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Maribel Hern6ndei Quintero, mayor de edad, identificada con la cØdula de 

15 ciudadania numerd 52.195.951 de Bogota y tarjeta profesional nUmero 106.991 

del C. S. de la Juthcatura, por medio de este documento doy respuesta al 

requerimiento notificado mediante oficlo nQmero 6987 

2. Con el fin de par respuesta a las objeciones presentadas por el Seæor 

20 Examinador en su oncePto TØcnico n(imero 1926 bajo las objeciones sobre la 

solicitud de patentØ en especial a los argumentos atinentes a que La presente 

solicitud no represnta una invenciOn, a las reivindicaciones relativas al usc o 

segundo uso y, a la falta de actividad inventiva, me permito dirigir su atenciôn 

con los siguientes iargumentos tØcnicos por medio de los cuales se contestan 

25 oportunamente dicI,as objeciones. 

D] 

3. De la solicitud de patente 

V 21 D 486). 

Su despacho mencona que el objeto de la solicitud no define una soluciOn a un 

35 problema tØcnico y Lita el articulo 30 de la Decision 486, el cual reza: 

"Articulo 30.- Las reivindicaciories defin/ran la mater/a qua se desea proteger med/ante 

ía patente. Dean ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas par ía 

descripciOn. 
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Las reivindicA clones podrØn ser independientes a dependientes. Una reivindicaciOn 

sera independiente cuando defina la malaria que se desea prateger sin referenda a atm 

reivindicacion anterior. Una reivindicaciôn serª dependiente cuando defina la materia 

que se desea oroteger refiriendose a una reivindicacion anterior. Una reivindicaciOn que 

5 se refiera a d05 a mas reivindicaciones anleriores se considerarÆ una reivindicaciOn 

dependiente mUltiple". 

El tundamertto tebat que cita su despacho no corresponde a la i’alta de 

definición de la skiuciôn al problema tØcnico, mas bien corresponde a una 

supuesta talta de claridad en Ia materia que se estÆ presentando. 

10 

Sin embargo, me permito aclarar cual es el problema tØcnico que se està 

solucionando. El cmpo industrial de La presente invenciôn se reflere at campo 

de las telecomtinicaciones y en particular a las telecomunicaciones 

implementadas en el Æmbito de la gestión bancaria, sobretodo en el relacionado 

15 con la gestión de ls servicios disponibles a travØs de los cajeros automâticos. 

Es decir, con Iapresente invención es posible que un usuarlo disponga de 

efectivo en un cajeo automÆtico sin la necesidad de una tarjeta dØbito o credito, 

tampoco existe la necesidad de que dicho usuarlo disponga de una cuenta 

bancaria con una ;entidad financiera para poder retirar dicho dinero de dicho 

20 cajero automâtico. 

At respecto Ilamo la tendOn de su despacho en el sentido de que cuando se 

habla de aplicaciór[  industrial debe entenderse en el mÆs amplio de los sentidos 

segQn se ha estabtecido en diversas legislaciones a partir de documentos tales 

25 como la ley tipo de la OrganizaciOn Mundial de ía Propiedad Intelectual que al 

respecto reza: 

"Articulo 116: AplicaciOn industrial, a. En este articulo se define la tercera 

condiciOn do patentabilidad mencionada en ci articulo 113, a saber, Ia 

30 aplicaciOn 

b. El tØrmind "industria" debe entenderse aqul en su sentido mÆs am p110: 

se trata de cualquier tipo de industria en el que la invenciOn puede 

producirse (en el caso de un producto) o utilizarse (en el caso de un 

procedimienço). Esto incluye la producciOn 0 utilizaciOn de ía invenciOn no 

35 solamente en las actMdades de fabricaciOn, sina tambiØn en las 

actividades relacionadas, concretamente, con la artesania, la agricultura, 

ía pesca y his servicios...". 

(El subrayado y la negrilla son nuestras). 

40 

De igual forma la nc,rma en comento en el mismo articulo establece que: 



"a Evidentemente, to que determina si la invenciôn es susceptible de 

producto donstitutivo de la invenciôn o fabricado a partir de Osta. De 

5 esta forma, no desempena ningUn papel a este respecto el hecho de que 

un homo e utilice en Ia casa para preparar comidas, que se utilice 

material audiovisual en una escuela con fines educativos o que una 

raqueta de tenis se utilice en una cancha de tenis con fines recreativos’l 

10 (El subrayado y la negrilla son nuestras) 

En el mismo sentido se ha pronunciado el Board of Appeal del EPO en los 

procesos T 144/83 y T36183 donde se establece a (a luz de las consideraciones 

europeas que una invenciôn es susceptible de aplicación industrial si puede ser 

15 realizada o empleida en cualquier clase de industria. 

literales d) v e) 

20 Su despacho se rfiere a que el objeto de la presente solicitud no cumple con 

los literales d) y e)del articulo 15 de la D 486 al respecto la norma reza: 

Articulo 15 literal d): 

25 "No se considerarªn invenciones: 

d) los planes, reglas y mOtodos para el ejercicio de actividades 

intelectualeA, juegos o actividades economico-comerciales;". 

Al respecto le comunico a su despacho que el objeto de la presente invenciôn 

30 no tiene ninguna Eelacion con los preceptos del mencionado literal, segün  la 

Oficina Europea de Patentes en sus gulas para el examen de patente, parte C, 

capitulo 4 de patentabilidad, se establece que existen objetos que presentan un 

carÆcter abstracto :o meramente intelectual, es decir, que nos son concretes o 

no tiene realidad popia. 

35 

Por el contrario el objeto de la presente solicitud no tiene un carâcter abstracto, 

ya que define un metodo, con una secuencia de pasos concatenada para 

realizar una tarea tcnica. En el mØtodo se emplean por ejemplo: un ordenador, 

un sistema de teleomunicaciones (telefono movil), modulos de bases de datos, 

40 sistemas criptogrÆficos de informaciOn y dispositivos de entrega de dinero tipo 



cajero electrónico. Todos estos elementos son concretos y tienen 

La Oficina Europea de 

Patentes (EPO) a travØs de su corte de apelaciones (Board of Appeal) ya ha 

dejado entrever humerosos casos en los cuales los mØtodos de gestiOn 

5 financiera a travels del empleo de herramientas de telecomunicaciones caen 

falsamente en la consideraciOn a primera vista de que son actividades 

econômico comeciales; at respecto el Board of Appeal ha establecido por 

ejemplo en el T 1Cf 02/92 que una invenciôn no puede perder su carÆcter tØcnico 

a causa de que es usada para un manejo financiero. En dicho caso planteado 

10 se reclamaba un mØtodo para atender usuarios en una pluralidad de sucursales 

a travØs de un àparato tridimensional, el cual, claramente le brindaba su 

naturaleza tØcnica[ 

Por lo tanto las aflkmaciones del seæor examinador referentes a que la presente 

15 solicitud es un plan económico comercial no concuerdan con la realidad de lo 

aqul presentado toda vez que se estÆn empleando medios tØcnicos en el 

mØtodo reclamado y, no constituye, tal y como Øl lo afirma, meras etapas de 

gestión de informaiôn. 

20 Ahora bien, el artiôulo 15 en su literal e) establece: 

"No so consideraran invenciones: 

e) los pçogramas do ordenadores o el soporte !Ogico, como tales;" 

25 La presente invention no es un programa de computador, es decir, el objeto no 

se refiere a una serie de instrucciones que vayan a ser ejecutadas en un 

ordenador. Sin embargo, en gracia de discusiOn me permito informarle que un 

programa de computador es por detiniciOn una secuencia ordenada de 

instrucciones destiiadas a ser asimiladas por un computador, a fin de lograr un 

30 resultado especiflbo. Dentro del proceso de creaciOn de un programa de 

computador, los desarrolladores generan en primera instancia un metodo 

algoritmico que skvirÆ coma estructura del programa final; Øste se traslada a 

un lenguaje especalizado (Cobol, Pascal, Visual Basic, Visual C, Oracle, Java, 

etc.), para constitibir finalmente lo que se denomina codigo fuente. En este 

35 punto el programa no puede ser ejecutado por el computador, a este fin es 

necesario un prcedimiento especial que transforme el lenguaje de 

programaciôn a uno descifrable por la maquina, una vez terminado este 

proceso se entiende generado el côdigo ejecutable. La concreciOn del côdigo 

fuente es precedida por un proceso de orden intelectual, el cual en su gran 

40 mayoria queda sustentado de manera escrita, razOn por Ia cual las diferentes 



legislaciones to han asimilado a una obra literaria y, por ende, el regimen legal 

de este tipo de propiedad intelectual ha sido asignado at derecho de autor. Baja 

este entendido, se concede protecciôn at autor del programa desde et momento 

mismo que crea su obra, sin que para ello requiera cumplir con formalidad 

5 juridica alguna. 

