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Solicitud de patente de invencidn titnlada:

“MAQUINA AUTOMATIZADA DE BANCA DISPENSADORA DE EFECTIVO CON
CAPACIDADES MEJORADAS DE RETENCION DE TARJETAS Y METODO.”
Soficitante; DIEBGLD, INCORPORATED.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN
EL ARTICULQ 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 576

CARLOS R. OLARTE, mayer de edad y vecino de Bogotd, D.C., identificado tal como aparece
al pie de mi firma, en mi condicion de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito
solicitar, que se examine si la invencidn retne los requisitos de patentabilidad previstos en la
misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Decisian 486 de la comision
de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibe por el monto de $202.000 pesos para

cubrir la tasa correspondiente, seglin la Resolucidn 31980 del afio 2004,

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexo:Recibo por $207.000 pesos

CARPLEER T 01

Warld Toade Center - Forre 4, Calle 100 Mo, 84 — 37, Piso 10, Bogotd [3.C., Colombia
Tel+ 57 1 601-7700, Fax + 57 1 601-7799, officediviarteeaisback com, wevw alaneraisheck com
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Industria y Comercio A4

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 05-09133%

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 576 DE

FECHA 31 DE MAYO DE 2007 EL TERMING HABIL SENALADC POR LA LEY

EXPIRA EL 31 DE AGOSTO DEL 2007

NOTA: Dentro del plazo de |os seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacion
&n la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de gue la solicitud caiga en abandonc, de acuerdo con lo
establecido an 8! Articulo 44 de |a Decision 488/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
s NO__ X
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, 0.C., (07, 03, 2008)

Abogado
Carlos Reinaldo Clarte

ASUNTOD Radicacion 05-91.339
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio - 4013
Folios 005

Patente de Invencion ] Patente de Modelo de Wilidad [~ |

Via Nacional E:'

Via PCT (fase nacional) [ ] Cap. | ] Cap. Il E

Mo, Sol. Internacional PCT 2004/081.740

Fecha de Presentacion Internacional. 2004- lil- 08

Como resultado 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 Desctipcion: Folics: 69 a 120_como se radico inicialmente
Folics a .

1.2 Reivindicaciones: Folios_121_a 134 como se radicé inicialmente
Folios a

1.3 Dibujes: Folios a comao se radicd inicialmente

Folios_139_a _157_ memorial 2005- XII-07

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 131 no se presentaron oposiciones por
parte de terceros.

2. Objeto de la invencion

Seqin la descripcion, el objeto de Ia solicitud consiste en suministrar una arquitectura
de programacion (soporte I6gico) para una maquina automdtica bancaria ATM,
reivindicada en la forma de aparatos y metodos.

De otra parte, el pliego reivindica: un aparato de maguina automatizada de banca,
relacionade en las reivindicaciones 1 a 26: un métedo, relacionado en las
reivindicaciones 27 a 34: un aparato de maguina automaiizada de banca, relacionado
en las reivindicaciones 35 a 50; un aparato de maquina automatizada de banca,
relacionade en las reivindicaciones 51 a 64; un método, relacionado en las
reivindicaciones 65 a 71.

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamadc es GOBF 17/60.



3. De la solicitud de Patente
3.1 Descripcion {articulo 28 D. 486)

En general el documente de la solicitud, contiene errores de trascripcion, redaccion y
traduccién, que inciden en la claridad de la exposicién, para ilustrar nuestras
afirmaciones a continuacion se suministra un par ejemplos de los defecios detectados,
sin embarge, no se hara una lista detailada ya que seria una labor dispendiosa, fuera de
nuestras funciones, ademas, no se pretende gue se hagan comreccicnes porgue su
presentacion no va a incidir en el resultado definitivo.

Para comenzar, €l titulc {nombre) de la solicitud no es claro debido a gue es una
traduccion literal que no refleja el objeto y el campo industrial al que se refiere la
solicitud y no concuerda con el contenido de la descripcion ni las reivindicaciones.

En la pagina 11 se afimma que, “... incluye un receptaculo 12. El receptaculo...”, donde
el término receptaculo no as ni el equivalente de “housing” ni el que deberia haberse
empleado. En la misma pégina, se afirma que, “el cajero... primera porcién de cara
frontal 20 y segunda porcidn de cara frontal 22...", que son deficiente traduccion de
“first (second) fascia”.

