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Fecha de Solicitud : 09 de noviembre de 2004
1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderade del solicitante en el asuntc antes

identificado, me refiero al Oficio No. 12610 notificado por fijacidn en lista del 05 de
octubre de 2007.

2, Mediante el Oficio No, 12610 se puso en conocimiento del solicitante el informe
que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente,

Atiendo a las abservaciones de la manera siguiente:
2.1 CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Para subsanar las cbjeciones que sobre claridad hizo su Despachg, presento
nuevo pliego reivindicatorio con 5 reivindicaciones en el cual se han hecho los cambios

sugeridos por su Despacho, gue permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en la
presente solicitud de patente. Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

MIT BEL.O47,367-3
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reflere, el pliego reivindicatorio modificado junte con este escrito ha sido motivo de
patente en Europa (N concesidn: EP-1493268-Bl), pais que comparte los principios de
patentabilidad de la Decisidn 486.

De esta manera es claro que con las anteripres modificaciones del capitulo
relvindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho, ya
aue ahora, dicho pliego reivindica un sistema, en los términos sugeridos por su Despacho
y permite determinar el alcance de [a proteccion reivindicada y compararia frente al estado
del arte, de acuerdo con las disposiciones de los articulos 25, 28 y 30 de |a Decisién 486.

2.2 NO ES UNA INVENCION

El Examinador considera que (a presenbe fmvencidn sa encuertra fncursa en 13
. excepcion de patentabilidad consagrada en el articulo 15 literal d) de la Decision 488, el

cual sefiala lo siguiente:

“Art. 15.- No se consideraran invenciones:

d) Los planes, reglas y métodos para el gjercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades econdmico-comerciales;”

A este respecto, respetupsamente consideramos que el criterio de actividades
econdmico-comerciales consagrado en estas normas, camo excepcion de patentabilidad,

NO resultan aplicable al presente caso.

Para demostrar |0 anterior, se debe tener en cuenta que la interpretacién que
hace el Examinador de esta norma es contraria no solo a los principios de la hermenéutica
juridica sine a la interpretacion y alcance que de la misma hacen |s Doctrina autorizada

sobre el tema.
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A este respecto, respetucsamente ponemos de presente al Despacho que el
Cadigo Civil expresamente sefiala los principios que deben seguir las autoridades

encargadas de aplicar la normatividad juridica a los casos sometidos a su conocimiento.

El Cédige Civil diferencia dichos principios en funcidn de que la normatividad a
interpretar sea clara o no. En el primer evento, el Cédige Civil sefala lo siguiente en su
articulo 27:

“Art. 27.- Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatendera

su benor literal a pretexto de consultar su espiritu”,

Asi entonces, tratandose de normas cuyo tenor literal es claro, no le es dable a

las autoridades apartarse de su tenor literal al momento de aplicarlas a un caso concreto.

En el presente caso, consideramos que la norma comunitaria bajo estudio es
suficientemente clara y par ende no es susceptible de interpretacion alguna, de tat manera
que si o reivindicado en la solicitud de patente son “actividades economico-comerciales”,
{a misma ng podra ser objeto de patente,

Contraric sensy, si lo reivindicado en la solicitud de patente no son "actividades
econémico-comerciales”, la misma no podra ser negada con fundamento en estas normas

. juridicas.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier
apreciacidn personal yfo de los criterios de patentabilidad que regulaban el tema en el
pasado, si Una invencidn no es simplemente una actividad econémico-comercial, NO se

encuentra incursa en estas excepciones de patentabilidad.

21
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‘ 3.2.2  Inferpretacion contraria a (3. interpretacion v alcance dados 5 estas nonm

Doctring auforizada sobre ef tema.

Con respecto a esta excepcidn de patentabilidad, la Doctrina ha sostenido lo
‘ siguiente;

"... No son patentables por ser, simplemente, concepclones
abstractas de la inteligencia U ordenaciones de una serle de
operaciones econdmicas. No tienen en cuenta pava nada los medios
‘ materiales o sus cualidades, que son las que interesan a las leyes de

patentes.
’ ...El invento requiers el emplec de un medio material que de un
resultado como efecto del funcionamiento de ese medio y no como
‘ . efecto de Ja actividad del hombre.™

Adicionalments, comeo ejemplo de |z Interpretacion que se ha dado & esta
excepcién de patentabilidad en |a practica, encontramos el caso T0258/03-3.5.1
relacionado con un sistema de Beneficios Pensionarios resuelto por el “Consejo Técnico de

‘ Apelacion® de la Oficina Europea de Patentes, en el cual se concluyé:

*Un sistema programado adecuadamente para su us0 en un campo
en particular, incluso si se tratara, por ejemplo, del campo de las
actividacles economica-comerciales, tiene el caracter de un aparato
‘ . concreta, en el sentido de una entidad o producto fisicos, y por o
tanto €5 una invencidn de acuerdo con los términos de articulo 52.”°

. En vista de los argumentos anteriores, se puede concluir que las actividades
‘ srondmico-comarnciales que estan sxcividas de patentabilidad y a las cuales errbreamente

1 P. . Breuer Moreno. “TRATADC DE PATENTES DE INVENCION®. abeledo-Perrot, Buenos Aires,
Argentina. 1357, Vol I, Pag. 118.

