamentadas en el Manual Andino de Patentes, no es posible entender por quØ 

insiste en descartar lo dispuesto por una guba tan relevante en materia de patentabilidad para los 

palses miembros de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta to siguiente: (i) Colombia 

participó activamente en la realización de dicho Manual, (ii) en el prólogo se establece de manera 

expilcita que "Este Manual es considerado una fuente Ætil de información y gula para los 

usuarios [mas no Ænicamente "una mera guba" como lo manifiesta el Despacho] del sistema de 

patentes en la region andina y un ejemplo a seguir en otras regiones." (Subrayado y negrilla 

mIos.), (iii) contrario a lo establecido por el Despacho, el Manual Andino de hecho Si forma parte 

de la legislaciOn y sirve como complemento a lo establecido en la DecisiOn 486, (iv) a diferencia 

de to afirmado errOneamente por el Despacho, el Manual Andino es una guIa bastante completa y 

de hecho comprende de manera explicita la definición de cada categorla de reivindicación", ( 

ver numeral 4.4), en donde se define puntualmente las categorlas de reivindicaciones, pero por 

supuesto sin incluir en ning4n momento las recurrentes interpretaciones de los formatos y 

exclusiones preferidos por el Despacho. En vista de lo anterior, es evidente que la utilización de 

Øste Manual como fundamento para las aclaraciones frecuentemente presentadas ante el 

Despacho no constituye un pretexto para evadir los requisitos impuestos por el Examinador, sino 

por el contrario, una fuente que reafirma la contradicciOn con las intertretaciones en las cuales se 

fundamentan las recurrentes obieciones presentadas por la Superintendencia. 

Nuevamente, cabe seæalar que las objeciones recurrentemente elevadas por el Despacho, 

se soportan en criterios de gran subjetividad y es posible concluir que el Examinador parece no 

haber leIdo detenidamente la respuesta al Examen de fondo (Oficio No. 4705), evidenciando que 

no se ha efectuado una revisiOn tØcnica adecuada del presente asunto por el hecho de que se han 

asumido de manera personal los comentarios y precisiones efectuadas en mis respuestas 

anteriores, no con el fin de descalificar al Examinador, sino de mostrar una perspectiva mÆs 

objetiva para su anÆlisis del presente asunto. 

d- El Despacho ha presentado ademÆs los siguientes comentarios, en cuanto a mis 

aclaraciones referentes a lo establecido por el proceso 36-IP-98: 
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"c. Con relación a lo que et interesado afirma tanto del parrafo 57 de la Guja, del 
capitulo 4.2 del Manual y de la sentencia del caso 36-IP-98, basta resaltar que en 
ci traslado no se dijo que dicho pronunciamiento "prohibiera" el uso de 
caracterIsticas en una reivindicación, como ahora trata de hacerlo ver el 
interesado, puesto que lo fundamental de la sentencia es que ella establece que 
una invención de producto debe revestir forma tangible. 
Por otra parte,.ia no procedencia tØcnica de la mezcla de caracterIsticas de 
estructura y función, la oficina siempre la ha fundamentado en el pÆrrafo 57 de la 
Gula sobre el examen de las solicitudes y, ahora que los interesados usan el 
Manual Andino, la objeción perfectamente tambiØn se fundamenta en el cuarto 
pÆrrafo del numeral 4.2 del citado Manual. 

d. El memorialista afirma que, . el parrafo citado por el Examinador del proceso 
36-IP- 98... el tØrmino "en general" en vez del tØrmino "siempre".., procedimiento 
en general, y no a la ünica forma en la cual las reivindicaciones deban ser 
redactadas.". Al respecto, ci comentario es banal, porque el que la sentencia diga 
"en general", to cual, para el intermediario no significa "siempre", no desvirta 
las objeciones planteadas en la definición de un producto y/o procedimiento. 

’Th No obstante, aunque la sentencia acerca de cómo se debe definir un producto o un 
Ni procedimiento diga "en general", ella no es para establecer la forma en la cual se 

deben redactar las reivindicaciones como lo afirma el interesado, porque lo que 
dicha sentencia establece es que un PRODUCTO debe revestir forma tangible y 
un PROCEDIMIENTO debe ser una secuencia de etapas conducentes a la 
fabricaciOn de un producto, lo cual, se reitera, no es seflalar la forma de redactar 
una categorla de reivindicación sino el objetivo que se tiene que lograr. 

e. En el punto 4b de la respuesta el interesado afirma: "...es ciaro que esto 
constituye otro requerimiento inexistente por parte del examinador.., ci articulo 
4.5.2 , to cual, se desvIa de la discusiôn, porque en el oficio trasladado no se hizo 
referenda exclusiva a las reivindicaciones dependientes, ademÆs, la aplicación de 
lo que seæala del articulo 4.5.2 del manual Andino depende de si hay una o mÆs 
independientes patentables. 
Sin embargo, para desvirtuar las apreciaciones anteriores, basta resaltar una vez 
mÆs, que el producto que se busca amparar aqul no cumple las disposiciones de 
los artIculos 14 y 30, por las razones expuestas arriba. 
f, En el tltimo pÆrrafo del punto 4 de la respuesta ci intermediario asegura que: 
"... la mezcla de caracterIsticas.., solicitante con en fin de aclarar la reiación 
funcional.., propio articulo 4.2.., ci examinador describe la relaciOn funcional.., 
me permito aclarar quØ? ,a quiØn? que la objeción... no es una restricción.., 
carece de fundamento,.,". 
Sobre tales comentarios, basta hacer una lectura cuidadosa de la pÆgina 35 del 
citado Manual Andino, ya que en el siguiente pÆrrafo al trascrito del articulo 4.2 
se seæala que: 
"Las caracterIsticas pueden ser estructurales... 0 (ahI NO dice Y) funcionales (del 
tipo etemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento para 
medir la presión)", to cual, CONCUERDA con lo que establece la gula citada por 
la administración, 
Y con el procedimiento comUn a seguir que indica que las reivindicaciones de 
producto definan el objeto que se desea proteger, mediante caracteristicas tØcnicas 
estructurales 6 de función. 

Adicionalmente, el pÆrrafo del Manual Andino en el que se fundamenta algunos 
comentarios del solicitante, tiene una interpretación muy diferente a la que, 
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equivocadamente, se le quiere dar, ya que, lo que dicho parrafo seæala es: i) que 
una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes) 
sino que ii) debe establecer la relación de función entre aquelios, lo cual, en los 
campos elØctrico, electrónico y afines tiene una forma especifica de realización, e 
iii) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello 
no se desprenda de forma obvie de la misma definición del elemento. 
Quienes tienen conocimientos en ci arte saben que afirmar, por ejemplo: "aparato 
de comunicaciones que incluye un transmisor para trasmitir una seæai codificada, 
un receptor para recibir una selial codificada" y similares, no estabiecen una 
relación de función ni determinan una o mas funciones entre los componentes del 
aparato de comunicaciones sino que menciona ci USO de parte(s) de ese aparato, 
puesto que un transmisor se usa para transmitir seæales, un receptor se usa para 
recibir seæales, un codificador se usa para cifrar o encriptar seflales, un 
’dispositivo de evaluación" se usa para evaluar la validez de un documento, un 
"dispositivo de marcación" se usa para marcar un documento, etc. 

A la luz de lo precedente, es evidente que la reivindicación independiente 
enumera unos componentes sin establecer ninguna relaciôn de función entre ellos 
ni definir una supuesta nueva función entre dichos componentes, contrario a lo 
que se asegura en la respuesta y que solo una persona sin conocimientos en la 
materia se atreve a hacer." 

1- Ante esto me permito manifestar que no son claras las razones por las 

cuales ci Despacho rechaza mis argumentos, ya que mis observaciones se enfocan en resaltar la 

ausencia de unas recomendaciones esDecificas Dara redactar reivindicaciones en la sentencia 

citada por el Examinador. No es claro por quØ ci Despacho insiste en fundamentar sus 

interpretaciones para la redacción de reivindicaciones, en una sentencia que simplemente explica 

caracterIsticas de un tipo particular de invención. Es decir, ci pÆrrafo que cita el Examinador del 

proceso 36-IP-98 trata de caracterIsticas particulares contenidas en cada categoria para una 

invención, pero en ninün momento exciuve de manera explicita el uso de la combinación de 

las dos cate2orIas mencionadas en una REIVINDICACION (es decir, caracterIsticas de 

producto y de procedimiento). Dc hecho, ni a lo largo del capItuio citado, (4.1 36-IP-98), ni a lo 

largo del documento entero, es posible encontrar la palabra "reivindicación(es)", ya que se hace 

referenda es a las caracterIsticas particulares 2eneralmente contenidas dentro de cada categorla, 

para una invención (mÆs no particularmente para La forma en la que deben ser incluidas en una 

reivindicación). 

ii- Adicionalmente, dado que ci Despacho reconoce en la resolución 

impugnada que La sentencia mencionada "no establece la forma en la cual se deben redactar las 

reivindicaciones como entiende ci interesado", tampoco es posible entender por quØ insiste en 

citar este fragmento para fundamentar sus objeciones en cuanto a la rigurosa redacción de 

reivindicaciones. 
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iii- Contrario a lo manifestado por el Examinador, me permito reiterar que las 

Reivindicaciones, de hecho, comprenden componentes estructurales indicando ademÆs (a 

funcionalidad entre estos, cuando su funcionamiento no se desprende de manera obvia para una 

persona versada en ci arte, en concordancia con lo establecido en el Numeral 4.2 del Manual 

Andino de Patentes. Al revisar La Reivindicación 1 de la presente solicitud es evidente que Østa 

enumera dichas caracterIsticas estructurales, indicando su funcionalidad respectiva, sin que dicha 

funcionalidad pretenda constituir las caracterIsticas que el Examinador ha interpretado como un 

intento de definir la reivindicación por sus caracterIsticas de uso, o como una mezcla no 

permitida de caracterIsticas. 

e- Para desvirtuar la presente invención al catalogarla como un intento de reclamar 

soporte lógico como tal, el Examinador ha ignorado mis aclaraciones al ftmdamentarse en los 

siguientes argumentos: 

"Para controvertir y desvirtuar los comentarios del punto 5 de la respuesta, basta 
puntualizar que: a. No se sabe en que se apoya ci interesado para asegurar que, "... 
ci literal e)... solamente impide la patentabilidad del soporte lógico como tal, mas 
nunca de mØtodos que permitan implementar una soiución, impiementarse por 
computador...", tampoco explica por quØ debe entender asI, de tal manera que la 
simple afirmación no controvierte las objeciones pianteadas por la oficina, y antes 
reiteradas. 