La Decision Andiha 351 de 1993, norma de aplicaciOn preferente y directa, 

define en su articulo 31 at programa de ordenador (Software), como: "ExpresiOn 

de un conjunto de instrucciones mediante palabras, codigos, planes o en 

cuatquier otra for  que, at ser incorporadas en un dispositivo de lectura 

10 automatizada, es bapaz de hacer que un ordenador �un aparato e!ectrOnico a 

similar capaz de blaborar informaciones -, ejecute determinada tarea u obtenga 

determinado resultado. El programa de ordenador comprende tambiØn la 

documentaciOn t64nica y los manuales de uso". 

15 Por otra parte la EPO en sus guias para S examen de patente, parte C, capitulo 

4 de patentabilidad, establece que los dispositivos controlados por programas 

de computador o los programas de fabricaciOn de productos coritrolados por 

programas o to,; programas de control, normalmente pueden ser considerados 

materia patentable. Este mismo documento trae un ejemplo clara de cuando un 

20 programa de computador asociado a dispositivos fisicos puede ser considerado 

coma patentable’ y es et caso de sistemas de procesamiento de datos 

conocidos con rapidas y pequeæas memorias de trabajo y una mâs grande pero 

con una memoria mÆs lenta, en este apartado, el texto indica que se suponga 

que dichas dos æiemorias se encuentran organizadas bajo et control de un 

25 programa de computador, de tal manera que si un proceso requiere mâs 

espacio que el de la memoria rapida, este (el proceso), pueda ser ejecutado 

substancialmente a la misma velocidad que si el proceso fuera Ilevado a cabo 

enteramente en la memoria rÆpida. El efecto del programa de computador al 

extender Ia membria virtual de Ia memoria fisica es de caràcter tØcnico y 

30 puede asI ser paentado (el subrayado es nuestro). 

Si to anterior no fuera asi, el Board of Appeal no tendria todo un numeral de su 

Oltima ediciOn (2006) dedicado a [as invenciones implementadas por 

computador’ (pagina 3 del documento). AIII se establece que Ia no 

35 patentabiidad de programas de computador como tat no impide el 

patentamiento de invenciones implementadas en computador. Si el objeto de la 

materia rectamada tiene carÆcter tØcnico no se exctuye de la patentabilidad por 

las provisiones del articulo 52, numerates 2 y 3 de Ia ConvenciOn Europea de 

http://documents.epo.orprojectsThabyion/eponet.nsf/O/F7944E5EOAD5958DC 12572BC004B2CB6/$FiIe 
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Patentes (EPC poç sus siglas en ingles). Otro tema importante es que en esta 

misma pâgina del documento se establece que bajo la EPC existen dos tipos de 

reivindicaci ones de patente: las reivindicaciones gue estÆn dirigidas a una 

usos (que serà materia de discusiôn en otro apartado) 

En el proceso 1 208/84 del Board of Appeal, se estableclO que una 

reivindicaciOn diriida a un proceso tØcnico bajo el control de un programa de 

10 computador (sea, por medios de hardware o software) no puede ser 

considerado un rirograma de computador como taL 

En el presenta cako NO estamos frente a un programa de computador ni frente 

a una secuencia logica de instrucciones destinadas a ser usadas en un 

15 dispositivo tipo ccmutador. El objeto de Ia presente invenciôn es un metodo 

para la disposición de efectivo en cajeros sin la necesidad de una tarjeta o que 

el usuario dispona de una cuenta bancaria para recibir el efectivo a travØs de 

un dispositivo dispensador de dinero tipo cajero electrônico; el mØtodo se 

compone de 18 eltapas donde se emplean e interactUan diferentes elementos 

20 tŒcnicos, es decirJ dispositivos de bases de datos, dispositivos de comunicaciôn 

y dispositivos de entrega de dinero tipo cajero electrônico. No puede ser 

confundido lo anterior con una mera secuencia logica de procesamiento de 

datos que son irstrucciones Iôgicas que se ejecutan en un dispositivo tipo 

computador para Ilevar a cabo una determinada tarea. 

25 

Lo anterior se con firma desde el punto de vista de las autoridades de bUsqueda 

bajo el Tratado eln materia de Cooperacion de patentes (PCT). Esta solicitud 

colombiana corresponde a la solicitud WO 2006013218. Bajo el procedimiento 

del PCT se escoóiô  a la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM) como 

30 la autoridad encargada de hacer la bUsqueda y expedir la correspondiente 

opiniOn escrita. Blajo dicho tratado Las autoridades de bUsqueda se encuentran 

impedidas para realizar Ia respectiva bUsqueda cuando se encuentren dentro de 

los preceptos estäblecidos en el artIculo 17.2 y la regla 39 que establecen: 

35 "Articulo 17 Pmcedimiento ante ía AdministraciOn encargada de Ia 

bus queda internacional 

1) El prod edimiento ante ía Administraciôn encargada de ía bus queda 

intemacional estara regulado par las disposiciones del presente Tratado, 

el Reglamento y el acuerdo que la Oficina Intemacional concierte con 



dicha AdmnistraciOn, con sujeciOn a 10 establecido en el presente 

Tratado y eh su Reglamento. 

2)a) Si la A&ministraciOn encargada de ía busqueda intemacional estima: 

i) que la sólicitud internacional se refiere a una materia en relation 

5 con la cuàI no estÆ obligada a proceder a Ia büspueda. segUn el 

Reglamen&,, y decide en este caso concreto no proceder a la 

bUsgueda. o ii) que ía descripciOn, las reivindicaciones o los dibujos no 

cumplen los requisitos prescritos, de tal modo que no se pueda efectuar 

una bUs qteda significativa, dicha AdministraciOn asi lo declararÆ y 

10 notificara al solicitante y a ía Oficina intemacional que no se establecerÆ 

el informede bus queda intemacionaL 

b) Si cua!quiera de las situaciones mencionadas en el apartado a) sOlo 

existiese en relaciOn con algunas reivindicaciones, el informe de 

bus queda intemacional asi lo indicara respecto de esas reivindicaciones, 

15 estableciØniose pam las demÆs el inforrne, segOn se establece en el 

ArtIculo 18i... ’ 

(el subrayado es nuestro) 

25 

30 

35 

Lo anterior en concordancia con la regla 39: 

"Regla 39 

Materia co,,forme al ArtIculo 1 7.2)a)i) 

39.1 DefiniàiOn 

Ninguna A&ministraciOn encargada de la busqueda intemacional estara 

obligada a proceder a ía busqueda en relaciOn con una solicitud 

intemacionL cuya materia sea una de las siguientes (y en la medida en 

que lo sea)L 

i) teorias cikntiticas y matemÆticas; 

ii) variedades vegetales o razas animales o procedimientos 

esencialmnte biolOgicos de producciOn de vegetales y animales, 

distintos de los procedimientos microbiolOgicos ylos productos de dichos 

iii) planesj principios o metodos Para hater negocios, para actos 

puramente intelectuales o en materia de juego; 

iv) metodos de tratamiento quirUrgico 0 terapØutico del cuerpo humano o 

animal, asI’como los metodos de diagnOstico; 

V) simples fresentaciones de informaciOn; 

vi) nrora)nas de ordenador, en la medida en que la AdministraciOn 

encargada de ía bus queda intemacionai no disponga de los medios 
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necesarios I para proceder a la bUsqueda del estado de la tØcnica 

respecto de tales programas. 

Lo anterior demuestra que Las aflrmaciones proferidas por su despacho son, 

5 lamentablementei una apreciaciôn prima fade incorrecta, del objeto de la 

invenciOn de mi representada ya que silos planteamiento expresados, frente a 

que nuestra soliciud estÆ ensenando un metodo de negocios soportado en un 

programa de corhputador fuesen ciertos, la administracion de la OEPM no 

hubiera procedidq a realizar La bUsqueda con su correspondiente opinion escrita 

10 la cual puede encpntrar su despacho en este mismo expediente. 

Para reafirmar to anterior me permito presentarle una busqueda realizada en el 

sistema Software for Intellectual Property desde el aflo 2000 con los criterios de 

bUsqueda por palabras en las reivindicaciones se emplearon "mØtodo" y "pago" 

15 con Ia Clasiflcacin Internacional de Patentes aportada por su despacho, es 

decir, 006F 17/00 y con Ia opciOn de que buscara las patentes concedidas por 

la EPO en ese perlodo, con lo cual se obtuvieron ciento sesenta y cinco (165) 

registros de los cUates me permito anexar copia de los resUmenes bibliograflcos 

para que Los mishos sean constatados por su despacho; de tal manera que si 

20 las invenciones presentadas en este campo solo fueran programas de 

computador, secuencias IOgicas de informaciOn o metodos de negocios la 

misma EPO en el examen de patentabilidad asi lo habria determinado. 

