CASTELLANOS & CO LTDA SUPERINLNDENCIA DE INDUSIRIA Y COMLRCIO

ABOGADOS LT |
N o

Fecha: 2009-10-30 14:49:26 Dep. 2020 NUL:CRLACION

Tra. 11 PATENTEIYH Lve 378
_ A
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 1§ENAC‘ONALI

Sefior

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Econémico

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 07.054.659
Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT Entrada en
Fase Nacional, para: “METODO DE PAGO POR TARJETA BANCARIA
PREPAGO, CUPON DE RECARGA Y SISTEMA DE PAGO POR TARJETA
BANCARIA PREPAGO PARA LA IMPLEMENTAC!ON DEL METODO”
Solicitante:  ALEXANDRE SAM ZORMATI

RECURSO DE REPOSICION

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, domiciliada e
identificada como aparece al pié de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el
asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer
RECURSO DE REPOSICION (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la
resolucion No. 49927 del 30 de septiembre de 2009, notificada por edicto desfijado el 23
de octubre de 2009.

1. LA RESOLUCION No. 49927

La Superintendencia de Industria y Comercio expidié la Resolucién No. 49927 por
la cual se niega la patente que fue solicitada el dia 31 de mayo de 2007, para el invento
denominado: “METODO DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO, CUPON DE
RECARGA Y SISTEMA DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO PARA LA
IMPLEMENTACION DEL METODO?”, y radicada bajo el expediente N° 07.054.659.

(85




2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 49927

La Resolucion 49927 establece en su articulo sexto que las reivindicaciones 1 a 13
contenidas en los folios 73 a 80, ademas de no ser claras y referirse a usos, el objeto alli
reivindicado no se considera una invencion. Adicionalmente, la descripcidén no divulga la
invenciéon de manera suficientemente clara y completa.

2.1 Modificaciones presentadas con la respuesta a la accién oficial

Por medio de la resolucién 49927 se informa al solicitante que las modificaciones
presentadas junto con la respuesta a la accion oficial no fueron aceptadas porque ese
Despacho considera que la nueva reivindicacién 1 y sus dependientes no se encuentran
sustentadas en el capitulo descriptivo de la solicitud inicial y que, en consecuencia, la
modificacion va mas alla de lo permitido en el articulo 34 de la Decisién 486 ya que
amplia la materia reclamada e inicialmente divulgada.

Su Despacho aduce que los términos subrayados en el texto de la reivindicacién 1
copiado en la resolucién no fueron mencionados en la descripcién y, por lo tanto,

consider6 que ampliaban la materia divulgada en la solicitud inicial.

Adicionalmente, establece la resolucidon que la modificacion hecha a la
reivindicacion original 9 introduce falta de claridad al agregar la expresién “que cubre
medios para raspar’ que, ademas, no tiene sustento descriptivo en la solicitud inicial e

implica una ampliacién.

En cuanto a las modificaciones, por ultimo menciona que las reivindicaciones 8 a
10 del nuevo capitulo reivindicatorio corresponden en esencia a las reivindicaciones 9 y
10 del pliego calificado, y las reivindicaciones 11 a 13 son practicamente las mismas

reivindicadas inicialmente.

2.2 Sobre del capitulo descriptivo

La resolucion 49927 confirma las observaciones trasladadas en el oficio No. 12208
de 2008 en cuanto a que el contenido de descripcion no permite identificar una forma de
ejecucion clara y completa de la mejora considerada patentable, porque ella se limita a
enumerar algunos elementos junto con su uso o efectos del mismo para procesar
informacion o sefiales de administracion de un plan econémico comercial, pero no la

forma de ejecutar o fabricar una tarjeta de pago previo ni el sistema de pago mediante

tarjeta de crédito.




Concluye la resolucién que la mencion a la tarjeta prepago, los cupones de
recarga, el método de recarga, etc. no basta para cumplir con el requisito exigido y aclara
que se requiere la “receta” para construir o fabricar el producto.

2.3  Sobre el capitulo reivindicatorio

La resolucion considera que el capitulo reivindicatorio presenta los siguientes defectos:

- la reivindicacion 1 y dependientes se redactaron en términos del uso de
componentes convencionales de un sistema de procesamiento de informacién
bancaria y en secuencia de procesamiento de seiial.

- las reivindicaciones 9 y 11 junto con sus dependientes no definen ni un producto ni
un procedimiento y se refieren al uso de un procedimiento no patentable

- las reivindicaciones 9 y 11 no tienen enlace légico con la independiente porque no
aclaran o delimitan una caracteristica técnica incluida en ella y que se desvian al
uso de una tarjeta y de un sistema para ejecutar un plan econémico comercial.