Adicionalmente, las afinnaciones del interesado van en contravIa de to manifestado 
por ci Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 
en ci proceso 36-IP-98, donde en ci aparte 4.1 estabieció que: "( ... ) Las invenciones 
de producto son aqueilas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, mÆquinas, 
equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención 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 invención de 
procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas 
conducentes a la fabricaciOn de un producto ( ... )". Dc esa sentencia, una persona 
con conocimientos en ci tema, entiende que un procedimiento o mØtodo debe ser 
una secuencia de etapas para fabricar un proaucto y NO una secuencia de etapas 
que permitan implementar una solución "tØcnica" por computador, como 
erróneamente se asegura en la respuesta. A la luz de to anterior, y desde luego de la 
normativa andina, resuita evidente que no existen "patentes impiementadas por 
computador", pues esa categorla no la contempla ci articulo 14. 
Por 61timo, lo solicitado, simpiemente, es un procesamiento de datos no tØcnicos, en 
una secuencia iógica de procesamiento, con medios tØcnicos como ci "dispositivo" 
de evaluación, ci "dispositivo" de registro, etc. del "aparato" que se reivindica, lo 
que hace evidente ci no cumplimiento de las disposiciones del inciso e), justamente 
porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios tØcnicos, y 
las secuencias lógicas se consideran como un soporte iogico como tai, porque 
tØcnicamente lo son, motivo por ci que la invención cae dentro del alcance del 
articulo 15 e), se reitera, motivo fundamental y suficiente para negar la presente 
invención. No obstante lo anterior, seria imiortante que ci interesado hubiera 
demostrado que lo reivindicado: I) no es la enumeración de unos comDonentes junto 

Pag,na IS de 19 



OLARTERAISBECK 
OLARTE RAISBECK FRIERI MOURE & CASTRO LTDA. 

con una secuencia de Drocesamiento de datos u) no se redactó en tØrminos de una 
secuencia de control ejecutada por el control del comDutador de la mÆguina 
automÆtica de banca. Finalmente, de un lado, queda claro que la argumentaciOn se 
desvIa, porque el pliego dejado se dirige a un "aparato de mÆquina automÆtica de 
banca" que es un producto y los argumentos se dirigieron a un mØtodo; de otro lado, 
la solicitud es una combinación de medios tØcnicos para procesar informaciôn no 
tØcnica, lo cual no es patentable. 

b. El interesado, en el pÆrrafo ii- afirma que, "... los componentes del cajero son 
ampliamente conocidos.., otro requerimiento inexistente por parte del examinador.., 
no es suficiente argumento... una reivindicación dependiente es patentable... aunque 
defina elementos ya conocidos del estado de la tØcnica.., lograr una solución 

puedan definir nuevos elementos". Para desvirtuar tales afirmaciones, de un lado, 
las objeciones no fueron exclusivamente para las reivindicaciones dependientes 
como ahora se pretende hacer ver sino para todo el pliego; de otro lado, se debe 
tener en cuenta que un producto debe revestir una forma tangible, ser definido 
mediante caracterIsticas de estructura 0 función, no debe ser solo una enumeración 
de elementos (componentes) sino que debe establecer la relaciOn de función entre 
aquellos, lo cual, en los campos elØctrico, electrónico y afines tiene una forma 
especifica de realizaciOn, e indicar su funcionamiento cuando para la persona 
versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definiciôn 
del elemento, como ya se explicØ arriba. Ahora bien, un producto para que revista 
una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se 
ejecuta o fabrica el producto pero no de quØ forma se usa o se puede usar, uno o 
mÆs componentes del mismo y se defina mediante las caracterIsticas tØcnicas que 
sean procedentes.En conclusiOn, lo comentarios no demuestran que el pliego 
cumpla los requisitos establecidos por la normativa y jurisprudencia andina y la 
prÆctica administrativa aplicadas por la Oficina." (Subrayado mi.) 

i- Con relaciOn al punto 5 de mi respuesta al examen de fondo, no es posible 

entender las afirmaciones fundamentadas en la "interpretación prejudicial dictada dentro del 

proceso 36-IP-98", ya que a lo largo de ese punto no se hace menciOn de dicha sentencia. 

ii- En el examen de fondo (Oficio No. 14898) el Examinador presentO las 

mismas objeciones, ante lo cual se aclarO que la presente invenciOn NO pretende reclamar un 

programa de ordenador o soporte lOgico como tal, sino un aparato de mÆquina automÆtica de 

banca que comprende varios componentes de hardware que al ser implementados en los cajeros 

automÆticos, son asistidos por un sistema de control para lorar resolver un problema tØcnico 

existente (tal como se explica de manera detallada en el CapItulo Descriptivo de la solicitud y en 

el punto 3.1(d)). 

iii- Ante la afirmaciOn "hubiera demostrado que lo reivindicado: I) no es la 

enumeraciOn de unos componentes junto con una secuencia de procesamiento de datos; u) no se 

redactO en tØrminos de una secuencia de control ejecutada por el control del computador de la 

mÆquina automÆtica de banca", me permito respetuosamente seæalar que lo anterior ha sido: i-) 
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explicado varias veces a lo largo de la respuesta al examen de fondo, at igual que en las 

aclaraciones (a las objeciones elevadas por ci Despacho) contenidas dentro del presente Recurso, 

y ii-) estÆ claramente reclamado en las reivindicaciones, fundamentadas a partir de lo descrito en 

el CapItulo Descriptivo de la solicitud. Es realmente imposible hacer una demostración ante el 

Despacho, si el Examinador insiste en negarse a entender el verdadero probiema tØcnico 

solucionado por la presente invención, y persiste en catalogarla directamente como un intento de 

patentar software a partir de interpretaciones subjetivas. 

iv- Ante la afirmación "las obieciones no fueron exciusivamente Rara las 

reivindicaciones deDendientes como ahora se pretende hacer ver sino para todo el pliego" me 

permito reiterar que ci hecho de que los componentes descritos sean ampliamente conocidos en ci 

estado de la tØcnica no es un argumento suficiente para desvirtuar la patentabilidad de una 

invención, y ademÆs es pertinente resaitar to estabiecido en ci Numeral 4.5.2 del Manual Andino 

de Patentes, ya que la objeción inicial del Examinador fue planteada hacia los etementos 

conocidos en ci estado de la tØcnica contenidos en las reivindicaciones, mÆs no ünicamente to 

contenido en las reivindicaciones dependientes, como to intenta hacer ver en la presente 

resolución para desvirtuar mis argumentos. 

f- Ante la categorización de la presente invención como un "segundo uso" de un 

aparato convencional, segÆn to establecido por ci ArtIculo 21 de la Decision 486, en la 

contestaciOn at Oficio anterior se Ic aclarO at Examinador que si bien es cierto que la presente 

invenciOn utiliza un aparato convencional como un cajero automÆtico, Østa presenta mejoras 

significativas que logran superar desventajas existentes en ci estado de la tØcnica, como se 

explicO de manera detatlada en ci CapItulo Descriptivo, at igual que a to largo del presente 

recurso. 

En cuanto a la categorizacion de la presente invenciOn como un segundo uso, 

nuevamente me permito aclarar que si bien es cierto que la presente invenciOn parte de un aparato 

convencional como un cajero automÆtico, Østa presenta me oras significativas que logran superar 

desventajas existentes en ci estado de la tØcnica, como se explica de manera detallada a to largo 

del CapItulo Descriptivo. La categorizaciOn de la presente invenciOn como "un segundo uso" 

consiste en una interpretaciOn errada del concepto de "segundo uso", ci cual histOricamente se ha 

api icado ünicamente en las artes qulmicas aplicadas, entiØndase a productos farmacØuticos y 

agroquImicos. En este sentido, se ha entendido que el "segundo uso" imptica la utiiización de un 

mismo, idØntico compuesto para una apticaciOn o indicaciOn terapØutica distinta. Dc esta manera, 

es dificil entender cómo un cajero automÆtico, al cual se le ha afiadido una funcionalidad que 
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antes no tenla 12ara resolver un problema tØcnico, puede equipararse con un segundo uso del 

mismo cajero. AsI, reitero que este invento recae sobre una meiora a un cajero automÆtico, y no 

de una aplicaciOn distinta, cosa que no tiene siquiera sentido Para cajero automÆtico ya que su 

aplicación estÆ dictada inherentemente por su misma definición. A diferencia de un producto 

qulmico, que puede tener diferentes usos en diferentes ambientes bioqulmicos, un cajero 

automÆtico sigue siendo una mÆquina que sirve Para efectuar transacciones bancarias, lo cual no 

exime de patentabilidad las mejoras que se puedan realizar sobre el mismo. Suponer lo contrario 

serla ignorar que en materia de invenciones patentables, es posible encontrar invenciones que 

revotucionan el estado de la tØcnica por ofrecer soluciones basadas en instrumentos o 

herramientas del todo desconocidas con anterioridad, Pero tambiØn es posible encontrar 

invenciones basadas en conceptos inventivos conocidos, que simplemente ofrecen una mejora en 

su funcionamiento u operatividad. Tanto las primeras como las ültimas resultan objeto de 

protección bajo el sistema de patentes. Un ejemplo ilustrativo de esta afirmaciön es el hecho de 

que en materia de patentes siguen protegiØndose distintas mejoras al TELEVISOR, aunque todas 

etlas se basen en el mismo concepto inventivo general divulgado en la dØcada de 1920. Bajo este 

entendido, resulta claro que el anÆlisis de patentabilidad debe tener en cuenta que muy pocas 

cosas se inventan de la nada y que el privilegio de patente se otorga a los inventos que Io2ran 

proporcionar una mejora sobre re2la tØcnica conocida al momento de desarrollarse la 

invención. 

Sin embargo, en la resolución recurrida el Examinador rechaza la anterior 

aclaración considerando que "no hay fundamento legal para esa aseveración, puesto que el 

artIculo 21 de la Decision 486 no prevØ una dferenciación entre productos qulmicos y 

electromecÆnicos" Para efectos de su aplicaciôn, tampoco hay jurisprudencia andina que 

discrimine los productos en la forma planteada por el interesado.." Es cierto que el ArtIculo 21 no 

hace una diferenciaciôn, Pero, en cualquier caso, en materia de patentes este concepto no ha sido 

aplicado en ninguna otra area tØcnica y mal puede ahora desde una interpretación errØnea resultar 

de la apticación en otra area de la tØcnica y menos aün si se considera que el producto no se 

presente en la misma condición original, pues las variaciones no residen tnicamente en su uso. 

Dado que to reclamado en la presente solicitud no habla sido combinado de la misma manera 

Para resolver la necesidad tØcnica existente, es claro que catalogar la presente invención como un 

segundo uso constituye un error por parte del Despacho. 

3.3 No es posible entender por quØ el Despacho insiste en presentar numerosas objeciones a la 

presente solicitud, basando sus argumentos en interpretaciones personales de la normativa 

aplicable y estancando el trÆmite de la solicitud en requerimientos inexistentes a la hora de 
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redactar reivindicaciones, teniendo en cuenta que la misma solicitud no tuvo problema en una 

reconocida oficina como la argentina (1NPI). Con el fin de brindar mayor soporte a los 

argumentos del presente recurso, le solicitamos tener en cuenta que la solicitud equivalente en 

Argentina (AR037207131) ha sido concedida. Anexo al presente recurso encontrarÆ el CapItulo 

Reivindicatorio de la solicitud mencionada. 

4. PETICION FINAL 

De conformidad con lo establecido en ci artIculo 59 del Codigo Contencioso Administrativo, 

solcito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos planteados en el presente recurso (en 

particular, los puntos 3.1 y 3.2) sean resueltos de manera individual, completa y motivada, 

respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que ileven a esa Superintendencia a 

adoptar la decision que estime frente a la solicitud aqui formulada. 

Finalmente, en virtud de los anteriores argumentos, respetuosamente solicito al Despacho evaluar 

de nuevo su posicion y proseguir a emitir la evaluaciOn de patentabilidad sobre las 

reivindicaciones pendientes de la presente invenciOn. 

