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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. 5. D.

Re: Expediente No. 14-148.865
Solicitud de patente a nombte de SMART HUB PTE. LTD.

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la
sociedad SMART HUB PTE. LTD., domiciliada en Singapur, solicitante de la patente
de la referencia, en respuesta a los oficios No. 13408, 13409 y 13410, notificados por
fijacién en lista el 21 de octubre de 2014, mediante los cuales se nos comunicéd que las
oposiciones presentadas por ASOCTIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES
FINANCIERAS, DAVID LEONARDO HURTADO y LA ASOCIACION
GREMIAL DE  INSTITUCIONES  FINANCIERAS  CREDIBANCO,
respectivamente, redinen los requisitos formales exigidos por la ley al momento de su
presentacion, y teniendo en cuenta los memoriales presentados ¢l 13 de enero de 2015
(radicados No. 14-148865-00005-0000, No. 14-148865-00006-0000 y No. 14-148865-
00007-0000) mediante los cuales se solicitaron prérrogas de 60 dias para dar respuesta a
los oficios referidos, me permito manifestar:

1; Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisidén 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trimite,
presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio que ahora consta de 15
reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo reivindicatorio presentado
anteriormente. En el nuevo capitulo reivindicatorio se tcalizaron las siguientes
modificaciones:

11 Se modificaron las antiguas reivindicaciones 1,32 5,7, 8,102 12, 14 y 15, con el
fin de modificar algunas expresiones y eliminar los términos ambiguos e imprecisos, de tal
- forma que la invencién queda tnicamente definida por sus caracteristicas técnicas.

1.2 Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 16 y 17 con el fin de eliminar materia
objeto no patentable segin la legislacién colombiana de patentes.

En cuanto a estas modificaciones, atentamente nos permitimos manifestar que las
mismas no amplian de ninguna manera la materia otiginalmente presentada en la
solicitud en estudio y se proporcionan en aras de ajustar el capitulo reivindicatotio a las
normas de patentabilidad en Colombia.

En cuanto al nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se
adjunta’ tasa’ por teivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo
reivindicatorio tene menor nimero de clausulas que ¢l originalmente presentado y en
esencia es el mismo objeto pero mids limitado. Sin embargo, teniendo en cuenta las
modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio originalmente presentado, se
adjunta la correspondiente tasa de modificacion.
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2. PRETENSIONES DE LAS OPOSICIONES Y COMENTARIOS DEL
SOLICITANTE

Nos oponemos a la pretension de los esctitos de oposicién por cuanto, la invencion
presentada por cl solicitante es una invencion patentable a la luz de la Decisién 486/00
y cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial. En
consecuencia, se debe otorgar el privilegio de patente de invencion y expedir el titulo
correspondiente.

Como primera medida, respetuosamente nos permitimos decir ante ese Despacho que
consideramos que el opositor no acredita su legitimo interés para presentar la oposicion
gue nos ocupa, ya que no presenta ninguna evidencia con la cual confirme que se
encuentra en preparativos para comercializar o bien se encuentre comercializando el
dispositivo informatico, el sistema y el método que constituyen la materia objeto de la
prescnte INVEncion.

Ademis, el solicitante ha evaluado los escritos de oposicién presentados y considera
que la mayoria de documentos citados por los oponentes constituyen el estado general
de Ia técnica y no son relevantes para afectar los requisitos de patentabilidad de la
invencién reclamada.