? Durle, . "CONVERGENCE”. The Journal of the Section an Intellectual Property, Communications and
Technnlogy of the International Bar Agsociation. Yol 2, Mo, 2, pp 83-181 ISMM 1317 5694, Octubre 2006,
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se reflere el sefior examinador, son agueflas que no conducen a un resuitado que sea
efecto de los medios empleados sina simplements de la actividad de! hombre, Por lo
tanto, teniendo en cuenta que |a presente invencidon emplea medio materiales, aparatos y
dispositives, con el fin de conformar un sistema que permite a un centro administrativo
recargar un crédito por medio de mensajes de control (ECM) o mensajes de
administracion {EMM) en un decodificador de television paga o una unidad de usuario, la
objecion formulada por su Despacho con base en el literal d) del articulo 15 de |a Decisién
486 no resulta aplicable en el presente caso,

Por las anteriores razones, consideramos que la excepcion de patentabilidad
indicada por el Sefior Examinador no resulta aplicable en el presente caso y por ende no

. puede servir de fundamento para negar el privilegio de patente solicitado.

‘ 2.3 IVEL INVENTIVO

Ese Despacho afirma que los documentos D1 y D2 afectan el nivel inventivo de
la presente invencidn pues considera que para el experto en la materia en vista de las
ensefianzas de dichas documentos hubiera side obvia derivar el objelo de la presente

salicitud.

A este respecto, es importante poner de presente que el examen de nivel
imventive esta dirigido a determingr s la invencidn reivindicada habia sido sugerida o

‘ ensefiada en el estado del arte, de acuerdo con el conocimiento de un técnico medio en la

materfa. Para los anteriores efectes, €l método problema-scolucian le indica al Examinador
que al realizar el examen de nivel inventivo debe verificar las ensefianzas del arte previo
. sin adoptar Ta posicién de un inventor que se preguntaria como solucionar el problema

téchico en cuestion,

Lo anterior, por cuanto si se adopta la posicidn del inventor y se tiene
conocimiento tanto del arte previo como de la forma como efectivamente se soluciond el
problema técnico, la invencién en tados los casos le resultara obvia y evidente.
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el mencionado método problema-
solucidn también sefiala que los documentos del estade del arte frente a los cuales se
debe sfactuar ¢ examen de nive) inventive son aquelios que dentro del mismo Carmpo
técnico estén dirigidos a solucionar el mismo problema. Lo anterior, por cuanto estos son
los documentos que se presume debieron ser de conocimiente del inventor para a partir
de eflos formular su invencion. Asf los documentos relacionados con otro campo téchico o
dirigidos a solucionar cualqulier otro problema no serfan relevantes para estos efectos en la
medida que no harfan parte del grupo de documentes de los cuales el inventor hubiera

padido derivar de manera obvia v evidente su invencion,

De acuerdo con 10 anterior, procederemas a indicar las razones por [as cuales |os
documentos citados no afectan el nivel inventive de la presente solicitud de patente.
. Veamos:
Para tales efectos es importante establecer el alcance de proteccidn de los
documentos citados como anterforidad. Asf pues, D1 describe un sistema clasico de
accesa condicional a televisidn, que recibe contenidos codificados vy gque controlan €l

acceso a esos contenidos gracias a un crédito almacenado en &l decodificador,

La administracién de estos créditos electrénicos {tarjeta IC de dinero electrdnico

17) se ejecuta gracias @ unma conéxidn con un centro de adminlstracion para el
procesamiento de la informacién de cuenta. Esto se dascribe en la columna 9, lineas 26 -

‘ 44, El decodificador tienen medios para recargar ef crédito auterizando la decodificacién
de |los contenidos de television paga. Para ese propdsito, este decodificador llama a un

. centro de recoleccidn (firma colectora de cargoe 21) que identifica y conoce el

decodificador para manejar su informacién de cuenta.

Una conexidn bidireccional se hace entonces entre ef decodificador y el centro de

cuenta para €l procesamiento de crédito (pagina 9, lineas 56 — 61).
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Por su parte, el sistema descrito en el documento D2 permité comunicarse con
un operador, a través de la unidad de usuario, mediante el uso de un dispositiva de
comunicacién inalambrico {pagina 2, tinea 3 — 11), "La unidad terminadora de servicio
funidad de usuario} es capaz de comunicarse Con un aparato de  comunicadion
inalémbrico, el aparato de comunicacion inaldmbrico es capaz de establecer una llamada
con la fuente de servicio {centro administrativo)”. El dispositivo de comunicacion
inaldmbrico sirve asi como canal de retomno para el decodificador en que dicho dispositivo
es conectado. El decodificador también juega aqui &l papel de un relé entre el equipo
mavil de usuario v el centro administrativo.,

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer con respecto a la Sequridad

en |a transferencia de crédito, lg siguiente:

Bl sisterna en DL usa ia conexidn entre el centro administrativo y el decodificador
para ia administracidn del crédito (canal de retormo}. No hay, de esta manera, ningln
riesgo de fraude sino la abligacién de tener un accesc por mddem, por ejemplo. Sin
embargo, la presente invencion propone otra aproximacidén gue es separar claramente
ios dos canales de comunicacion, uno hacia el centro administrativo y el otro
hacia el decodificador. El decodificador, asi, trabaja de una forma
independiente sin que exista una conexién entre el equipo maovil ¥ el centro de

manejo, tal y como se describe en D2.

Asi, el acceso a un centro administrativo se hace de una forma completamente
independiente del decodificador y el envid de mensajes al decodificador para recargar el
crédito se hace por medio de un canal de transmision que emite los datos de audio/video

codificados.