En la pagina 12 se asegura, “... ranura de liberacion de recibos 46... extiende a traves
de la segunda porcidn de la cara frontal...”, que es una traduccion deficiente.

3.2 Reivindicaciones [(artfcilo 36 2 486}

Las reivindicaciones del pliego calificado son indefinidas porque no permiten establecer
cuai es la mejora aportada por el solicitante al estado de la técnica; no incluyen signos
de referencia que faciliten su interpretacion; y no presentan la estructura estandar de
predmbulo y caracterizacion apropiada para el caso, frases tales como: ‘que
comprende”, “y gue comprende ademas”, “en donde’, etc. no equivalen a
“caracterizado por’.

Las reivindicaciones 1, 35, 51 y sus respectivas dependientes se redactaron en
términos del uso de medios técnicos y en secuehcia lGgica de procesamiento, lo cual,
N s pemmite.

Las reivindicaciones 27, 65 son muy generales porque hacen mencion a un método sin
que establezca de gué o para qué es. Por su parte, las que son dependientes de
aquellas, no aclaran {(delimitan) un pas¢ del método al que se refieren sing que se
desvian al usc de “medios” en el procesamiento de la informacidn, por lo cual, no tienen
enlace légico respecto a sus independientes y pretenden aclarar un paso de un metodo,
mediante las caracteristicas de uso de un producto, lo cual, no se permite,

Por lo antes expuesto, las reivindicaciongs calificadas no cumplen las disposicicnes del
articulo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas én cenjuncion con
las de los puntos 4 a 7 siguientes.

4. Unidad de invencion {articulo 25 D 486)

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, cinco grupos de
reivindicaciones no enlazadas por un concepio comin e inventivo, asi:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 26 dirigidas a un aparato de
maguina automatica de banca que enumera & elementos.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 27 a 34 enfocadas &n un metodo
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para usc de un cajero con tres pasocs.

El tercero grupo son las reivindicaciones 35 a 50 relacionadas a un aparato de maquina
automatica de banca, gue enumera 4 elementos y se extiende en la forma de uso, por
lo que es diferente del primer grupo.

El cuarte son las reivindicaciones 51 a 64 relativas a un aparate de maquina autormatica
de banca, que enumera 4 elementos vy propene una forma de uso diferente de los
grupos primero y tercero.

El dltimo grupo lo conforman |as reivindicaciones 65 a 71 dirigidas a un método distinto
al del segundo grupo pues se compone de dos etapas que hada tienen que ver con las
mencionadas en las del grupo dos.

En consecuencia, el inleresado debera senalar, explictamente, gué grupo de
reivindicaciones deja en este expediente para su calificacion definitiva; asimismo,
debera limitar la solicitud a una dnica invencion mediante el corte o la separacién
correspondiente de la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos de la original o
inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina pedra hacerlo
Onicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una ¢ mas divisionales, cada una de ellas debera
separar o cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la
descripcién, las reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la
materia a una Unica invencién.

5. No es una invencidn {arffculo 15 D 486 literal g)

La legislacion vigente establece que, por programa de ordenador (software} se
entiende: “la expresion de un conjunto_de instrucciones mediante palabras, codigos,

planes o en cualguier ofra forma gue al ser incorporadas en un dispositivo de

lectura automatizado, es capaz de hacer que un ¢rdenador — un aparato electrénico o
similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga
deteminado resultada”. :

Acorde a la practica comin seguida, la oficina considera y considerarda cemo goporte
ldgico como_tal no solo las instrucciones gue necesita una maquina para obtener un
resultado, sinc también las secuencias |&gicas de_procesamiento de informacién y/o
datos, las rutinas, ios protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo
porgue asi 1o permite la norma, (... © an cualquier otra forma que, al ser jncorporadas
en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado
resultadoe}, sino porgue técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la selicitud, salta a la vista gue se trata de una arquitectura de soporte
logico (programacién) para una maquina automatica bancaria 10 que incluye un sistema
operativo de soporte logica (software) IBM OS8/2 y Linux; también incluye una aplicacidn
con las instruccicnes para operar el “aparato de maquina automatizada de banca™ y una
capa de diagnostico 86 para el mantenimiento, con la que se generan las interfaces de
usyuario en la pantalla 36 para procesar 'a entrada de teclado 32 comunicarse con el
sistema bancario y controlar la operacion de los dispositivos de funcion de un cajero
automaético todo lo cual, en este caso, se ilustra con la arquitectura de Ia figura 4, y las
rufinas de las figuras 12, 13, y 18, junto con sus correspondientes descrlpcmnes ¥ que
s& realiza en Microsoft Windows IBM OS/2 y Linux, aplicacion Agilis™, WOSA XFS,
JIXFS, etc. Por las razones precedentes, la oficina considera que las rewindicaciones
no cumplen las disposicicnes del inciso €).