25 

SegUn el dicciondo de la Real Academia de la lengua Espaflola (RAE), el uso 

se define como la acciOn de usar una cosa; usar es hacer servir una cosa para 

algo (una accionJ el efecto de usar). Como ya se anotO anteriormente el objeto 

30 de la presente scilicitud es un mØtodo, el cual es una secuencia concatenada de 

acciones para td disposiciôn de efectivo en cajeros sin la necesidad de una 

tarjeta o que el ukuario disponga de una cuenta bancaria para recibir el efectivo 

a travØs de un dispositivo dispensador de dinero tipo cajero electrOnico; el 

mØtodo se compone de diecinueve acciones corijuntas y diferentes relacionada 

35 todas para IIevar a cabo un procedimiento tecnico (la dispensaciOn de dinero a 

travØs de un dispositivo tipo cajero sin necesidad de tarjeta o cuenta bancaria), 

por lo tanto, el othjeto de la presente solicitud no puede ser equiparado a un uso 

o as un segundouso. 



Pero, en gracia de discusiOn me permito informarle que coma se anotO 

anteriormente bajØ Ia EPC existen dos tipos tie reivindicaciones de patente: las 

reivindicaciones que estÆn dirigidas a una entidad fisica, particularmente, 

productos y apäratos y, las reivindicaciones dirigidas a una actividad, 

5 narticularmente piocesos y usos; En este orden de ideas, en el campo de la 

propiedad industril, se suele definir a las patentes de procedimiento coma una 

sucesiôn de operaciones realizadas sabre un substrato material o inmaterial 

que conducen a la producciOn de un efecto tecnico . SegUn manifiesta Horaclo 

Rangel Ortiz’ y se constatarâ a continuación, en las patentes de procedimiento 

10 el objeto de la invenciôn es un comportamiento enunciable mediante la 

indicaciOn de la sprie de operaciones o actuaciones que habrÆn de tener lugar 

para que S resyltado se obtenga. Es decir, se trata de una sucesión de 

operaciones o acIuaciones a realizar con determinadas materias a energias. 

15 En cuanto a las patentes de procedimiento, pueden identificarse gruesamente 

hasta ties opcionbs normativas a jurisprudenciales: 

> Una restrictiva que circunscribe la proteccion del procedimiento a la 

sucesión de etapas para Ia fabricacion de un producto yio a una etapa de 

20 dicho procedimiento; 

> Una de protección extendida que incluye ademas del procedimiento a los 

productos derivados directamente de dicho procedimiento; y, 

25 > Una amplia que ademas del procedimiento propiamente dicho, 

comprende asimismo a los usos yio las aplicaciones yio los mØtodos°. La 

opciôn restrictiva es la que reconoce la protecciôn exclusivamente al 

procedimiento o etapa del procedimiento propiamente dicho. 

30 

El segundo modO de protecciOn, nace de entender que la explotaciOn de un 

procedimiento s hace fabricando y vendiendo los productos obtenidos por la 

ejecuciOn del procedimiento, por lo que resulta aceptable que el derecho de 

exclusividad se pflera no solo al procedimiento patentado, sino sobre todo, a 

35 los productos obtenidos por la ejecuciôn del mismo. "La oatenze en este ca-

2 Range! Ortiz Horaclo. "La extension de la protecciOn v Ia inversiOn de la carga de Ia prueba en 
las patentes de Procedimiento" 

Ver at respecto los comentailos de la OrganizaciOn Mundial de la Propiedad Intelectual at 
articulo I de la Decision 344. En: "AnÆlisis de la DecisiOn 344 de la ComisiOn del Acuerdo de 
Cartagena a la luz de los principales instrumentos internacionales re!ativos a la propiedad 
industrial", documento preparado por Ia Oficina Internaciona! de la OMPI. 1998 



reconoce el deredho para emplear y utilizar exclusivamente un procedimiento 

en la industria y dar al comercio o poner en yenta los objetos fabricados, 

procedentes de e4te procedimiento (..). 

5 El concepto se thfinO luego para admitir que la invenciôn de procedimiento 

pueda consistir ta’nto en un nuevo empleo de un procedimiento conocido como 

en el empleo de Un producto conocido, to cual dio pie a la protecciôn amplia. Es 

en ese momento cuando se introduce dentro de una de las dos categorias 

contempladas en ila legislaciôn mundiat -la de procedimiento-, el concepto de la 

10 patente de segundo uso. En el caso de productos tales como quimicos, 

biolOgicos, y particularmente los farmaceuticos, en la practica resulta imposible 

la protecciôn del thgundo uso a travØs de la patente de producto, por lo que la 

doctrinal opta por oncederles protecciOn via patente de procedimiento. 

Recogiendo la actual tendencia favorable at reconocimiento del patentamiento 

15 de usos que se observa como mayoritaria en doctrina �especialmente de los 

paises que son generadores o productores de tecnologia-, y a manera de 

resumen, la orgknizaciôn Mundial de Ia Propiedad lntelectual explica que las 

reivindicaciones e producto y de procedimiento se distinguen entre si en 

cuanto a su objeto. Mi las primeras se refleren ya sea a una sustancia 

20 (compuesto, mecIa y otra similar) definida mediante la indicacion de su 

composiciôn a de las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto 

(instrumento, aparato, dispositivo, instalación, etc.), definido por su estructura o 

01 la función  de sus elementos. Las segundas, pueden tomar formas diversas, 

que van desde I el procedimiento propiamente dicho (de fabricaciôn o de 

25 tratamiento de u’ producto, de anÆlisis, de mediciôn, etc.), hasta la aplicaciOn 

nueva de un procedimiento conocido a la nueva utilizacion de un producto 

conocido5. 

Manuel Pachón  y Zoraida Sanchez de Avila, comentando la normativa andina 

de Propiedad Industrial a propósito de su comparaciOn con la Ley Tipo de 

30 OMPI, senalan qi1ie: 

"( ... ) Reulta entonces con veniente precisar que las invenciones de 

producto son todas las invenciones que revisten una forma tangible, por 

ejemplo, nØquinas, aparatos, dispositWas, etc. La invenciOn puede 

residir tanto en un producto independiente coma en tin producto que sOlo 

35 constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse coma 

parte de cfrro producto. Una invenciOn de procedimiento en general, es 

una soluciOn consistente en una secuencia de etapas conducentes a ía 

fabricaciôn de un producto. Sin embargo, el procedimiento puede 

Instituto de Deredho Industrial de la universidad de Santiago de compostela. Actas de 
Derecho Industrial 
5nUDI (dn.,r.,n&eac n, c,.rrnhInon,rnnIovy nAoI.ocnIirt,,rer4er.,4nntc 04,. Ic 
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una solucidn consisfente en una secuencia de etapas conducentes a la 

fabricaciOn 1 de wi producto. Sin embargo, el procedimiento puede 

limitarse a Ip preparaciOn de un producto. Por otro lado, una invenciOn de 

pmcedimieiito puede consistir en tin nuevo em plea de tin procedimiento 

5 conocido ode un producto conocid66. 

Tambien aqui es procedente traer a mención sentencias hito del Tribunal 

Andino de Justicià coma la 1 1-IP-95, que contiene referencias explicitas a los 

usos coma conce,kto inventivo y en la que pareciera que el Tribunal se aproxima 

10 a favor de Ia nbción de patentabilidad del uso sobretodo en el campo 

farmacØutico. En ese momento el analisis se realizaba sabre los preceptos del 

articulo primero de la Decision 344 que si bien no regulaba los usos (primeros y 

15 

segundos) de mariera expresa, tarnpaco los excluia. 

3.2 Reivindicaciones 

Coma quiera que el examinador en su cancepto tØcnico indicô que las 

reivindicaciones no cumplen las disposiciones del articulo 30 referentes a Ia 

20 definición  clara y Lancisa de ía materia reclamada, se presenta un nuevo pliego 

reivindicatorio quie cansta de 14 clÆusulas que identifican las madalidades 

particulares de la invenciOn sin que par ningUn motivo se amplie S objeto 

originalmente reivindicado. 

25 Coma quiera que’ las nuevas reivindicaciones delimitan el contenido y alcance 

de Ia invenciOn y con ellas se evidencian los elementos sustancialmente 

novedosos del objeto de la invenciôn resulta apremiante Ilamar Ia atenciôn del 

seæor examinador para que en el nuevo estudio sabre la patentabilidad de la 

invenciOn identif4ue los detalles y particularidades del novedoso sistema para 

30 la disposiciOn de efectivo en cajeros sin tarjeta, aplicando una orden de pago 

via SMS y el metthdo asociado al mismo. 

4. Sobre el anÆlisis de Patentabilidad. 

35 4.1 Nivel inventivo de la solicitud 

En su concepto Øcnico el seæor examinador senala que se encuentra en el 

estado de la tcnica Ia publicacion US 2002069170 (documento Dl), Ia 

publicacion GB 2:379040 (documento D2), la patente US 5963647 (documento 
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D3) y la patente US 5650604 (documento D4), los cuales, segUn su teal saber y 

entender afectan la patentabilidad del mØtodo aqui reclamado. 