Por lo tanto, ta solucidn propuesta permite la administracion de un crédito en un
decodificador de una manera que una tercera parte no pusda manlpuiarle mientras que

43
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evita que tenga un canal de retorno hacia el centro administrative por medio de un

madem, por ejemplo.

Con respecto a la administracién del crédite v de las comunicaciones:

El documenrto D1, en tanto se relaciona con la administracion del crédito, esta

limitado a una administracion inmediata, es decir durante una comunicacién bidireccional
entre el decodificador y el centro administrativo, Esto naturalmente aplica sélo para
decodificadores suministrados con tal canal de retorno. Para recargar el crédito, es
previste un maédulo 17 de la Figura 1 dispuesto a aceptar tarjetas de valor, siendo el valor

transferido localmente al decodificador.

. Asi la caracteriztica “la unitdad de usuario hablendo separado los metdios

de comunicacion distintos de los canales de television” o independiente de |a
unidad de usuario (STB) para transmitir al centro administrativo (CAS) un identificador
representative de una direccion Onica (UA) v un cddigo de valor representativo de una

cartidad de recarga (TA) de crédito (CRY no son descritos en ese doturnento.

Por lo tanto, aungue los documentos citados (D1 y D2) describen varios
elementos similares, ninguno permite a la pergona experta en la técnica resolver ¢l
problema de seqguridad durante una transferencia local de crédite, Asi, es claro que Ia
contribucion de la invencién al estado del arte es obtener una administracién del crédito

gue es también segure como si el crédito antes mencionado fuera cargado en el

. decodificador durante una conexién bidireccional con el centro administrative, esto sin la

necesidad de tener un modem por decodificador.

De la misma forma, ningin documento (D1 v D2) sugiere una aproximacién que
proponga canales de comunicacion independientes del decodificader que conecta
directamente al centro administrativo para enviar infermacién pensada para la recarga de
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crédite. Por lo tanto, come hay dos comunicaciones independientes, es necesario
comunicar el identificador del decodificador al centro administrativo. Caracteristica técnica
esencial descrita en la reivindicacion 1 de la presente invencidn, la cual no es sugerida o
derivada de las ensefianzas de los documentos citados como anterioridad,

Finalmente, con respecto a la configuracién, a continuacion se ilustran en extenso
tres modos de operacidn, A saber, los dos modos de [a técnica anterior v el modo de la
presente invencion. A este respecto, es importante poner de presente que de acuerdo con
la invencidn, el flujo de datos es unidireccional en cada canal de transmisidn, el canal 1
hacia el centro administrativo (CG) v el canal 2 hacia el decodificador (STB). Esta
diferencia abre nuevos campos de aplicacion; per ejemplo enviar un cédigo de valor {canal
1} mediante un SMS ¢con un equipe movil {E) ¥ la in¢lusién de un mensaje EMM recargado

. en al flujo de datos de audio/video emitido (canal 2.

e oG

STE J
. E
Confiquracién de
acerds a
Configuraciin de
acuerde a 02

isan. 2 Can. 1
STE
Configuracion de acuerdo conla

presents mvercidn
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Por consiguiente, toda vaz que en el presente caso, como hemos visto, No existe
ensefianza alguna en &f estado del arte (D1 y D2) que sugiera el sistema reivindicado en

la presenta solicitud, es claro que la invencion de mi representada goza de nivel inventiva,

3. Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el trdmite de la presente solicitud
pues las reivindicaciones se presentan de una forma clara ¥ en consecuendcia. A pesar gue
las objeciones que sobre claridad planted ese Despacho en el Oficio No. 12610 se deben
tener por superadas, en el eventc que el Despacho considere que sea necesario,
respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el articulo 45 inciso 2.
de la Decisidn 485 de la Comisidn de la Comunidad Andina a efecto de requery
huevamente de nuestra parte cualquier complementacién ¢ aclaracién que considere

necesaria,

4, Puesto que se han atendido a cabalidad las cobservaciones hechas por su
Despacho sobre |a presente solicitud de patente, atentamente soficito que se continde su

tramitacian.
5. Anexos:

5.1  Nuevo pliego reivindicatorio con 5 reivindicaciones;
£.2  Formularo para modificaciones;
5.3  Recibo por valor de $99.000 por concepto de modificaciones en solicitud

pendiente,

Sefiorg Jefa,

pra C}H b v

R S

EMILICQ FERRERO
T.P.A. 31.929

COLD-12230-841-001-0
MMM IE- 115634 WRLE 2230
Moo M-2007-115834NMND
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COLQO 12230-841-001-0 ID-11585¢

(

Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

Industria y Comercio
SUPERIMTENDERNCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

O SOLICITUD DE:

D Correccion de Error Materizl

E‘:] Maodificacidn 2 una solicitud

E-mall: cavelier@cavelier.com

Nombre: NAGRAVISION S.A.
Sociedad constituida y existente bajo 1as leyes de
Suiza. IDENTIFICACION
SOLICITANTE Direcclén: Route de Gendve 22, D
1033 Cheseaux-sur-Lausanne, ce. [ wr
Suiza cee L ow O
Domicilio: Cheseaux-sur-Lausanns, . )
Suiza . Midmero:
Teléfonn: 545 09 70 Fax: 2484070
E-mail; clientesiDcavelier.com
IDENTIFICACION
Nombra: Emilio FERRERD
Direccidn: Carrera 4° No. 72-35 oo E NIT |:|
REPRESENTANTE |Teléfona: 347 36 11 Fax: 217 92 11 0 owe O
O APODERADO CE e

Mumero: 438.018 TP 31.929

04.112.752

O Namero de expediante:

©

Descripeion de la correccién o madificaclén solicitada:
Presento nuavo capltulo reivindicatorls compuesto por 5 reivindicaciones con &l fin de superar las

ohjeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud ¥ pido que &l exémen de patentabilidad

gea realizado sobre astas nuevas reivindicaciones.

