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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

‘ Fecha: 2009 11-03 16 45:02  Dep. 2020 NUECREACION[

Tra. 11 PATENTEIVII
Act 444 RESPUESTAREQUE  Folins: 24

Expediente: 07 11007

Solicitud internacional: PCT ES2004/000321

Solicitante: BAKINTER S. A, y Otro.

Titulo: | METODO PARA LA DISPOSICION DE EFECTIVO
EN CAJEROS SIN TARJETAS MEDIANTE UNA
ORDEN DE PAGO VIA SMS

Maribel Hernandez Quintero, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania nﬂmerci) 52.195.951 de Bogota y tarjeta profesional nimero 106.991
del C. S. de la Judicatura, por medio de este documento doy respuesta al
requerimiento notificado mediante oficio niimero 6987:

2. Con el fin de dar respuesta a las objeciones presentadas por el Sefior

‘Examinador en su |C:onr.:epto Técnico nimero 1926 bajo las objeciones sobre la

solicitud de patentf:e en especial a los argumentos atinentes a que la presente
solicitud no represénta una invencion, a las reivindicaciones relativas al uso o
segundo uso y, a la falta de actividad inventiva, me permito dirigir su atencién
con los siguientes argumentos técnicos por medic de los cuales se contestan

oportunamente dichas objeciones.
1
3. De 1a soticitud d‘le patente

3.1 Falta de definition de una solucién a un problema técnico (articulo 30D

486); que la presenlte invencién no es una invencion (articuioc 15 D 486 literales

d) v €); objeto de la invencion referido a un usc o aun segundo uso (articulos 14
|
y 21 D 486). ‘

Su despacho menciona que el objeto de la solicitud no define una solucion a un

probtema técnico y cita el articulo 30 de fa Decisién 486, el cual reza:

“Articulo 30.- L?s reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger mediante
fa patente. De?:en ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la

descripcion.

Eve: 378 FASENACIONAL |
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Las reivindicaciones podrén ser independientes o dependientes. Una reivindicacion

serd indepenqiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra
reivindicacion: anterior. Una reivindicacion serad dependiente cuando defina la materia
que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacién anterior. Una reivindicacion que
se refiera a a:’os 0 mas reivindicaciones anteriores se considerarg una reivindicacion
dependiente multiple”.
E! fundamento Ie'gal que cita su despacho no corresponde a la falta de
definicién de la sL:lucién al problema técnico, mas bien corresponde a una

supuesta falta de claridad en la materia que se esta presentando.

Sin embargo, me: permito aclarar cual es el problema técnico que se esta
solucionando. Ei campo industrial de la presente invencién se refiere al campo
de las telecomunicaciones y en particular a las telecomunicaciones
implementadas en et ambito de la gestion bancaria, sobretodo en el relacionado

con la gestion de I|os servicios disponibles a través de los cajeros automaticos.
Es decir, con la presente invencién es posible que un usuario disponga de
efectivo en un cajero automatico sin la necesidad de una tarjeta débito o crédito,
tampoco existe la’ necesidad de que dicho usuario disponga de una cuenta
bancaria con una entidad financiera para poder retirar dicho dinero de dicho

cajero automatico.

Al respecto llamo la tencion de su despacho en el sentido de que cuando se

habla de aplicacion industrial debe entenderse en el mas amplio de los sentidos
segun se ha establecido en diversas legislaciones a partir de documentos tales
como la ley tipo dEl.' la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual que al
respecto reza:
|
“Articulo 116: Aplicacién industrial. a. En este articulo se define la tercera
condicion de patentabilidad mencionada en el articulo 113, a saber, Ia
aplicacion in!dustda!,
b. El término “industria” debe entenderse aqui en su senlido mas amplio:
se trata de Icue.n'quies,nr tipo de industria en el que la invencion puede
producirse (en el caso de un producto) o ulilizarse (en el caso de un
procedimiento). Esto incluye la produccion o utilizacion de la invencion no
solamente cien las actividades de fabricacion, sino también en las

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

la pesca y Ios servicios...”.

(El subrayado y la negrilia son nuestras).
|

De igual forma la nerma en comento en el mismo articulo establece que:




‘c. Evidentemente, lo que determina si la invencion es susceptible de

| i -
aplicacion|industrial no es la esfera de utilizacién o la finalidad del

producto tl‘onstitutivo de Ia invencién o fabricado a partir de ésta. De
|

5 esta forma, no desempefia ningun papel a este respecto el hecho de que
un homo se ulilice en la casa para preparar comidas, que se utilice
matenial audiovisual en una escuela con fines educativos o que una

raqueta de tenis se utilice en una cancha de tenis con fines recreativos”.
10 (El subrayado y ta negrilla son nuestras).
En el mismo sent:ido se ha pronunciado el Board of Appeal del EPO en los
procesos T 144/83 y T36/83 donde se establece a ta luz de las consideraciones
europeas que una invencion es susceptible de aplicacion industrial si puede ser

15 realizada o empleada en cualquier clase de industria.

£n cuanto a que lla presente invencién no es una invencion (articulo 15 D 486

literales d) y e) !

20 Su despacho se refiere a que el objeto de la presente solicitud no cumple con
los literales d) y e)|del articuto 15 de la D 486 al respecto la norma reza:

Articulo 15 titerat d):
|
25 “No se consideraran invenciones:
d) los planes, reglas y métodos para el ejercicic de actividades

. L. .. L. ] »
intelectuales, juegos o actividades econdémico-comerciales;”.

Al respecto le corﬁunico a su despacho que el objeto de ia presente invencién
30 no tiene ninguna relacién con los preceptos del mencionado literal, segin la
Oficina Europea dtia Patentes en sus guias para el examen de patente, parte C,
capitulo 4 de patentabilidad, se establece que existen objetos que presentan un
caracter abstracto 0 meramente intelectual, es decir, que nos son concretos o
no tiene reatidad p:ropia.
35
Por el contrario el objeto de la presente solicitud no tiene un caracter abstracto,
ya que define un método, con una secuencia de pasos concatenada para
realizar una tarea t|écnica. En el método se emplean por ejemplo: un ordenador,
un sistema de tele?omunicadones (teléfono movil), médulos de bases de datos,

40 sistemas criptogréficos de informacion y dispositivos de entrega de dinero tipo
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cajero electronico. Todos estos elementos son concretos y tienen

indudablemente u:n caracter_eminentemente técnico. La Oficina Europea de
Patentes (EPO) a traves de su corte de apelaciones (Board of Appeal) ya ha
dejado entrever humerosos casos en los cuales los métodos de gestion
financiera a través del empleo de herramientas de telecomunicaciones caen
falsamente en la consideracion a primera vista de que son actividades
econémico comerciales; al respecto el Board of Appeal ha establecido por
ejemplo en el T 1002/82 que una invencion no puede perder su caracter tecnico
a causa de que es usada para un manejo financiero. En dicho caso planteado
se reclamaba un método para atender usuarios en una pluralidad de sucursales
a través de un aparato tridimensional, el cual, claramente le brindaba su

naturaleza técnica.

Por lo tanto las aﬁ!rmaciones del sefor examinador referentes a que la presente
solicitud es un plan econémico comercial no concuerdan con la realidad de lo
aqui presentado toda vez que se estan empleando medios técnicos en el
método reclamadc? y. no constituye, tal y como ét lo afirma, meras etapas de

gestion de informacién.
Ahora bien, el articulo 15 en su literal &) establece:

“No se consliderarén invenciones:

e) los p'rogramas de ordenadores o el soporte l6gico, como tales;”.