En referenda a lbs documentos tenidos en consideration en el Informe de 

5 BUsqueda y dithd con el debido respeto, disentimos de Ia posicion esgrimida 

por el seæor examinador al afirmar que un tØcnico en la materia, de forma obvia, 

habria obtenido i4 reivindicado consultando dicho estado de Ia tØcnica. Aunque, 

aparte de estos supuestos bÆsicos, S exarninador no presenta mayores 

argumentos acerOa de coma se combinarian estos cuatro documentos para 

10 llegar a la soluciôn propuesta en Ia presente invención. De la misma manera 

citar cuatro documentos y no mencionar la forma en la que 01 (tecnico en la 

materia) los combinaria no representa una argumentaciôn tecnica coherente por 

parte de su despacho; eso sin mencionar que el solo hecho do que se tenga 

que consultar mÆ I 
s de dos documentos para desvirtuar el nivel inventivo, es ya 

15 de por si, una mUestra de la presencia del mismo en la invention presentada 

(ver guias para ell examen de patente en Ia EPO, parte C, capitulo 4 de 

patentabilidad)7. ’4¶i siquiera se presenta por parte del seæor examinador un 

acercamiento problema-soluciôn que es S mOtodo apropiado para determinar si 

una determinada nvenciôn tiene altura inventiva. 

20 

Frente at documento Dl quiero precisar que lo que se presenta es un mOtodo 

en el que un ordØnante puede permitir que un beneficial disponga de efectivo 

en un cajero, sin necesidad de una tarjeta. Para ello serÆ necesario que el 

beneficial introduzca en el cajero un cOdigo o un nUmero de identificaciôn 

25 personal (PIN) dsterminado que previamente le ha comunicado el ordenante." 

En Dl, el necesako conocimiento por parte del ordenante del PIN generado par 

el propio metodo para la disposiciOn del efectivo conlleva un problema de 

seguridad del sistema, dada la posibilidad de que S ordenante u otra persona, 

30 pueda realizar là operaciOn de disposiciOn de cantidades en nombre del 

beneficiario, provocando graves riesgos de seguridad que impide el usa de esta 

patente en deterhuinados sectores, tales como el bancario o financiero. 

En este sentido, y tomando coma ejemplo el uso del proceso coma pago de un 

35 servicio de comr3ra a traves de Internet, mediante el proceso descrito en Dl 

seria posible quØ el ordenante recibiera la cantidad del servicio -al controlar el 

PIN por el que s6 dispone del efectivo- y alegar que la cantidad ha sido recibida 
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por el beneficiarlo. Todo ello si actuara con suma rapidez desde que 

comunicara el PlN al beneficiarlo. 

Asimismo, y en uros respecto a una pluralidad de beneficiarios, coma puede 

5 ser un supuesto de generación de pagos a mUltiples usuarios, el sistema 

recogido en 01 se presenta ineflcaz, dada la inoperatividad que provoca la 

obligaciOn de que S ordenante tenga que proceder a comunicar los diferentes 

códigos o PIN ge1erados a todos y cada uno de los beneficiarios. 

ifi La resoluciOn de I 
I 
los probtemas de seguridad para su apIicaciôn en las areas 

anteriomiente senaiadas, asi corno la posibilidad de utilización en procesos de 

pagos a mUltiples beneficiarios, no resueltos por la patente Dl u otros 

documentos que ibtegran S Estado de Ia TØcnica, es lo que apoya la existencia 

de la presente inenciOn, que aporta mejoras tØcnicas y nuevas aplicaciones no 

15 comprendidas en los documentos senalados en el Informe de BUsqueda 

International en 4 I que aparentemente se ha basado el seæor examinador. 

Asi, hago enfasis1 en que, en Ia presente solicitud, se recoge un sistema en el 

que es el propio mØtodo el que comunica directamente at beneficiarlo el codigo 

20 Unico generado, sin que esta cuestiôn sea comunicada at ordenante u otra 

persona. El mØtodo asi planteado presenta evidentes ventajas de seguridad y 

confiabilidad frene al citado en el documento Dl, tanto a efectos de seguridad 

coma de operatividad. 

25 Ahora bien, supoæiendo que el documento Dl se combina con el documento D2 

el cual es un mØt&do (no una secuencia IOgica de informaciOn) para controlar el 

acceso de un usuarlo a un servicio remoto desde una red tal coma internet. En 

dicho proceso exite una validacion initial donde el usuarlo ingresa un nombre y 

una dave en Ia red; si la validacion es exitosa el servicio le env’ia una dave al 

30 usuarlo par un servicio de mensajeria inalÆmbrica a un dispositivo portatil del 

usuarlo. Aqul se Øesarrolla un procedimiento de validaciôn suplementario en el 

cual S usuario idgresa Ia cave recibida desde Ia red; ado seguido el servicio 

valida Ia dave, si la validación es exitosa el usuarlo puede acceder a la red. 

35 En este sentido, indicar que el estudlo de [as reivindicaciones 1-6 a Ia Iuz de Dl 

y 02, supone de maniflesto que para un "tØcnico en la materia" sea "obvio" el 

resultado aportado por la presente solicitud, resulta desproporcionado ya que si 

atendemos a la exciusiva combinaciôn de los citados documentos, no se 

Ilegaria nunca a Ia soluciOn aportada en la misma. 
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El documento D3 enseæa un sistema y un metodo para Ia transferencia de 

fondos a partir del la cuenta de un remitente a un destinatario, el cual puede 

recibir el dinero a travØs de un ATM sin el requerimiento de una tarjeta para 

acceder at sistem. El mØtodo incluye Ia generaciOn de un codigo de seguridad 

5 por el remitente y un codigo de transacciôn aleatoria generado por el sistema, 

los cuales son sur+iinistrados at destinatario para que realice el retiro del dinero 

a travØs de un ATM en cualquier tugar sin el requerimiento de una tarjeta. 

El sistema para relizar la transferencia de fondos incluye: 

10 � una cuentaftuente, 

� un archivo I de instrucciones de la transferencia almacenado dentro del 

sistema, qde contiene Ia informaciôn relacionada con el requerimiento de 

transferencia de fondos, 

� una red paa la transferencia de fondos a un destinatario que incluye: 

15 a una pluralidad de terminates de usuario con medios de 

tranMerencia de dabs para recibir en uno de los terminates de la 

red los datos del destinatario y el remitente, 

a un rocesador que recibe los datos de los terminates y provee 

accso at archivo de instrucciones de la transferencia, asimismo, 

20 conrma los datos del remitente y transmite la instrucción a la red 

parÆ Ia transferencia de fondos, 

� una pluralibad de acoplamientos para acoplar Ia red a Ia cuenta fuente y 

transferir lbs fondos at destinatario conforme at requerimiento realizado 

por el remitente, a travØs de un ATM sin el requerimiento de una tarjeta 

25 para acceder at sistema y para debitar a partir de la cuenta fuente la 

cantidad transferida at destinatario. 

El mØtodo divulgado establece que el cOdigo de seguridad establecido por el 

remitente es encriptado en el terminal antes de ser transmitido a otros 

30 elementos del sistema. Asimismo, el remitente debe proveer at destinatario la 

informacion de la transferencia, el côdigo de autorizacion y el cOdigo de 

seguridad, los cuales serÆn solicitados por el sistema para acceder a la 

transferencia. 

35 Por su parte, S documento D4 enseæa un sistema automatizado para la 

transferencia elctrônica de dinero entre un remitente y un destinatario que 

comprende: 

una terminal de iniciaciôn que recibe la cantidad a ser transferida desde 

una cuenta del remitente, un cOdigo de seguridad del remitente y una 

40 cuenta del destinatario de la transferencia; dicho terminal es 
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seleccionado entre ATM, PC o telØfono, preferiblemente, un ATM con 

lector de tarjetas, el cual encripta dicho cOdigo de seguridad antes de ser 

transmitido a la terminal central. 

� una terminal central que recibe y almacena la información de la  

5 transferencik en un archivo de seguridad. 

� una terminal de entrega que recibe el código de seguridad introducido 

por el destiiatario y envia dicha informaciôn a Ia terminal central para 

comparaciók con el archivo de seguridad y una vez recibida la 

confirmacióh entrega el dinero al destinatario sin el requerimiento de una 

10 tarjeta para’ activar la terminal de entrega, en donde la terminal encripta 

dicho codigb de seguridad antes de ser transmitido a la terminal central. 

A partir de la desripción detallada de los sistemas divulgados en D3 y D4 se 

puede establecerl que no guardan relación alguna con el novedoso sistema 

5 ensenado en la pFesente solicitud, en el cual Ia terminal de iniciaciôn mediante 

la cual el cliente genera un SMS para la entidad emisora, corresponde a un 

telØfono movil o un ordenador, mientras que en las anterioridades D3 y D4 se 

establece claramente el requerimiento de un dispositivo ATM con lector de 

tarjetas para reaüzar la transferencia de fondos, asimismo, las anterioridades 

20 mencionadas estbIecen el requerimiento de un codigo de seguridad generado 

por el remitente, 61 cual debe ser informado conjuntamente con el codigo de la 

transferencia 01 parte del remitente al destinatario, por el contrario el sistema 

aqui divulgado incorpora medios de comunicaciOn en los que a travØs de la 

estructura de comunicaciones para el enviô de mensajes SMS para telØfonos 

25 mOviles, se realizà el enviO de un mensaje SMS de confirmaciOn at beneficiario 

de la operaciôn i,conteniendo los datos identiticativos del ordenante como el 

importe de Ia transacción. 

