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Solicitud de Patente de Invencion titulada: “Método y sistema para

facturacion y conciliacion mejorada de transaccion de viaje”

Solicitante: American Express Travel Related Services Company., Inc.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA NO. 8
DEL 23 DE ENERO DE 2009, OFICIO NO. 750 (EXAMEN DE FONDO)

ALVARO CORREA ORDORNEZ, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado tal como
aparece al pie de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad en referencia, doy

respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:
1. Objeciones del Examinador

1.1  Claridad de la solicitud (articulo 30 D 486)

1.1.1. El Examinador establece que 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 caracterizacion apropiada para caso; frases tales
como: “las instrucciones ejecutables por computador desarrollan las etapas de”, “que

2 &l

comprende instrucciones ejecutables por computador para desarrollar la etapa de”, “en
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donde”, “el método comprende las etapas de”, “que comprende adicionalmente la etapa

de”, etc. no se consideran sindnimos de “caracterizado por”.
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1.1.2.  Asi mismo, las reivindicaciones de “medio legible por computador.. . relaciona

como “etapas”, instrucciones ejecutables por computador, lo que no se permite.
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1.1.3. El Examinador considera que 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 solucién en una sola reivindicacién y que se cumplan
ciertas condiciones que el Examinador relata en el oficio. Sin embargo, establece el
Examinador que las reivindicaciones 8, 14 y sus dependientes respectivas NO cumplen
ninguna de las condiciones citadas y se relacionan al mismo objeto por cuanto las
diferencias entre unas y otras se limita a la definicion de la materia que se trata de proteger y

a algunos términos alli incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

1.1.4. Finalmente, 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.
1.2 No es una invencion (articulo 15 D 486)

1.2.1. El Examinador considera que a partir de la lectura de la solicitud es evidente que el
medio legible por computador y los métodos reivindicados son para facilitar (la realizacion)
de la facturacion y conciliacién de transacciones de viajes, como se explica en detalle en las
figuras 1 a 4 y lo correspondiente de la descripcion, de donde se deriva que la supuesta
solucion se dirige a un plan econémico comercial, que no es considerado invencién segin el

articulo 15 d) de la D 486.

1.2.2.  De otra parte, el Examinador considera que la solicitud no es una invencion segin
el articulo 15 e) de la D 486, por cuanto las reivindicaciones 1 a 7y 11 a 13 se refieren a un
programa de ordenador cuando afirman: “un medio legible por computador que tiene

instrucciones ejecutables... desarrollan las etapas de...”.

1.23. De otro lado, el Examinador expone que las reivindicaciones 8, 14 y sus
dependientes, tampoco son invencion de acuerdo con el articulo 15 e) de la D 486, por
cuanto se relacionan como etapas unas secuencias légicas de procesamiento de sefial
(datos), que se consideran soporte 16gico como tal, mas atn cuando las reivindicaciones 11

y 12 muestran la intercambiabilidad entre las instrucciones ejecutables por computador y las
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etapas del método a seguir.
1.3 Requisitos de patentabilidad (Articulo 14 D 486)

1.3.1. El Examinador considera que la reivindicacion 1y sus dependientes no definen ni
un producto ni un procedimiento en la forma establecida por la oficina, dado que no
conduce a la fabricacién de un producto; consecuentemente, no se podran tener en cuenta en

lo sucesivo.

1.3.2.  Asi mismo, el Examinador concluye que las reivindicaciones 8, 14 y sus respectivas
dependientes NO divulgan etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacién 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.
1.4 Reivindicaciones relativas a un uso o segundo uso (articulo 21 D 486)

1.4.1  Finalmente, el Examinador plantea que lo reivindicado en la presente solicitud
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
proposito 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, ademds, 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 Decisién 486.
2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 Modificacion de las reivindicaciones de la solicitud para cumplir con los

requisitos establecidos en la D 486

2.1.1  El solicitante presenta un Capitulo Reivindicatorio Modificado para atender a las

observaciones que presenta el Examinador en cuanto a claridad, requisitos de patentabilidad
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y reivindicaciones relativas a un programa de ordenador y a un uso.