La presente invencién no es un programa de computador, es decir, e 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 definicion una secuencia ordenada de
instrucciones destilnadas a ser asimiladas por un computador, a fin de lograr un
resultade especiﬁico. Dentro del proceso de creacion de un programa de
computador, los desarrolladores generan en primera instancia un método
algoritmico que servira como estructura del programa final, este se traslada a
un lenguaje especi:alizado (Cobol, Pascal, Visual Basic, Visual C, Oracle, Java,
efc.), para constittljir finalmente lo que se denomina codigo fuente. En este
punto et programa no puede ser ejecutado por el computador, a este fin es
necesario un procedimiento especial que transforme el lenguaje de
programacion a unc descifrable por la maquina, una vez terminado este
proceso se entienc’lie generado el cédigo ejecutable. La concrecidn del codigo
fuente es precedida por un proceso de orden intelectual, el cual en su gran

mayoria queda sustentado de manera escrita, razén por ta cuat las diferentes
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legislaciones lo han asimilado a una obra literaria y, por ende, el régimen legal
de este tipo de propiedad intelectuat ha sido asignado at derecho de autor. Bajo
este entendido, se concede proteccién al autor del programa desde el momento
mismo que crea su obra, sin que para ello requiera cumplir con formalidad
juridica alguna.

i.a Decision Andina 351 de 1993, norma de aplicacién preferente y directa,
define en su articulo 3° at programa de ordenador (Software), como: “Expresién
de un conjunto de instrucciones mediante palabras, cédigos, planes o en
cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de tectura
automatizada, es icapa;: de hacer que un ordenador —un aparato electrénico o
similar capaz de elaborar informaciones -, ejecute determinada tarea u obtenga
determinado resqltado. El programa de ordenador comprende también la

e el ”
documentacion técnica y los manuales de uso”.

Por otra parte la EPO en sus guias para el examen de patente, parte C, capitulo
4 de patentabilidad, establece que tos dispositivos controlados por pragramas
de computador o:los programas de fabricacion de productos controlados por
programas o fos programas de control, normaimente pueden ser considerados
materia patentable. Este mismo documento trae un ejemplo claro de cuando un
programa de com;lautador asociado a dispositivos fisicos puede ser considerado
como patentable'y es el caso de sistemas de procesamientc de datos
conocidos con rapidas y pequefas memorias de trabajo y una mas grande pero
con una memoria mas lenta, en este apartado, el texto indica que se suponga
que dichas dos memorias se encuentran organizadas bajo el control de un
programa de computador, de tal manera que si un proceso reqguiere mas
espacio que el del,' la memoria rapida, este (el proceso), pueda ser ejecutado
substancialmente la la misma velocidad que si el proceso fuera llevado a cabo

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

extender la memoria virtua! de la memoria fisica es de caracter técnico y

|
puede asi ser patentado (el subrayado es nuestro).

Si lo anterior no fitera asi, el Board of Appeal no tendria todo un numeral de su
gitima edicidon (2006} dedicado a las invenciones implementadas por
computador' (pagina 3 del documento}. Alli se establece que la no
patentabiidad de programas de computador como tal no impide el
patentamiento de |invenciones implementadas en computador. Si el objeto de la
materia reclamada tiene caracter técnico no se excluye de la patentabilidad por

las provisiones dql articulo 52, numerales 2 y 3 de la Convencidén Europea de

http://doc-uments.epo.orig/projects/babylon/eponet.nsﬂ’O/F7944E5EOADS9SSDC12572BC004B2CB6/$ File
|
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Patentes (EPC poé sus siglas en inglés). Otro tema importante es que en esta

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

reivindicaciones de:e patente: las reivindicaciones que estan dirigidas a una
entidad __ fisica, | particularmente, productos y aparatos y, las
reivindicaciones !dirigidas a una actividad, particularmente procesos y

usos (que sera mgteria de discusion en otro apartado).
En el proceso T 208/84 del Board of Appeal, se estableci®6 que una
reivindicacion dirigida a un proceso técnico bajo el control de un programa de

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

considerado un Arogﬂma de computador como tal.
|

En el presenta ca%o NO estamos frente a un programa de computador ni frente
a una secuencia logica de instrucciones destinadas a ser usadas en un
dispositivo tipo co'mputador. El objeto de la presente invencién es un metodo
para la disposicion de efectivo en cajeros sin {a necesidad de una tarjeta o que
el usuario disponga de una cuenta bancaria para recibir el efectivo a través de
un dispositivo diépensador de dinero tipe cajerc electrénico; el método se
compone de 18 eltapas donde se emplean e interactian diferentes elementos
técnicos, es decir! dispositivos de bases de datos, dispositivos de comunicacion
y dispositives de‘ entrega de dinero tipo cajero electronico. No puede ser
confundido lo anterior con una mera secuencia logica de procesamiento de
datos que son instrucciones ibgicas que se ejecutan en un dispositivo tipo

computador para llevar a cabo una determinada tarea.

Lo anterior se coﬁﬁrma desde el punto de vista de las autoridades de busqueda
bajo el Tratado en materia de Cooperacion de patentes (PCT). Esta solicitud
colombiana corresponde a la solicitud WO 2006013218. Bajo el procedimiento
del PCT se escogi6 a la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM) como
ia autoridad enc‘]é\rgada de hacer la busqueda y expedir la correspondiente
opinion escrita. Bajo dicho tratado las autoridades de busqueda se encuentran
impedidas para realizar la respectiva busqueda cuando se encuentren dentro de

los preceptos est?blecidos en el articulo 17.2 y la regla 39 que establecen:

“Articulo 17 Procedimiento ante la Administracion encargada de la
busqueda internacionat

1) El procedimiento ante la Administracion encargada de la busqueda
internacional estaré regulado por las disposiciones del presente Tratado,

el Reg!arr‘iento y el acuerdo que la Oficina Internacional concierte con
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dicha Adm!inistracio’n, con sujecion a lo establecido en el presente

Tratado y e:n su Reglamento.

2)a) Sila Abministracién encargada de la basqueda internacionat estima:

i) que la solicitud internacional se refiere a una materia en relacién

con la cual no esti obligada a proceder a la busqueda, seqan el
Reglament'o, y decide en este caso concreto no proceder a la

basguer:i.ar,I o ii) que Ila descripcion, las reivindicaciones o los dibujos no
cumplen los requisitos prescritos, de tal modo que no se pueda efectuar
una busqueda significativa, dicha Administracién asi lo declarara y
notificara al solicitante y a la Oficina Internacional que no se establecera
el informe de bisqueda interacional.

b) Si cuaiquiera de las situaciones mencionadas en el apartado a) sélo
existiese en relacion con algunas reivindicaciones, el informe de
busqueda internacional asi fo indicara respecto de esas reivindicaciones,
estableciéndose para las demas el informe, segun se establece en el
Articulo 18...."

(el subrayado es huestro)

Lo anterior en concordancia con la regla 39:

“Regla 39

Materia co:?forme al Articulo 17.2)a)i)

39.1 Deﬁniéién

Ninguna Ac:)'ministracién encargada de la bisqueda intemacional estara
obligada a proceder a la busqueda en relacion con una solicitud
internacional cuya materia sea una de las siguientes {y en la medida en
que lo sea):

i) teorias cientificas y malematicas;

i) variedades vegefales o razas animales o0 procedimientos
esencialmente biolégicos de produccion de vegetales y animales,
distintos de los procedimientos microbiolégicos y los productos de dichos
procedimieiitos;

i} planes,;_grincipios o _métodos para hacer _negocios, para aclos

puramente intelectuales o en materia de juego;

iv) método$ de tratamiento quirargico o terapéutico del cuerpo humano o
animal, asi fcomo los métodos de diagnostico;

v) simples presentaciones de informacion;

. | . - .
vi) programas de _ordenador, en la medida en que la Administracion

encargada|de la busqueda internacional no disponga de los medios




10

15

20

25

30

35

necesan'os‘ para proceder a la bisqueda del estado de la técnica

respecto de tales programas.

Lo anterior demuestra que las afirmaciones proferidas por su despacho son,
lamentablemente,| una apreciacion prima facie incorrecta, det objeto de la
invencién de mi representada ya que si los planteamiento expresados, frente a
que nuestra soliciltud esta ensenando un método de negocios soportado en un
programa de computador fuesen ciertos, ia administracion de la OEPM no
hubiera procedido a realizar ia busqueda con su correspondiente opinién escrita

la cual puede encontrar su despacho en este mismo expediente.

Para reafirmar lo anterior me permito presentarie una bisqueda realizada en el
sistema Software ffor Intellectual Property desde el ario 2000 con los criterios de
busqueda por palabras en las reivindicaciones se emplearon “método” y “pago’
con la Clasiﬁcacilén Internacional de Patentes aportada por su despacho, es
decir, GO6F 17/00 y con la opcion de que buscara ias patentes concedidas por
la EPO en ese periodo, con lo cual se obtuvieron ciento sesenta y cinco (165)
registros de los cﬁates me permito anexar copia de los resumenes bibliograficos
para gue los misrinos sean constatados por su despacho; de tal manera que si
las invenciones | presentadas en este campo solo fueran programas de
computador, sequencias légicas de informacidon o metodos de negocios la

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

En cuanto a que el objeto de ia invencion se refiere a un uso o aun sequndo uso
(articulos 14 y 21‘ D 486).