Por tanto, se llama la atenciOn al Seæor Examinador para que realice una 

30 valoracion de las diferencias tØcnicas del sistema reclamado frente a las 

anterioridades D 3 y D4, a partir de las cuales no resultaria evidente la 

incorporación de una terminal de iniciaciOn tipo telØfono mOvil u ordenador en 

los cuales a parti1r de la generaciOn de un SMS se puede iniciar la transacciôn y 

mucho menos la contirmaciOn y seguimiento al remitente de la operaciOn y el 

35 PIN de seguridad al destinatario de la misma por medio de un SMS, toda vez 

que los documehtos senalados con arte relevante establecen el requerimiento 

tâcito de un dispOsitivo ATM para realizar la transferencia de fondos. 

En virtud de 10: anteriormente indicado y de acuerdo con los argumentos 

40 tØcnicos expuesos respecto de la descripciOn y el nuevo capitulo reivindicatorio 



se concluye que 19 solicitud cumple a cabalidad con los requisitos establecidos 

01 Ia Decision 486 en cuanto a su presentaciOn y requisitos de patentabilidad. 

Y con fundamento en las modificaciones realizadas teniendo en cuenta las 

5 recomendaciones consignadas par el seæor examinador en su concepto tŒcnico 

solicito declarar y bonceder el privilegio de patente de modelo de utilidad pam la 

presente solicitud. 

5. Anexos 

10 

i) dopia del nuevo capitulo reivindicatorlo que reemplaza el 

ntedormente presentado y en el cual se han acogido la 

tbtalidad de las recomendaciones formuladas par el seæor 

dxaminador. 

15 

En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente el objeto 

reivindicado y conceder el titulo de patente de invenciOn. 

"laora Jefe,() 

52.195951de Boaota 
P. N9 106.991 del C. S. de la J. 

25 
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REIVINDICACIONES 

1. Un sistemd para la disposiciOn de efectivo en cajeros sin tarjeta, 

aplicando una orden de pago via SMS, susceptible de ser empleado en 

5 la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor 

de una cuerjita, tarjeta o similar, que se caracteriza porque comprende los 

siguientes 4lementos: 

a) Mºdios de recepciôn de datos en los que una entidad emisora 

10 (3) recibe, mediante un SMS, una peticion de altalbaja de una 

ordeh de pago procedente de un ordenante o cliente (2); 

b) M edios de gestiôn de datos (4) ATMPAY nacional donde la 

entidad emisora (3) gestiona via on-tine el alta/baja de la orden 

con pna central o modulo (lb), donde son procesadas todas las 

15 ordenes; 

C) Mkdios de comunicaciôn, en los que a travØs de la estructura 

de cômunicaciones para el envió de mensajes SMS para telØfonos 

moviles, se realiza el enviO de un mensaje SMS de confirmacion 

del bRa/baja (Ic), y en el caso del alta del servicio, el enviô 

20 conjUntamente de Ia pertinente autorizaciôn de pago que tendrÆ 

que ser validada por el solicitante, todo esto gestionado desde los 

medios de gestión de datos ATMPAY nacional (4); dichos medios  

de domunicaciOn se conectan at beneficiario (6) de Ia operaciôn 

por 1 medic un mensaje SMS, conteniendo tanto los datos 

25 identificativos del ordenante (2) como el importe de Ia transacciOn; 

d) &ledios de entrega de dinero tipo cajero electrOnico en los 

cuales el beneficiario (6) hace la peticion (le) del efectivo en dicho 

medio (7) habilitado para tal, sin necesidad de utilizar ningün 

insfrumento de pago, sino Unicamente el codigo o PIN que haya 

30 sido proporcionado a dicho benefl ciarlo (6); 

2. El sistema segGn Ia reivindicacion 1 caracterizado porque dicho medio de 

entrega de dinero (7) puede conectarse con dichos medios de 

comunicaciôn, para producir una petición de autorización / correctora 

35 desde dicho medlo de entrega de dinero hasta Ia entidad adquirente (8), 

a travØs dØ las redes de comunicación de La propia entidad adquirente 

(8); dicha elntidad adquirente se conecta (Ig) a dichos medics de gestiôn 

de dates (4) ATMPAY nacional donde se efectUa Ia peticiôn de 

autorizaci6n / correctora, esta vez por pane de dicha entidad adquirente 

40 (8) a los medios de gestiôn de datos (4) ATMPAY nacional; dichos 



medios de bestiôn  de datos (4) etapa autorizan / deniegan la peticion, y 

comunica tall decision a la entidad adquirente (8) (lh); dicha entidad 

adquirente (8) autoriza I deniega Ia operaciOn, envianclo el 

correspondinte comunicado, a travØs de Ia red de comunicaciôn interna 

5 (Ii), at dichc medios de entrega de dinero (7) el cual confirma / deniega 

la entrega del elective (lj) al beneficiarie (6) si se hubiera confirmado la 

entrega el beneficiaæo (6) pueda proceder a su retirada 

3. El sistema segUn la reivindicaciOn 1 caracterizado porque dichos medios 

10 de gestiOn ie datos (4) ATMPAY nacional se conectan con la entidad 

emisora (3) comunicando que se ha efectuado Ia orden de page: en 

dichos mediôs de gestiOn de datos se realiza una presentaciOn de ciertos 

datos concØrnientes al pago (ba); de tal manera que dichos medios de 

gestiOn de datos pueden presentar órdenes de pago gestionadas, tasas, 

15 gastos opertivos y comisiones producidos en la gestiôn de la operaciôn; 

igualmente dichos medios de gestiOn pueden conectarse con dicha 

entidad emisora (3) y presentar las ordenes de pago, tasas, gastos 

operatives comisiones. 

20 4. El sistema sUn la reivindicaciOn 1, que se caracteriza porque la gestiÆn 

ademâs de los medios conocidos mÆs frecuentes y los planteados en la 

presente injenciOn en la que se cita el emplee de un telefono mOvil, 

tambien puede realizarse a travØs de un ordenador o equipo informatico. 

25 5. El sistema segün  la reivindicaciOn 1, que se caracteriza porque el 

beneficiario (6) es informado at igual que el ordenante (2) de un codigo o 

PIN de carÆcter privado que es Unico en cada operaciOn de este tipo. 

6. El sistema seg6n Ia reivindicaciOn 1, que se caracteriza porque el 

30 beneficiado (6) es informado en el transcurse de la operaciOn de page a 

travØs del telØfono môvil, via SMS. 

7. El sistema seg6n la reivindicacion 1, que se caracteriza porque la 

retirada de efectivo por parte del beneficiario (6) puede ser realizada 

35 desde cualquier cajero (7) que se encuentre habilitado para tat efecto. 

8. El sistema segUn la reivindicacion 1, que se caracteriza porque en el 

transcurso de la gestiOn, entre las entidades emisoras (3) y las entidades 

adquirentes (8) no se realizan ningUn tipo de transferencia de fondos. 
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9. MØtodo par 
I
 la disposiciOn de efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante 

una orden de pago via SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de 

fondos sin Aecesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, 

tarjeta o similar, que se caracteriza porque comprende las siguientes 

5 fases: 

a) una prinera etapa (Ia), en Ia que una entidad emisora (3) recibe, 

mediante un SMS, una peticiOn de alta / baja de una orden de pago 

procedente de un ordenante o cliente (2); 

b) una etapa (lb) donde la entidad emisora (3) gestiona via on-line el alta 

10 I baja de Ia órden con una central o mOdule (4) ATMPAY nacional, donde 

son procesa1as todas [as ordenes; 

c) una etapa(Ic), en la que a travØs de la estructura de comunicaciones 

para el envO de mensajes SMS para telefonos mOviles, se realiza el 

enviO de unmensaje SMS de confirmaciOn del alta / baja, y en el caso 

15 del alta del ervicio, el enviO conjuntamente de Ia pertinente autorizaciOn 

de page qUe tendrÆ que ser validada per el solicitante, todo esto 

gestionado desde el môdulo ATMPAY nacional (4); 

d) una etap (Id), en Ia que el môdulo (4) ATMPAY nacional envia, por 

medio de I I a estructura de comunicaciones, un mensaje SMS al 

20 beneficiario (6) de Ia operaciOn, conteniendo tanto los dates 

identificadors del ordenante (2) como el importe de la transacción; 

e) una etapale), donde el beneficiario (6) hace la peticiOn del efectivo en 

un cajero (7)’ habilitado para tal efecto, sin necesidad de utilizar ningUn 

instrumento de page, sine Unicamente el cOdigo o PIN que haya sido 

25 proporcionadb a dicho beneficiario (6); 

f) una etapa (If), en la que se produce una peticiôn de autorizaciOn I 

correctora dede el cajero (7) hasta la entidad adquirente (8), a travØs de 

[as redes de cornunicaci6n de la propia entidad adquirente (8); 

g) una etap I a (Ig), donde se efectUa Ia peticiOn de autorizaciOn / 

30 correctora, eta vez por parte de dicha entidad adquirente (8) al citado 

mOdulo (4) ATMPAY nacional; 

h) una etapa(Ih), en la que el mOdulo (4) ATMPAY nacional autoriza / 

deniega la peticiOn de la etapa anterior, y comunica tal decision a La 

entidad adquiente (8); 

