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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripcién: Folios: 37 a 67 _ como se radicé inicialmente
Folios a

1.2 Reivindicaciones: Folios 68 a 73 como se radico inicialmente
Folios a

1.3 Dibujos: Folios 75 a 80 __ como se radico inicialmente
Folios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 135 no se presentaron oposiciones por
parte de terceros.

2. Objeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un programa para
que un proveedor de servicios financieros facilite detallados estados de cuenta de las
transacciones de viaje reservadas por periodos de facturacion, que posibilite el pago
expedito y la conciliacién de las transacciones de vieja, reivindicado en la forma de
medios legibles por computador y métodos para transacciones.

De otra parte, el pliego reivindica: un medio legible por computador que tiene
instrucciones ejecutables por computador para facturar una o mas transacciones,
relacionado en las reivindicaciones 1 a 7 y 13; un método para transacciones de reserva
y facturacion, relacionado en las reivindicaciones 8 a 10, 11 y 12; un método para
reservar y facturar transacciones relacionadas con viajes, relacionado en las
reivindicaciones 14 a 16.



Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GO6F 17/60 ; 151:00.
3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Las reivindicaciones son indefinidas porque no permiten establecer, con claridad, cual
es el aporte al estado de la técnica, tampoco presentan la estructura de preambulo y
caracterizacién apropiada para caso; frases tales como: “las instrucciones ejecutables
por computador desarrollan las etapas de”, “que comprende instrucciones ejecutables
por computador para desarrollar la etapa de”, “en donde”, “el método comprende las
etapas de”, “que comprende adicionalmente la etapa de”, etc. no se consideran
sinbnimos de “caracterizado por”.

Las reivindicaciones de “medio legible por computador...” relaciona como “etapas’,
instrucciones ejecutables por computador, lo que no se permite.

Las reivindicaciones de “método” presentan como “etapas” instrucciones ejecutables
por computador, lo cual, no se permite.

Por ultimo, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una
reivindicacion independiente por cada categoria seguida, cada una de ellas, por una o
mas dependientes; se puede admitir mas de una independiente por cada categoria,
siempre y cuando NO sea posible definir la soluciéon en una sola reivindicacion y que se
cumpla una de las condiciones siguientes:

a. que se trate de dos objetos concebidos uno en funcion de otro, como una llave o una
cerradura o un transmisor y un receptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparacién o mezcla que lo contenga.

c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos analogos, permitan llegar al
mismo producto final.

Las reivindicaciones 8, 14 y sus dependientes respectivas NO cumplen ninguna de las
condiciones antes citadas, ademas, se relacionan al mismo objeto y las diferencias
entre unas y otras se limita a la definicién de la materia que se trata de proteger y a
algunos términos alli incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Alun mas, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de
reivindicaciones independientes hace dificil establecer la materia para la que se busca
amparo y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha
proteccion.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las
disposiciones del articulo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjuncién con
las de los puntos § a 6 que siguen a continuacion.

4. Unidad de invencién (articulo 25 D 486)

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

5. No es una invencion (articulo 15 D 486 literal e)

5.1 Del estudio de la solicitud resulta evidente que, el medio legible por computador y



los métodos reivindicados son para facilitar (la realizacion) de la facturacion y
conciliacion de transacciones de viajes, como se explica en detalle en las figuras 1 a4 y
lo correspondiente de la descripcion, de donde se deriva que la supuesta solucién que
suministra la solicitud se dirige a un plan econdémico comercial, motivo por el cual
consideramos que, como minimo tacitamente, se afectan las disposiciones del articulo
15 d).

5.2 La legislacion vigente establece que, por programa de ordenador (software) se
entiende: “la expresion de un conjunto de instrucciones mediante palabras, codigos,
planes o _en 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 informaciones-, ejecute 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 sefial y/o datos, las
rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque asi lo
permite la norma, (... o 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.

De la calificacion de la solicitud salta a la vista, de un lado, que las reivindicaciones 1 a
7 y 11 a 13 explicitamente, afirman, “un medio legible por computador que tiene

instrucciones ejecutables... desarrollan las etapas de...”, lo cual, evidencia
claramente que no se cumple lo establecido por el inciso e) del citado articulo 15.

De otro lado, las reivindicaciones 8, 14 y sus dependientes, relacionan como etapas
unas secuencias logicas de procesamiento de sefial (datos), que se consideran soporte
l6gico como tal, mas aun cuando las reivindicaciones 11 y 12 muestran la
intercambiabilidad, entre las instrucciones ejecutables por computador y las etapas del
método a seguir.

Por lo anterior, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del inciso e)
del citado articulo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (arficulos 14y 21 D 486)
6.1 Requisitos de patentabilidad (articulo 14 D 486)

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

A la luz de lo precedente, resulta evidente en primer lugar que la reivindicacion 1y sus
dependientes de “medio legible por computador que tiene instrucciones ejecutables por
computador para facturar una o mas transacciones” no definen ni un producto ni un
procedimiento en la forma establecida por la oficina, dado que no conduce a la
fabricacion de un producto; consecuentemente, no se podran tener en cuenta en lo
sucesivo.

En segundo lugar, las reivindicaciones 8, 14 y sus respectivas dependientes de meétodo
o procedimiento NO divulgan etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacion de un
producto sino que ellas relacionan unas instrucciones ejecutables por computador
siguiendo unas secuencias légicas de procesamiento de informacion (datos), razones
por las que dichas reivindicaciones no se podran tener en cuenta en lo sucesivo.
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Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, para que un método o
procedimiento sea patentable el mismo se debe describir y reivindicar de tal manera
que, al seguir una secuencia de etapas estas conduzcan a la fabricaciéon u obtencion
de un producto, pero no de qué forma se usa o se puede usar, uno 0 mas
componentes de un sistema para procesar informacion o datos, puesto que no se
soluciona ningun problema técnico.

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

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de
aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo que se
denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de los componentes de
un sistema de computadores en red como, por ejemplo, un “computador de propésito
general” o un “servidor” e internet, dichos computadores convencionalmente incluyen un
procesador central, varios tipos de memoria, RAM, ROM, etc. con los que se
desarrollan o ejecutan las instrucciones para reservar y facturar transacciones
relacionadas con viajes, ademas, porque de forma explicita asi se afirma en la misma
descripcion (ver de parrafo 26 en adelante); motivos por los que se considera que el
pliego afecta las disposiciones del citado articulo 21 de la Decisidon 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

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

b) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego
reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, debera replantear la solicitud en ese sentido, pero es
importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos
apartes NO podra, en ningin caso, implicar una ampliacién de la protecciéon que
corresponderia_a la divulgaciéon contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que
establece el articulo 34 de la Decision 486.

De oftro lado, debera indicar en que parte(s) de la descripciéon hay sustento para lo que
se presente, con el fin de facilitar el examen.




En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de _60_ dias contados a
partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio
capitulo quinto del titulo pri

nforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA/ CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Division de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacibn en lista, de fecha
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