Segtin el diccionério de la Real Academia de Ia lengua Espaiiola (RAE), el uso
se define como |é!i accion de usar una cosa; usar s hacer servir una cosa para
algo (una accion| el efecto de usar). Como ya se anoto anteriormente el objeto
de {a presente solicitud es un método, el cual es una secuencia concatenada de
acciones para la disposicion de efectivo en cajeros sin la necesidad de una
tarjeta o que el usuario disponga de una cuenta bancaria para recibir el efectivo
a través de un dispositivo dispensador de dinero tipo cajero electronico; el
método se compone de diecinueve acciones conjuntas y diferentes relacionada
todas para ilevar a cabo un procedimiento técnico (ia dispensacion de dinero a
través de un dispositivo tipc cajero sin necesidad de tarjeta o cuenta bancaria),

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

0 as un segundo'uso.
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Pero, en gracia ‘de discusion me permito informarie que como se anotd

anteriormente bajo la EPC existen dos tipos de reivindicaciones de patente: las
reivindicaciones que estan dirigidas a una entidad fisica, particularmente,

productos _y aparatos y, las reivindicaciones dirigidas a una actividad,

particularmente p!rocesos y usos; En este orden de ideas, en el campo de la
propiedad industriial, se suele definir a las patentes de procedimiento como una
sucesion de operaciones realizadas sobre un substrato material o inmaterial
que conducen a la produccion de un efecto técnico . Segun manifiesta Horacio
Rangel Ortiz* y s% constatara a continuacion, en las patentes de procedimiento
el objeto de la invencidn es un comportamiento enunciable mediante la
indicacién de la serie de operaciones o actuaciones que habran de tener lugar
para que el resultado se obtenga. Es decir, se trata de una sucesion de

: | . . . . .
operaciones © actluacmnes a realizar con determinadas materias o energias.

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

hasta tres opciones normativas o jurisprudenciales;

» Una restrictiva que circunscribe la proteccién del procedimiento a la
sucesion de etapas para la fabricacién de un producto y/o a una etapa de

dicho procedimiento;

» Una de proteccion extendida que incluye ademas del procedimiento a los

productos derivados directamente de dicho procedimiento; v,

> Una amp:lia que ademas del procedimiento propiamente dicho,
comprende:: asimismo a los usos y/o las aplicaciones y/o los métodos®. La
opcién res:trictiva es la que reconoce la proteccion exclusivamente al

procedimiénto o etapa del procedimiento propiamente dicho.

|

Ei segundo modo de proteccion, nace de entender que la explotacidén de un
procedimiento se hace fabricando y vendiendo los productos obtenidos por la
ejecucion del procedimiento, por lo que resulta aceptable que el derecho de

exclusividad se refiera no sélo al procedimiento patentado, sino sobre todo, a

los productos obtenidos por la eiecucién del mismo. “La patente en este cz.

|
? Range! Ortiz Horacio. "La extensidn de |a proteccion v la inversion de la carga de la prueba en
las patentes de Procedimiento”

* Ver al respecto los comentarios de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual al
articulo 1 de la Decisién 344. En: "Analisis de la Decisién 344 de la Comision del Acuerde de
Cartagena a la luz !de los principales instrumentos internacionales relativos a la propiedad
industrial”, documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. 1998




B\

reconoce el dereého para emplear y utilizar exclusivamente un procedimiento

en la industria yIdar al comercio o poner en venta los objetos fabricados,
! _ 4

procedentes de este procedimiento (...)7.

5 El concepto se réeﬁnc') luego para admitir que la invencion de procedimiento
pueda consistir tainto en un nuevo empleo de un procedimiento conocido como
en el empleo de un producto conocido, lo cual dio pie a la proteccion amptia. Es
en ese momentoé cuando se introduce dentro de una de las dos categorias
contempladas enla legislacion mundial -la de procedimiento-, el concepto de la

10 patente de segundo uso. En el caso de productos tales como quimicos,
biolégicos, ¥ partj:cularmente los farmacéuticos, en la practica resulta imposible
la proteccion del segundo uso a través de la patente de producto, por lo que la
doctrina opta por Econcederles proteccion via patente de procedimiento.
Recogiendo la ac.f:tual tendencia favorable al reconocimiento del patentamiento

15 de usos que se :observa como mayoritaria en doctrina —especialmente de los
paises que son igeneradores o productores de tecnologia-, y a manera de
resumen, la Orgr':mizacién Mundial de la Propiedad intelectual explica que las
reivindicaciones |de producto y de procedimiento se distinguen entre si en
cuanto a su objeto. Asi las primeras se refieren ya sea a una sustancia

20 (compuesto, melzcla y ofra similar) definida mediante la indicacion de su
composicién © cle las funciones de sus componentes, ya sea a un objeto
(instrumento, aparato, dispositivo, instalacion, etc.), definido por su estructura o
por la funciéon de|sus elementos. Las segundas, pueden tomar formas diversas,
que van desde le! procedimiento propiamente dicho (de fabricacion o de

25 tratamiento de ur!'n producto, de analisis, de medicion, etc.}, hasta la aplicacion
nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilizacion de un producto

Manuel Pachén § Zoraida Sanchez de Avila, comentando la normativa andina

conocido®.

de Propiedad Inldustrial a proposito de su comparaciéon con la Ley Tipo de
30  OMPI, sefalan que:

"(..) Resulta entonces conveniente precisar que las invenciones de
producto son todas las invenciones que revisten una forma tangible, por
ejemplo, maquinas, aparatos, dispositivos, efc. La invencién puede
residir tantlo en un producto independiente como en un producto que. sélo

35 constituye!una parte de otro producto y que sélo puede venderse como
parte de o:tro producto. Una invencién de procedimiento en general, es

una solucion consistente en una secuencia de etapas conducentes a la

fabricaciérT de un producto. Sin embargo, el procedimiento puede

* Instituto de Dere&ho tndustrial de la Universidad de Santiagc de Compostela. Actas de
Derecho Industrial !

S ARADI Miba nara nalcaes an Aacarralla enhra al avaman da las enlinitiidee As Aatanta DAan 15

s s
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una solucién consistente en una secuencia de etapas conducentes a la

fabricacion | de un producto. Sin embargo, el procedimiento puede

limitarse a la preparacion de un producto. Por otro lado, una invencion de
. - .

procedimiento puede consistir en un nuevo empleo de un procedimiento

conocido o de un producto conocido®.”

También aqui es procedente traer a mencion sentencias hito del Tribunal
Andino de Justicia como ta 11-1P-95, que contiene referencias explicitas a los
Usos como conce;i:to inventivo y en la que pareciera que el Tribunal se aproxima
a favor de la nfocién de patentabilidad del uso sobretodo en el campo
farmacéutico. En iese momento el analisis se realizaba sobre los preceptos del
articulo primero de ta Decision 344 que si bien no regulaba los usos (primeros y

segundos) de manera expresa, tampoco los excluia.

3.2 Reivindicacioﬁes
|

Como quiera que el examinador en su concepto técnico indicé gue las
reivindicaciones no cumplen las disposiciones det articulo 30 referentes a la
definicion clara y concisa de la materia reclamada, se presenta un nuevo pliego
reivindicatorio qule consta de 14 clausulas que identifican las modalidades
particulares de la invencién sin que por ningtin motivo se amplie el objeto

originalmente reivindicado.