2.1.2.  En primer lugar, el solicitante desea eliminar las reivindicaciones 1 a 13 y 16 del

pliego reivindicatorio para dar respuesta a las observaciones del Examinador.

2.1.3. Las restantes reivindicaciones 14 y 15 (modificadas a reivindicaciones 1 y 2) son
patentables a la luz de lo estipulado en la Decision 486 por cuanto fueron modificadas para
dirigirse a un aparato que cumple con los requisitos establecidos en el articulo 14 de la

Decision 486.

2.14. Para que la anterior modificacién surta efecto, adjunto el formulario de
modificacién voluntaria a solicitud pendiente y la tarifa establecida por ese Despacho para

este tramite.
En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente

documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invencién para el

invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,

LWRDONEZ

‘C.N0.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: Capitulo reivindicatorio modificado

Formulario de modificacion
Recibo

BOGATM/BOGDMS-158716-V1-P2007_000020-0720.DOC
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) Espacio reservado para el adhesivo de radicacion
Industria y Comercio
| SUPERINTENDENCIA
‘ FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Q) SOLICITUD DE

[ ] correccisn de Error Materiat Modificacion de una solicitud

@ Nombre: American Express Travel Related Services

SOLICITANTE Company, Inc. IDENTIFICACION
Direccion: Wor1d Financial Center, 200 Vesey Strdet
New York,,New York 10285-4900, Estados UnidogCC- [ _] ~ NT [ ]
Nacionalidad o Domicilio: E/»tados Unidos de América
Lugar de Constitucion: Estados Unidos de América |C.E. ‘:] Otro E‘

! Teléfono: Fax: Cual

E-Mail Numero

©) Nombre:  ALVARO CORREA ORDONEZ IDENTIFICACION

REPRESENTANTE | Direccion: ~ Avenida 82 No.10-62 Piso 6o. c.c. NT [

O APODERADO CE. |:| otro D
Teléfono: 634 1500 Fax: 3762211 Cual
E-Mail: office.bogota@bakernet.com Numero 79.143.366 TP 20.281

@ Numero de expediente
07.111.478

‘ ciones compuesto por 2 reivindicaciones para subsanar las observaciones del examen de

(® comprobante de PagoNo.  09-24,222 Fecha MARZO 27-2009

(&) Descripcién de la correccion o modificacién solicitada  Presento a su despacho formulario de modifica-

fondo.

@ Anexos

Comprobante de pago de la tasa.
:} Poderes, si fuere el caso.

[:] Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas.

NOMBRE ALVARO CORREA ORDONEZ FIRM

P ——
c.C. /9.143.366 TP, 208

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario//er reverso de esta pagina. y

2000-F03

o



REIVINDICACIONES

Reivindicamos:

1. Un aparato que comprende un procesador y una memoria que

almacena un programa ejecutable por el procesador, en donde el |
programa incluye un cédigo para computador para la implementacidn

de un método para reservar y facturar transacciones relacionadas

con viajes, el método comprende

recibir un primer archivo de datos, que incluye una

referencia indicadora que corresponde a una transaccidén de viaje,
‘ desde un sistema de agente de viajes;
almacenar el primer archivo de datos en una base de datos;
generar un estado de cuenta basado en el primer archivo de
datos;
transmitir el estado de cuenta sobre una red;
recibir un segundo archivo de datos, que incluye la
referencia indicadora que corresponde a la transaccién de viaje,
desde un proveedor de viajes;
almacenar el segundo archivo de datos en una base de datos;
determinar, usando la referencia indicadora, si existe una
desigualdad entre el primer archivo de datos y el segundo archivo
de datos;
generar un estado de cuenta revisado para corregir la
desigualdad; vy

trasnmitir el estado de cuenta revisado sobre la red.

2. El aparato de la reivindicacién 1, en donde:
la desigualdad indica que el primer archivo de datos ademas

incluye una segunda referencia indicadora correspondiente a una
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segunda transaccién de viaje que no estd incluida en el segundo
archivo de datos; y
el estado de cuenta revisado excluye facturas relacionadas

con la segunda transaccién de viaje.

BOGATM/BOGDMS-158760-V2-
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