El documento US7383988 (que corresponde a la publicacién W02007027791), el cual
fue citado por DAVID LEONARDO HURTADO y ASOCIACION BANCARIA Y
DE ENTIDADES FINANCIERAS, describe un sistema y un método para bloquear y
desbloquear una tatjeta de cuenta financiera, tal como una tarjeta debito o crédito.
Dicho documento no describe “uwa base de datos que contiene informacion relacionada con el
estads de canales de transaccion en relacién a una cuentd” ni que el médulo de procesamiento
“brovee informacion relacionada con ¢ estado de los canales de transaccign”. Ll canal de entrega
(22) del documento US7383988 (andlogo a los canales de transacci6n) tnicamente
propotciona medios para que un titular envie la solicitud de bloqueo o desbloqueo de Ia
tatjeta. No existe afirmacién en el documento US7383988 que indique que el estado de
cada canal de entrega (22) es informacién propotcionada o contenida en la base de
datos. La base de datos de la tarjeta desctita en el documento US7383988 y sus codigos
o banderas de estado asociados mantienc el estado de cada tarjeta (bloqueada o
desbloqueada), no el estado de los “canales de transaccion” en relacion con una tatjeta o la
cuenta de la tarjeta.

Ademis, el documento US7383988 desctibe que el titular de la tarjeta de Ja cuenta
financiera puede de manera tepetida bloquear (primer cstado) o desbloquear (segundo
estado) la tarjeta, pero esto no cquivale a divulgar un canal de transaccion relativamente
inseguro de los canales de transaccién. El canal de entrega (22) del documento
US7383988 (anilogo a los canales de transaccidn) unicamente propotciona medios para
que titular envie la solicitud de bloqueo o desbloqueo de la tarjeta. El documento
US7383988 no describe que el médulo de procesamiento es capaz de cambiat el estado
de un canal de transaccién relativamente inseguro de los canales de transaccion de un
primer estado a un segundo estado o viceversa, y su sistema lnicamente propotciona
medios para que un titular envie la solicitud de bloqueo o desbloqueo de la tarjeta.
Dicho documento no menciona o sugicte que un canal de transaccién de los canales de
transaccién es relativamente inseguro en comparacion con otros canales de transaccion
y ademis, puede scr bloqueado o desbloqueado en relacién con otros canales de
transaccion. De hecho, dicho documento sugiete que una vez la tarjeta es bloqueada,
todos los canales de transaccién son bloqueados, negando la posibilidad de bloqueo o
desbloqueo de un canal de transaccién relativamente inscguro en relacion con otros, ya
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que no existe una definicién per se de un canal de transaccion relativamente inseguro
vs. un canal de transaccién seguro.

En relacidon con el nivel inventivo a la luz del documento US7383988, es deseo del
solicitante indicar que dicha anterioridad no menciona o sugiere “uana base de datos que
contrene informacion relactonada con el estado de canales de transaccion en relacion a wna cuenta’.
Con ¢l canal de entrega (22) del documento US7383988 (andlogo a los canales de
transaccién) unicamente proporciona un medio para que un titular envic la solicitud de
bloqueo o desbloqueo de la tarjeta. De esta forma, no habria motivacién o necesidad
para que la base de datos de la tarjeta descrita en el documento US7383988contenga y
registre informacién relacionada con el estado de los canales de transaccién en relacion
con una cuenta. Asumiendo que todos los*canales de entrega son accesibles, una vez la
tatjeta financiera del documento US7383988 es bloqueada o desbloqueada, todos los
canales de distribucidon serdn activados o desactivados, respectivamente. Esto
corresponde a una implementacion “todo o nada” de un estado de
bloqueo/desbloqueo de la tarjeta, de tal forma que cuando una tarjeta es bloqueada,
esta se bloquea pata todos los canales de transaccién. El objetivo de la invencion
reclamada por el solicitante consiste ¢s precisamente solucionar tal limitacion.