Como quiera que! las nuevas reivindicaciones delimitan el contenido y alcance
de ta invencion 'y con ellas se evidencian los elementos sustanciaimente
novedosos del objeto de la invencion resulta apremiante Hamar la atencion del
sefior examinador para que en el nuevo estudio sobre la patentabilidad de la
invencién identiﬂque los detalles y particularidades del novedoso sistema para
la disposicion de efectivo en cajeros sin tarjeta, aplicando una orden de pago

via SMS y el métado asociado al mismo.
|

4. Sobre el analisis de Patentabilidad.

4.1 Nivel inventivo de la solicitud
|
En su concepto técnico el seitor examinador sefiala gque se encuentra en el
estado de la téi'cnica la publicacion US 2002069170 (documento D1), la
publicacién GB 2;379040 (documento D2), la patente US 5963647 (documento
|

ﬁ\@
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D3) y la patente UES 5650604 (documento D4), los cuales, segun su leal saber y
entender afectan li'i patentabilidad del método aqui reclamado.
|

En referencia a Ifos documentos tenidos en consideracion en el Informe de
Busqueda y diché con el debido respeto, disentimos de la posicién esgrimida
por et sefior examinador al afirmar que un técnico en la materia, de forma obvia,
habria obtenido lq reivindicado consultando dicho estado de la técnica. Aunque,
aparte de estosl supuestos basicos, el examinador no presenta mayores
argumentos acerca de como se combinarian estos cuatro documentos para
llegar a la solucion propuesta en la presente invencion. De la misma manera
citar cuatro docurinentos y no mencionar ia forma en la que él (técnico en la
materia} los combinaria no representa una argumentacion técnica coherente por
parte de su despacho; esc sin mencionar que el solo hecho de que se tenga
que consultar mé:s de dos documentos para desvirtuar el nivel inventivo, es ya
de por si, una mgﬁestra de la presencia del mismo en la invencion presentada
(ver guias para !el examen de patente en la EPO, parte C, capitulo 4 de
patentabilidadf. T\h siquiera se presenta por parie del sefior examinador un
acercamiento problema-solucién que es el método apropiado para determinar si

. I- -y - . .
una determinada invencion tiene altura inventiva.

Frente al documento D1 quiero precisar que lo gue se presenta es un método
en el gue un ordc—*fnante puede permitir gue un beneficiario disponga de efectivo
en un cajero, sifi necesidad de una tarjeta. Para ello sera necesario que el
beneficiario introéiuzca en el cajero un cédigo o un numero de identificacion

personal (PIN) delterminado, que previamente le ha comunicado el ordenante.”

En D1, el necesa@rio conocimiento por parte del ordenante del PIN generado por
el propio métodd para la disposicion del efectivo conlleva un problema de
seguridad del sistema, dada !a posibilidad de que el ordenante u otra persona,
pueda realizar I;'a operacidon de disposicion de cantidades en nombre del
beneficiano, provbcando graves riesgos de seguridad que impide el uso de esta
patente en deter}ninados sectores, tales como el bancario o financiero.

En este sentido, ‘y tomando como ejemplo el uso del proceso como pago de un
servicio de com;?ra a traves de internet, mediante el proceso descrito en D1
serta posible que el ordenante recibiera la cantidad del servicio -al controlar el
PIN por el que sc—.i dispone det efectivo- y alegar que 1a cantidad ha sido recibida

7

|
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/ 1 AFC30805E91 D074C 125758 A0051 718 A/$File/




10

15

20

25

30

35

40

por el beneﬁciar%o. Todo ello si actuara con suma rapidez desde que
comunicara el PINi al beneficiario.

Asimismo, y en usos respecto a una piuralidad de beneficiarios, como puede
ser un supuesto ‘'de generacion de pagos a multiples usuarios, el sistema
recogido en D1 s%e presenta ineficaz, dada la inoperatividad que provoca la
obligacion de queg el ordenante tenga que proceder a comunicar los diferentes

codigos o PIN genierados a todos y cada uno de los beneficiarios.

La resolucion de !;los problemas de seguridad para su aplicacion en las areas
anteriormente senaladas, asi como la posibilidad de utilizacién en procesos de
pagos a mﬂltiple%s beneficiarios, no resueltos por la patente D1 u otros
documentos gue ifntegran el Estado de la Técnica, es lo que apoya la existencia
de la presente inv:enci()n, que aporta mejoras técnicas y nuevas aplicaciones no
comprendidas eﬁ los documentos sefiaiados en el Informe de Busqueda
Internacional en e:I que aparentemente se ha basado el seitor examinador.

Asi, hago énfasis! en que, en la presente solicitud, se recoge un sistema en el
que es el propio método el que comunica directamente al beneficiario el cédigo
unico generado, |sin que esta cuestion sea comunicada al ordenante u ofra
persona. El método asi planteado presenta evidentes ventajas de seguridad y
confiabilidad frent!e al citado en el documento D1, tanto a efectos de seguridad

como de operatividad.
|

Ahora bien, supor;ﬁendo que el documento D1 se combina con el documento D2
el cual es un mét(f)do (no una secuencia légica de informacion) para controlar el
acceso de un usuario a un servicio remoto desde una red tal como internet. En
dicho proceso exi!ste una validacién inicial donde el usuario ingresa un nombre y
una clave en la réd; si la validacion es exitosa el servicio le envia una clave al
usuario por un servicio de mensajeria inalambrica a un dispositivo portati! del
usuario. Aqui se ,‘desarrolla un procedimiento de validacion suplementario en el
cual el usuario in!gresa la clave recibida desde la red; acto seguido el servicio
valida la clave, si Ela validacion es exitosa el usuario puede acceder a la red.

En este sentido, indicar que el estudio de las reivindicaciones 1-6 a la luz de D1
y D2, supone de, manifiesto que para un “técnico en la materia” sea “obvio” el
resultado aponado por ta presente solicitud, resulta desproporcionado ya que si
atendemos a la; exclusiva combinacion de los citados documentos, no se

ltegaria nunca a la solucion aportada en la misma.
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El documento D3 lenseﬁa un sistema y un método para la fransferencia de
fondos a partir de? la cuenta de un remitente a un destinatario, el cual puede
recibir el dinero altravés de un ATM sin el requerimiento de una tarjeta para
acceder al sistema!. E! método incluye la generacion de un codigo de segurdad
por el remitente y‘un codigo de transaccion aleatoria generado por el sistema,
los cuales son sunf"linistrados al destinatario para que realice el retiro del dinero
a través de un AT!{II en cualquier lugar sin el requerimiento de una tarjeta.

El sistema para re!alizar la transferencia de fondos incluye:

¢ una cuenta/fuente,

o un archivo!de instrucciones de la transferencia almacenado dentro del
sistema, qde contiene la informacién relacionada con el requerimiento de
transferenc‘lia de fondos,

e unared pafa ia transferencia de fondos a un destinatario que inciuye:

o unal pluralidad de terminales de usuaric con medios de
tran:sferencia de datos para recibir en uno de los terminales de la
red ‘lfos datos del destinatario y el remitente,

o un ;éarocesador que recibe los datos de los terminales y provee
accéso al archivo de instrucciones de la transferencia, asimismo,
conﬁnna los datos del remitente y transmite ia instruccién a la red
paraf\ la transferencia de fondos,

¢ una pturalibad de acoplamientos para acopiar la red a la cuenta fuente y
transferir Ibs fondos al destinatario conforme al requerimiento realizado
por el remitente, a través de un ATM sin el requerimiento de una tarjeta
para acceder al sistema y para debitar a partir de la cuenta fuente la

cantidad transferida al destinatario.

El método divulgado establece que el codigo de seguridad establecido por el
remitente es enfcriptado en el terminal antes de ser transmitido a otros
elementos del si§tema. Asimismo, el remitente debe proveer al destinatario la
informacion de ]:la transferencia, el cédigo de autorizacion y el cédigo de
seguridad, los cuales seran solicitados por el sistema para acceder a la
transferencia. |

|
Por su parte, elil documentc D4 ensefia un sistema automatizado para la
transferencia ele%ctr()nica de dinero entre un remitente y un destinatario que
comprende: i
e una terminal de iniciacion que recibe la cantidad a ser transferida desde

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

cuenta del destinatario de la transferencia; dicho terminal es
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se!eccionad& entre ATM, PC o teléfono, preferiblemente, un ATM con
lector de tarjletas, el cual encripta dicho codigo de seguridad antes de ser
transmitido é la terminal central.

e una terminill central que recibe y almacena la informacion de la
transferencila en un archivo de seguridad.

e una terminal de entrega que recibe el cédigo de seguridad introducido
por ei destiinatario y envia dicha informacién a la terminal central para
comparacié'n con el archivo de seguridad y una vez recibida la
conﬂrmaciéh entrega el dinero al destinatario sin el requerimiento de una
tarjeta para\I activar la terminal de entrega, en donde la terminal encripta

dicho cédigb de seguridad antes de ser transmitido a la terminai central.