7-98,230  Fecha:

Comprobante de pago No.

% de diciembre de 2007

Anexos

O
©

Poderes, si fuers 2| caso

[0 ]

personas jurfdicas.

Comprobante de pago de |a tasa por $99.000.00 por concepte de modificaciones.

Documents gue acredita ka existencia y representacién |egal de las partes, cuando sean

NOMERE: EMILIO FERRERO

FIRMA; iﬁw

rp--‘:"'—’t—"-m—r________-_‘_-l

©.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

MM
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25

REIVINDICACIONES

. Sistema que comprende un centro administrativo (CG) que transmite, por

medio de un canal de transmisién, un flujo de datos codificado mediante
palabras de control (CW), esas palabras de control estando incluidas en
mensajes de control (ECM), este flujo de datos esta pensado para ser recibido
por al menos una unidad de usuario (STB) conectada con un modulo de
seguridad (SC) identificado por una direccion Unica (UA), este modulo de
seguridad (SC) gue contiene un crédito (CR), que disminuye de acuerdo por
los productos comprados o por el consumo del flujo de datos, caracterizado
en que el mbdulo de seguridad incluye medios para disminuir el crédito de una
cantidad (M1) que se relaciona con un producte o con una cantidad (M2) que
se relaciona con una duracién, esta cantidad {M1, M2} y/o esta duracién (T)
que se define en el mensaje de control (ECM) o en un mensaje de
administracion {EMM), el usuario que tiene unidad de usuaric separa los
medios de comunicacion distintos de los canales de transmision para transmitir
un identificador representativo de una direccién Onica (UA) y un codigo de valor
(VC) que representa una cantidad (TA) del crédito {CR) recargado al centro
administrativo {CG), el centro administrativo tiena medics para tratar y verificar
el codigo de valor {VC} y transmitir, por medio de un canal de transmision al
médulo de seguridad {SCY un mensaje cadificado que tiene una direccion dnica

(A} vy la cantidad (TA) para recargar el creédito (CR).

. Sistema de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado en que el cédigo de

valor (VC) comprende un nimero de cuenta bancaria o de cuenta de crédito y

la cantidad recargada (TA).
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Sistema de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada en gue el codigo de
valor {VC) es un codigo Unico y se preestablece mediante el centro
administrativo y que cumple con las reglas de compasicidn criptograficas, y en
que el centro administrativo comprende medios para revisar este codigo y

extraer el valor que serd acreditado en el médulo de seguridad (SC).

. Sistema de acuerdo con la reivindicacion, en el cual el usuario tiene un nimerg

telefdnico {TN}, caracterizado en que el usuario tiene medios para asociar la
direccion Onica {UA) con su ndmero telefdnico (TN} y en que el codigo de valor
{VC) se transmite al centro administrativo con el nimero telefénice (TN}, dicho
centro que tiene medios para transmitir el mensaje de recarga a la unidad de
usuario {SC) de quien su direccion Onica (UA) se asocia con su nimero

telefdnica.

. Sistema de acuerdo a una de |as anteriores reivindicaciones, caracterizado en

gua el producto es una suscripcién de television paga por una determinada

duracion © una transmisién o un grupo de transmisian de compra por impulsa.
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HU. (. IL. IM, IS, JP. KE. K, KP. KR, KZ, 1.C, LK, LR,
LS, LT, L1 LY, Ma, MDDy, MG, MK, MN, MW, MX, MZ
MO, NZ, PL, PT, RO, RU, ST, SE, 5, 51 3K, SL. T4, T™,
TR, TT, TF, LA, VEE 18, 1, WS, YL, 2. FW,

(84) Designaied States regioaalh: ARIPO palent (G GAI,
KL, L5, MW, MY, 83D 5L, 87, 1%, U, #W). Durasian

fCermiirmues an next pagef

{5dp Thtter [NFORMATION DELIVERY $YSTEM AND MUTHOD THERETOR

{57 Abstragt: Tn the field of diphal browdeast services, for
example, video-on-demand, & subsetiber ta the digisal broadeast
servige 15 roguined R gonmect 4 se-top hox w8 network
tetroinater point of a fixed lad-line, The inventign ohviabes
such @ requircment by providing 2 cellular comtiuncation
apparsing {100} e fomn o leedbuwck puth in un information
circudr (200, 262, 263, 2420, The subseriber comseduently has
greater tlexibilicy in reems of portebility of subseription and
choice of telecotimilhications service provider.
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Alfhough this example has been described in the context of mobility, i.e. the
mobile terminal 106, it should be appreciated that the present invention is not
limited to terminals that are mobils, and fixed (wiraless) tarminals can alsa be
used, Additionally, although the ceilular communication network {described
above) has been usaed, any known wirgless communications network can be
amployad. Hencs, the mobils terminal 108 can be arranged to operate |n any
suitable communications network, Including: & Global System for Mobile
communications {GSM) network, a cdmaCne natwork, an /\DEN {Integraied
Digitally Enhanced Network), a TErrestrial TRunked Access (TETRA) network,
a Personal Digital Cellular {PDC) network, a cdma2000 netwark or a Vidsband-
Code Divislon Multiple Access/Universal Moblle Telecommunication System
{(W-CDMA/UMTS) network or other similar networks.