Atentamente, 

P�
CARLOS R. OLARTE 
C.C. No. 79.782.747 de Bogota 
T.P. 74.295 del C.S. de la J. 

SSG/07 1029 RA.doc 

Adjunto: Reivindicaciones de la solicitud equivalente concedida en Argentina (AR037207B1). 

14 

Pàgina 19de 19 



1U’26.2Ofl7 15:25 FAX 33"722446 W8Iker & jncJ{e IU04 11fl7 � A 
� r 

�LIIIII!’74
 

/26;20117 15:25 FAX 33O72446 SY1ker & Jocke 

MI

 

-I, VERRER I1EY 
TELLECUM . 

REPU3LICA ARGENTINA 
PODER EjEcIIFIVO NACIONAL 

NINISTER1O ce ECONONfA y PRODUCCIÔN 
SE(:RETARIA 00 INIJUSTRIA, COtlERclo y de id PEUUEfA y MEDJANA EMPRESA 

INrITuTo NACIOI4ftL de Jo PROPIEDAD INDUSTRIAL 

� TtTULO BE 

MRJ 
ZkR03 720 7B1 

LA DMINISTRAC EUN NACIONM DE PATENTES, C0NFOIr4E LO 
RESUELTO EN EL flXEDIENTE RESrECTXVO Y EN VIRTUD DE LO 
DISPIJESTO FOR i,i LEY 24.481. (T .0. 1996), Y SU DECRETO 
REOLAMENTAR:(o (PEcRETO 260/965, MtEXO II), EXTIENDE EN 
NOMBRE DE LA NiC!IQN ARGENTINA EL PRESENTS TITOLO A 
DIEOLD, INCOP.’?(’RATED 

QUE ACRWITA LA CONCES ION .)E F&TEIITE DE INVENCION SOME 
APARATO PNA RASTREO DE D1IflJ\ EN MAQIJINA DE BA.NCA 
AUTOMATIZADA 
CUM DOCUMENTACTON MIEXA E3 COPIA FIEL DE LA DEPOSITADA 
EN EL INSIITUTQ 4ACIONAL DIC ItA FROPIEDAD INDUSTRIAL 
CONI’ORME A LU ES3A3tECID0 EN EL ART. 35 DE LA LEY 
24.481 (DE;cRETO ;60/96 .- AUEXO I), EL TERMINO POR EL 
QUE SE ACUERDA L’s. PATENTE ES PQL. VEINTE AiOS 
IMPRORROB:LEs C:)NTADOS A PART CR DE LA PRESENTACION DE 
LA (1OLICITUP, J?O. LO CUAL EXPIRARA EL DIA: 
S DE NOVIEMBR.E D13 2022 

BUENOS AIRES, IS DE MAYO D3 2.007 

I /lSlA 

I-

I AUNIflhIth,lU ::I1lAL 01 PAITOTEV 

S 
I 

i.’,srg 

flfl Q t’MCSONAJ 01 &A I’R’)PSEIMO 1II0V5TRM& 
,’RGEIVTINA 



20’21i°7  15:25 FAX 33072(446 

H LI 

j. 

V,?11er & Juc1e 

TO 

P11VIflDICAcION CS 

1Ju&i5.tfl)7 

1OUcf.k . 

- "ç1 
..l.’vJ. (1�’ 

Habierie10 asi especi]uente descrito y deterininado 

la natulalez,? del presente modelo de utilidad y Ia forma 

como el mimc ha de ser ulevado a la p.rÆctica, so declara 

reivincilcr cvio de propiedk y derecho exciusivo: 
It 

’4 

I. Un ziparato para rstreo de divisa en mâquina de 

banca a uto nt i z.3da caract .ri ado porque comprende; 

una Inqu 
ma de barica sutomatizada que inciuye: 

al (nerc)s un disposit:ivo do evaluación, en donde 

dicho a]. meno.,3 Un disposi.tivo de evaluación està adaptado 

pars deterrni.nr una validez dc documento inaceptable a la 

nuquina; 

un dispitivo ge:ieiador de inforuación, en donde 

le dispositivo .ren.arsdor de $nforrnación �?stÆ adaptado pars 

generar una iiformacióu  clo identific:ación Cinica con 

respecto a Un. clocumento en r’aspuesta al documento gue es 

inaceptable por is mØguina, en donde la información de 

idontificnciOn ’::orrespond a por lo me.rtos una marca de 

indicaci6n legible en el documento y en dortde is 

ineormacin de itLentificacLón  e ünica con respecto a otra 

información de iiientificac:.ón  de documento inaceptable. 

2. El aparato de acurdo a la reivindicaci6n 1., 

caracterizeido viorque ci d:ispositivo generador de 

informaclori estA ada2tac.o p&ra zuarcar ci documento 

inaceptable con al me-nos una mrca legible. 



:1. 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No 04-40.911 
ClasificaciOn intemacional (IPC) G06F 17/60. 
Concepto TŁcnico No 2.340 

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolución No 30.594 del 24 de 
septiembre de 2007 notificada por medio del edicto No 19.007 desfijado el 23 de octubre 
de 2007y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se encontraron los siguientes hechos: 

1) El escrito del interesado comienza seæalando que: "RECURSO DE REPOSICION 
CARLOS R. OLARTE, mayor de edad... carâcter de apoderado... interpongo recurso de 
reposición contra la Resolución No. 30.594 expedida por ese Despacho el 23 de 
septiembre de 2007, y notificada por edicto desfijado el 23 de octubre del mismo aæo. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. a- A lo largo del examen de fondo... operaciones que, comUnmente, ejecuta en su 
- campo". 

2. OBJETO DEL RECURSO 

Que se revoque la Resolución recumda y, en su lugar, se emita un examen de fondo que 
se pronuncie, de acuerdo al ArtIculo 45 de la Decision 486, sobre el cumplimiento de los 
requisitos de patentabilidad ...se conceda la patente ... ". 

2) Los alegatos se inician con la identificaciOn del apoderado, quien declara que interpone 
recurso contra la ResoluciOn; en el punto I transcnbiO algunos apartes del sexto 
considerando de la ResoluciOn que se impugna y en el 2, manifiesta sus peticiones de 
revocar, continuar la tramitaciOn de la solicitud y conceder el privilegio, que son totalmente 
desproporcionadas puesto que no hay lugar a ninguna concesiOn y no son concordantes ’?--
con la realidad. 

Adicionalmente, en esa parte del escrito el recurrente asegura que las objeciones base de ) 
la ResoluciOn son las mismas trasladadas en el oficio No14.898 y que supuestamente no  
se calificO el pliego allegado como respuesta al mismo, lo cual, no es cierto por los /° t 
siguientes motivos.  

En primer lugar, al inicio del sexto considerando de la ResiuciOn...siaIO: "que las - 
nuevas reivindicaciones I a 22 contenidas en los folios 125 a 12..."; luego, al final del c-" 
numeral I se resalta que: "De otra parte, el nuevo pliego reivindica: un ałarato de mÆpuiha> ,1 
automÆtica de banca (10) que permite venficar que los items depositados (54) en 
maquina tengan contenido, la cual incluye una entrada de deposito (44), un area de 
almacenamiento (50) y un transporte (48) entre la entrada y el area de almacenamiento, 
relacionado en las reivindicaciones I a 22". 

En el oficio No14.898 (ver folio 102) la oficina dijo: "el pliego reivindica un mØtodo, 
relacionado en las reivindicaciones I a 24... 60 a 66". A la Iuz de estos hechos, no es 
posible determinar en quØ se fundamenta el intermediano para hacer afirmaciones 
fantasiosas, sin ningUn tipo de fundamento. 

En segundo lugar, el alegato NO controvierte ni menos aCm desvirtCaa ninguna de las 
objeciones planteadas por la oficina porque es una simple afirmaciOn sin ningUn tipo de 
fundamento, como se comprueba con lo anterior. 

Por Ultimo, las objeciones planteadas al Ultimo pliego son las mismas que las del citado 



oficio porque, aunque se retiraron algunas reivindicaciones por faith de unidad de 
invenclôn, el pliego de la respuesta se limitó a dejar un Unico grupo de reivindicaciones 
que solucionan la objeción de unidad de invenciôn pero que continüan presentando los 
mismos defectos que se hablan trasladado en el oficio y, que no se solucionaron por 
motivos desconocidos para nosotros, de ahI que NO queda claro por quien nos quiere 
tomar el mandatano. 

En conclusion, las objeciones a la clandad se realizaron en subnumeral 2.1 del acto 
atacado, las cuales, no son controvertidas ni menos a(m desvirtuadas con los alegatos 
caOticos del presente recurso, ya que, ellos se enfocan mÆs en atacar al examinador, 
crear confusiOn y desviar la atenciOn de quienes no tengan expenencia en el tema y en 
hacer afirmaciones falsas, que en presentar razones, con fundamento real, que 
condujesen a reconsiderar la posicion adoptada por la AdministraciOn. 

3) El recurso prosigue con, "3. FUNDAMENTO DEL RECURSO 

En cuanto a los argumentos presentados por el Despacho... respetuosamente difiero del 
anÆlisis exDuesto, y ofrezco los siguientes argumentos como fundamento del presente 
recurso: 

3.1 a... DecisiOn 486 ni cualpuier otra ley conocida ... obliga al solicitante... meioras 
ałortadas por el solicitante al estado de la tØcnica no deben estar contenidas dentro de 
las reivindicaciones. . .como lo estipula la misma DecisiOn 486 en su artIculo 28, literal b... 
contenidas es en el CaDitulo DescriDtivo. Las reivindicaciones simplemente deben 
describir... mejoras sobre el estado de la tØcnica, mas no describir el estado de la 
tØcnica... propOsito del mØtodo o aDarato... se deduce... divulgado en el Capftulo 
Descriptivo... simplemente constituyen una falta de comprensión (por parte del 
Despacho) de la soluciOn tØcnica que se reclama en la presente invenciOn. 

b... fundamentos de esta objeciOn no son claros... enlace lógico en las reivindicaciOn ... es 
evidente... dependientes simplemente aæaden (o delimitan)... si se menciona en la 
reivindicaciOn independiente... simplemente constituyen una forma de delimitar 
caracteristicas adicionales... es completamente vÆlido... precisiOn de las caracterIsticas 
adicionales reside la naturaleza de una reivindicaciOn dełendiente 

c... Examinador łresentO exactamente  la misma obieciOn... se aclarO aue el uso de 
caracteristicas estructurales, no excluye necesariamente el uso de caracterIsticas 
funcionales... naurosa redacciOn de las reivindicaciones segUn la estructura preferida 
por Øl... en ningUn momento excluye la utiiizaci6n de un tipo de caracterIstica cuando la 
otra sea utilizada... frecuente interoretaciOn del Examinador... exÆmenes a las 
solicitudes... mucho menos en la 1e v... carece de fundamento la objeciOn planteada en 
tales tØrminos. 

d... prohibiciOn del literal (e) del ArtIculo 15... impide la Datentabilidad de sołorte lOaico 
como tal, mas no de soluciones tØcnicas que pueden impiementarse o ser asistidos Dor 
comDutador... componentes de hardware que al ser implementados en los cajeros 
automâticos son asistidos łor un sistema de control... circuitos de control es simplemente 
un componente necesario para intercomunicar... funcionamiento adecuado de la presente 
invenciOn... simple "secuencia de procesamiento de datos", como lo ha clasificado 
frecuentemente el Examinador. . . .efecto deseado". (Subrayados y resaltados del 
examinador). 