A partir de la desfcripcién detallada de los sistemas divulgados en D3 y D4 se
puede establecer( que no guardan relacién aiguna con el novedoso sistema
ensefiado en la p?esente solicitud, en el cual la terminal de iniciacion mediante
la cual el cliente jgens?:ra un SMS para la entidad emisora, corresponde a un
teléfono mévit o L:m ordenador, mientras que en las anterioridades D3 y D4 se
establece claraméznte el requerimiento de un dispositivo ATM con lector de
tarjetas para real:izar la transferencia de fondos, asimismo, las anterioridades
mencionadas estéblecen el requenmiento de un cédigo de seguridad generado
por el remitente, éel cual debe ser informado conjuntamente con el cédigo de la
transferencia poriparte del remitente al destinatario, por el contrario el sistema
aqui divulgado incorpora medios de comunicacion en ios que a través de la
estructura de corfnunicaciones para el envido de mensajes SMS para teléfonos
moviles, se realiza el envié de un mensaje SMS de confirmacion al beneficiario
de la operacion ';conteniendo los datos identificativos del ordenante como el
importe de la transaccion.
|

Por tanto, se Ilqma la atencion al Senor Examinador para que realice una
valoracion de Iais diferencias técnicas del sistema reclamado frente a las
anterioridades Dﬁ y D4, a partir de las cuales no resuitaria evidente la
incorporacion dei una terminal de iniciacién tipo teléfonc mévil u ordenador en
los cuales a partilr de la generacién de un SMS se puede iniciar la transaccién y
muchc menos lai confirrmacion y seguimiento al remitente de Ia operacion y el
PIN de segun’daid al destinatario de la misma por medio de un SMS, toda vez
gue los documer:nos sefalados con arte relevante establecen el requerimiento
tacito de un dispéjsitivo ATM para realizar ia fransferencia de fondaos.

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

técnicos expuestos respecto de la descripcion y el nuevo capitulo reivindicatorio

AR




se concluye que Ie? solicitud cumple a cabalidad con los requisitos establecidos

por la Decision 48§ en cuanto a su presentacion y requisitos de patentabilidad.

I e : :
Y con fundamento en las modificaciones realizadas teniendo en cuenta las
5 recomendaciones ‘consignadas por el sefior examinador en su concepto técnico
solicito declarar y :conceder el privilegio de patente de modelo de utilidad para la

presente solicitud.

5. Anexos
10
i) éopia del nuevo capitulo reivindicatorio que reemplaza el
alnteriormente presentado y en el cual se han acogido |a
tbtalidad de las recomendaciones formuladas por el sefor
éxaminador.
15

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

reivindicado y mﬁceder el titulo de patente de invencion.
|

N |
nora Jefe,

\ |
Maribét Hernandez Quintero

—. 5. 52.19595de Bogota
JT.P.N /106.991; del C. S.dela J.
25
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema: para la disposicion de efectivo en cajeros sin tarjeta,

aplicando uha orden de pago via SMS, susceptible de ser empleado en
la retirada d|e fondos sin necesidad de que el beneficiario sea poseedor
de una cuergata. tarjeta o similar, que se caracteriza porque comprende los
sigutentes e:lementos:
a) Medios de recepcion de datos en los gque una entidad emisora
(3) nlecibe, mediante un SMS, una peticidn de aita/baja de una
orden de pago procedente de un ordenante o cliente (2);
b) Medios de gestion de datos (4) ATMPAY nacional donde la
entidad emisora (3) gestiona via on-line el alta/baja de la orden
con funa central o médulo (ib), donde son procesadas todas las
ordel‘}'nes;
c) M!edios de comunicacion, en los que a través de la estructura
de cémunicaciones para el envié de mensajes SMS para teléfonos
moviles, se realiza el envié de un mensaje SMS de confirmacion
del ;'malbaja (Ic), y en el caso del alta del servicio, el envid
conj(jmtamente de la pertinente autorizacién de pago que tendra
que ser validada por el solicitante, todo esto gestionado desde los
hed?os de gestion de datos ATMPAY nacional (4); dichos medios
de cfomunicacic')n se conectan al beneficiario (6) de la operacién
por !medio un mensaje SMS, conteniendc tanto los datos
iden:ciﬁcativos del ordenante (2) como e! importe de la transaccion;
d) I\}ledios de entrega de dinero tipe cajero electrénico en los
cualés el beneficiario (6) hace la peticién (le) del efective en dicho
medio (7} habilitado para tal, sin necesidad de utilizar ningin
instrfumento de pago, sino unicamente el codigo o PIN que haya

sidoi proporcionado a dicho beneficiario (6);

2. Elisistema Esegﬁn la reivindicacion 1 caracterizado porque dicho medio de

entrega de dinero (7) puede conectarse con dichos medios de
comunicacic’m, para producir una peticién de autorizacién / correctora
desde dich;o medio de entrega de dinero hasta la entidad adquirente (8),
a través dtjs: las redes de comunicacidn de la propia entidad adquirente
(8); dicha éntidad adquirente se conecta (lg) a dichos medios de gestion
de datos i(4) ATMPAY nacional donde se efectla la peticion de

autorizacién / correctora, esta vez por parte de dicha entidad adquirente
(8) a los medios de gestion de datos (4) ATMPAY nacional; dichos
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medios de besﬁén de datos (4) etapa autorizan / deniegan la peticion, y

comunica tial decision a la entidad adquirente (8) (lh); dicha entidad
adquirente . (8) autoriza / deniega la operacidn, enviando el
correspondiente comunicado, a traves de la red de comunicacion interna
(), al dichof medios de entrega de dinero (7) el cual confirma / deniega
la entrega Qel efectivo (lj) al beneficiario (6) si se hubiera confirmado la

entrega el b‘;eneﬁciario (6) pueda proceder a su retirada.
i

. El sistema segun la reivindicacion 1 caracterizado porque dichos medios

de gestion He datos (4) ATMPAY nacional se conectan con la entidad
emisora (3) comunicando que se ha efectuado la orden de pago; en
dichos medibs de gestién de datos se realiza una presentacion de ciertos
datos concernientes al pago (10a); de tal manera que dichos medios de
gestion de datos pueden presentar 6rdenes de pago gestionadas, tasas,
gastos operéltivos y comisiones producidos en la gestion de la operacion,
igualmente |dichos medios de gestion pueden conectarse con dicha
entidad emisora (3) y presentar las ordenes de pago, tasas, gastos

operativos ylcomisiones.

. El sistema segun la reivindicacion 1, que se caracteriza porque la gestion

ademas de los medios conocidos mas frecuentes y los planteados en la
presente invencion en la que se cita el empleo de un teléfono movil,

también puede realizarse a través de un ordenador o equipo informatico.

. El sistema segin la reivindicacién 1, que se caracteriza porque el

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

PIN de caracter privado que es tinico en cada operacién de este tipo.

. El sistema segun la reivindicacion 1, que se caracteriza porque el

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

|
través del tel(efono movil, via SMS.
1

. E! sistema :segt'm la reivindicacion 1, que se caracteriza porgue la

retirada de Fffectivo por parte del beneficiario (6) puede ser realizada
desde cuaiquier cajero (7) que se encuentre habilitado para tal efecto.