A service terminator unit 200 (Figure 2), far example, a “set-top box" for a digital
satellite broadcast television system is provided in the domicile 110.
Altarnatively, the sarvice terminator unit 200 can be for use with any other

information delivery system, for example, a hyhrid fibre coaxtal digital broadcast
television system, or a terrestrial telavision broadcast system.

The sanvice terminator unil 200 is coupled to an Inputfoutput (I1Q) davice 202,
for example, a television. Altematively, the 1O device 202 can be cembined
with the service terminator unit 200 to form a single unit. [t should be
recognised and appreciated that instead of the IO device 202, a devics capabls
of output alone can be employed, for example, a Visual Display Unlt (VDU).

Refetring ta Figure 4, the sarvice tarminator unit 200 s orovided with 2 frst BF
unit 204, the first RF unit 204 belng coupled to a first antenna 208 and a service
tarminator pracessor unit 212. The first RF unit 204 and the first antenna 208
are used for communlcating in the Wireloss Local Araa Netwark (LAN) 201. The
service terminatar processor unit 212 is coupled t0: a sarvice terminator volatila
storage unit 216, for example, RAM; a soivice terminator non-volatile storags
unit 218, for exampla, ROM; and a servlce terminator unit input device, for
example, a keypad 220 via a keypad driver 222, A sarvice terminator unit input
terminal 224 15 coupled to the service terminator processor unit 212 vis a

10 L
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The service terminator unlt 200, awalting {Figure 14 - step 1048) the informatlon
cheult activate command, modifies (step 1050) an approprate service

terminator service record, in this example, the first service terminator service
record D28 to the “active” state.

The BN service manager unit 800 preferably then transmits (Figure 13 - step
1052) a Service Record Activate command to the mobile terminal 106 via the
celiutar communication network service provider 112, Altematively, the Service
Record Activate command can be transmitted via the service terminator unit
200 and the wirsless LAN 201. The Service Record Activate command
comprises the new service identifier. Referring te Figure 15, the moblls terminal
108, awalting (step 1054) the Service Record Activate command, modifies an
appropriate mobile terminal service record, in this exampls, the first mobile
terminal service record 930 to the "active” state,

Qnce the digital hroadcast network transmitter station 234 has authenticated the
subscribsr 200, the cellutar communication network service provider 112 has
avtheniicated the moblle terminal 108, and the first moblle terminal servicsa
record 930 and the first servica terminatar service record 926 are both In the
actlve state, the new service can ba dellvered to the digital broadeast network
subscriber via the IfQ device 202.

Optionally, the mobile terminal service managar unit 600 intefrogates (step
1058) the service terminator service managsr unit 700 vla the mobile terminal
RF unit 332 and the second maobile terminal antenna 334 and the second RF
unit 206 and the second antenna 210. The interrogation of the ssrvice
terminator service manager unlt 700 ensures that the information cirouit s
complete. Upon confirmatlon of a complete information cireuit, the mobile
terminal service manager unit 800 reports (step 1060) a status of the
information circuit to the DBN service manager unit 500.

if required, any billing for the new service can be carried out in relfation to the
subscription corresponding to the mohile tarminal 108, Aliernativaly, the billing
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Como rasultadoe del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de

la Decision 488 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripcion: Folios: _38 a_ 47 como se radico inicialmente
1.2, Reivindicaciones: Folios: _48 a __ 48 como se radicd inicialmente

Folios: _98 a_ 9§ del pliego modificado

1.3. Dibujons: Folig: 1 como se radico inicialmente
1.4, Prioridad: Folio: 1

(11-04-2002, EP, N° 02008061.0).

1.5. Respuesta del solicitante Folios: 86 a_100

2. Objeto de la invencidn

La presente solicitud se titula “SISTEMA DE TELEVISION DE PREPAGO”, Folio N°

1.

El objeto de la presente solicitud de patente se relaciona de manera general con una

manera de acceder a la television prepago,

De otra parte, el pliego reclama un sistema gue comprende un centro administrativo
fue ransmite por medio de un cana)l de fransmision, un fiujo de datos codificado

mediante palabras de control, relacionado en las reivindicaciones 1 a 5.

o
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El objeto de la selicitud definido anteriormente se clasiffed en ta IPC HO4N 5/00, 71186,
GO7F 7/08.

3. De la solicitud de patente

3.1, Reivindicaciones (artlculo 30 D 486)

El pliego reivindicatorio modificade no subsana las objeciones presentadas en
cuanto a la definicion de 'a materia ¥ claridad de 'as reivindicaciones. En primer lugar
&l pliego no define la materia a proteger y no es claro el aporte de la invencidn al
estado del arte, esto debido a que en las reivindicaciones se relacionan algunos
elementes de un sistema de control de datos {&n este casc aplicado a un sistema de
televisién), sin que sea identificable un producto de acuerdo a las caracteristicas
permitidas.