- La reivindicacién 11 y dependientes se redactaron en términos del uso o
instalacién de un soporte légico como tal o secuencia de procesamiento de
informaciéon de un plan econdmico comercial.

2.4 No es una invencion

Establece la resolucion que las reivindicaciones 1 y sus dependientes se
redactaron en términos de una secuencia logica de procesamiento de datos que se
considera soporte 16gico como tal.

Concluye que la presente solicitud es un soporte l6gico como tal y cae dentro del

campo de los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades econdmico

comerciales, y por la razén no es patentable.

2.5 Invenciones de producto y de procedimiento

Ese Despacho considera que las reivindicaciones 1 y dependientes no definen
etapas que conduzcan a la fabricacion de un producto sino que por el contrario relacionan
una secuencia l6gica de procesamiento de informacion de un plan econémico comercial.
Considera que lo reivindicado simplemente hace uso de aparatos ampliamente conocidos
en el arte o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de una plataforma
técnica del intermediario financiero donde se implementa el procedimiento, para manejo

financiero de tarjetas prepago, su recarga, etc.
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3.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la
revocatoria de la Resolucion N° 49927 del 30 de septiembre de 2009:

3.1 Violacion del articulo 34 de la decision 486

Considero que su Despacho debié aceptar las reivindicaciones modificadas que se
presentaron con la respuesta al Oficio No. 12208 de 2008 toda vez que, como
demostraré, el contenido de las reivindicaciones no representa una ampliacion de la
materia inicialmente divulgada.

Su Despacho establece que las expresiones subrayadas en la reivindicacion 1
modificada no se mencionaron en la descripcion inicial. Expongo a continuacién los
apartes del texto inicial que evidencian la equivocacion de su Despacho al hacer tal
afirmacién.

Reivindicacion 1 modificada;

“‘El método de pago por tarjeta bancaria prepago que comprende (...) caracterizado
porque la recarga se implementa via el intermediario de un cupén prepago con el cual
esta asociado un numero de identificacion Unico y al cual corresponde una_cantidad
predefinida; Dicho servidor de gestién ademas comprende una base de datos de nimeros
de cupdn unico como también del estado de validez y del valor correspondiente a los
cupones; Y en el cual dichas etapas de recarga comprenden: Una etapa de transmision
de dicho identificador de cupén y dicho identificador de tarjeta bancaria a dicho servidor
de gestion.”

La expresion “la recarga se implementa via el intermediario” se menciona en la linea 1,

pagina 7 del texto inicial. Mas especificamente se alli se establece: “La recarga se

implementa via el intermediario de un cupbn prepago con el cual esta asociado un

numero de identificacion Gnico y al cual corresponde una cantidad predefinida;”.

La expresion “una cantidad predefinida” también se encuentra en la pagina 7 en el aparte
anterior. Adicionalmente, en la lineas 14 y 15 de la pagina 24.

La expresion “servidor” se menciona en el parrafo [0082] de la pagina 22 de la descripcion
inicial: “El servidor de gestién de cuenta...”, asi como también en las reivindicaciones

inicialmente presentadas.

La expresion “etapas de recarga” se encuentra en la linea 24 de la pagina 6 de la

descripcion inicial: “Etapas de recarga que consisten...”, en la linea 9 de la pagina 7: ‘Y

en el cual dichas etapas de recarga comprenden”, y adicionalmente se encuentra en el

parrafo [0021] de la pagina 7 y en las reivindicaciones inicialmente presentadas.




La expresion “etapa de transmision” se menciona en las lineas 9 y 20 de la pagina 6, en

la linea 11 de la pagina 7, parrafos [0024] y [0029] y, pagina 27 de la descripcién
presentada inicialmente.

La expresion “tarjeta bancaria” se menciona los parrafos [0003], [0006], [0015], [0020],
[0021], [0024], [0026], [0028], [0029], [0035], [0036], [0037], [0092), y en las
reivindicaciones iniciales.

Asi entonces, si el sefior examinador revisara nuevamente el texto encontraria que las
expresiones subrayadas por el en la resolucién 49927, si se mencionaron en el texto

descriptivo inicialmente presentado y por lo tanto las modificaciones presentadas no
amplian la material inicial.