4) Con referencia a las afirmaciones del punto precedente, es lOgico que el recurrente 
"difiera" del contenido de la ResoluciOn, ese es su derecho que merece y tiene nuestro 
respeto, pero no es un hecho que controvierta los fundamentos del acto impugnado, como 
es evidente a partir de los siguientes hechos: 
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a. Con referencia a las aseveraciones de 3.1- a, dichos alegatos no tienen sentido y son 
solo verborrea encaminada a dilatar la tramitación, pues buscan tergiversar los hechos y 
crear confusion en quienes desconozcan el tema como es evidente de lo siguiente. 

Quienes tienen un mInimo de conocimientos en propiedad industrial saben que: 

i) el articulo 30 de la DecisiOn 486 establece: "las reivindicaciones definirÆn la materia 
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras v concisas V estar 
enteramente sustentadas or la descnłciOn", (subrayados y resaltado fuera de texto), de 
alIl es evidente que un pliego debe definir Ia materia que se desea proteger, ser claro, 
conciso y tener sustento descnptivo, es decir, las reivindicaciones tienen que cumplir 
requisitos diferentes simultÆneamente. 

ii) la esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invenciOn, lo cual, supone la 
bUsqueda de un equilibrio entre el deseo del solicitante de obtener la protecciOn mÆs 
amplia posible y la necesidad de delimitar, claramente, lo solicitado respecto del estado de 
la tØcnica. De todas formas, dicha definiciôn, se debe realizar por medio de las 
caracterIsticas tØcnicas aortadas Dor el inventor, (Ver parrafos 54 a 65 de la GuIa sobre 
el examen de las solicitudes de patentes), 10 que concuerda con lo que indica el aparte 4.2 
del Manual Andino de Patentes: "las reivindicaciones deben contener todas las 
caracteristicas tØcnicas esenciales de la invenciOn las cuales definan v la haaan o 
Dudieran hacerla distintiva... caracterIsticas tØcnicas esenciales definen (DEBEN 
DEFINIR) la solución al problema tØcnico que intenta resolver la invenciOn". 

Asimismo, conocen que una reivindicaciOn indeDendiente es el resultado de un proceso de 
abstracciOn mediante el cual se formulan las caracteristicas tØcnicas comunes de las 
formas de realizaciOn previstas o descntas y que es comUn subdividirla en preÆmbulo y 
parte caracterizante; que la pnmera parte se refiere al coniunto de caracterIsticas cuva 
combinación va se conoce y es, por decirlo as!, el "gØnero" al que pertenece la 
invenciOn, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, debe citar la(s) 
caracterIstica(s) tØcnicas propias de la invención, aquellas que la  distinauen del estado 
de la tØcnica las cuales, por decirlo as!, son la "especie" de la invenciOn que, 
particularmente, se refieren a las caracterIsticas tØcnicas aue el solicitante considera son 
su ałorte al arte; en suma, una reivindicaciOn independiente debe definir la invenciOn por 
medio de caracterIsticas tØcnicas, de forma general, tal que contenaa todas las 
caracterIsticas tØcnicas esenciales Dara alcanzar el resultado declarado (subrayados y 
resaltados del examinador). 

De lo anterior queda claro, que las aseveraciones hechas por el memonalista en el recurso 
no tienen ning(in sustento en hechos reales, tampoco explica en quØ parte de la norma se 
permite que, "... meioras ałortadas por el solicitante al estado de la tØcnica no deben 
estar contenidas dentro de las reivindicaciones. . .en la descripciOn", ni por quØ se debe 
entender asI. 

Es obvio, que presentar un alegato por presentarlo o por mera suposiciOn, o simplemente 
hacer meras afirmaciones no es sustento que controvierta los fundamentos del acto 
atacado, mÆs aün cuando se tergiversa la realidad con aseveraciones tales como, "...las 
reivindicaciones simplemente deben describir... mejoras sobre el estado de la tØcnica, 
mas no describir el estado de la tØcnica... propOsito del mØtodo o aDarato...", puesto que 
en ningOn lugar de la ResoluciOn se objetaron las reivindicaciones por no describir el 
estado de la tOcnica como se tarta de hacer ver. 

iii) una de las relaciones de la descriDciOn con las reivindicaciones es la de servir de 
fundamento de aquellas y, se sabe que la descnpciOn debe suministrar informaciOn 
suficiente tal que esta le permita a un tØcnico de nivel medio evaluar y realizar la 
invenciOn, requisitos que se ubican en el piano tecnolOgico y permiten, de un lado, valorar 
el aporte de la invenciOn y, de otro Iado, venficar si con los medios mencionados se loara 



alcanzar el resultado ciue se declara. de forma reproducible. 

A la luz de lo precedente, resulta evidente que las reivindicaciones deben cumplir una 
sene de requisitos diferentes, establecidos por la norma y el procedimiento vigentes como 
son: DEFINIR la invenciOn que se trata de amparar, ser CLARAS, CONCISAS y TENER 
sustento descriptivo. 

La descripción, contrano a lo que se asegura en el recurso, NO es para DEFINIR la(s) 
mejora(s) sino para darles SUSTENTO DESCRIPTIVO, que es uno de los reciuisitos 
establecidos por el artIculo 30, que el intermediano no ha podido comprender y aplicar a 
las solicitudes que maneja, pues parece que confunde la leche con la magnesia ya que 
definir la invención es un requisito y dar sustento descnDtivo es otro muy diferente. Por lo 
tanto, los alegatos del recurrente carecen de sentido. 

Por (Atimo, el articulo 28 seæala: "la descnpción deberÆ divulgar la invención de manera 
suficientemente clara y completa... matena tØcnica correspondiente pueda ejecutarla... 
incluirÆ la siguiente información... b) la tecnoloaia anterior... dicha tecnoloaIa. ..", 
(subrayado fuera de texto), de donde es evidente que no tiene nada ciue ver con la 
definiclón que se exige en las reivindicaciones y al contrario a lo que, fantasiosamente, se 
asegura en el recurso. 

iv) en el subnumeral 2.1 del sexto considerando la oficina sostuvo y sostiene 
categóncamente que, las reivindicaciones I a 4 y 10 se redactaron en tØrminos del uso y 
de una secuencia de (para) Drocesamiento de información, lo cual, no se permite y que se 
trata de descalificar con solo alegar que, "...simplemente constituyen una falta de 
comprensiôn. 

..", 

y sin aportar ni un solo indicio que controvirtiese nuestras afirmaciones. 

Para concluir, resulta importante resaltar que a la altura actual del trÆmite alegar, "los 
fundamentos de esta objeción no son claros...", no tiene absolutamente ninguna razón 
vÆlida de sustento porque el solicitante y/o su representante NO debió esperar hasa este 
momento para argUir falta de clandad, sino que dentro de los tØrminos comdos debió 
preguntar a la division aquello que no le era claro o las dudas que tuviese a fin de 
solucionar las objeciones. 

Por lo anterior, alegar que no se entiende un argumento expuesto por la administraciOn en 
un acto, no constituye una razOn sena que sirva de fundamento para atacar el acto o parte 
del mismo, sino que solo sirve para dejar ver los conocimientos superficiales del recurrente 
respecto de la norma, el procedimiento y la junsprudencia vigentes. 

b. RefinØndonos a los alegatos de 3.1-b, basta resaltar que en el acto se sostuvo y se 
sostiene, categOncamente que, las reivindicaciones 5 a 9 no tienen enlace IOaico con las 
que dependen porque no aclaran (delimitan) una caracterIstica de estructura o funciOn 
enunciada en las precedentes sino que se salen del tema al hacer menciOn a un indicador, 
una marca removible y a un tipo de tinta, los cuales, revelan mÆs un uso o efecto del 
mismo, y que no se permite. 

Los alegatos del recurrente en el citado subnumeral, solo dejan ver los limitados 
conocimientos que tiene en el tema, ya que, buscan solo crear confusiOn en quienes no 
tengan expenencia, tergiversar los hechos y desviar la atenciOn porque: 

Como ya se explicó en el subpunto a. precedente, quienes tienen un mInimo de 
conocimientos en propiedad industrial, de un lado, saben que una reivindicaciOn 
independiente debe definir la invenciOn por medio de caractensticas tØcnicas, de forma 
general, tal que contenaa todas las caracteristicas esenciales łam alcanzar el resultado 
declarado y, de otro lado, conocen que las dependientes son para delimitar (aclarar) una 
caracterIstica tØcnica contenida en la independiente mediante caracteristicas tØcnicas, 
por consiguiente, las aclaraciones o delimitaciones son para caracterIsticas tØcnicas pero 
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no para "aæadir" caracteristicas no tØcnicas como, por ejemplo, las mencionadas en la 
reivindicación 5, "...el indicador comprende un nUmero de transacción, nómero de 
cuenta...", o de las demÆs reivindicaciones objetadas. 

ACm mÆs, el recurrente no explica en quØ fundamenta su suposición de que, 
"simplemente constituyen una forma de delimitar caracteristicas adicionales... es 
completamente vÆlido...", si lo considerado caracteristicas no son tØcnicas como ya se 
demostrO, particularmente en: "... el indicador comprende un nümero de transacción. . .", 
incluidos en la 5 son una caracterIstica tØcnica ni por quØ se debe tomar as! 0 de quiØn 10 
autoriza, hacer afirmaciones sin ning(in tipo de sustento no sirve de soporte para 
controvertir las objeciones planteadas en la resolución por  la oficina. 

Por Ultimo, "aæadir caracterIsticas adicionales" NO es sinónimo de aclara I delimitar, 9O(,o 
se pretende hacer ver en los alegatos, por lo queconvendrIa consultar un diccionano de Ia 
lengua castellana, que al parecer el memojialig(a desconoce. 

Para concluir, el intermediarlo asegura que hay una contradicción entre el modelo de 
redacción trasladado en otra Resolución y las objeciones planteadas en la Resolución 
pero, de una parte, no explica en que consiste la "contradicción", y por quØ se deberia 
entender asi. De otra parte, el alegato nada tiene que ver con el contenido del acto en 
discusión y contrano a lo que, fantasiosamente, se arguye no contradice el ejemplo 
trasladado en otro ado pues es una interpretación amaæada del intermediano, que se 
podria discutir a mayor detalle pero que no se hard porque no hay que contradecir; 
finalmente, no explica absolutamente nada y solo deja ver el escaso conocimiento del 
representante en el tema porque ha sido, es y no serÆ capaz de entender, quØ es una 
caracteristica tØcnica, la cual, pretende confundir y descalificar con fantasias tales como 
"... constituyen una forma de delimitar caracteristicas adicionales...", "... precision de las 
caracteristicas adicionales reside la naturaleza de una reivindicación indełendiente...", 
etc. que solo desvIan la atenciOn y crean confusiOn en aquellos que no tengan expenencia 
en el tema, a la Iuz de 10 aclarado amba en a y b. 