Las caracteristicas técnicas gue definen el sistama de (& reivindicacidn 1 son iy un
médulo de seguridad gue incluye medios para disminuir el crédito, ii) una unidad de
usuario ¥ iii) un centro administrative. El resto de elementos contenidos en la
reivindicacidn tales como las cantidades M1 y M2, un mensaje de control, un
mensaje de administracidon, un cédigo valor, etc., NO son caracteristicas técnicas
validas para definir una invencion de producto, por lo cual la reivindicacion NG es
clara y no define correctamente el sistema de television. Adicicnalmente esta
reivindicacion presenta los siguientes problemas:

- Los elementos caracteristicos del sistema se relacionan mediante secuencias
de manejo de datos, llevadas a cabo por medio de mensajes de control,
mensajes de administracion, cédigo valor, mensajes codificados, etc. Como
gs bien sabido la invencion se debe definir bien sea por la relacion funcional o
de estructura existente entre los elementos caracteristicas, ¥ NO mediante
sgcuencias de tratamientos de datos ya que esto no es suficients para definir
un objeto patentable.

- La utiizacidn de caracteristicas NO técnicas tales como el uso de los
componentes del sistema, puede afectar la claridad de la seolicitud, entonces
intentar definir el objeto aduciendo que: el modulo de seguridad tiene medios
para_disminuir el crédito, o la unidad de usuario gepara_los medics de
comunicacion o que &l centro administrativo tiene medios para tratar y
verificar &l codigo valor, NO aporta nada a a definicion del invente ya que las
caracteristicas necesarias para especificar completamente el sistema de
tefevision, se estabigeen mediante relaciones funcionales tales como: la
conexidn circuital de los componentes o la relacidn electromagnética entre |a
unidad de usuario y el centro administrative, entre otros.

La reivindicacion 2 se refiere a un cddige vafor, &l cual NO es una caracteristica
teonica ya que MO se frata de un objeto tangible, sing gue es nformacién fun
numero de cuenta y una cantidad recargada). lgual situacién ocurre con |a
reivindicacion 3, que se refiere al mismo cédigo valor ¥ a la relvindicacion 4 que se
refiere a un nimero telefdnico (lo cual también es informacién).

Finalmente ta reivindicacion 5 no es clara porque se esta definiende un producto por
medic del resultado a alcanzar gue es “una suscripcion de television paga”, 1o cual
no es una caracteristica ¢sencial de la invencian.

h
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Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos
de claridad exigidos en el Art. 30 de la decisién.

4. No es una invencion {articulo 15 D 486)

Det estudio realizado al nuevo pliego, se encuentra que el objeto de la invencidn, se
trata de una apiicacién de un procedimiento de manejo de informacién y NG de un
nuevo aparato o una nugva disposicion da elementos o de estructura (conexiones,
circuitos, configuraciones electromagnéticas, etc.} tal come se espera para una
invencion de producto.

La reivindicacién 1 presenta el proceso de manejo de informacidn realizado entre la
estacion base v una unidad de usuario,

“Sistema. . caracterizado en que el madulo de seguridad incluye medics para
disminuir el crédito de una cantidad (M1} que se relaciona con un producto o una
cantidad {M2) que se relaciona con una duracion, esta cantidad (M1, M2} yio
gsta duracién {T} que se define en el mensaje de control (ECM) o en un
mensaje de administracion {(EMM]}, el usuario que tiene una upidad de usuario
separa los medios de comunicacion distintos de los canales de transmision para
transmitir un indicador representativo de una direccion dnica {UA) ¥ un ¢odigo
valor (VC) que representa una cantidad {TA) del crédito {CR) recargado al
centro administrative {CG), el centro administrativo tiene medios para tratar v
verificar el cédige valor (VC) y transmitir, por medio de un canat de transmisién
al modulo de seguridad (SC) un mensaje codificado que tiene una direccidn
anica (UA) vy la cantidad {TA) para recargar ¢l crédito (CR)"

Como puede verse, la parte caracterizante de la reivindicacién contiene en su
mayoria elementos tales como mensaje de control, codigo valor, direccion dnica, ete,
Los cuales no son elementos técnicos ya que se refieren a informacion y NO a
elementos constitutivos tangibles de un sistema tales como fas piezas de una
maguina o los circuitos de un aparato. Esios elementos de informacién, forman parte
de “un sistema de acceso a_un flujo de datos encriptados de contabilizacidén por
unidad de tiempo” (tal come se define en la descripcion, pag. 1, folio 38), lo cual es
simplemente un procesc de disminucion y recarga de crédito. Esfa operacion
contiene las siguientes etapas: i) definir unos servicios (M1, M2}, ii} la unidad de
usuario transmite una diregcidn vy un ¢odigo que representa |a cantidad de crédito

recargado, iil) el centro administrative verifica el codigo y transmite un mensaje con
una direccion y una cantidad de crédito.

Las etapas anteriores representan un proceso de manejo de informacion, lo cual NO
es patentable ya que al tratarse de secuencias de procesamientos de datos (manejo
de informacidn), las cuales al ser implementadas {cargadas, instaladas) en un
sistema de procesamiento, No son ofra cosa que un conjunto de instruccicnes
{programa), capacas de hacer gue el sistema ejecute determinada tarea u chtenga
determinado resulfado, gue es justamente lo que se entiende por soporte logico
como tal. Esto hace evidente que la invencidn se encuentra dentro de las
excepciones a la patentabilidad sefiaiadas en el inciso e) del Art. 15.