35 i una etapa ku), donde la entidad adquirente (8) autoriza / deniega la 

operacion, eniiando el correspondiente comunicado, a travØs de la red 

de comunicaciOn interna, al cajero (7); 

j) una etapa (Ib, en la que se confirma / deniega Ia entrega del efectivo al 

beneficiario (6) a travØs del cajero (7), haciendo use del dispositivo de 
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entrega de efectivo del cajero (7) si se hubiera confirmado la entrega, de 

modo que ØI beneficiario (6) pueda proceder a su retirada; 

k) una etapa (1k), donde se efectUa una comunicaciôn off-line desde el 

môdulo (4) ATMPAY nacional hasta la entidad emisora (3) comunicando 

5 que se ha 
e 

ectuado la orden de pago; 

I) una etapa (ba) , en cuya ejecuciOn se realiza una presentaciOn de 

ciertos datob concernientes at pago, por parte de la entidad adquirente 

(8) al móduo (4) ATMPAY nacional, en la que aparecen las Ordenes de 

pago gestionadas, tasas, gastos operativos y comisiones producidos en 

10 la gestión dØ  la operaciôn; 

m) una etapa (lob), donde el modulo (4) ATMPAY nacional (4) presenta 

a Ia entidad !ernisora (3) las Ordenes de pago. rasas, castos ooerativc - 

comisiones; 

n) una etapa (lOc) , en la que la entidad emisora (3) presenta al 

15 ordenante (2) Ia Iiquidaciôn y cobro de comisiones de Ia operación 

efectuada; 

fl) una etapa(lOd), donde la entidad adquirente (8) efectQa la Iiquidaciôn 

pertinente con el cajero (7) empleado en la gestiôn; 

a) una etapaj(bOe), en Ia que a travØs de una entidad liquidadora (11) se 

20 accede al si4tema nacional de compensación electrOnica (12), donde se 

efectüan las acciones de compensación pertinentes relativas a la gestiôn 

realizada; 

p) una etapa l Of), donde se producen los pertinentes retrocesos entre la 

entidad emisora (3) y el mOdulo ATMPAY nacional (4), y 

25 q) una etapa; (bOg), en la que se producen los pertinentes retrocesos 

entre el modtilo ATMPAY nacional (4) y la entidad adquirente (8). 

10. Metodo segü)i Ia reivindicacion 9, que se caracteriza porque la gestión 

ademas de lo i s medios conocidos mÆs frecuentes y los planteados en la 

30 presente invenciôn en Ia que se cita el empleo de un telØfono móvil, 

tambiØn puedØ realizarse a travØs de un ordenador a equipo informâtico. 

11. MØtodo segiTh la reivindicaciôn 9, que se caracteriza porque el 

beneficiario (6) es informado al igual que el ordenante (2) de un cOdigo o 

PIN de carâctŁr privado que es Cinico en cada operaciOn de este tipo. 

35 12. Metodo segUn Ia reivindicacion 9, que se caracteriza porque el 

beneficiario (6 es informado en el transcurso de la operaciôn de pago a 

travØs del telØfono movil, via SMS. 

13. MØtodo segün’ la reivindicaciOn 9, que se caracteriza porque la retirada 

de efectivo p6r parte del beneficiario (6) puede ser realizada desde 

40 cualquier cajero (7) que se encuentre habilitado para tal efecto. 
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14.M6todo sgUn la reiviridicaciôn 9, que se caracteriza porque en el 

transcurso de la gesfiôn, entre [as entidades emisoras (3) y las entidades 

adquirentes (8) no se realizan ningUn tipo de transferencia de fondos. 
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Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de la 
Decision 486 de la CorriisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiädos: 

1.1 Descripcion: Folios: 3 a 11_ como se radicO inicialmente 
Folios: a 

1.2Reivindicaciones: Folios: _1 2_ a _1 5_como se radicó inicialmente 
Folios: _91_ a _95_ respuesta del 2009- Xl- 03 

1.3 Dibujos: Folios: 17a18_como se radicO inicialmente 
Folios:  a  

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 67 no se presentaron oposiciones por parte 
de terceros. 

1.5 Respuesta del Solicitante: Folios: 75 a �90-0

2.2. Modificaciones no aŁeptadas (articulo 34 D.486) 

El pliego modificado adjunto a la respuesta NO se puede aceptar porque, de un [ado, las 
reivindicaciones 1 a 8 del citado pliego, no solo cambian el objeto de la solicitud sino que 
implican una ampliaciôn Lie Ia protecciOn que corresponderia a la divulgaciOn contenida en 
la solicitud inicial, dado que la misma no describe ni reivindica un sistema (aparato) como 
el reivindicado ahora en las antes citadas reivindicaciones; ademas, dichas 
reivindicaciones no pueden ser sustentadas, racionalmente, con fundamento en la 
descripciOn de la solicitiid inicial, motivos por los que dicho pliego va mÆs alla de lo 
permitido por el articulo 34. 

Por otra parte, las reivindicaciones 9 a 13, simplemente, iteran literalmente lo calificado en 
el oficio trasladado y, larespuesta allegada no es razonable por las razones que se 
exponen en el numeral 10... 

Adicional a lo anterior, el sistema o producto, como el ahora reclamado en el pliego 
anexo, se redactO en tØrminos de una secuencia de procesamiento de informaciOn, lo 
cual, es mÆs cercano a là definicion de un procedimiento que a la de un producto, tal 
forma de redaccion no de permite porque seria tratar de definir un producto por un 
procedimiento, es decir, pretender definir una cosa por otra; cabe aclarar que, la oficina 



acepta la definición deproducto por medlo de las caracteristicas de un procedimiento 
solo cuando dicho producto (aparato) en si, cumple los requisitos establecidos por el titulo 
II de la Decision 486j lo que evidentemente no sucede en este caso; por Ultimo, las 

caracteristicas con las d4ue se trata de definir el producto (sistema) son una secuencia de 
procesamiento de informaciOn y/o el uso de medios tØcnicos para procesarla, que no son 
caracteristicas tØcnicas que sirvan para distiriguir un producto acorde al procedimiento 
establecido, menos aüh, cuando dicho mØtodo se dirige a procesar un plan económico 
comercial, concretamerite, mediante un programa de computador para poner a disposicion 
de una persona efectivo sin necesidad de que tenga una cuenta bancaria o similar, 
expresamente, excluidds de patentabilidad; por los motivos anteriores, las reivindicaciones 
1 a 8 del Ultimo pliego vn mÆs allâ de Ic permitido por el articulo 34 y, consecuentemente, 
quedan vigentes todas !as objeciones planteadas en el traslado. 

Por las razones preced4ntes NO se aceptan las reivindicaciones 1 a 13 del Ultimo pliego y 
quedan vigentes todas las objeciones trasladadas al interesado en el oficio. 

3. Objeto de la invenci,ón 

SegUn la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una secuencia lôgica 
de procesamiento de infprmación, reivindicada en  la forma mØtodo para la disposiciOn de 
efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago via SMS. 

De otra parte, el pliego rMvindica: un mOtodo para la disposición de efectivo en cajeros sin 
tarjeta, mediante una orden de pago via SMSI susceptible de ser aplicado a la retirada de 
fondos sin necesidad deque el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar, 
relacionado en las reiviridicaciones 1 a 6. 

SegUn la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60 151:00. 

4. Claridad de la solicitud de Patente 

Reivindicaciones (articulp 30 D 486) 

La reivindicación 1 sus dependientes no definen una soluciôn a un problema tØcnico 
porque se redactaron e&tØrminos de un plan econômico comercial y se enfocan en mero 
tratamiento de informac:ion pues presentan coma etapas a fases del "mØtodo", una 
secuencia lOgica de procesamiento de informaciôn (datos) efectuada por medics 
informÆticos, lo cual, nose permite. 

Por los motivos precedentes, se concluye quo las reivindicaciones calificadas no cumplen 
las disposiciones del artiulo 30. 

5. Unidad de invenciôn (articulo 25 D 486): 

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un ünico 
objeto, por Ia que cumplØ el requisito establecido. 

6. No es una invención (adieu/a 15 D 486 litera/es d y e) 

6.1 Del estudio de la so’licitud, salta a la vista quo las reivindicaciones del pliego se 
redactaron en tØrminos de un plan econOmico comercial, Ia que se evidencia de 
afirmaciones tales coma: ?.. . disposicion de efectivo... retirada do fondos... recibe... orden 

efectivo... Ia orden dØ pago... ordenes de pago gestionadas, tasa, gastos 
operativos... retrocesos... adguiriente", "... código o PIN... tipo", "... es informado do la 



operaciôn de pago..." Mc. portal motivo las reivindicaciones, afectan las disposiciones del 
incise d). 