Por las razones ya explicadas, a la altura actual del trÆmite alegar que, "los fundamentos 
de esta objeción no son claros...", no tiene absolutamente ninguna razOn vÆlida de 
sustento que sirva para atacar el acto o parte del mismo. 

c. Con relaciOn a los alegatos del subnumeral 3.1-c, una vez mÆs como en todos y cada 
uno de los casos manejados por el representante de este caso, se reiteran las 
aseveraciones sin fundamento cierto, enfocadas mÆs en atacar al examinador que en 
presentar argumentos reales y valederos contra las objeciones planteadas en un ado, 
como es evidente de lo siguiente: 

i) En todos los casos puestos a consideraciOn de la administraciOn, no solo los del 
intermediarlo de este caso sino todas las solicitudes de cualquier propietario o 
representante, que no cumplan los artIculos 14, 15 e), 21, 25 y 30 se han objetado, se 
objetan y se objetarÆn, pues de otra manera no cumpliriamos ni se harIa cumplir la norma 
y el procedimiento establecidos. Si el memonalista tiene pruebas de 10 contrario, 
esperamos las presente ante la autondad competente para podemos defender. 

ii) El recurrente, transcribe el "articulo 4.2 del Manual Andino", para alegar que en ningUn 
momento excluye la utillzación de un tipo de caracteristicas cuando la otra es utilizada", lo 
cual, solo demuestra el escaso conocimiento que tiene del tema y parece ser que trata de 
tomamos por tontos a nosotros. 

En el tercer pÆrrafo del subnumeral 4.2 del Manual Andino para el examen de solicitudes, 
se seæala que: "una reivindicaciOn debe incluir no solamente... indicar su funcionamiento 
y la relaciOn funcional... cuando łara  la łersona... de forma obvia de la misma definiciOn 
del elemento". 
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Asimismo, el siguiente pÆrrafo del citado Manual seæala: "las caracteristicas Dueden ser 
estructurales (forma de una pieza, formula quimica, etc.) o funcionales...". A la luz de 
lo anterior, es evidente que una invención se puede y debe definir, (Inicamente, mediante 
caracteristicas tØcnicas de estructura O de función; la altemativa dada por la conjunción es 
disyuntiva y no copulativa como, fantasiosamente, pretende hacerse ver en los alegatos. 

ACm mÆs, parece ser que el memorialista ha supuesto, supone y supondrÆ que pliegos 
indefinidos, como el de este expediente, donde se enumeran unos componentes de un 
"aparato de mÆquina automÆtica de banca", como son el dispositivo de evaluación y el 
dispositivo de marcación junto con el USO de ellos para ejecutar una secuencia de 
procesamiento de datos, es que ha indicado el funcionamiento y la relación funcional a 
que se refiere el pÆrrafo del Manual; lo cual, es una falacia porque, de un lado, en la 
reivindicación NO se indica cual es la relaciôn de funciôn entre el dispositivo de 
evaluación y el de marcación y; de otro lado, una secuencia de procesamiento NO ha sido 
NO es y NUNCA serÆ la "indicación del funcionamiento". 

iii) Con relación a lo que el intermediario alega tanto del pÆrrafo 57 de la Gula, del 
capitulo 4.2 del Manual y de la junsprudencia del caso 36-IP-98, basta resaltar que son 

rs- argucias que intentan desviar la atención, crear confusion en quienes no tengan 
experiencia en el tema y dilatar la discusiOn injustificadamente, porque: 

Alguien con mInimos conocimientos en propiedad industrial, habria entendido que ni en el 
traslado ni en la ResoluciOn se dijo o que alguna Gula o algUn Manual o que dicha 
junsprudencia "prohibiera" el uso de caracteristicas en una reivindicaciOn, como ahora 
trata de hacerlo ver el memorialista, puesto que lo fundamental de la jurisprudencia es 
que ella establece que una invenciOn de producto debe revestir forma tangible. 

Por otra parte, la prohibiciOn a la mezcla de caracteristicas de estructura y funciOn, la 
oficina siemłre  la ha fundamentado en el pÆrrafo 57 de la Gula sobre el examen de las 
solicitudes y, ahora que los intermedianos usan el Manual Andino, la objeciOn se 
fundamenta en el cuarto pÆrrafo del subnumeral 4.2 del citado Manual, malinterpretado por 
el mandatario, a la luz de todo lo antes discutido. 

En conclusion, solo el mandatano entiende que no hay exclusiOn de caracteristicas en las 
reivindicaciones segUn lo que dice el Manual Andino, lo cual, solo es una de sus fantasias 
sin, absolutamente, ninguna razOn cierta de sustento. 

No obstante, la subsecciOn 4.2 del Manual Andino indica en su primer pÆrrafo que, "las 
reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas tØcnicas esenciales aue 
definan la invenciOn y la hagan distintiva del estado de la tØcnica. Dichas caracteristicas 
tØcnicas deben definir la soluciOn (del problema tØcnico) que intenta resolver la solicitud". 

El siguiente pÆrrafo del mismo Manual indica que, "para efectos del examen no se toma 
como caracteristica tØcnica la inclusiOn de tØrminos relativos a asDectos no tØcnicos como, 
por ejemplo, la secuencia de control ejecutada por el dispositivo de evaluaciOn o 
marcaciOn de un cajero automÆtico puesto que el resultado o fin alcanzado no es una 
caracterIstica esencial para el efecto. Sin peijuicio de ello, la inclusiOn de elementos no 
tØcnicos Dueden afectar la claridad de la reivindicaciOn". 

A la luz de todo 10 precedente, resulta obvio que las afirmaciones de, "...frecuente 
interpretaciOn del Examinador... exÆmenes a las solicitudes... mucho menos en la ley... 
carece de fundamento...", no son ciertas, no presentan sustento real, son una desviaciOn 
de los hechos dirigidos a crear confusiOn, y no se fundamentan en la norma y el 
procedimiento seguido por nosotros, que sostengan tales aseveraciones. 

iv) Por Ciltimo, respetuosamente, se aclara al mandatano que la oficina es quien acorde a 
las facultades confendas y a los łrocedimientos leQalmente establecidos la que determina 
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la forma de presentar las reivindicaciones; razØn por la que se indicó en el oficio, que se 
han utilizando las indicaciones de la Gula sobre el examen de las solicitudes de patentes, 
publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los pÆrrafos 54 a 81, la cual, por su largo 
uso se han convertido en procedimiento comUn, conocido por todos, que debe acatarse. 

En conclusion, solo el mandatano entiende que no hay exclusiOn de caracteristicas en las 
reivindicaciones segün 10 que dice el Manual Andino, lo cual, solo es una de sus fantasias 
sin, absolutamente, ninguna razOn cierta de sustento. 

d. Para controvertir y desvirtuar los alegatos del subnumeral 3.1 -d, basta resaltar que la 
posiciOn del memorialista va en contravia de la junsprudencia dictada por el H Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretaciOn prejudicial en el proceso 36-112-98. 

De esa jurisprudencia, una persona con mInimos conocimientos en el tema, entenderia 
que un producto debe revestir una forma tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, 
aparatos, dispositivos, etc. y ser definido o bien por las caracteristicas de estructura o bien 
por las caracteristicas de funciOn entre los componentes de una estructura. 

Con base en lo anterior, se estableciO que la reivindicaciOn I y sus dependientes 
correspond ientes, referentes a un aparato de mÆquina automÆtica de banca o de 
producto’ lclp reviste forma tangible de realizaciOn porque ellas se redactaron’Œn tØrminos 
de la erurderaciOn de los componentes de una estructura convencional o ampliamente 
conocida en la tØcnica como son los cajeros automÆticos, 1dŁ uso de los citados 
componentes y en secuencias IOgicas de procesamiento de datos, que no son 
caracteristicas que sirvan para definir un producto, y no mediante las caracteristicas de 
estructura o de funciOn que definieran una soluciOn a un problema tØcnico y es soporte 
lOgico como tal porque la solicitud relaciona unas secuencias IOaicas aue al ser 
implementadas (caraadas) en una mÆguina automÆtica de banca no es otra cosa que un 
coniunto de instrucciones que en cualguier forma, on este caso particular en forma de 
secuencias, que al ser incorporada (implementada como lo resalta el mandatano) en un 
computador (para el caso de la maquina automÆtica de banca), es capaz de hacer que el 
computador (cajero)... ejecute determinada tarea u obtencia determinado resultado, 
que es justamente lo que se entiende por s000rte lOaico como tal. 

A la Iuz de lo anterior, para una persona con sentido comin, es evidente que los alegatos 
relativos a que: "... no excluye de patentabilidad a las invenciones implementadas por 
computador... y, por consiguiente, NO es vÆlido argUir que: ... la presente invenciOn 
,cuÆl? NO Dretende reclamar programa de ordenador o sołorte IOgico como tal, sino un 

aparato de mÆquina automÆtica... que al ser implementados... son asistidos por un 
sistema de control... resolver un problema tØcnico ,CuÆl? existente...", NO tienen 
sustento cierto y solo son una fantasia del recurrente. 

En conclusiOn, lo solicitado simplemente es un procesamiento de datos no tØcnicos una 
secuencia lOgica de procesamiento con medios tØcnicos como son los "dispositivos" de la 
"maquina automÆtica de banca", que hace evidente el no cumplimiento de las 
disposiciones del inciso e), justamente porque se trata de una secuencia de 
procesamiento de datos, con medios tØcnicos, y las secuencias IOgicas se han 
considerado, se consideran y se seguiran tomando, como un sołorte IOgico como tal, 
porque tØcnicamente lo Sot,, motivo por el que no se cumplen las disposiciones del articulo 
15 e). 

Adicional a lo anterior, en el numeral 6 del sexto considerando de la ResoluciOn se precisO 
que, los alegatos del mandatano van en contravia de la iurisrudencia dictada por el H 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretaciOn prejudicial en el proceso 
36-I12-98, donde en el aparte 4.1 estableciO que: "(...)Las invenciones de producto son 
aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, mÆquinas, equipos, aparatos, 
dispositivos, etc. la invenciOn puede residir tanto en un oroducto indełendiente como en 
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un producto que solo constituye una Darte de otro producto y que solo puede venderse 
como parte de otro producto. Una invenciOn de Drocedimiento, en general, es una solución 
consistente en una secuencia de etaDas conducentes a la fabricación de un producto (...)" 
(subrayados fuera de texto). 

De esa jurisprudencia, una persona con minimos conocimientos en el tema, entiende que 
un procedimiento o mØtodo debe ser una secuencia de etaDas para fabricar un 
producto y NO una secuencia de etapas que permitan implementar una solución "tØcnica" 
por comłutador como, fantasiosamente, se asegura en los alegatos. 

A la luz de lo anterior, resulta evidente que NO han existido, NO existen NI existirÆn a 
mediano plazo "patentes imlementadas por computador", pues esa categoria no la 
contempla el artIculo 14. 

Por Ultimo, lo solicitado, simplemente, es un procesamiento de datos no tØcnicos, en una 
secuencia logica de procesamiento, con medios tØcnicos como el "dispositivo" de 
evaluación, el "dispositivo" de registro, etc. del "aparato" que se reivindica, lo que hace 
evidente el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e), justamente porque se trata 
de una secuencia de procesamiento de datos, con medios tØcnicos, y las secuencias 
lógicas se han considerado, se consideran y se seguiran tomando, como un sołorte lóaico 
como tal, porque tØcnicamente lo son, motivo por el que no se cumplen las disposiciones 
del artIculo 15 e). 