Teniendo en cuenta las disposiciones del Articulo 34 de la Decisién 486:

“El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la
solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacién no
podra implicar una ampliacion de la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra pedir la correccién de cualquier error
material.”

y los apartes del texto inicial antes mencionados, es claro que las modificaciones no
amplian la divulgacion inicial, esto es, se ajustan a los requerimientos del Articulo 34 y, en
consecuencia, ese Despacho debié aceptar las modificaciones y estudiarlas segun el
Articulo 45 de la Decisién 486 y dar al cliente la oportunidad de contestar a las objeciones
de su Despacho.

En la resolucién adicionalmente se afirma que las reivindicacidén 9 original se separé en
dos y cambié la terminologia y considera que dicho cambio introdujo falta de claridad al

agregar la expresion “que cubre medios para raspar’. Si el sefior examinador considero

que la nueva reivindicacion no era clara debi6 hacer uso del Articulo 45 de la Decision 486

y trasladar dicha objecion al solicitante toda vez que la misma obedece a un error de

traduccidn y por su puesto no se encuentra tal cual en la descripcién, en donde si se
tradujo correctamente. Sin embargo, considero que a partir de la descripcién y de la
reivindicacion 9 original se comprende a que hace referencia dicha expresiéon y que la
misma no resulta en una ampliaciéon de la divulgacion inicial. Por ejemplo, en el parrafo
[0031] se dice: “...un cupdn de recarga para la implementacién del método que

comprende un numero de identificacion unico y medios que cubren a ser raspados tal que

dejen al descubierto dicho numero tnico.”




La no aceptacion de las modificaciones realizadas no viola Gnicamente las disposiciones
del Articulo 34 sino también las del Articulo 45 de la Decisién 486 y del numeral 1.2.2.3.
de la Circular Unica, mediante la cual fue reglamentado el primero.

El articulo 45 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién no es

patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en esta Decisién para la concesién de la patente, lo
notificara al solicitante...Cuando la oficina nacional competente
estimara que ello es necesario para los fines del examen de
patentabilidad, podrd notificar al solicitante dos o mas veces
conforme al parrafo precedente...” (Subrayado fuera de texto)

El numeral 1.2.2.3 de la Circular Unica sefala lo siguiente:

“‘Para los efectos previstos en el articulo 45 de la decisién 486, la
Superintendencia notificard solamente una vez al solicitante,
indicando los motivos por los cuales la invencion no es patentable o
no cumple con alguno de los requisitos para su concesion. La
notificacién deberéa ir acompariada de la relacién de anterioridades
que afecten la patentabilidad de la misma, si es del caso.

En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento,
modifique el capitulo reivindicatorio o la descripciéon de la invencién
que pretende proteger, la Superintendencia _podrd notificario
nuevamente y por una vez.” (Subrayado fuera de texto)

De la lectura de estas normas, se puede concluir que si bien el articulo 45 de la Decisidn
486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Paises Miembros efectuar dos o mas
examenes de patentabilidad antes de tomar una decisién final, la Circular Unica al
reglamentar dicha norma limit6 dicha facultad a dos examenes de patentabilidad maximo
y_condiciond el sequndo a que el solicitante hubiera efectuado modificaciones al capitulo

reivindicatorio en la respuesta dada al primer oficio de fondo.

Por lo tanto, la expedicién de la Resolucién aqui impugnada viold la circular Gnica y por
consiguiente el articulo 45 de la Decisién 486 al negarle al solicitante la posibilidad de que
se efectuara un segundo examen de patentabilidad sobre el nuevo capitulo reivindicatorio
cuyos resultados fueran susceptibles de ser controvertidos a través de la respuesta a un
segundo oficio de fondo.

En conclusién, las modificaciones presentadas con la respuesta al Oficio No. 12208 de
2008 si debieron ser admitidas y estudiadas por su Despacho en un segundo oficio de
fondo.

Si bien, la violacion de las normas mencionadas seria suficiente para la revocatoria de la
resolucion, presento los siguientes argumentos a favor de la claridad y patentabilidad de

la invencion.




3.2 (Claridad del capitulo descriptivo

A pesar de las aclaraciones hechas en la respuesta al oficio 12208 de 2008 sobre el
objeto de la invencién, ese Despacho mantiene su objecién en cuanto a que la
descripcion no presenta una forma de ejecutar o fabricar una tarjeta prepago ni un
sistema de pago mediante tarjeta de crédito. Manifiesto nuevamente que el objeto de la
invencion NO es la forma de configurar una tarjeta prepago, dichas tarjetas se conocen
ampliamente en el campo técnico y al momento de presentacion de la solicitud se conocia
cdmo configurar dichas tarjetas, el propdsito ‘de la presente invencién es proveer un
método de pago utilizando dicha tarjeta. En consecuencia, no resulta pertinente incluir en
la descripcién la informacion relativa la fabricacion de las tarjetas prepago.

