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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios: 51 a__ 75 como se radico inicialmente
Folios:_132 a 152 memorial del 2009-02-06

Reivindicaciones: Folios:_ 91 a__ 95 modificadas segin el Art. 19 del PCT
Folios:_153 a 156 memorial del 2009-02-06
Dibujos: Folios:__ 83 a_ 90 como se radico inicialmente
Prioridad: Folio:_ 1 .
(2004-11-10, US, No. 60/522822)
(2004-12-08, US, No. 11/006833)

2. Objeto de la invencion

La presente solicitud se titula “METODO DE PAGO POR TARJETA BANCARIA
PREPAGO, CUPON DE RECARGA Y SISTEMA DE PAGO POR TARJETA
BANCARIA PREPAGO PARA LA IMPLEMENTACION DEL METODO?”, Folio N° 124,

La presente solicitud se refiere a un método para recargar tarjetas bancarias
prepagadas el cual se utiliza e una red bancaria.

De otra parte, el pliego reclama: un método de pago por tarjeta bancaria prepago,
relacionado en las reivindicaciones 1 a 7, un cupén de recarga relacionado en las
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reivindicaciones 8 a 10 y, un sistema de pago por tarjeta bancaria prepago,
relacionado en las reivindicaciones 11 a 13.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasifico en la IPC GO6F 17/60.
3. De la solicitud de Patente
3.1.  Descripcién (articulo 28 D 486)

La descripcion calificada no define de forma clara y completa la forma de ejecucion
del objeto reclamado, dado que se enfoca en presentar la forma como se utiliza un
servidor de recargas prepago en lugar de definir la forma como se puede llegar a
obtener el producto reclamado.

La descripcién calificada no presenta las indicaciones necesarias para que una
persona medianamente versada en el area ejecute o lleve a cabo la invencion. De la
descripcion se puede extractar que el objeto de la solicitud es un procedimiento para
realizar una operacién econémica. Este tipo de procedimientos no pueden ser
descritos de forma técnica, de manera que no parece pertinente ahondar mas en
esta discusion ya que las principales objeciones encontradas a la solicitud radican en
la patentabilidad de la misma.

La oficina deja en claro que los solicitantes estan obligados a divulgar la invencion
pues de lo contrario la patente podra ser denegada. Dicha obligacién se considerara
cumplida, cuando la descripcion contenga todas las indicaciones, que necesita la
persona de nivel técnico medio, para ejecutar la invencion, en especial, aquellas
indicaciones que no estén comprendidas en el estado de la técnica.

Por los motivos anteriores, la solicitud presentada no cumple con los requisitos
exigidos en el articulo 28 D 486, por tal razon la informacion calificada no permite ni
evaluar ni ejecutar la invencion.

3.2.  Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El pliego reivindicatorio calificado no define la materia que se desea proteger ni es
claro debido a que no es posible determinar el alcance de la proteccién solicitada ni
el aporte de la solicitud al estado del arte.

Las reivindicaciones 1 a 7 se refieren a un método de pago por tarjeta bancaria. Sin
embargo, se puede observar que ninguna de las caracteristicas presentadas tiene
caracter técnico. Asi por ejemplo la definicién del método se esta realizando por
medio de caracteristicas tales como: un nimero de identificacion, una base de
datos, una etapa de venta, una etapa de crédito, un etapa de débito y demas
caracteristicas que no son validas para definir un método patentable.

Por otra parte, el método reclamado se ha definido en términos del uso de un
servidor, lo cual no constituye materia técnica patentable. Es claro que un servidor es
independiente del uso que se le de, por lo cual esta materia NO puede reclamarse
como aporte del solicitante al estado del arte.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren a un cupén de recarga. Estas reivindicaciones
presentan una falsa dependencia puesto que las reivindicaciones 1 a 7 se refieren a
un método de pago no a un cupén de recarga.

De otra parte, dicho cupén no ha sido definido por medio de caracteristicas técnicas
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toda vez que un ndmero de identificacion corresponde a informaciéon no a un
componente funcional del elemento reclamado.

Las reivindicaciones 11 a 13 se limitan a enumerar los componentes de un sistema
de pago, sin embargo no establecen las relaciones técnicas existentes entre tales
componentes. Cabe resaltar que la definicién de un sistema como el que se pretende
proteger, debe realizarse por medio de caracteristicas técnicas estructurales tales
como acoples, conexiones y circuitos.

El sistema que se pretende reclamar ha sido definido por medio del uso que se da a
un servidor lo cual tal como se ha dicho, NO es una caracteristica técnica valida para
definir un producto patentable.

Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los requisitos
exigidos en el articulo 30 de la Decision 486.