La presente invencién describe un sistema en el que es el canal de transaccion el que se
bloquea o desbloquea, mas no la tatjeta. El estado de “bloqueo” o “desbloqueo™ de una
tatjeta es siempte con respecto a un canal de transaccién, de manera que es posible
tener una tatjeta “bloqueada” para un canal de transaccién y “desbloqueada” para otros
canales de transaccion (ver patrafos [0053] y [0054] en la pagina 9 de la publicacién
internacional W02013103323). Es indeseable bloquear toda una cuenta o una tarjeta
cuando se puede en su lugar bloquear el canal de transaccién (de una pluralidad de
canales de transaccidn). Por ejemplo, como se describe en la desctipcién de la solicitud
(pagina 1, pirrafo 0005 de la publicacién internacional WO2013103323), un usuatio
puede decidit si, por razones de seguridad, ellos bloquearan adquisiciones online
(gencralmente consideradas como canales menos seguros), pero dejardn la tarjcta
desbloqueada para compran en puntos de venta tradicionales. Si la tarjeta del usuario es
robada, un usuatio autorizado no serd capaz de usar la tarjeta para efectuar pagos
online, lo cual propotciona un nivel adicional de seguridad. El método y sistema
descritos en el documento US7383988 consiste en bloquear la tarjeta luego de que esta
ha sido bloqueada, de tal forma que el bloqueo de la tarjeta no cancela el nimero de la
tarjeta de manera permanente (ver documento US7383988, resumen). Asi, dicho
documento no describe “una base de datos que contiene informacion relacionada con el esiado de
canales de transaccion en relacion a ana cuenta” y adicionalmente no describe el hecho que el
médulo de procesamiento “provee informaciin relacionada con el estado de los canales de
transaccion” .

En general, debe notar el examinador que aunque dicho documento del estado de la
técnica puede tener el mismo objetivo que la invencion de la presente solicitud en
relacién con alcanzar seguridad de transaccion, estas se diferencian en varios aspectos,
especificamente en que: 1) la invencion de US7383988 no describe todas las
caractetisticas técnicas de la presente invencién y ii) No proporciona los elementos
necesatios para llegar a la invencion reclamada. El documento US7383988 describe un
sistema y un método mediante el cual un titular de una tarjeta de cuenta financiera es
capaz de activar o desactivar el uso de la tarjeta mediante ¢l bloqueo y desbloqueo de la
tarjeta de maneta repetida. Primero, en términos del alcance de la implementacion, el
sistema descrito en ¢l documento US7383988 es especifico para un nivel de emisor de
la tatjeta, de tal forma que en uso, el sistema Unicamente trabaja en el nivel de la cuenta.
Esto dificre de la invencién descrita por el solicitante, la cual utiliza una capacidad de
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bloqueo canalizado como ATM, POS e internet. Adicionalmente, la presente
invencion también permite auto-bloquear un canal inseguro como la compra por
internet (online), que es una caractetistica que no es descrita en el documento
US7383988. En términos de dependencias de servicio, el documento US7383988 es
completamente dependiente de un procesador de tarjeta y sistema de compaiiero de un
emisor de tarjeta. Por el contratio, el método de implementacién de la invencién
reclamada es agnéstico ¢ independiente del emisor de tarjeta y el sistema adquirido con
la adopcidén de un estandar para transacciones financieras con mensajes originados en
una tarjeta (ISO8583) con cddigo de respuesta universal y comun al titular de la tatjeta y
comerciantes.

Por otra parte, el documento US2011055057, nombrado por LA ASOCIACION
GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO, hace referencia
al manejo, distribucién y reemplazo de la tarjeta, y describe un sistema mediante el cual
la tarjeta de pago devuclta como no entregable es procesada con un sistema de
administracion de la tarjeta que responde al tetorno de la tatjeta de pago enviado un
indicador de “devuclto” en un registro de datos de la cuenta del titular de la tarjeta sin
cambios. Esto puede lograr el objetivo de la segutidad de la transaccién de manera
indirecta, pero no describe todas las caracteristicas técnicas de la presente invencién
como se describe. El alcance de la implementacién para los procesos descritos en el
documento US2011055057 es especifico para un nivel de emisor de tatjeta o un equipo
de administracion de tarjetas. Isto dificre de la invencidn reclamada por el solicitante,
la cual utiliza una capacidad de bloqueo canalizado como ATM, POS e internet. En
detalle, el proceso descrito en el documento US2011055057 anicamente proporciona
informacion del estado de la tarjeta 8inactiva, suspendida, bloqueada, desbloqueada,
activa), peto no proporciona una caracteristica de auto-bloqueo. Ademis el proceso es
completamente dependiente del sisterna de manejo del emisor de tarjeta. Esto difiere de
la presente invencién en que esta utiliza una capacidad de bloqueo canalizado como
ATM, POS ¢ internet, con la habilidad de auto-bloquear un canal inseguro como la
compra online, y que tiene un método de implementacién agnédstico e independiente
del emisor de la tarjeta y el sistema adquirido con la adopcidon de un estindar para
transacciones financieras con mensajes originados en una tatjeta (ISO8583) con cédigo
de respuesta universal y comun al titular de la tatjeta y comerciantes..