Respetuosamente, solicito a su Despacho revisar el objeto de la solicitud y considerar que
el método de pago mediante tarjeta bancaria si constituye una solucién técnica a un
problema técnico existente en el arte. Considero que se debe reconocer que si existia un
problema relacionado con la recarga remota de tarjetas bancarias porque los métodos y

sistemas anteriores requerian necesariamente de uno o varios terminales para presentar

las tarjetas. La presente invencion contribuye al campo técnico en la medida que elimina

dicha necesidad de varios terminales tal y como se describe a lo largo de la descripcion.

Con respecto a las afirmaciones que hace ese Despacho en el parrafo tres de la
resolucién impugnada, manifiesto que las frases que se resaltan entre comillas son
aclaraciones que hace el solicitante sobre el objeto de la invenciéon y no buscan divulgar
ninguna indicacion para ejecutar la invencion como afirma el sefior examinador en parrafo
mencionado. Las indicaciones para ejecutar la invencién se encuentran en la descripcion
inicial y son muy claras a la luz de las reivindicaciones. Es indiscutible que si se
comprende cual es el objeto de ésta solicitud de patente, se entenderia también que los
pasos o ‘receta” para ejecutar la invencién si se divulgan completamente en la solicitud y

que, en consecuencia, se cumple a cabalidad con el articulo 28 de la Decision 486.

La descripcion comprende todos y cada uno de los requisitos del Articulo 28 tal y como
argumenté en la respuesta al oficio No. 12208 de 2008, sin embargo, su despacho aun
considera que el literal €) no se cumple y concluye que el solicitante esta obligado a
divulgar suficiente y claramente la invencién, en especial, aquellas indicaciones que no
estan comprendidas en el estado de Ia técnica.

En respuesta a esta afirmaciéon, como argumenté antes, se debe comprender el objeto de
la invencion que es: proveer un método y sistema de pago utilizando una tarjeta prepago,
que permiten la recarga remota de la tarjeta. Partiendo de la comprensién del objeto de
la invencién se evidencia que las etapas del método llevan a la recarga remota de una

tarjeta prepago que es la solucién a un problema técnico. Dichas etapas estan
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ampliamente descritas en la solicitud de tal manera que un técnico medio estaria en
capacidad de comprender la invencién y llevarla a la practica. La descripciéon también
indica como se hace la recarga por medio de un cupon y describe minuciosamente el
sistema de pago por tarjeta bancaria prepago para la implementacién del método. Aclaro,
que el uso de medios convencionales no es el objeto de la invencion, es necesario
comprender que la invencién radica en cémo se configuran dichos medios conocidos para

solucionar un problema técnico existente y aun insatisfecho mediante unas etapas

especificas que no estan comprendidas en el estado de la técnica y que son ampliamente

divulgadas en la descripcion.

Asi entonces, solicito nuevamente a su despacho, evaluar el objeto de la invencion y
reconocer la suficiencia y claridad de la descripcion.

3.3 Claridad de las reivindicaciones

Considero que el capitulo reivindicatorio si es claro y conciso y estd enteramente
sustentado por la descripcién. Teniendo claro que las reivindicaciones modificadas si
debieron ser aceptadas a tramite, como mencioné anteriormente si estan sustentadas por
la descripcion inicial y no amplian de la divulgaciéon. Aun si se considera el capitulo
reivindicatorio inicial, dichas reivindicaciones también se encontraban debidamente
sustentadas por la descripcion y por lo tanto la objecion por incumplimiento del Articulo 30

no es procedente.

El hecho de poder realizar una busqueda internacional de anterioridades para esta
solicitud pone en evidencia que si fue posible comprender el objeto de la misma y la
solucion aportada a un problema existente, lo que significa que la divulgacién si es clara'y

permite establecer una comparacion con el estado de la técnica.