6.2 La legislación vigente establece que, par programa de ordenador (software) se 
entiende: "la expresiÆri de un coniunto de instruccianes mediante palabras, côdigos, 
planes o en cualguier btra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura 
automatizado, es capai de hacer que un ordenador - un aparato electrónico o similar 
capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenqa determinado 
resultado". 

Acorde a la prÆctica comUn seguida, la oficina considera y considerarÆ como soporte 
lóqico como tal no sorb las instrucciones que necesita una mÆquina para obtener un 
resultado, sino tambiØn las secuencias laqicas de procesamiento de senales, informacion 
y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos los diagramas de flujo, etc. no solo 
porque asi lo permite Ia horma, (... o on cualquier otra forma que, al ser incorporadas en 
un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado 
resultado), sino porque tØcnicamente son programas como tal. 

Del estudio de la solicitud salta a la vista, que la reivindicacion 1 y sus respectivas 
dependientes, relacionan como etapas de un "metodo" una secuencia lôgica de 
procesamiento de inforinación (datos), lo que se considera soporte lôgico como tal, 
motivo por el que las reiQindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e) 
del citado articulo 15. 

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artIculos 14 y 21 D 486) 

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente relaciona como 
etapas de un mOtodo un:  etapas de gestiôn de información ejecutadas con ayuda de 
aparatos ampliamente cônocidos en el arte o, de partes de ellos, por Ic que se denominan 
convencionales, que en iste caso consiste en el uso de un telØfono môvil, un ordenador, 
un cajero automÆtico, una red de comunicaciôn, un equipo informÆtico, etc. 
convencionales, porque no se les modificO ni en su estructura ni en su función, con los que 
se desarrollan o ejecutan las secuencias lôgicas de procesamiento de informaciôn o sefial 
para disponer efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de page via SMS, 
susceptible de ser aplicädo a la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario 
sea poseedor de una cdienta, tarjeta a similar; ademÆs, porque asi se expone con el 
contenido de la misma dthscripciOn (verde linea 30 pàgina 6 en adelante); motivos par los 
que se considera que Øl pliego afecta las disposiciones del citado articulo 21 de la 
Ljecisión 486. 

Adicionalmente, una sebuencia de eventos (programa) NO se puede convertir en 
patentable, tan solo por redactarse en forma de "metodo o procedimiento", ya que, se trata 
de la obtención de un resultado por el uso de medios tØcnicos procesadores de 
informaciôn o senales cohvencionales, que no necesitan ser soportados con documentos 
tØcnicos puesto que los PC, los telefonos celulares, internet, los cajeros automÆticos son 
conocidos, no solo por Los tØcnicos en el arte sino par el pUblico en general y, aqui no se 
discute ningUn aspecto’que involucre conocimientos especializados, mÆs allÆ de la 
programaciôn de la gestiOn bancaria en si. 

8. Determinación del esado de la tØcnica 

La fecha para determinarel estado de la tØcnica es 05 de Julio de 2004. 

Consultadas las fuentes de informacion con que cuenta este despacho se encontraron los 
siguientes documentos Ænteriores a la fecha de prioridad invocada 05 07 2004, 
relacionados con la mateæa de la solicitud: 
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No Documento Titulo Fecha de 

publicación 

i 

US 2002069 170 Method and system for performing a 06 06 2002 
cash transaction with a self-service 
financial transaction terminal  

2 GB 2 379 040 Controlling user access to a remote 26 02 2003 
service by sending a one-time password 
to a portable device after normal login  

3 US 5963 647 Method and system for transferring 05 10 1999 
funds from an account to an individual  

4 us s 650 604, System and method for electronic 22 07 1997 

transfer of funds using an automated 
teller machine to dispense the 
transferred funds 

9. Anâlisis de patentabilidad (artIculo 14 D486) 

Nivel inventivo (artIculo 8 D486) 

La persona del oficio, normalmente versada en la materia tØcnica correspondiente, que se 
podria haber encargadd de solucionar el problema planteado por la presente solicitud, 
seria un tOcnico en programaciÆn o un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas 
de gestiôn bancaria, �que conozca Ia composiciôn y los principios bÆsicos de 
funcionamiento de dich’os sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones 
necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura tØcnica 
respectiva. 

De un lado, un tØcnico en la materia, de forma obvia, habria obtenido lo reivindicado 
porque cargar un progräma en  la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo a 
rutina o protocolo etc. al.procesador de un ordenador o aparato electronico similar, capaz 
de procesar datos o iriformaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga 
determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, comUnmente, realizadas por 
Øl en la gestiôn bancarià. 

De otro lado. la mera implementaciOn o relaciOn de una secuencia de eventos (programa) 
en la forma de un metodo, en un sistema informÆtico como un computador personal, un 
servidor de un banco, untelefono celular, etc. carece de nivel inventivo porque que como 
ya se dijo antes, estÆ al alcance de un tØcnico en la materia y, un "metodo" o 
procedimiento como tal) debe ser independiente de cômo se usa o se hace operar un 
sistema o producto o los componentes del mismo; es decir, dicho "mOtodo" no se puede 
restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los componentes de un 
sistema de gestiôn bancria. 

Respecto a [as reivindicadones dependientes no solo quedan sin sustento al no depender 
de una con nivel inventivo sino que lo que relacionan son caracterIsticas que se 
derivarian de forma evidente o de los antecedentes ode los conocimientos comunes en Ia 
tecnica; por este motivo se considera que lo solicitado no tiene nivel inventivo. 

10. Respuesta a los argumentos del solicitante: 

1) Respecto a los alegatos del subnumeral 3.1de la respuesta, se determinO que ellos, 
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simplemente, son afirrriaciones sin ningün tipo de sustento real en hechos ciertos porque los 
mismos se alejan del bontenido del traslado hecho en el oficio y, son una interpretaciôn 
personal de lo que a Ia memorialista le gustaria que fuese Pero que NO es. 

Sin embargo en primer lugar cabe precisar que, en el acto NO se pidió que se aclarara a club 
campo considera la intØresada que se refiere la solicitud, tampoco se pidió explicaciones de 
cômo entiende la OMPI la aplicación industrial, ni que se citara las gulas del examen de 
patentes de la EPO, nil que se relacionara lo que digan o hayan dicho las câmaras de 
apelaciones de la EPO’, etc. porque Colombia NO ha sido NO es y NO serª miembro de la 
UE, motivo por el que la oficina no està obligada a aceptar y aplicar las los puntos de vista 
en que se sustente otra organizaciÆn, autoridad internacional u otra oficina sus puntos de 
vista acerca del software y los planes econômico comerciales; ademÆs, Ia memonialista NO 
explica en base a la norma comunitaria de la CAN, el procedimiento legalmente establecido 
y la jurisprudencia dictada por sus órganos competentes el sustento de sus pretensiones. 

En segundo lugar, es e’idente que las opiniones emitidas por la OMPI y/o la EPO o cualquier 
otra autoridad internacional u oficina nacional competente, son respetables Pero esta oficina 
es autônoma razôn por Ia que sus decisiones NO han estado NO estÆn NI estarÆn sometidas 
a las consideraciones qpe tengan en otras latitudes. AdemÆs, la autonomia se sustenta en la 
norma, los propios procbdimientos y la junisprudencia dictada o, por el H Concejo de Estado 
y/o el H Tribunal Andino, que aplica acorde a los pronunciamientos de esos Altos Tnibunales, 
mas no estÆ obligada a aplicar lo que la representaciôn de un solicitante, considere que 
debemos aplicar. 

En tercer lugar, quienes tienen un minimo de conocimientos en la materia, de un lado, 
saben que: i) la esenciä de las reivindicaciones consiste en definir la invenciôn; ii) una 
reivindicación independiente debe definir la invenciOn mediante caracteristicas tØcnicas y 
que las dependientes sen Para aclarar o delimitar alguna caracteristica tØcnica incluida 
en la independiente; hi) as prÆctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, 
preÆmbulo y pante caractenizante; la pnimera contiene el conjunto de caracteristicas de la 
invenciôn cuya combinacion se conoce, por decirlo asi, es el "gØnero" al que pertenece la 
invenciÆn. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) caracteristica(s) tecnica 
propia(s) de la invenciôn (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la 
tØcnica, por decirlo asi, es la "especie" de la invenciÆn. 

De otro Iado, el primer pârrafo de  la subsección 4.2 del Manual Andino indica que: "las 
reivindicaciones deben: contener todas las caracteristicas tØcnicas esenciales que 
definan la invenciôn y la hagan distintiva del estado de la tØcnica. Dichas 
caracteristicas tØcnicÆs deben definir la solución (del problema tecnico) que initenta 
resolver la solicitud", (sUbrayados y resaltados fuera de texto). 