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones
del inciso e) del citado articulo 15.
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8. Requisitos de patentabilidad (articule 14 D 486)

De acuerde ala norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina
estableci6 que un producto debe revestir una forma tangible y ser definide o bien por
las caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de una estructura y, las reivindicaciones de procedimiento (método)
deben definirlo medianie una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la
fabricacién de un producto.

A la luz de lo precedente, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones de
“aparato de maquina automatizada de banca® o producto NO se definen con
caracteristicas de estructura © funciébn sing gue hacen una enumeracion de
componentes junto con el usc de alguncs de ellos, lo cual no es definir un producto
conforme a lo establecido como se ve en, por ejemplo.

“1. Un aparato... un receptaculo de maguina; un controlador dentro del receptacuio... un
dispensador de efective; una interfase... enh donde... es operativo...; un lector...para
leer los datos...; un miembro... cuando la tarjeta...".

“2. el aparato... un recipiente... en donde la tarjeta es movida...".

3. el aparaio... en dende el miembro s operativo...”.

“5. Un aparato... a medida gue la tarieta se mueve...”; el gjercicio anterior se puede
repetir con cada una de 1as restantes reivindicaciones relativas a "aparafo”.

De lo anterior s evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y
la subrayada, caracteristicas de uso de elementos |6gicos para procesar datos

De ofra parte, las reivindicaciones de procedimiento (metodo) 27, 65 y sus
dependientes NO exponen etapas (pasos) gue conduzcan a la fabricacidn de un
producto sino que ellas relacionan secuencias lbgicas de uso de medios técnicos en el
mangjo del cajero.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego no cumplen ias
disposiciones del articulo 14,

7. Reivindicaciones relativas a un uso ¢ a un segundo uso (articulo 21 D 456}

Las disposiciones del articulo 21 de 'a Decision 486 se afectan porgue se hace otro
(segundo} uso de aparatos convencicnales, como son los componentes de un cajero
automético o de parte de elios, como se evidencia, de forma manifiesta, tanto en la
descripcidin comae en las reivindicaciones.

En este punto, resulta muy importante recordar al interesado gue la oficina no puede
aceptar como sustento de patentabilidad, ni el uso de dispositivos convencionales o
partes de estos para procesar, transmitir, intercambiar informacion ni la redaccion del
documento con una mezcla, no admitida, de caracteristicas porque se distorsiona el
aporte real al estado de la técnica, altera la proporcion que debe existir entre lo
divulgado y la proieccian solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la
ley,

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye gue:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los ariculos 14, 15 inciso &), 21, 25 y 30,
razones por las que no es posible continuar la calificacién del pliego hasta tanto no se
subsanen las objeciones de acuerdc a los citados articulos y/o se presenten
argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objecicnes



bj no es aparente cual parte de la salicitud podria servir de base para un pliege
reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, debera replantzar la solicitud en ese sentido, pero es
importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos
apartes NO podra, en ningin caso, implicar yna ampliacién de la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la_solicitud inicial, de acuerdo a lo que
estatilece el articulo 34 de la Dacisién 486.

De otro lado, debera indicar en que parte{s) de la descripcidn hay sustento para lo que
se prasente, con el fin de facilitar el examen.

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 término de 60 _ dias contados a
partir de la fecha de nofificacién de la presente comunicacion. En caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesia subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente ofieic conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal €), del
capitulo quinte del titule grimtero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

/
ALIX CARME ESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divisidh de Nuevas Creaciones

El  anterior requerimientc  fue notificado por fijacibn en lista, de fecha
4o Sy
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