4. No es una invencion (articulo 15 D 486)

Las reivindicacion 1 se refiere a un método de pago por tarjeta bancaria prepago,
que comprende entre otras:

- Una etapa de transmision

- Una etapa de verificacion

- Una etapa de transmision de autorizacion de pago
- Unas etapas de recarga

Es muy claro que un método de pago como el que reclaman las reivindicaciones
modificadas, corresponde a un método econdémico comercial, dado que la materia
que se pretende proteger es la forma de recargar una tarjeta prepago lo cual es una
operacion comercial que NO puede ser patentable de acuerdo a lo establecido en el
inciso d) del articulo 15.

De otra parte se encuentra que la recarga de la tarjeta comprende las etapas de:

- Transmitir un identificador de cup6n

- Verificar la validez del cupén

- Determinar el calor numérico de la cantidad asociada con el cupén
- Moadificar el estado de validez del cupén

- Actualizar e balance de la cuenta.

Las anteriores etapas corresponden a las instrucciones que necesita una maquina
de procesamiento (en este caso un servidor) para obtener un resultado, es decir, lo
anterior se refiere a soporte logico como tal.

Como se puede ver, la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 7 NO es
patentable toda vez que se pretende proteger un método econdémico comercial,
definido por medio del procesamiento de datos realizado en un servidor, lo cual esta
prohibido segun se establece en los literales d) y e) del articulo 15 de la Decision
486.

Las reivindicaciones 8 a 10 se refieren a un cup6n de recarga, donde este cupdn
esta caracterizado porque comprende un numero de identificacion (nico.
Caracterizar un producto por medio de la informacion contenida en el mismo, no es
aceptable por cuanto se trata de presentacion de informacién, en este caso la
definicién del cupdn de recarga realizada por medio de una informacién tal como un
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numero de identificacién, es claramente presentacion de informacién. De manera
que el cupdn reclamado NO puede considerarse una invencidn de acuerdo a lo
establecido en el literal f) del articulo 15 de la Decision.

El sistema reclamado en las reivindicaciones 11 a 13, se refiere a un sistema de |
pago para implementar el método de pago reclamado en las reivindicaciones 1a 7.
Un sistema definido por medio de caracteristicas tales como:

- Una base de datos de los nimeros de cup6n

- Una base de datos de los identificadores de la tarjeta bancaria y el estado del
balance disponible de las tarjetas

- Una cuenta de un intermediario acreditado

- Operaciones de transmision de los identificadores Unicos

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la materia que realmente se
pretende proteger, es el uso de un servidor para implementar un método econémico
comercial tal como el especificado en las reivindicaciones 1 a 7, de manera que la
materia reclamada en estas reivindicaciones tampoco se puede considerar una
invencion de acuerdo a lo establecido en el literal d) del articulo 15 de la Decisién
486.

En conclusion, ninguno de los objetos reclamados en el pliego reivindicatorio pueden
considerarse una invencién de acuerdo a lo establecido en los literales d), e) y f) del
articulo 15 de la Decision 486.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (articulos 14 D 486)

Las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen los requisitos del articulo 14
porque no definen un producto ni un procedimiento de acuerdo a la practica
establecida. Las reivindicaciones deben definir la invencion por medio de
caracteristicas técnicas, de forma general, tal que contenga todas las caracteristicas
esenciales para alcanzar el resultado declarado, ademas, las caracteristicas deben
ser de caracter estrictamente técnico y no planes econdmicos, presentacion de
informacion y procesamiento de datos tal como se encuentra reivindicado el objeto
de la solicitud.

Para efectos del examen no se toma como caracteristica técnica la inclusion de
terminos relativos a aspectos no técnicos como, por ejemplo, el uso de un
procesador para realizar la recarga de una tarjeta prepago, puesto que el resultado o
fin alcanzado no es una caracteristica esencial para el efecto. Sin perjuicio de ello, la
inclusion de elementos no técnicos afectan la claridad de la reivindicacion.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Con relacion a los argumentos expuestos por el solicitante, se tiene que si bien es
cierto que el pliego reivindicatorio modificado no constituye ampliacion de la materia,
este no solventa las objeciones presentadas en cuanto a la definicién, claridad y
patentabilidad de la materia reclamada, tal como se demostré en los apartes 3, 4 y5
expuestos arriba.

Por las razones explicadas en los parrafos anteriores, lo reivindicado no cumple lo
dispuesto por los articulos 14, 15, 28 y 30 de la Decisidén 486. Por lo cual no fue
posible hacer la busqueda de anterioridades y determinar si es patentable o no lo
solicitado,
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Si ha pesar de todo lo dicho anteriormente el interesado considera que su solicitud
tiene materia patentable, debera presentar una o mas reivindicaciones que definan la
materia que se desea proteger, en forma clara, concisa y acorde a lo que establece
la ley.

Se recomienda, que tenga en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO
podra implicar una ampliacién de la proteccién que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de la
Decisién 486.

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 sesenta dias
contados a partir de la fecha de notificacion 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 concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispyesto en el numeral 5.2, literal €), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora Nuevag Creaciones (C)

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

et

CONCEPTO TECNICO No. 2365 EXAMINADOR TECNICO
Cédigo No. 202082