. El sistema segun la reivindicacién 1, que se caracteriza porque en el

transcurso de la gestion, entre las entidades emisoras (3) v las entidades

adquirentes (8) no se realizan ningin tipo de transferencia de fondos.
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9. Metodo par‘la la disposicidon de efective en cajeros sin tarjeta, mediante

una orden de pago via SMS, susceptible de ser aplicado a la retirada de
fondos sin rlrecesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta,
tarjeta o similar, que se caractefiza porque comprende las siguientes
fases: i

a) una prin;?era etapa (la), en la que una entidad emisora (3) recibe,
mediante un SMS, una peticion de alta / baja de una orden de pago
precedente Fie un ordenante o cliente (2) ;

b) una etapa (Ib) donde la entidad emisora (3) gestiona via on-line el alta
/ baja de la orden con una central o0 médulo (4) ATMPAY nacional, donde
son procesafdas todas las ordenes;

C) una etapa} (Ic), en la que a través de la estructura de comunicaciones
para el envio de mensajes SMS para teléfonos moviles, se reaiiza el
envid de unimensaje SMS de confirmacion del aita / baja, y en et caso
del alta del servicio, €l envi6 conjuntamente de la pertinente autorizacién
de pago que tendrd que ser validada por el solicitante, todo esto
gestionado desde el médulo ATMPAY nacional {4);

d) una etapaﬁ (Id), en la que el modulo {4) ATMPAY nacional envia, por
medio de Ii':\ estructura de comunicaciones, un mensaje SMS al
beneficiario | (6) de la operacion, conteniendo tanto los datos
identiﬁcadorés del ordenante (2) como el importe de la transaccion;

e) una etapaf,(ie), donde el beneficiario (6) hace la peticidn del efectivo en
un cajero (7)i habilitado para tal efecto, sin necesidad de utilizar ningan
instrumento tiie pago, sino Unicamente el codigo o PIN que haya sido
proporcionadio a dicho beneficiario (6);

f) una etapal(lf), en la que se produce una peticién de autorizacion /
correctora deisde el cajero (7) hasta la entidad adquirente (8), a través de
las redes de comunicacion de la propia entidad adquirente (8);

g) una etapla (lg), donde se efectlia la peticion de autorizacion /
correctora, ez%.ta vez por parte de dicha entidad adquirente (8) al citado
médulo (4) A'i'MPAY nacional;

h) una etapai.(lh), en la que el modulo (4) ATMPAY naciona! autoriza /
deniega la peticion de la etapa anterior, y comunica tal decision a la
entidad adqui‘_rente (8):

i) una etapa (li}, donde la entidad adquirente (8) autoriza / deniega ia
operacion, eni_viando el correspondiente comunicado, a través de la red
de comunicaclién interna, al cajero (7);

i) una etapa (l:j), en la que se confirma / deniega la entrega det efectivo al

beneficiario (6) a través del cajero (7), haciendo uso del dispositivo de

8P
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entrega de efectivo del cajero (7) si se hubiera confirmado la entrega, de

modo que €l beneficiario (6) pueda proceder a su retirada;
k) una etaQa (Ik), donde se efectda una comunicacion off-line desde el
moduto (4) iATIVIPAY nacional hasta la entidad emisora (3) comunicando
que se ha e{fectuado la orden de pago;
l) una etapz:ﬂ (10a) , en cuya ejecucion se realiza una presentacién de
ciertos datois concernientes al pago, por parte de la entidad adquirente
(8) al médulo (4) ATMPAY nacional, en la gue aparecen las érdenes de
pago gestio?adas, tasas, gastos operativos y comisicnes producidos en
la gestion de la operacion;
m) una etapa (10b), donde el modulo (4) ATMPAY nacional (4) presenta
a la entidad iemisora (3) las ordenes de pago. 1asas, gaslos operanve.
comisiones; i
n) una etap13 {(10c) , en la gue la entidad emisora (3) presenta al
ordenante (2) la liguidacion y cobro de comisiones de la operacion
efectuada; L
fi) una etapa;(10d), donde la entidad adquirente (8) efectua la liquidacion
pertinente co&n el cajero (7) empleado en la gestion;
0) una etapai(10e), en la que a través de una entidad liquidadora (11) se
accede al sisitema nacional de compensacién electrénica (12}, donde se
efectian ias %acciones de compensacion pertinentes relativas a la gestion
realizada; |
p) una etapa (10f), donde se producen los pertinentes retrocesos entre la
entidad emiséra (3) y el méduto ATMPAY nacional (4), y
q) una etapa:‘; (10q9), en la gue se producen los pertinentes retrocesos
entre el méduillo ATMPAY nacional (4) y la entidad adquirente (8).
10.Meétodo segﬂrll la reivindicacién 9, que se caracteriza porque la gesfion
ademas de iols medios conocidos mas frecuentes y los planteados en la
presente invepcién en la que se cita el empleo de un teléfono movil,
también puede realizarse a través de un ordenador ¢ equipo informatico.
11.Método segﬂf_n la reivindicacion 9, que se caractenza porque el
beneficiario (65 es informado al igual gue el ordenante (2) de un cédigo o
PIN de caréctei:r privado gue es unico en cada operacion de este tipo.
12.Método segun la reivindicacion 9, que se caracteriza porque el
beneficiario (6) es informado en ef transcurso de la operacion de pago a
través del teiéﬁono movil, via SMS.
13. Método segt'm! la reivindicacién 9, que se caracteniza porque la retirada
de efectivo pcéJr parte del beneficiario (6) puede ser realizada desde

cualquier cajero (7) que se encuentre habilitado para tal efecto.



| oL
14.Método se:g(m la reivindicacion 9, que se caracteriza porque en el

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

adquirente$ (8) no se realizan ning(n tipo de transferencia de fondos.
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SUPEiRINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDIRECCIC')N DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 07-11.007
Clasificacion Internacional (IPC): GO6F 17/60
Concepto Técnico No. 3. 988

Patente de Invencion ‘ X Patente de Modelo de Utilidad | ]
Via Nacional E ]

Via PCT (fase nacional§ [] Cap. | ] Cap.ll | ¥
No. Sol. Internacional PCT ES2004/000.321

Fecha de PresentacioniInternacional. 2004- VII- 05

Como resultado del exémen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

|
1. Documentos estudiados:
| Folios: 3 a _11_como se radicé inicialmente
; Folios:  a

1.1 Descripcion:

1.2 Reivindicaciones: Folios: _12_a _15_como se radicé iniciaimente
i Folios: _91_a 95 respuesta del 2009- XI- 03

1.3 Dibujos: i Folios: 17 a 18 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 Soliciiante: Folios: _75_a_90_

2. Modificaciones no arf_:eptadas (articulo 34 D.486)
|

~ El pliego modificado adjunto a la respuesta NO se puede aceptar porque, de un lado, las
reivindicaciones 1 a 8 del citado pliego, no solo cambian el objeto de Ia solicitud sino que
implican una ampliacion de la proteccién 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
retvindicaciones no pue'den ser sustentadas, racionalmente, con fundamento en la
descripcion de la solicitud inicial, motivos por los que dicho pliego va mas alla de o
permitido por el articulo 34.

Por otra parte, las reivindicaciones 9 a 13, simplemente, iteran literalmente lo calificado en
el oficio trasladado v, lajrespuesta 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 términos de una secuencia de procesamiento de informacion, o
cual, es mas cercano a la definicidon de un procedimiento que a [a de un producto, tal
forma de redaccién no se permite porque seria tratar de definir un producto por un

procedimiento, es decir, pretender definir una cosa por otra; cabe aclarar que, la oficina
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acepta la definicién de%producto por medio de las caracteristicas de un procedimiento
solo cuando dicho producto (aparato} en si, cumple los requisitos establecidos por el titulo

Il de la Decision 486,;I0 que evidentemente no sucede en este caso; por Ultimo, las
caracteristicas con las que se trata de definir el producto (sistema) son una secuencia de
procesamiento de mformacmn y/o el uso de medios técnicos para procesarla, que no son
caracteristicas tecnlcas que sirvan para distinguir un producto acorde al procedimiento
establecido, menos aun, cuando dichc método se dirige a procesar un plan econdémico
comercial, concretamehte mediante un programa de computador para poner a disposiciéon
de una persona efectlvo sin necesidad de que tenga una cuenta bancaria o similar,
expresamente, excluldos de patentabilidad; por los motivos anteriores, las reivindicaciones
1 a 8 del Gltimo pliego van mas alla de lo permitido por el articulo 34 y, consecuentemente,
quedan vigentes todas las objeciones planteadas en el traslado.

Por las razones precedentes NO se aceptan las reivindicaciones 1:a 13 dei dltimo pliego y
quedan vigentes todas las objeciones trasladadas al interesado en el oficio.

3. Objeto de la invencion |

Segun la descripcidn, eliobjeto de la solicitud consiste en suministrar una secuencia Iogica
de procesamiento de informacion, reivindicada en la forma método para la disposicion de
efectivo en cajeros sin tarjeta mediante una orden de pago via SMS.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para la disposicién de efectivo en cajeros sin
tarjeta, mediante una orden de pago via SMS, susceptible de ser aplicado a |a retirada de
fondos sin necesidad dejque el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar,
relacionado en las reivindicaciones 1 a 6.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es GO6F 17/60 ; 151:00.