Con relacién a la redaccion en términos de uso de componentes convencionales de un
sistema de procesamiento que menciona su Despacho, considero que no es posible
objetar las reivindicaciones por usos toda vez que, la invencioén no reivindica cada uno de
los medios “convencionales” para ser usados de un modo distinto (segundo uso). La
invencion reivindica las etapas de un método y un sistema comprende ciertos medios
conocidos, especiaimente configurado para solucionar un problema técnico. El
razonamiento que hace su Despacho sobre el empleo de medios técnicos conocidos
simplemente no tiene razén de ser, toda vez que muchas invenciones bien sean de
producto o de procedimiento involucran el empleo de medios conocidos, especiaimente
configurados, y no por eso pierden su caracter (producto/procedimiento) y tampoco son

consideradas como ‘redactadas en términos de uso de componentes convencionales”.

Solo para nombrar algunos ejemplos:




- La patente No. 23996 reivindica: “Un método para controlar autométicamente la
ganancia en un procesador de sefiales digitales que supone: medios_para
establecer un valor predeterminado para el control automatico de la ganancia;

medios para recibir una muestra de una sefial de entrada, y multiplicar dicha

muestra por dicho valor predeterminado para el control automatico de ganancia,

generando en consecuencia un valor numérico; y medios para _reducir

subsiguientemente dicho valor del control automatico de ganancia al valor de
dicho valor numérico, produciendo una condicién de desbordamiento en dicho
procesador de sefiales”

- La patente No. 154 (04.090730) reivindica “Un transformador giratorio comprende:

...un eje giratorio;, un motor de accionamiento...; un conjunto de rotor que tiene un

rotor...; un conjunto de estator que rodea el rotor...”

- La patente No. 26758 reivindica: “Dispositivo para la conmutacién de paquetes y
canales de tramas de modulacién por impulsos codificados, de los constituidos por

una serie de circuitos de conmutacion (2), un microprocesador (1), una serie de

memorias de tramas (3), unos drivers_de_salida (4), y unos biestables (5),

caracterizado porque los circuitos de conmutacion (2), se encuentran conectados

entre si mediante el bus estadistico (7) y el bus de conmutacién de circuitos (8),

accediendo cada uno de dichos circuitos de conmutacion (2), a una memoria de
tramas externa (3) y a un driver (4) de entrada/salida, trabajando los citados

e

gobernados por el microprocesador (1), al estar interconectados mediante el bus

de comunicacion interna (9).”

5
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Esto es, dichas invencién”involucran el uso de elementos conocidos “convencionales

especialmente configurados que resuelven un problema técnico, analisis que es aplicable
a la presente invencién independientemente del objeto de cada una de las invenciones.

Asi entones, las reivindicaciones no se refieren a un uso o segundo uso de elementos
conocidos sino al conjunto de dichos elementos especialmente configurados para resolver
un problema técnico y, por lo tanto, la resoluciéon impugnada no debié hacer referencia a

dichas objeciones.

3.4 No es una invencion

La resolucion establece que la presente invencion cae dentro de las excepciones de

patentabilidad contempladas por los inciso d) y e) del Articulo 15 de la Decision 486.

Como argumenté en la respuesta al Oficio de fondo, la presente no debe considerarse

como un plan o método de negocio, independientemente de la terminologia empleada,
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aclaro que el empleo de términos como transacciéon, monto de transaccién, autorizacion
de pago, etc., tiene por objeto facilitar la comprension de la invencion pero este hecho no
debe afectar el caracter técnico de las reivindicaciones, que pertenecen a la categoria de
producto y de procedimiento.

Las reivindicaciones no definen secuencias de procesamiento como tal, estas

reivindicaciones relacionan caracteristicas que involucran hardware para procesar
informacién: servidores bancario y de gestién, terminales comerciales, cupones prepago,
base de datos del servidor de gestion; elementos que estan adecuadamente configurados
para hacer la recarga remota de las tarjetas prepagadas. Independientemente de si el
software se interpreta como un conjunto de instrucciones, cédigos, planes, etc., dicho
software como tal no es el objeto de la invencién. De la descripciéon y de las
reivindicaciones modificadas o no, se desprende claramente que las etapas del método
de pago no involucran las instrucciones incorporadas en un dispositivo sino las etapas a
seguir para recargar las tarjetas prepagadas:

. etapa de transmisiéon a un servidor de gestion por el servidor del banco del
comerciante de una solicitud.... |

. etapa de verificacién y modificacion del estado de la cuenta asociada con el
identificador de la tarjeta bancaria...;

. etapa de transmision de la autorizacion de pago a dicho comerciante...;

. Etapas de recarga que consisten de modificacion en el servidor de gestién de la
informacién relacionada del balance disponible...