El siguiente pªrrafo de  la citada subsecciOn (ver pÆgina 35 del citado manual), indica que: 
"para efectos del examen nose toma como caracteristica tØcnica la inclusion de tØrminos 
relativos a aspectos no tØcnicos como, por ejemplo, las secuencias Iogicas de 
procesamiento de inforthaciôn o senal  Para disponer efectivo en cajeros sin tarjeta, 
mediante una orden de Øago via SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de fondos 
sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar 
mediante uso de medios tØcnicos puesto que el resultado o fin alcanzado no es una 
caracteristica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusion de elementos no 

En cuanto lugar, la definiciôn dada por el diccionario de la real academia espanola de la 
Iengua Para un tØrmino en particular, carece de impontancia porque el uso se determina de 
acuerdo al procedimiento legalmente establecido y no mediante lo que la intenmediaria 
considere que debemos hacer. Esa definiciOn ni ninguna de las opiniones dadas 
controvierten, ni menos aCm, desvirtCian lo dicho acerca del uso, que se neitena en el numeral 
7 arriba. 
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En quinto lugar, quines tienen algün conocimiento en el tema saben que las 
caracteristicas incluidas en las reivindicaciones calificadas no tienen carÆctertØcnico pues 
ellas se relacionan a los efectos de un plan económico comercial: "...disposiciOn de 

o deniega la operación...  la entrecja del efectivo... la orden de pago.. ordenes de pago 
gestionadas, tasa, gastos operativos ... retrocesos... adguiriente", "... código o PIN... tjo", 

es informado de lajoperaciÆn de pago ...... etc. que no dan soluciôn a un problema 
tØcnico puesto que, sin Ia intervención de algUn procesador de senales o dato(s) y la(s) 
informaciOn(es) alli incluida(s) nogeneran un resultadotØcnicosino un mero manejode un 
plan econômico comerial mediante un algoritmo logico, excluido de patentabilidad acorde 
a las disposiciones del articulo 15 incisos d) y e). 

Cabe precisar que, las caracteristicas incluidas funcionalmente, equivalen a un disco 
compacto o a la merà presentación de informaciôn, puesto que  la informaciOn alil 
contenida no es mÆs que portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por si 
solo no puede proveeraplicaciôn(es) prÆctica(s) para Ia manufactura de un objeto o Ia 
solucion de un problem,a tØcnico. 

Par Ultimo, respetuosaitriente, nos parece que la mandataria para sus alegatos deberia 
haber tenido en cuentala jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el 
citado proceso 36-IP-98, aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente", donde 
se establece: 

"el tramite de concesiOri de patentes es la via procedimental prevista par el ordenamiento 
jurIdico para garantizar :la tutela del interØs general, evitando que se otorguen privilegios 
sobre materia que pertehezcan al dominio pUblico a que simplemente no cumplan con las 
exigencias establecidâs por la norma comunitaria; tambiØn (...) la Administración 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 soliciteh una patente". (Subrayado y resaltados fuera de texto). 

De esa jurisprudencia qüeda claro que, el examinador como miembro de la Administración 
tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento lecialmente establecidos, para 
cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier 
otra persona para que On caso a nuestro cargo, se resuelva acorde a su opinion. 

Por Ia tanto, es evidente que la oficina es quien acorde a las facultades confenidas y a los 
procedimientos legalmØnte establecidos, la que determina la forma y el contenido que 
deben tener las reivindiŁaciones. 

2) Con relacion a las asØveraciones del subnumeral 3.2 de la respuesta, una vez mâs, solo 
se hacen afirmaciones carentes de sustento cierto, y que adicionalmente NO se pueden 
aceptar, por las razones ya explicadas arriba en el numeral 2. 

3) Para desvirtuar los alegatos traidos a colacion en el numeral 4 de la respuesta, resulta 
suficiente reiterar lo dicho arriba en el subnumeral 1). 

No obstante, de una parte, la oficina considera para el caso que el solicitante y/o su 
representaciôn primero debe demostrar que el procedimiento (mØtodo) reivindicado 
consiste: 1. en una secuºncia de etapas conducentes a la solucion a un problema tØcnico, 
2. que las caracteristicas incluidas en las reivindicaciones tienen carÆcter tØcnico, 3. que 
las caracteristicas NO se relacionan at manejo de un plan econOmico comercial y, 4. que 
NO se tienen que usar medios tØcnicos para procesar la informaciOn. Tan solo despues 
de que se haga la demostracion precedente, la discusion podra pasar a calificar màs 
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detalladamente los reqUisitos restantes como el nivel inventivo y la aplicaciôn industrial, los 
cuales, no tendrÆn unaEfacil soluciÆn. 

De otra parte, en el traŁlado la oficina hizo una sustentaciOn con la que se cuestionó el 
nivel inventivo, la cual, no se controvierte en ninguna forma por la memorialista en sus 
alegatos, sino que estos se limitaron a copiar directrices de la EPO y presentar sus 
opiniones acerca de IamezcIa de documentos para cuestionar el requisito; pero dicha 
mezcla de documentoS NO tue hecha en ningün momento par nosotros en el oficio, 
porque no la consideçamos necesaria a Ia luz de los argumentos expuestos; en 
consecuencia, es obvioque la respuesta carece de sustento cierto, es una desviaciôn de 
las objeciones planteadas y Ta sola opinion de la representante no constituye fundamento 
cierto que controvierta, ni menos aUn, desvirtUe nuestras objeciones. 

Cabe agregar que, cotho se reitera arriba lo reivindicado simplemente hace uso de 
aparatos ampliamente conocidos en el arte..., porque con la misma descripción asi se 
puede determinar, fundamento que Ia intermediaria no tuvo en cuenta en sus alegatos de 
respuesta. 

Ahora bien, es de suma importancia resaltar que para nosotros lo sustancial de la objeciOn 
consiste en que un tØchico en el arte (progiamador) podria haber obtenido el mØtodo 
reivindicado con solo càrgar un programa en  la forma de secuencia de procesamiento o 
algoritmo a rutina o protocolo etc. al procesador de un ordenador a aparato electrOnico 
similar, capaz de procear datos a informaciones, para que ejecute determinada tarea u 
obtenga determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, comónmente, 
realizadas por Øl en la gestiOn bancaria. 

En este punto, es importante resaltar que la oficina no puede aceptar como sustento de 
patentabilidad ni el usdde componentes convencionales o parte de ellos, ni Ia redacción 
del documento con mezOlas de caracterIsticas no permitidas, puesto que se distorsiona el 
aporte real al estado d�e la tØcnica, se altera la proporciôn que debe existir entre to 
divulgado y la protecciori solicitada y, porque nose cumplen exigencias taxativas de la ley. 

Aün mÆs, si la AdministrciOn aceptase los alegatos de la memorialista como vâlidos, se 
Ilegaria a que un mOtodo para la disposiciôn de efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante 
una orden de pago via SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de fondos sin 
necesidad de que el beæeficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar, como el 
solicitado aqul, serla patentable con solo pretextar Ic arguido en la respuesta, que el 
proceso se puede reivindicar de cualquier modo, que en opiniOn de la mandataria noes un 
plan econOmico comercial ni un software, etc. ya que, no dariamos cumplimiento a las 
atribuciones establecidas y se permitiria que, solapadamente se otorgasen derechos a 
materias, taxativamente, excluidas par la ley y, porque afectan las disposiciones del 
articulo 15 incisos d) ye), ya que se trata de un plan econOmico comercial y soporte lôgico 
coma tal, exeluidos de ptentamiento. 

Para finalizar, en el oficib se pidiO al solicitante indicar en que parte(s) de la descripciOn 
hay sustento para to que se presente, con el fin de facilitar el examen siguiente, 
observaciOn ignorada por la memorialista quien se centro en transcribir cOma entiende la 
OMPI la aplicacion industrial, hacer citas a las gulas del examen de patentes de la EPO, 
en relacionar To que digan a hayan dicho las cÆmaras de apelaciones de Ia EPO, segUn 
su parecer, etc. que en cumplir Ic pedido por Ta oficina. 

11. Conclusion: 

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi: 



No. Documento Reivindicación(es) Requisito 
Afectada(s) que 

afecta 

I US 2002069 170; ver pÆrrafos 9 1 a 6 Nivel 
16 

y 

26 a 88; figuras 1 
y 

2.  inventivo 

2 GIB 2379040 verlineas 1 a 13 1 a6 Nivel 
pÆgina 2; de linea 11 pâgina 4 a inventivo 
linea 4 pÆgina 5.  

3 US 5 963 647� verde linea 23 1 a 6 Nivel 
col 5 a linea 2col 8; de linea 37 inventivo 
col 10 a linea 55 col 12; figuras 
2, 3, 5A-68.  

4 US 5 650 604;: verde linea 41 1 a 6 Nivel 
col 3 a linea 22 col 10; las inventivo 
figuras.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con el contenido del oficio No 6.987 se concluye 
que, la solicitud no cum3le las disposiciones de los articulos 15 incisos d) ye), 18, 21, 30 y 
34 por las razones expuestas aruba y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan 
en forma alguna, las objeciories planteadas en ellos. 

En consecuencia y par todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar las 
reivindicaciones: ii a 6 (folios: - 12 a _15j 

Bogota, D.C., 20, 11, 2609 
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