No obstante lo anterior, seria importante que el mandatano demostrara que lo 
reivindicado: 

i) no es la enumeración de unos componentes junto con una secuencia de procesamiento 
de datos. 

ii) no se redactó en tØrminos de una secuencia de control ejecutada por el control del 
computador de la maquina automÆtica de banca. 

En conclusion, si la administraciOn aceptase los alegatos del memonalista como vÆlidos, 
se llegaria a que un aparato, como el solicitado aqul, serla patentable con solo pretextar 
que no se "excluye los mØtodos para implementar una soluciôn tØcnica... 
implementar por computador", ya que, no darlamos cumplimiento a las atribuciones 
establecidas y se permitirla que, solaadamente se otoraasen derechos a materias, 
taxativamente. excluidas łor la ley. 

Resulta importante resaltar que, todo lo de los Ultimos 8 pÆrrafos no fue controvertido por 
el recurrente sino que se saliO del contenido de la discusión (ResoluciOn) pues presenta 
unas afirmaciones fundadas en apreciaciones personales, no contenidas ni en el acto ni 
el expediente como por ejemplo, "... existe otro comłonente del hardware como el sistema 
de circuitos de control... estÆ ignorando el "mØrito"... efecto deseado". 

5) A continuaciOn el recurrente alega que: "3.2 AdemÆs de las repetidas objeciones 
elevadas... comentarios son en esencia aenerales y vagos... transcribir Iaraos fraamentos 
de normativa ... interoretaciOn Dersonal errada ... mis aclaraciones "son infundadas"... *el 
Examinador transcribe un largo fraamento de la normatividad aolicable... no desvirtüan 
mis aclaraciones... corresponden a interpretaciones personales del Examinador... el 
Examinador presenta una explicaciOn elaborada a partir de un formato particular łrefendo 
por Øl ... exÆmenes emitidos por el Despacho es .realmente difIcil entender... se soportan 
en cnterios de gran subjetividad... me permito reiterar que las Reivindicaciones, de 
hecho, comłrenden comłonentes estructurales... del tØrmino "o", se entiende que el 
tØrmino es utilizado como disyuntivo... funcionalidad debe explicarse cuando Østa no se 
desprenda de manera obvia... esto me permito manifestar que no son claras las razones... 

rM 



mis observaciones se enfocan en resaltar la ausencia de unas recomendaciones 
especificas para redactar reivindicaciones... mi respuesta al examen de fondo anterior, no 
es Dosible entender las afirmaciones.. .que lo anterior ha sido: i -) exolicado vanas veces... 
No es iosible entender... estâ claramente reclamado en las reivindicaciones, 
fundamentadas a partir de lo descnto en el CaptuIo Descriptivo de la solicitud.... Ante la 
categonzación de la presente invención como un "segundo uso" de un aparato 
convencional... Es cierto utiliza un aparato convencional como un cajero automÆtico... 
interpretación errada del concepto de "segundo uso", el cual históncamente se ha aplicado 
ünicamente en las artes quimicas... es cierto que el Articulo 21 no hace una 
dlferenclación... constituye un error łor łarte del DesDacho.". (Subrayados y resaltados 
del examinador). 

6) Con relación a los alegatos del subpunto 3.2 basta resaltar que, una vez mÆs, como en 
todos y cada uno de los casos manejados por el representante, se reiteran los alegatos sin 
fundamento cierto, enfocados mÆs en atacar al examinador que en presentar argumentos 
ciertos y valederos contra las objeciones planteadas en un ado, no tienen sentido y son 
solo verborrea encaminada a dilatar la tramitación, al buscar crear confusion en quienes 
desconozcan el tema, como es evidente de 10 siguiente: 

a. En 3.2.a-, el recurrente transcnbiO parte del numeral (punto) 6 del sexto considerando, 
de la ResoluciOn y supone que con solo asegurar que, "... los fragmentos transcritos no 
desvirt(jan mis aclaraciones... corresponden a simples interpretaciones personales 
del examinador...", se controvierten las objeciones planteadas por la oficina en el acto 
atacado, pero las cuales, ya se respondieron ampliamente amba en el punto 4) de a. hasta 
d. 

Quienes tengan minimos conocimientos en el tema les resultarÆ claro que, el alegato solo 
busca crear confusiOn, desviar la atenciOn y dilatar la tramitaciOn injustificadamente porque 
el intermediario, ademÆs, de no explicar en que fundamenta sus "aclaraciones", tampoco 
explica por quØ deberia entender as!, ni quiØn lo autoriza u ordena, su mera opiniOn no es 
fundamento vÆlido que controvierta algo de la ResoluciOn. 

Ahora bien, el intermediario, resalta que, ha tenido que acudir a normativa mÆs 
actualizada pero no explica en que le ha ayudado y Si esa supuesta "normativa 
actualizada" es la seæalada por la norma y los procedimientos establecidos vigentes, la 
presunciOn personal de que es aplicable NO sirve de fundamento que controvierta las 
objeciones que se le plantean. Sin embargo, NO aclara cual es el largo fragmento de la 
normatividad aplicable" que transcnbimos ni por quØ debemos aceptar "aclaraciones", 
sustentadas en la opiniOn personal del intermediario, que carecen de fundamento en 
hechos reales, como si fuesen la verdad revelada. 

b. En el subnumeral b- del recurso, el memorialista trascnbiO otros apartes del numeral 5 
del sexto considerando, cuyo contenido luego pretende controvertir tan solo con una sene 
de calificativos agregados a sus opiniones personales que, una vez mÆs, no contienen 
razones fundamentadas en la IegislaciOn y el procedimiento vigentes, sino que son una 
desviaciOn de los hechos, para crear confusiOn en aquellos que no tengan experiencia en 
el tema, por una interpretaciOn muy personal de los hechos, evidente a partir de lo 
siguiente. 

Como se sostuvo en el acto atacado, el mandatano reconoce que hay formatos de 
redacciOn para las reivindicaciones puesto que se arguye, "... presenta un DreÆmbulo, ciue 
define aauello aue se Dretende łroteger, seguido oor un cueroo aue caractenza aauello 
definido en el łreÆmbulo", opiniOn que solo deja ver los limitados conocimientos que tiene 
el intermediario en el tema, que 10 llevan a realizar afirmaciones no solo superfluas y 
contradictonas sino basadas mÆs en ataques personales al examinador que en presentar 
sustento real para sus fantasias. 
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Como conocen quienes tienen un minimo de conocimientos en propiedad industrial, la 
esencia de una reivindicaciOn consiste en definir la invención lo que, se debe realizar por 
medio de las caracteristicas tØcnicas aportadas por el inventor. 

Adicionalmente, una reivindicación independiente es el resultado de un proceso de 
abstracción med iante el cual se formulan las caracteristicas comunes de las formas de 
realización previstas 0 descritas, ademÆs, es comün subdMdirla en preÆmbulo y parte 
caracterizante; la primera se refiere al coniunto de caracteristicas cuva combinación 
va se conoce es, por decirlo as!, el "genero" al que pertenece la invención. La segunda 
parte, debe citar la(s) caracteristica(s) orołias de  la invención, aauellas clue la distinguen 
del estado de la tØcnica es, por decirlo as!, la "especie" de la invención. 

A la Iuz de lo precedente, queda claro que el łreÆmbulo NO es para "definir lo que se 
pretende proteger", NI mucho menos, "un cuemo caractenza aauello definido en el 
DreÆmbulo", NI que haya una union aramatical aue haaa aceotable cualauier cosa, como 
lo asegura el mandatano en sus alegatos, sino que acorde a la prÆctica conocida por 
(casi) todos, el preÆmbulo es el "genero", 0 lo ya conocido del estado del arte y la parte 
caractenzante o "especie", debe relacionar las caracteristicas creadas por el inventor. 
Por lo tanto, las afirmaciones de la respuesta carecen de sustento cierto y son una 
desviaciOn tendenciosa y subjetiva de los hechos. 

La posiciOn anterior de la oficina el intermediario trata de atacarla con solo afirmar, "... 
presenta una explicación elaborada a partir de un formato preferido por 61 para la 
redacciOn de las reivindicaciones... son comDletamente infundadas... examinador, con lo 
que busca crear confusion y desviar la atenciOn de quienes no tengan conocimientos en el 
tema, sin presentar NI una sola razOn fundamentada en hechos reales, que sustenten sus 
suposiciones. 

Finalmente, la oficina en numerosas ocasiones, de forma respetuosa, pero categOrica ha 
aclarado al mandatano que la oficina es quien acorde a las facultades confendas y a los 
Drocedimientos leaalmente establecidos, la que determina la forma de presentar las 
reivindicaciones sea esta de su agrado o no, pueda entender las razones que se le 
informaron desde el oficio 0 no. ACm mÆs, basados en el motivo anterior desde el oficio 
que se le indicO que, hemos utilizando las indicaciones de la GuIa sobre el examen de las 
solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en los pÆrrafos 54 a 
81, ’Ia cual, por su largo uso se han convertido en procedimiento comUn, conocido Dor 
todos, que debe acatarse y asi serÆ hasta tanto no cambie la norma y el procedimiento o 
se expida una jurisprudencia al respecto. 

Esta razón de fundamento, el intermediario en ninguna parte de sus alegatos la ha 
discutido, de donde queda claro que el mandatano intenta hacer recaer sobre Si mismo, 
las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos otorgados a la AdministraciOn y 
tratar de imponemos su punto de vista. 

Por otra parte, en ii) el intermediario se desvIa a asegurar que, "... no han cumDlido con la 
caraa de desvirtuar el nivel inventivo...", con lo que busca tergiversar los hechos, desviar 
la atenciOn y dilatar la tramitaciOn pero no controvertir los hechos de fundamento 
planteados por la oficina. 

Las aseveraciones acerca del nivel Inventivo se desvirtCian fÆcilmente con lo que dice el 
articulo 18 de la DecisiOn. "se considerarÆ que una invenciOn tiene nivel inventivo, Si iara 
una łersona del oficio normalmente versada... no hubiese resultado obvia ni se hubiese 
denvado... tØcnica", (subrayado fuera de texto). 

Adicionalmente, el Manual Andino en su pÆgina 76 seæala que: "el examinador no debe 
basarse en opiniones personales; toda objeciOn respecto a la falta de nivel inventivo de 
una invenciOn (lease solicitud) debe orobarse a oartir del estado de la tØcnica" (subrayado 
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fuera de texto), sin embargo, eso NO significa que estemos limitados al estado de la 
tØcnica, como por las afirmaciones del memonalista pareciera entenderse. 

Acorde a la jurisprudencia dictada, para el examen del nivel inventivo, el tØcnico medio 
que realice el examen, debe partir del conocimiento que Øl tiene del estado de la tØcnica y 
realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos 
conocimientos habrIa podido producirse la invención o no. 