4. Claridad de la solicitiud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

La reivindicacién 1 sus dependientes no definen una solucion a un problema técnico
porque se redactaron en'términos de un plan econémico comercial y se enfocan en mero
tratamiento de informacion pues presentan como etapas ¢ fases del "método”, una
secuencia logica de procesamiento de informacion (datos) efectuada por medios
informaticos, lo cual, no se permite.

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

5. Unidad de invencién l(articulo 25 D 486):

i
Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un Unico
objeto, por lo que cumple; el requisito establecido.

6. No es una invencién (articulo 15 D 486 literales d y e)

6.1 Del estudio de la solicitud, salta a la vista que las reivindicaciones del pliego se
redactaron en términos de un plan econémico comercial, lo que se evidencia de
afirmaciones tales como: |...disposicion de efectivo... retirada de fondos. .. recibe... orden
de pago...la entidad emisora gestiona... envio... autorizacidn de pago...envia... datos
identificativos...importe de la transaccién... hace Ia peticion de efectivo en un caijero...
produce una peticién de autorizacion... autoriza o deniega la operacion... la entrega del

efectivo... la orden de pago... ordenes de pago gestionadas, tasa, gastos

[

operativos...retrocesoes... adqwnente .. codigo o PIN... tipo”, “... es informado de la
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operacion de pago...", etc. por tal motivo las reivindicaciones, afectan las disposiciones del

inciso d).

6.2 La legislacion vige’nte establece que, por programa de ordenador (software) se
entiende: “la expresmn de un conjunto de instrucciones mediante palabras, codigos,
planes o_en_cualquier otra forma que, al ser incorporadas en_un dispositivo de lectura
automatizado, es capaz de hacer que un ordenador — un aparato electrénico o similar
capaz de elaborar mformamones- elecute determinada tarea u obtenga determinado
resultado”.

Acorde a la practica comun seguida, la oficina considera y considerara como soporte
l6gico como tal no solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un
resultado, sino también las secuencias légicas de procesamiento de sefales, informacion
y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo
porque asi lo permite la horma, (... 0 en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en
un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado

resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudic de la solici:tud salta a la vista, que la reivindicacion 1 y sus respectivas
dependientes, relacionan como etapas de un “método” una secuencia logica de
procesamiento de mformamon (datos), lo que se considera soporte 16gico como tal,
motivo por el que las reivindicaciones 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 método unas etapas de gestion de informacion ejecutadas con ayuda de
aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de elios, por lo que se denominan
convencionales, que en este caso consiste en el uso de un teléfono mévil, un ordenador,
un cajero automatico,; una red de comunicacion, un equipo informatico, etc.
convencionales, porque no se les modificé ni en su estructura ni en su funcién, con los que
se desarrollan o ejecutan las secuencias légicas de procesamiento de informacion o sefial
para disponer efectivo en cajeros sin tarjeta, mediante una orden de pago via SMS,
susceptible de ser apliceido a la retirada de fondos sin necesidad de que el beneficiario
sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar; ademas, porque asi se expone con el
contenido de la misma descripcién (ver de linea 30 pagina 6 en adelante); motivos por los
gue se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado articulo 21 de la
Decision 486. .

Adicionalmente, una secuencia de eventos (programa) NO se puede convertir en
patentable, tan solo por r¢dactarse en forma de “método o procedimiento”, ya que, se trata
de la obtencion de un resultado por el uso de medios técnicos procesadores de
informacion o sefiales convencionales, que no necesitan ser soportados con documentos
técnicos puesto que los PC, los teléfonos celulares, internet, los cajeros automaticos son
conocidos, no solo por ios tecnicos en el arte sino por el pub|ICO en general Y aqui no se
discute ningun aspecto que involucre conocimientos especializados, mas alla de la
programacion de la gestién bancaria en si.

8. Determinacion del estado de la técnica:

La fecha para determinar.el estado de la técnica es 05 de julio de 2004.

Consultadas las fuentes de informacion con que cuenta este despacho se encontraron los
siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada 05 07 2004,
relacionados con la matefia de la solicitud:




No Documento | Titulo Fecha de
publicacion

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

2 | GB2379040 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 5 963 647 Method and system for transferring | 05 10 1999
: funds from an account to an individual

System and method for electronic 22 07 1997

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

4 US 5 650 604:

9. Analisis de patentai)ilidad {(articulo 14 D486)

Nivel inventivo (articulo18 D486)

La persona del oficio, ndrma[mente versada en la materia técnica correspondiente, que se
podria haber encargado de solucionar el problema planteado por la presente solicitud,
seria un técnico en programacion o un ingeniero de sistemas con experiencia en sistemas
de gestion bancaria, ‘que conozca la composicion y los principios basicos de
funcionamiento de dichos sistemas o, por lo menos, que cuente con las condiciones
necesarias para informarse acerca de esos principios al consultar la literatura técnica
respectiva. ’

De un lado, un técnico 'en la materia, de forma obvia, habria obtenido lo reivindicado
porgue cargar un progréma en la forma de secuencia de procesamiento o algoritmo o
rutina o protocolo etc. al procesador de un ordenador o aparato electronico similar, capaz
de procesar datos o irformaciones, para que ejecute determinada tarea u obtenga
determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, comunmente, realizadas por
él en la gestion bancaria.

|
De otro lado, la mera implementacién o relacion de una secuencia de eventos (programay)
en la forma de un método, en un sistema informatico como un computador personal, un
servidor de un banco, unteléfono celular, etc. carece de nivel inventivo porque que como
ya se dijo antes, esta’ al alcance de un técnico en la materia y, un "método” o
procedimiento como tal, debe ser independiente de como se usa o se hace operar un
sistema o producto o los componentes del mismo; es decir, dicho “método” no se puede
restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a los componentes de un
sistema de gestion bancaria.

Respecto a las reivindicaciones 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 evidénte o de los antecedentes o de los conocimientos comunes en la
técnica; 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 determiné que ellos,
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simplemente, son afirmaciones sin ningun tipo de sustento real en hechos ciertos porque los
mismos se alejan del contenido del traslado hecho en el oficio y, son una interpretacion
personal de lo que a la memorialista le gustaria que fuese pero que NO es.

Sin embargo en primer lugar cabe precisar que, en el acto NO se pidid que se aclarara a qué
campo considera la interesada que se refiere la solicitud, tampoco se pidi6 explicaciones de
como entiende la OMPI la aplicacién industrial, ni que se citara las guias del examen de
patentes de la EPO, n| que se relacionara lo que digan o hayan dicho las camaras 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 esta obligada a aceptar y aplicar las los puntos de vista
en que se sustente otra organizacion, autoridad internacional u otra oficina sus puntos de
vista acerca del software y los planes econdmico comerciales; ademas, la memorialista NO
explica en base a la norma comunitaria de la CAN, el procedimiento legalmente establecido
y la jurisprudencia dictada por sus dérganos competentes el sustento de sus pretensiones.

En segundo lugar, es evidente 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 auténoma razon por la que sus decisiones NO han estado NO estan Nl estaran sometidas
a las consideraciones que tengan en otras latitudes. Ademas, la autonomia se sustentaen la
norma, los propios proced|m|entos y la jurisprudencia dictada o, por el H Concejo de Estado
y/o el H Tribunal Andino, que aplica acorde a los pronunciamientos de esos Altos Tribunales,
mas no esta obligadaia aplicar lo que la representacion 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 esencid de las reivindicaciones consiste en definir la invencion; ii) una
reivindicacién independiente debe definir la invencion mediante caracteristicas técnicas y
que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna caracteristica técnica incluida
en |a independiente; iii) ‘es practica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes,
preambulo y parte caracterizante; a primera contiene el conjunto de caracteristicas de la
invencion cuya combinacién se conoce, por decirlo asi, es el “género” al que pertenece la
invencion. La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) caracteristica(s) técnica
propia(s) de la invencion (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la
técnica, por decirlo asi, ‘es la “especie” de la invencion.