Adicionalmente, fa secuencia de procesamiento de datos presentada en 1a solicitud,
correspondiente a un preceso de recarga de crédito, que se ejecuta bajo ciertas
condicionas de acuerdo a una secuencia l6gica de etapas, cuya finalidad es
establecer unos servicios a cambic de una determinada cantidad de crédito, lo cual
es una actividad de compra y venta de servicios, tal que el objeto de la invencién

.
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puade definirse como una operacién econdmica-comercial, que NO es patantable
segun lo establece el literal d) del Art. 15.

En conclusién, de acuerdo a los literales d) y e) del citado articulo, lo que se reclama
en el pliego calificade NO puede considerarse como una invencion.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentacion de ia primera solicitud de patente de {a

- cual se relvindica prioridad es el 11 de abril de 2002, se buscaron documentos del

estado de la técnica relacionados, con fecha de publicacién anterior a esta. Se
realizo busqueda de documentes relevantes dentro del estado de la técnica,
entendiendo como estado de la técnica {a definicién provista en el Art. 16 D 488, y
las excepciones fijadas en el Art. 17 de la misma.

No obstante, la solicitud presenta problemas de claridad y de patentabilidad, se
realizé una blsqueda parcial la cual se complementara una vez se realicen los
ajustes a la solicitud.

Se encontrd como anterioridades los documentos relacionados a continuacion que
pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud

s\

AN

o ,, . Fecha de
N¢ | Documento | Titulo publicacion
SYSTEM AND METHOD FOR CHARGING
D1 US6282293 | cpr pop VIDED INFORMATION 2001-08-28
INFORMATION DELIVERY SYSTEM AND

*los documentos mencionados se anexan al expadiente

8. Analisis de patentabllidad (articulo 14 D486}

En cumplimiento del Art. 14 D486 se procedid a evaluar las requisitos de novedad,
nivel inventive y aplicabilidad industrial, con el fin de establecer la patentabilidad de

la invencion reivindicada de la solicitud en estudio.

6.1.  Nivel Inventivo (articulo 18 D486}

La presente invencidn estd contenida en un capitulo reivindicatorio que incluye una
reivindicacidn independiente y cuatro que dependen de ella. Be acuerdo al estado de
la téenica establecido en el numeral 5, los documentos mas cercanocs a la solicitud
son los siguientes: US6282293 (D1) y WO002/21835 (D2).

El anélisis de nivel inventive se realizo teniendo en cuenta Unicamente los elementos
de caracter téenico que conforman ¢l sistema, ya fue cOThD 5 MOSTIe anteriomente,
fa mayor parte de ia solicitud corresponde a infarmacién NO técnica, por lo cual no
puede tenerse en cuenta para el examen de patentabilidad. Establecidas estas
condiciones, las cbjeciones en cuanto a nivel inventivo son las siguientes:

l.a anterioridad D1 se refiere a un sistema para realizar &l pago de informacion, para
casos en los cuales la informacion se paga por ejemplo via un sistema de television
satelital, esta anterioridad contiene los siguientes elementos comunes a lo
presentado en el pliego reivindicatorio:

Centro de gestion, conformado por sintonizadores para sefiales satelitales, de cabie,
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videograbadoras o discos 28, 27, 28 v 34 {figs. 1 ¥ 8, columna 4 Inea 57 a ¢columna
5 finea 67, reivindicaciones 1 a 3y 24 a 25), una unidad de usuario que incluye una
unidad decedificadora, sintonizadores, un namerg de identificacién de usuario, y un
decodificador para tarjetas integradas de dinero electronice 1 {figs. 1, 7 y 8, columna
4 linea 57 =z columna 5 linga 37, columna 2 linea 45 a columna 174 linea 50,
reivindicaciones 12 3, 10a 11, 14 a 24), una forma de recargar el crédito por medio
de pago electrénico {columna 8 lineas 17 a 25), la comunicacion de la carga de la
tarjeta se realiza via modem {columna 2 lineas 17 a 44).

La reivindicacién 1 de la solicitud, sefala que el usuario “separa los medios de
comunicacion distintos de los canales de transmision para transmitir un identificador
representative de upa direccion Unica (UA) y un coddigo valor (VC)Y', esto NO
representa una caracteristica técnica, sinc una accion realizada por la Unidad de
usuario. 3in empargo, basandese en la respuesta dada al oficio anterior, el efecto
novedoso de la invencidn es proponer canales de comunicacién independientes del
decodificador, para enviar informacién correspondiente a |la recarga de crédito.

Medios independientes de comunicacién, son conocidos en el estado de 1a téenica,
por ejemplo el documento D2 se refiere a un sistema de entrega de informacion
consistente en unos medios para transmitir informacién de una estacién de servicio
234 a una unidad terminal de servicio 208, donde esta unidad terminal esta acoplada
a un dispositive de entrada’salida por ejemplo un televisor 202 (Fig. 2).
Adicionalmente el usuario posee una unidad terminal movil, tal comae un teléfona
celuiar 106, esta unidad se comunica con la estacién de servicio 234, a través de
una red independiente de comunicacién celutar 100 (Flg. 1). También s¢ puede
establecer comunicacidn por cualquier otro tipe de red de comunicacién inaldmbrica
tal como una red GSM, CDMA, PDC, etc. (hoja 9, lineas 6 a 12), o alternativamente
par una red inaldmbrica local (LAN) 201 (hoja 18 lineas 6 a 14). Sin embargs la
retroalimentacion de informacién se realiza preferiblemente por medio de una red de
comunicacién celular 100 {fig.2, hoja 2 lineas 3 g 24, reivindicaciones 1 a 4) la cual
es comptetamente independiente de la red local 201.