En otras palabras, NO es repuisito indispensable que el nivel Inventivo sea objetado con 
documentos sino, al contrario, justamente los conocimientos y experiencias del 
examinador son el punto de partida para esa calificación, 

Por ültimo, con base en lo expbcado amba en 4) queda claro que, las reivindicaciones 
deben cumplir unos requisitos de forma establecidos por la norma, el procedimiento y la 
jurisprudencia vigentes, de aill resulta evidente que con solo asegurar, "...es dificil 
entender... adaptar el pliego interpretaclones subjetivas... ngurosidad excesiva en la 
redacción de las reivindicaciones... contradicción...", etc. de una representación no es 
araumento vÆlido que desvirtUe las objeciones planteadas en la Resolución impugnada, 
porque no son prueba de que se haya dado cumplimiento a lo establecido sino es una 
mera consideración del representante sin ningUn tipo de fundamento en hechos ciertos. 

c. En i) del subpunto c-, luego de transcribir unos pÆrrafos de la Resolución, el mandatano 
alega que, "ante la posición... manual andino no es oosible entender... diferencia de los 
afirmado errôneamente... comDrende de manera exłllcita  la definición  de cada 
cateaoria.J’, 10 cual, es una fantasia mÆs del recurrente con la que trata de dilatar la 
tramitación injustificadamente, porque las afirmaciones del recurrente NO son ciertas, 
ademÆs, como se explico en la Resolución, es importante resaltar que lo que dice el 
Manual Andino es una gula para el examen de las solicitudes, no forma parte de la 
IegislaciOn ni del procedimiento ni de la jurisprudencia no remplaza a ninguno de ellos ni 10 
harÆ en el futuro inmediato. 

Consecuentemente, el desconocimiento del procedimiento por parte del intermediano, 
provoca que reiteradamente haga afirmaciones tales como las del escrito, pero sin 
presentar un solo argumento razonable de sustento, para sus aseveraciones. 

Por otro lado alega que, "...se soportan on critenos de gran subjetividad... 
evidenciando aue no se ha efectuado una revision tØcnica adecuada... mostrar una 
perspectiva mÆs objetiva. . .", etc. los cuales NO contienen ni una sola razOn 
fundamentada en hechos que controvierta alguna de las razones de fundamento de la 
ResoluciOn y solo son un intento mÆs para tergiversar, desviar la atenciOn o exponer 
posiciones sustentadas en el vacio, como es evidente a partir de lo ya explicado amba en 
4), que no vamos a reiterar aqui. 

Lo que el memonalista deberia haber tenido en cuenta, en vez de iterar una y otra vez 
conceptos personales, sin ningUn tipo de sustento ni en la norma ni en los procedimientos, 
es que las reivindicaciones se DEBEN presentar de forma que i) DEFINAN lo que se 
quiere proteger, ii) una reivindicaciOn independiente es el resultado de un proceso de 
abstracciOn mediante el cual se formulan las caracteristicas tØcnicas comunes de las 
formas de realizaciOn previstas o descritas y que es comUn subdividirla en preÆmbulo y 
paste caracterizante; que la pnmera parte se refiere al coniunto de caracterIsticas cuva 
combinaciOn 

va se conoce y es, por decirlo asi, el "gØnero" al que pertenece la 
invenciOn, de forma similar, la segunda parte o parte caracterizante, debe citar la(s) 
caracteristica(s) tØcnlcas propias de la invenciOn, aquellas que la distinauen del estado 
de la tØcnica las cuales, por decirlo as!, son la "especie" de la invenciOn que, 
particularmente, se refleren a las caracteristicas tØcnicas pue el solicitante considera son 
su aDorte al arte, iii) acorde con la subsecciOn 4.2 del Manual Andino indica en su primer 
pÆrrafo que, "las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas tØcnicas 
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esenciales aue definan la invención y  la hagan distintiva del estado de la tØcnica. Dichas 
caracterIsticas tØcnicas deben definir la solución (del problema tØcnico) que intenta 
resolver la solicitud". 

El siguiente pÆrrafo del mismo Manual indica que, "para efectos del examen no se toma 
como caracterIstica tØcnica la inclusion de tØrminos relativos a asłectos no tØcnicos como, 
por ejemplo, enumerar algunos componentes de la estructura convencional de un cajero 
automÆtico junto con su uso y en secuencia IOgicas de procesamiento de dabs, puesto 
que el resultado o fin alcanzado no es una caracterIstica esencial para el efecto. Sin 
peiiuicio de ello, la inclusiOn de elementos no tØcnicos Dueden afectar la clandad de la 
reivindicaciOn". 

Por todas las razones precedentes, es obvio que las afirmaciones de, "...se soportan on 
criterlos de gran subjetividad... evidenciando pue no se ha efectuado una revisiOn 
tØcnica adecuada... mostrar una perspectiva mÆs objetiva...", no son ciertas, no 
presentan sustento real, son una desviaciOn de los hechos dirigidos a crear confusiOn en 
quienes no tengan expenencia en el tema. 

AUn mÆs, respetuosamente, la oficina le recuerda al intermediario que deberia tener en 
cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, del aparte vi. "examen 
de fondo de la solicitud de patente", dentro de la interpretaciOn prejudicial en el proceso 
36-IP-98, del mismo Tribunal, el cual, establece: 

"el trÆmite de concesiOn de patentes es la via procedimental prevista por el ordenamiento 
juridico para garantizar la tutela del interØs general, evitando pue se otorauen pnvileaios 
sobre materia pue Dertenezcan al dominio DUblico o quo simplemente no cumplan con 
las exiciencias establecidas Dor la norma comunitaria; pero tambiØn ( ... ) la 
AdministraciOn en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente 
establecidos, debe velar por el interØs general, sin desconocer los derechos e intereses 
legitimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayados y resaltados fuera de 
texto). 

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la AdministraciOn 
tiene unas atnbuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para 
cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en ninguna 
otra persona para que falle un caso a nuestro cargo a su parecer o de forma tal, que 
favorezca el interØs particular en detnmento del general. Por consiguiente, nos tiene 
absolutamente sin cuidado si el solicitante y/o su mensajero o quien sea, acepte o no 
nuestros argumentos, pues de cualquier modo, los impondremos. 

Es obvio, que quien estØ en desacuerdo, puede y debe, presentar los recursos previstos 
por la norma, pero con la mayor firmeza nos opondremos a que un particular Irate de 
decimos como realizar nuestra labor con el pretexto de que hay nuevo Drocedimiento, se 
arguya que "... soportan on critenos de gran subjetividad... evidenciando pue no se ha 
efectuado una revisiOn tØcnica adecuada... mostrar una perspectiva mÆs objetiva...", de 
allI queda claro que todos los alegatos del subpunto son triviales, no corresponden a la 
realidad y, un particular pretende tomar atnbuciones propias de la AdministraciOri para 
tratar de decidir el caso en discusiOn de forma favorable a sus intereses ; asimismo, los 
alegatos del interesado no contienen razones fundamentadas en la legislaciOn y el 
procedimiento vigentes, sino que son una desviaciOn de los hechos por una interpretaciOn 
muy personal de los hechos ya que no se trata de "mostrar una perspectiva mÆs obietiva" 
sino que las reivindicaciones se presenten de acuerdo a 10 que establece Pa norma, el 
procedimiento legalmente establecido y la jurisprudencia vigentes. 

d. Para desvirtuar los alegatos de i) a iii) de d-, basta resaltar que, las afirmaciones del 
recurrente no contienen absolutamente nada razonable, por lo que resulta sorprendente 
que el solicitante persista en mantener la representaciOn, si ya en numerosos casos de los 
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tramitados ha demostrado que desconoce no solo la matena a la que se relaciona la 
solicitud sino que es incapaz de entender la norma, las jurisprudencia y el procedimiento 
legal establecidos y vigentes en este pals y ha tratado de imponemos los modelos del pals 
donde probablemente realizó sus estudios, que no tienen ninguna afinidad ni similitud con 
lo aplicado aqul, por los siguientes motivos. 

1. La Administración asume y asumirÆ que quien representa a un solicitante sea persona 
natural o jurIdica, nacional o extranjera, tiene (debe tener) conocimientos no solo de la 
norma y la junsprudencia sino tambiØn del arte correspondiente, razones por las que, 
respetuosamente, le recordamos al mandatarlo que el examinador califica las solicitudes 
que se presenten a su consideración y no le estÆ permitido ni hacer sugerencias ni menos 
aCm redactar reivindicaciones que sirvan de ejemplos puntuales a supuestos expertos en 
propiedad industrial que, en nuestra opinion, deberian ser sometidos a examen por parte 
de la AdministraciOn, para evitar que cualquier abogado represente a otras personas sin 
cumplir unos requisitos de conocimientos minimos en un campo tØcnico y en las normas, 
que se reconocieran mediante una licencia que otorgara cierta veracidad y evitara falsa 
propaganda, de algunos que se auto consideran expertos. 

Sin embargo, resulta importante resaltar que en algunos casos, como orientaciOn para el 
solicitante, se han trascrito y trasladado ejemplos de redacciOn, que en los expedientes 
manejados por el intermediario, sistemÆticamente, se han ignorado e interpretado de 
modo errOneo como se observa de las aseveraciones que el recurrente hace aqul 
respecto del las supuestas "contradicciones" entre el ejemplo de un caso anterior y las 
objeciones planteadas y, porque lo que conoce y admite son los procedimientos de otro 
pals y no los nacionales como ya se ha dicho. 

Por lo tanto, solo en casos muy excepcionales y en el momento procesal adecuado se 
harÆ un ejemplo como el que el recurso se dice que faltO, por demÆs fuera de lugar porque 
este no es el momento del proceso para tal peticiOn. 

2. el memonalista alega que, U no son claras las razones... exDlica caracteristicas de un 
tiDo łarticular de invenciOn... excluye de manera expllcita el uso... reivindicaciOn... ii) el 
despacho reconoce. ..", lo cual, una vez mÆs es una tergiversaciOn que busca desviar la 
atenciOn y crear confusion para dilatar el final del trÆmite injustificadamente porque a 
propOsito descontextualiza las objeciones de fundamento del acto atacado. 

Para desvirtuar las fantasias en las que se sustentan los alegatos, basta seæalar que son 
argucias que intentan desviar la atenciOn, crear confusiOn en quienes no tengan 
experiencia en el tema y dilatar la discusiOn injustificadamente, porque: 

Quienes tienen minimos conocimientos en propiedad industrial, habrian entendido que en 
el traslado NO se dijo que la jurisprudencia del caso 36-IP-98, "excluyera" el uso de 
caracteristicas en una reivindicación, como trata de hacer ver, ni que "mis observaciones 
se enfocan en resaltar la ausencia de unas condiciones. 

.." porque 10 fundamental 
consiste en que: 

i) la prohibiciOn a la mezcla de caracterIsticas de estructura y funciOn o de uso, laoficina 
siempre la ha fundamentado en el Dârrafo 57 de la Gula sobre el examen de las 
solicitudes, por el Drocedimiento establecido v seguido łor ella y, ahora que el 
intermediarlo usa el Manual Andino, la objeciOn se fundamenta en el cuarto pÆrrafo del 
subnumeral 4.2 del citado Manual, malinterpretado por Øl, acorde a los motivos expuestos 
en el punto 4) amba y todo lo precedente. 

ii) lo que la jurisprudencia establece es que, una invenciOn de PRODUCTO debe revestir 
forma tangible y una de PROCEDIMIENTO debe ser una secuencia de etapas 
conducentes a la fabricaclón de un producto. 
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iii) un producto para que revista una forma tangible se debe descnbir y reivindicar de 

forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto y no de otra forma. 