En relaciéon con el documento W02010147559 citado por ASOCIACION
BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS, es deseo del solicitante aclarar
que cste corresponde a una invencion anterior del solicitante que describe un método y
un sistema de transaccion que comprende recibir una solicitud para cambiar un canal de
transaccion o el modo de una cuenta que-tiene una pluralidad de canales de transaccién
de un primer estado de un segundo estado; y que cambia el estado del canal de
transaccién a un segundo estado en respucesta a una solicitud recibida. Dicha invencién
no describe un dispositivo informatico para facilitar transacciones entre dispositivos
remotos que comprendc “un moduly de procesamiento que inferaclia con los digf)a.rz'tz'm remotos
por medio de una red de comunicaciones y nna base de datos que contiene informacion relacionada con ef
estade de canales de transaccion en relacidn a una cuenta, en donde ef mddulo de procesamiento recibe
instrucciones por medio de la red de comunicaciones desde los dispositivos remotos y provee informacion
refactonada con el estado de los canales de transaccion”.

Adicional a lo anterior, es deseo del solicitante resaltar las ventajas de la invencion
descritas en el capitulo descriptivo originalmente presentado (ver pdginas 15 a 18).
Particularmente que el "Bloqueo-desbloqueo de tarjeta de la red de tarjeta mejorada’,
brinda una serie de ventajas en comparacion con el arte previo. Dado que el sistema
funciona desde un servidor central (es decir, el host en espera), ¢l emisor de tatjeta no




5
tiene la necesidad de tener un servidor individual pata bloquear-desbloquear la
informacion de la_tarjeta. Todos los emisores de tarjeta pueden enviar informacién
adecuada al host. 7

En consccuencia, dado que no se requiete a los emisores de tarjeta que guarden host en
fila individuales, es probable que mas emisores de tatjeta utilicen el host en fila, que 2
cambio aumenta servicio a los usuatios finales a la vez que permite a los emisores de
tarjeta oftecer el servicio a sus clientes sin que tengan que cstablecer y mantener un
servidor intermediario (o adicional). Para proveer a la red de tarjeta un host, ayuda a
popularizar el servicio y establecer un estindar de-facto digno de un codigo de
respuesta ISO 8583 acordado por la industria de tarjetas (o estindar similar de la
industtia) pata la condicién la “Tarjeta esta bloqueada’.

Asi las cosas, es claro que la presente invencién como se describe cn las nuevas
reivindicaciones 1 a 15 cumple a cabalidad con todos los requisitos de patentabilidad,
particularmente de novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial, sobre los
argumentos y documentos indicados por las sociedades DAVID LEONARDO
HURTADO y ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencién a la solicitud
en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente
invencién ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que
sustenten su objecién con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer
sus argumentos con base en la interpretacion de los articulos 45 de la Decisién 486 -cl
cual otorga la facultad al examinador para emidr los exdmenes de fondo-, 35 y 59 del
Cédigo Contencioso Administrativo que sediala que: “babiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las prugbas e informes disponibles, se tomard la
decision que serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particwlares” y “(..) deberd proferirse
la decisidn definitiva. Esta se motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conventencia i
es ¢l caso”, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacién con todos los

argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacién al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional

Senior Superintendente,

STVANKEMARIA LOPEZ DYAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CS]
notificaciones@clarkemodet.com.co

e ™%
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Datos del tramite
Correccion:

Expediente No. 14-148.865

Aparece

Debe ser

Modificacion:

- Presentacion Solicitud Divisional.