De acuerdo a lo expuasto arriba una persona del oficio normalmente versada en la
materia podria derivar de manera obvia el objeto de la solicitud del estado de ta
técnica, por lo cual el objeto de la presente solicitud carece de nivel inventivo.

7. Conclusién:

Los requisites de patentabilidad de |a presente solicitud se encuentran afectados asi:

N° Documento N° Reivindicaciones |

Requisite que afecta

_ afectadas .
D1 U$6282203 1a5 Nivel Inventivo
D2 WO)2/21835 | 1a5 Nivel Inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

8.1 Claridad de la soligitud

8.1.1 Reivindicaciones

El capitule reivindicatorio medificade como respuesta al oficic No. 12610 emitido por
esta oficina, NO subsana las objeciones realizadas en cuanto a claridad, ya que el

objeto de la invencion no se encuentra suficientemente definido. Las cbjeciones
planteadas a este respecto, s& encuentran el aparte 3.1 del presente oficic.
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En cuanto a la respuesta emitida, con respecto a tas reivindicacionss 2 a §, laoficina
ratifica que las caracteristicas presentadas eh estas reivindicaciones NO son de
caracter técnico sino que se trata de elementos intangibles tales como informacion.
Por tal motivo estas reivindicaciones NO pueden ser tenidas an cuenta en el examen
de fondo.

8.2 No es una invencion

La representacién argumenta que el objeto de la solicitud NO es una actividad
econdomica-comercial, ya que {a invencién implementa medios materiales para
realizar las actividades de recarga de crédito.

Respetuosamente, e comunicamoes a la representacién que la oficina ratifica e
concepto dado anteriormente, ya que es claro que el objeto reclamado &n la
solicitud, correspande a una actividad de caracter abstracto, que refleja una actividad
humana tal como es la compra y venta de servicios, en este caso el servicic de
television prepago. Aunque esta actividad se |leva a cabo utilizando algunos medios
materiales, NO deja de ser una actividad de caracter humano, ya que no s esta
reivindicando el sistema como tal, sino la actividad que se puede realizar mediante el
uso de este sistema (la recarga de crédito). De esta manera el objeto de la presente
soficitud refleja una operacion tipicamente humana, en este caso una operacion
economica-comercial.

Adicionalmente, la repregentacidn  aporta un exracte de la  publicacion
CONVERGENCE, en el cual se afirma lo siguiente:

“Un sistema... tiene el caracter de un aparatoc concreto, €n el sentido de una
entidad o productos fisicos, y por lo tanto es una invencion”

Este aparte, esta totalrmente de acuerdo con 105 planteamientos presentados por fa
oficina, y permite un mejor entendimiento del porque el objeto de la solicitud NO es
patentable. Como se explico anteriormente, la proteccion se esta solicitando para un
proceso de recarga de crédite, proceso gue no corresponde a una entidad ¢
producto fisico, sino que se trata de una actividad de caracter abstracto, gue
obedece una serie de procesos logicos establecidos como resultado de la compra y
venta de servicios. Por tal motivo se trata de una actividad ecendmica comercial.

Por este motivo y los motivos reportados en el oficio anterior, 5e hace necesario que
el sefior solicitante replantee el capitulo reivindicatorio, de acuerdo a los lineamientos
establecidos par la ley, porque de fo contrario la solicitud ser& denegada.

8.3 Analisis de patentabilidad.

El sefor solicitante no esta de acuerdo con la objecién realizada en el oficio No.
12610, acerca del nivel inventivoe, puesto que la presente invencion reclama dos
canales independientes de comunicacion, uno hacia el centro administrative v otro
hacia el decodificader, caracteristica gue segdn la respuesta allegada NQ posee
ninguna de las anterioridades D1 y D2,

Como se explico anteriormente en el aparte 6.1, la anterioridad D2, presenta una red
de television digital, en la cual una unidad maovil de usuario 106, se comunica con
una estacion de servicio 234, a través de una red de comunicacion celular 100, esta
gomunicacion es completamentie independiente de! decodificador 200. 3in
gmbargo, |a anterioridad presenta otras formas alternativas para establecsr la
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comunicacion entre la unidad moévil 106 y la estacion de servicio 234. GComo

respuesta al anterior oficio, la representacién presento una configuracién en la cual

la comunicacidn se establece por medio de una red inaldmbrica local LAN 201, de la
cual hace parte el decodificador 200. Esta configuracion, es solo alternativa y no se
tuvo en cuenta para el analisis de patentabilidad, puesto que la configuracién que
afecta a la presente solicitud, es la gue se establece por medio de {a red celular 100,
que como se dijo anteriormente es independiante de |a red de transmisidon que emite
los datos de audio y video.

Se recomienda, que tenga en cuenta gue el replanteamiento de esos apartes NO
podra implicar una ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en & solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de la
Decision 486.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del térming de sesenta dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, ¢ si a pesar de la respuesta
subsistieran |0s impedimentos para ia concesién, se denegara la patente.

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

ALIX CARMENFA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de DivigidHn de Nuevas Creaciones

.
El anterior requerimiento fue nofificado por fijacibn en lista, de fecha

CONCEFTO TECNICO No. 269 EXAMINADOR TECNICO
Cadigo No. 202082