De otro fado, el primer parrafo de |la subseccién 4.2 del Manual Andino indica que: “las
reivindicaciones deben! contener todas las caracteristicas técnicas esenciales que
definan la invencidon y la hagan distintiva_del estado de la técnica. Dichas
caracteristicas técnicas deben definir la solucion (del problema técnico) que intenta
resolver la solicitud”, (subrayados y resaltados fuera de texto).

El siguiente parrafo de la citada subseccion (ver pagina 35 del citado manual), indica que:
“para efectos del examen no se toma como caracteristica técnica la inclusion de términos
relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, las secuencias |ogicas de
procesamiento de informacion o sefial para disponer 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 beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar
mediante uso de medios técnicos puesto que el resultado o fin alcanzado no es una
caracteristica esencialipara el efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusion de elementos no
técnicos pueden afectar:la claridad de |a reivindicacion”.

En cuarto lugar, la definicion dada por el diccionario de la real academia espariola de la
lengua para un término en particular, carece de importancia porque el uso se determina de
acuerdo al procedimiento legalmente establecido y no mediante lo que la intermediaria
considere que debemos hacer. Esa definicion ni ninguna de las opiniones dadas
controvierten, ni menos aun desvirtiian lo dicho acerca del uso, gue se reitera en el numeral
7 arriba. :

oy




En quinto [ugar, qulenes tienen algun conocimiento en el tema saben que las
caracteristicas incluidas en las reivindicaciones calificadas no tienen caracter técnico pues
ellas se relacionan a los efectos de un plan econdémico comercial: “...disposicién de

efectivo... retirada de fondos... recibe... orden de pago...la entidad emisora gestiona...
envio... autorizacién de pago...envia... datos identificativos...importe de |a transaccion...
hace la peticion de efectivo en un cajero... produce una peticién de auterizacion... autoriza
o deniega la operacién... la entrega del efectivo... la orden de pago... ordenes de pago
gestionadas, tasa, gastos operativos...retrocesos... adquiriente”, “... codigo o PIN.. . tipo”,

. es informado de la operacidén de pago...", etc. que no dan soluci()n a un problema
técnico puesto que, sin la intervencion de algun procesador de sefiales o dato(s) y la(s)
informacion(es) alli incluida(s) no generan un resultade técnico sino un mero manejo de un
plan econdomico comercial mediante un algoritmo logico, excluido de patentabilidad acorde
a las disposiciones del amculo 15 incisos d) y e).

Cabe precisar que, Iascaracteristicas incluidas funcionalmente, equivalen a un disco ‘
compacto 0 a la mera presentacién de informacion, puesto que la informacion alli |
contenida no es mas que portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por si
solo no puede proveer aplicacidn(es) practica(s) para la manufactura de un objeto o la |
solucién de un problema técnico. |

Por Ultimo, respetuosamente, nos parece que la mandataria para sus alegatos deberia
haber tenido en cuentaila jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el
citado proceso 36-1P-98, aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente”, donde
se establece: ;

“o| tramite de concesién de patentes es la via procedimental prevista por el ordenamiento
juridico para garantizar la tutela del interés general, evitando gue se otorguen privilegios
sobre materia que pertenezcan al dominio publico o que simplemente no cumplan con las
exigencias establecidas por la norma comunitaria; también (...) la Administracion en
cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente establecidos, debe
velar por el interés generai sin desconocer los derechos e intereses legitimos de los
particulares que soliciten una patente”. (Subrayado y resaltados fuera de texto).

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

Por lo tanto, es evidente que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los
procedimientos legalmente establecidos, la que determina la forma y el contenido que
deben tener las reivindicaciones.

2) Con relacion a las aseveraciones del subnumeral 3.2 de la respuesta, una vez mas, 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
representacion primero debe demostrar que el procedimiento (método) reivindicado
consiste: 1. en una secuencia de etapas conducentes a la solucién a un problema técnico,
2. que las caractenstlcas incluidas en las reivindicaciones tienen caracter técnico, 3. que

las caracteristicas NO se relacionan al manejo de un plan econémico comercial y, 4. que
NO se tienen que usar medios técnicos para procesar la informacion. Tan solo después
de que se haga la demaostracion precedente, la discusion podra pasar a calificar mas
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detalladamente los requisitos restantes como el nivel inventivo y la aplicacién industrial, los
cuales, no tendran unafacil solucién.

De otra parte, en el tra$lado la oficina hizo una sustentacién con la que se cuestiond 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 [aimezcla de documentos para cuestionar el requisito; pero dicha
mezcla de documentos NO fue hecha en ningin momento por nosotros en el oficio,
porque no la consideramos necesaria a la luz de los argumentos expuestos; en
consecuencia, €s obvioique la respuesta carece de sustento cierto, es una desviacion de
las objeciones planteadas y la sola opinion de la representante no constituye fundamento
cierto que controvierta, ni menos aun, desvirtie nuestras objeciones.

Cabe agregar que, coﬁno se reitera arriba 10 reivindicado simplemente hace uso de
aparatos ampliamente conocidos en el arte..., porque con la misma descripcion asi se
puede determinar, fundamento que la intermediaria no tuvo en cuenta en sus alegatos de
respuesta. 5

Ahora bien, es de sumaimportancia resaltar que para nosotros lo sustancial de la objecion
S consiste en que un téchico en el arte (programador) podria haber obtenido el método
reivindicado con solo cargar un programa en [a forma de secuencia de procesamiento o
algoritmo o rutina o protocolo etc. al procesador de un crdenador o aparato electrénico
similar, capaz de procesar datos o informaciones, para que ejecute determinada tarea u
obtenga determinado resultado, puesto que se trata de operaciones, cominmente,

realizadas por €l en la gestién bancaria.

En este punto, es importante resaltar que la oficina no puede aceptar como sustento de
patentabilidad ni el uso de componentes convencionales o parte de ellos, nila redaccion
del documento con mezclas de caracteristicas no permitidas, puesto que se distorsiona el
aporte real al estado de la técnica, se altera la proporcién que debe existir entre lo
divulgado y la proteccion solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Aln mas, sila Administracion aceptase los alegatos de la memorialista como validos, se
llegaria a que un método para 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
necesidad de que el beneficiario sea poseedor de una cuenta, tarjeta o similar, como el
solicitado aqui, seria pétentable con solo pretextar lo arglido en la respuesta, que el
proceso se puede reivindicar de cualquier modo, que en opinidn de la mandataria no es un
plan econémico 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 por la_ley y, porque afectan las disposiciones del
articulo 15 incisos d) y e), ya que se trata de un plan econdémico comercial y soporte logico
como tal, excluidos de patentamiento.

Para finalizar, en el oficio se pidié al solicitante indicar en que parte(s) de la descripcion
hay sustento para fo que se presente, con el fin de facilitar el examen siguiente,
observacion ignorada por la memorialista quien se centrd en transcribir como entiende la
OMPI la aplicacion industrial, hacer citas a las guias del examen de patentes de la EPO,
en relacionar lo que digan o hayan dicho las camaras de apelaciones de la EPO, segun
su parecer, etc. que en cumplir lo pedido por Ia oficina.

11. Conclusidn:

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




No. | Documento Reivindicacion(es) Requisito
Afectada(s) que
| afecta
1 US 2002069 1:70; ver parrafos 9 [ 1a6 Nivel
16 y 26 a 88; figuras 1y 2. _ inventivo
2 GB 2379 040; verlineas 1213 | 1a6 Nivel
pagina 2; de linea 11 pagina 4 a inventivo
linea 4 pagina 5.
3 US 5963 647f ver de linea 23 1a6 Nivel
col 5 a linea 2'col 8; de linea 37 inventivo
col 10 a linea 55 col 12; figuras
2, 3, 5A6B. .
4 | US5650604;verdelineadl |1a6 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 cumple las disposiciones de los articulos 15incisos d)ye), 18,21,30y
34 porlas razones expuestas arriba y, los alegatos y correcciones ailegados no subsanan
en forma alguna, las objemones planteadas en ellos.

En consecuencia y po_r todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar las

reivindicaciones: __1_ ia_ 6_ (folios: _

Bogota, D.C., 20, 11, 2009

12 a 15)

CONCEPTO TECNICO No. 3.988

EXAMINADOR TECNICO
Cédigo No. 202004