Maodificacion al capitule descriptivo.

[ ]

- Modificacion al capitulo Reivindicatorio
Presento junto con este Recurso nuevo capitulo reivindicatorio que ahora consta de 15

reivindicaciones y reemplaza completamente el anteriormente presentado.

Modificacion al resumen. -

[ ]

Modificacion a los dibujos.

Modificacion al solicitante.

5. Anexos

- Comprobante de pago de |a tasa para la presentacion de la correceidn y/o modificacion

|:] Poder, si fuere el caso.

- Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
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REIVINDICACIONES

i Un dispositivo informatico para facilitar transacciones entre dispositivos
remotos, caracterizado porque comprende:

un moédulo de procesamiento que interactlia con los dispositivos remotos
por medio de una red de comunicaciones y una base de datos que contiene
informacion relacionada con el estado de canales de transaccion en relacion a una
cuenta, en donde el médulo de procesamiento recibe instrucciones por medio de
la red de comunicaciones desde los dispositivos remotos y provee informacion

relacionada con el estado de los canales de transaccion.

2. Un dispositivo informatico de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado

porque la base de datos utiliza el Protocolo Ligero de Acceso a Directorio (LDAP).

3: Un dispositivo informético de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado
porque el médulo de procesamiento es un host intermediario que recibe

instrucciones de un emisor de tarjeta.

4. Un dispositivo informatico de acuerdo con la reivindicacion 3, caracterizado

porque el emisor de tarjeta es un operador de telecomunicaciones.

5. Un dispositivo informatico de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado
porque el modulo de procesamiento es un host intermediario que recibe

instrucciones de un adquiridor de tarjeta.

6. Un dispositivo informatico de acuerdo con la reivindicacién 1 0 la
reivindicacion 2, caracterizado porque la base de datos se actualiza a traves de la

red de comunicaciones de forma periddica.



T Un dispositivo informatico de acuerdo con la reivindicacion 3, caracterizado
porque el médulo de procesamiento ademas recibe una solicitud para cambiar el
estado de un canal de transaccion relativamente inseguro de los canales de

transaccién desde un primer estado a un segundo estado.

8. Un sistema que interactia con dispositivos remotos por medio de una red
de comunicaciones que comprende un servidor que incluye una base de datos que
contiene informacion relacionada con el estado de los canales de transaccion en
relacion a una cuenta, en donde el modulo recibe instrucciones por medio de la
red de comunicaciones desde los dispositivos remotos y provee informacion

relacionada con el estado de los canales de transaccion.

9. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 8, caracterizado porque la base

de datos utiliza el Protocolo Ligero de Acceso a Directorio (LDAP).

10. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 8, caracterizado porque el

servidor es un host intermediario que recibe instrucciones de un emisor de tarjeta.

11. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 10, caracterizado porque el

emisor de tarjeta es un operador de telecomunicaciones.

12.  Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 8, caracterizado porque el
servidor es un host intermediario que recibe instrucciones de un adquiridor de

tarjeta.



13. - Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 8 o la reivindicacion 9,
caracterizado porque la base de datos se actualiza a través de la red de

comunicaciones periodicamente.

14. Un sistema de acuerdo con la reivindicacion 10, caracterizade porque el
servidor ademas recibe una solicitud para cambiar el estado del canal de
transaccion relativamente inseguro de los canales de transaccion desde un primer

estado a un segundo estado.

15.  Un método para facilitar transacciones entre dispositivos remotos,
caracterizado porque comprende los pasos de,

a. recibir en un servidor una solicitud para acceder a informacion
relacionada con el estado de canales de transaccion en relacion a una cuenta; y

b. suministrar la informacién relacionada con el estado los canales de

transaccion a los dispositivos remotos.