De lo anterior, es evidente que la interpretación que el solicitante da al pÆrrafo, citado por 
el examinador, de la sentencia dictada dentro del proceso 36-I12-98, conviene aclararle que 
no se cita para establecer la forma en la cual se deben redactar las reivindicaciones, 
como equlvocadamente entiende e insiste el mandatarlo, sino el objetivo que se tiene 
que lograr. 

3. Para desvirtuar los alegatos de iii), basta resaltar que al hacer una lectura cuidadosa de 
la pÆgina 35 del Manual Andino, en el siguiente pÆrrafo al del articulo 4.2 se seæala que: 
"Las caracterIsticas pueden ser estructurales... 0 (ahi NO dice Y) funcionales (del tipo 
elemento, medlo 0 pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento para medir la 
preslôn)", lo cual, CONCUERDA con 10 que establece la gula citada por la 
administración, que ha sido, es y serÆ el procedimiento comUn a seguir, que exige que 
las reivindicaciones de producto definan, el objeto que se desea proteger, mediante 
caracterIsticas tØcnicas estructurales 6 de función. 
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Adicionalmente, el pÆrrafo del Manual Andino en el que se fundamentan los alegatos, tiene 
una interpretación muy diferente a la que, fantasiosamente, se le quiere dar, ya que, lo que 
dicho pÆrrafo seæala es: i) que una reivindicación no debe ser solo una enumeración de 
elementos (componentes) sino que Ii) debe establecer la relación de función entre 
aQuellos, lo cual, en los cameos elØctrico, electrOnico y afines tiene una forma esec1fica 
de realizaciOn, e iii) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la 
matena ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento. 

De all!, quienes tienen un minimo de conocimientos en el arte saben que afirmar, por 
ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para trasmitir una seæal 
codificada, un receptor para recibir una seæal codificada" y similares, NO establecen una 
relación de funclôn ni determinan una o mas funciones entre los componentes del 
aparato de comunicaciones sino que menciona el USO de parte(s) de ese aparato, puesto 
que un transmisor se usa para transmitir seæales, un receptor se usa para recibir seæales, 
un codificador se usa para cifrar seæales, un "dispositivo de evaluaciOn" se usa para 
evaluar la validez de un documento, un "dispositivo de marcación" se usa para marcar un 
documento, etc. 

A la Iuz de lo precedente, es evidente que la reivindicación independiente enumera unos 
componentes sin establecer ninguna relación de función entre ellos ni define una 
sułuesta nueva función entre dichos comoonentes, contrano a 10 que se asegura en los 
alegatos y que solo un persona sin ning(in conocimiento ni en la materia ni en propiedad 
industrial se atreve a hacer. 

En conclusiOn, las aseveraciones que el mandatario hace en la respuesta son triviales, sin 
explicaciOn real que las sustente, ni de por quØ se deberla entender asi y, si las 
reivindicaciones cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por la norma y el 
procedimiento de calificaciOn vigentes, por lo que con una interpretaciOn amaæada de lo 
que entiende del Manual Andino, trata de crear confusiOn en quienes no lengan 
expenencia en el tema. 

e. RefinØndonos a los alegatos de i) a iv) del subpunto e-, resulta obvio que "no se 
entiendan las afirmaciones fundamentadas en el proceso 36-IP-98", cuando se 
descontextualiza la lectura del contenido de la ResoluciOn e intencionalmente se busque 
desviar la tenciOn y crear confusiOn, como es evidente de lo siguiente. 

En el numeral 6 de la ResoluciOn la AdministraciOn explico que, para controvertir y 
desvirtuar los alegatos del punto 5 de la respuesta(al oficio No 14.898), basta puntualizar 
que: 
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NO se sabe en que se apoya el mandatario para asegurar que, "... el literal e)... nunca de 
mØtodos pue permitan imDlementar una solución... implementarse por computador...", 
tampoco explica ,,por quØ debe ser asI? su sola opinion o sus deseos no controvierte las 
objeciones planteadas por la oficina, que reiteramos amba. 

Adicionalmente, los alegatos del mandatario van en contravIa de la junsprudencia dictada 
por el H Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretaciOn prejudicial en el 
proceso 36-IP-98, donde en el aparte 4.1 estableció que: " ( ... ) Las invenciones de 
producto son aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, 
aparatos, dispositivos, etc. la invenciOn puede residir tanto en un producto indeDendiente 
como en un producto que solo constituye una Darte de otro producto y que solo puede 
venderse como parte de otro producto. Una invenciOn de Drocedimiento, en general, es 
una soluciOn consistente en una secuencia de etaDas conducentes a la fabncaciOn de un 
producto ( ... )" (subrayados fuera de texto). 

De esa jurisprudencia, una persona con minimos conocimientos en el tema, entiende que 
un procedlmlento o mØtodo debe ser una secuencia de etaDas para fabricar un 
producto y NO una secuencia de etapas que permitan implementar una soluciOn "tØcnica" 
por comoutador como, fantasiosamente, se asegura en los alegatos. 

A la luz de lo anterior, resulta evidente que NO han existido, NO existen NI existirÆn a 
mediano plazo "patentes implementadas por computador", pues esa categoria no la 
contempla el artIculo 14. 

Por consiguiente, lo solicitado, simplemente, es un procesamiento de datos no tØcnicos, 
en una secuencia lOgica de procesamiento, con medios tØcnicos como el sensor, el 
registrador, la memona del computador de y el controlador de la "maquina automÆtica de 
banca", lo que hace evidente el no cumplimiento de las disposiciones del inciso e), 
justamente porque se trata de una secuencia de procesamiento de datos, con medios 
tØcnicos, y las secuencias IOgicas se han considerado, se consideran y se seguirÆn 
tomando, como un soDorte lOgico como tal, porque tØcnicamente lo son, motivo por el que 
no se cumplen las disposiciones del artIculo 15 e). 

No obstante lo anterior, seria importante que el mandatario demuestre que lo reivindicado: 
i) no es la enumeraciOn de unos componentes mÆs una secuencia de procesamiento de 
datos. 

ii) no se redactO en tØrminos de una secuencia de control ejecutada por el sensor, el 
registrador con el control del computador de la maquina automÆtica de banca. 

En conclusiOn, Si la administración aceptase los alegatos del memonalista como vÆlidos, 
se Ilegaria a que un aparato de mÆquina automÆtica de banca, como el solicitado aqul, 
serla patentable con solo pretextar que no se "excluye los mØtodos para implementar 
una soluciOn tØcnica... implementar por computador", ya que, no darlamos 
cumplimiento a las atnbuciones establecidas y se permitirla que, solaadamente se 
otoraasen derechos a matenas, taxativamente, excluidas łor  la ley. 

Ahora bien, de un lado, queda claro que la discusión se desvIa porque el pliego dejado, 
supuestamente, se dirige a un "aparato de mÆquina automÆtica de banca" que es un 
producto y los alegatos se dingieron a un mØtodo; de otro lado, la solicitud es una 
combinaciOn de medios tØcnicos para procesar informaciOn no tØcnica, lo cual, NO ha 
sido, NO es y NO serÆ patentable, como minimo, a largo plazo. 

Finalmente, no queda claro por quien nos quiere tomar el recurrente cuando asegura que 
las objeciones "...han sido exłllcadas varias veces en la respuesta del examen de fondo", 
si eso, a la Iuz de todos las explicaciones ya dadas no desvirtUan los fundamentos de la 
ResoluciOn, pues solo son posiciones hechas en todo el trÆmite del expediente. 
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Mn mÆs, NO explican con hechos fehacientes cual supuesto problema tØcnico resuelve, 
NO demuestra que las reivindicaciones no sean una enumeraciôn, sin ningUn tipo de 
relación de función, de componentes mÆs el uso de uno o mas de ellos, luego los alegatos 
tergiversan los hechos pues descontextualizan los fundamentos de la resolución 
impugnada con el fin de crear confusion y dilatar la tramitación ya que el memorialista no 
conoce, y es incapaz de entender, no solo la matena sino la norma y la jurisprudencia 
dictada, vigentes. 

C Los alegatos concluyen en f- de 3.2, que dicho sea de paso utiliza una numeraciOn 
absurda, incluye tØrmino inexistentes en castellano como i.e, e.g. que el intermediarlo 
utiliza con un fin desconocido puesto que ello no da clandad a sus afirmaciones, 
comentanos 0 alegatos sino que se la resta. 

El memorialista alega que "... es cierto que el ArtIculo 21 no hace una dlferenciación... 
este conceDto no ha sido ałlicado en otra area tØcnica... desde una interpretación 
errónea... constituye un error Dor łarte del Desłacho", lo cual, solo es una especulaciOn 
juridico tØcnica sin absolutamente ninguna razOn de fundamento real porque como se 
sostuvo en el numeral 6 del acto atacado y se reitera aqul, el alegato carece de 
fundamento puesto que si la norma previese una diferenciaciOn entre productos 
qulmicos y electromecÆnicos asI lo estableceria, pero el artIculo 21 no lo hace ni hay 
junsprudencia que discrimine eso de la forma planteada en el alegato. 

Es obvio, que los alegatos no son fundamento cierto y serio que desvirtUe nuestras 
objeciones ni constituyen una prueba de controversia, porque eso no demuestra que NO 
se hace otro (segundo) uso de aparatos convencionales, tal como el mismo memorialista 
lo reconoce cuando asevera que: "... si bien es cierto que la presente invenciOn utiliza un 
aparato convencional como un cajero automÆtico. . .". Adicional a lo anterior, una persona 
de nivel tØcnico medio puede determinar, fÆcilmente, que lo solicitado en el presente caso 
es el uso de medios tØcnicos (de un cajero automÆtico) para efectos no tØcnicos (verificar 
la validez de un billete en las transacciones bancarias), por lo explicado en detalle, amba 
en 3) f del examen base del acto atacado. 

En conclusion, lo fundamental en esta solicitud es que ella NO reviste forma tangible, 
como se explicO y se sostiene categOricamente lo solicitado, simplemente, es el 
tratamiento de informaciOn no tØcnlca con medios tØcnicos, una forma manipular 
informaciOn, otro uso dado a los componentes de un cajero automÆtico convencional. 

Consecuentemente, resulta evidente que Si el representante tuviese razones valederas no 
necesitaria presentar repuestas largulsimas, sustentadas en discusiones bizantinas con 
argumentos triviales que a ningUn lado conducen y, lo Unico que podrian lograr serla 
tergiversar los hechos mediante descontextualizaciones del contenido de la ResoluciOn, 
desviar la atenciOn y crear confusiOn en quienes no tengan expenencia en el tema, y 
dilatar el trÆmite injustificadamente. 

Para terminar, las reivindicaciones de la solicitud argentina, seg(in las aseveraciones del 
intermediarbo concedbdas en ese pals, posiciOn respetable de ser cierta la afirmaciOn, pero 
las cuales de ningCin modo demuestran que el pliego calificado por la oficina cumpla los 
requisitos objetados, acorde a lo establecido por la norma, el procedimiento y la 
jurisprudencia vigentes. 

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que: 

a) Los alegatos del recurso no contienen sustento real en hechos ciertos que 
controviertan los fundamentos de la ResoluciOn impugnada porque los alegatos son una 
sene de desviaciones y tergiversaciones de los hechos, con fundamento en opiniones 
personales del mandatano, basadas en una interpretaciOn descontextualizada de dichos 
fundamentos, amen de sesgada y, consecuentemente, errOnea. 