. etapa de transmisién de dicho identificador de cupédn y dicho identificador de
tarjeta bancaria a dicho servidor de gestion;

. etapa de verificaciéon por dicho servidor de gestion de la validez del identificador

del cupdn recibido;

. etapa de determinacion del valor numérico de la cantidad asociada con el cupén;
etapa de modificacién del estado de validez del cupén consumido;

. etapa de actualizacion del balance de la cuenta de dicha tarjeta bancaria

Las instrucciones 6 cédigos empleados en el método no se mencionan pues no son el
objeto de la invencién. De hecho, el técnico medio que deseara reproducir el método y
sistema no obtiene informacién alguna del software a emplear y seria él encargado de

desarrollario para seguir las etapas del método de la invencién.




3.5 Reivindicaciones de producto y procedimiento

Considero que la invencién si reviste una forma tangible entendida como un conjunto de
elementos especialmente configurados. El sistema de la invencién esta conformado por
elementos tangibles que interactian entre si para lograr el objeto de la invencion.
Adicionalmente, como argumenté ampliamente en este recurso, la invencién no se refiere
al uso independiente o segundo uso de cada uno de los elementos y, por lo tanto, la
invencion cumple con el Articulo 14 de la Decision 486 toda vez que reivindica un
producto: Sistema que reviste una forma tangible y, un procedimiento, conjunto de etapas
para obtener un resultado.

Sabiendo de antemano que el Manual Andino de Patentes no es un marco normativo pero
que si constituye una guia para la evaluacion de solicitudes de patente, elaborada con
base en la normativa andina, la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, y la
practica de las distintas oficinas de los paises miembros, no puede ignorarse el esfuerzo
que organizaciones como la OMPI han hecho para expedir dicho manual y por lo tanto es
valido tomarlo como referencia para argumentar que un proceso no debe conducir

necesariamente la fabricacién de un producto:

“La segunda clase bésica de reivindicacién se aplica a todo tipo de
actividades que supongan la utilizacién de cualquier producto material

para efectuar un procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer

sobre productos materiales, energia, otros procesos (por ejemplo

procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la legislacion lo

permite.” (Subrayado fuera de texto)’

Las invenciones de procedimiento no se limitan a la secuencia de etapas para fabricacidén
de productos y, la reivindicacién 1 si cumple con el articulo 14 de la Decisién 486 por
cuanto involucra actividades desarrolladas mediante la utilizacién de cualquier producto
material para efectuar un procedimiento. Es claro que el método reivindicado si
corresponde a la categoria de procedimiento y, por lo tanto, es susceptible de privilegio

de patente de invencién.

En conclusion, las reivindicaciones de sistema si revisten una forma tangible y las
reivindicaciones de método describen las etapas necesarias que resuelven un problema
técnico, la solicitud si cumple con el Articulo 14 de la decision 486.
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Habiendo demostrado que la resolucién violé el articulo 34 de la Decision 486 y que
quedd sustentada la claridad y susceptibilidad de obtener una patente, solicito a su
Despacho que revoque la resolucion 49927 y emita un segundo oficio de fondo basado en
las modificaciones presentadas con la respuesta al Oficio 12208 de 2008 al cual el
solicitante pueda dar respuesta y controvertir las posibles objeciones.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:
Articulo 14 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
Articulo 15 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
Articulo 21 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
Articulo 28 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
Articulo 30 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina

5. PETICION

Solicito a su Despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolucion No. 49927 del 30 de septiembre de 2009 en cuanto a ia
negacion del privilegio de patente de invencion.

2. Que como consecuencia de la revocacion, traslade un segundo oficio de fondo de
conformidad con el Articulo 45 de la Decision 486 para la invencién denominada
“METODO DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO, CUPON DE RECARGA Y
SISTEMA DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO PARA LA
IMPLEMENTACION DEL METODO”.

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No.

07.054.659 de la referencia, en el que se presenté la solicitud de privilegio de patente
para la invencién titulada “METODO DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO,
CUPON DE RECARGA Y SISTEMA DE PAGO POR TARJETA BANCARIA PREPAGO
PARA LA IMPLEMENTACION DEL METODO” a nombre del sefior ALEXANDRE SAM
ZORMATI.
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7. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaria de su Despacho y en mi oficina en la Calle 94 A No. 7 A-09,
teléfono 7560770.

Del Sefor Superintendente,

Margarit Castellanoﬂ%%k

T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura.
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

Calle 94 A No. 7 A-09

Teléfono: 7560770

Bogota, D.C.
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