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' 1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma,

actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectie
el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia segiin lo establecido en el
artfculo 44 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. Para tal efecto
presento junto con este escrito los recibos No. 03-93.453 y 04-882 por valor de
$353.000.00, que corresponde a la tasa fijada segin lo dispuesto en la resolucién No.
37323 del 30 de diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que se anexe este

recibo, para que se efectie dicho examen y se continlie con el trdmite de la solicitud.

Bogows, 1 3 ENE. 2004

Sefora Jefe, r
5: "2 ' ’4—-._.\\’

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 12324 801 001 9
{ PRP/PRP/ID-000038/WPC12324

NI T. 860.041.367-3
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Bogota D.C.

D ctor:

Emilio Ferrero

Apoderado

REFERENCIA:
Radicacion 00-65.033
Tramite 002
Evento 001
Actuacioén 430 .
Oficio No A .- 12329
Folios 004

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 2 a 10, los dibujos 1
a 4 de los folios 14 a 15 y las reivindicaciones 1 a 10 de los folios 11 a 12 allegados
inicialmente, que se aceptaron.

El articulo 9 de la Decision 486 de Ia Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que,
*La primera solicitud de patente de invencion... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del
derecho de prioridad seran los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para
las patentes de invencidn y modelos de utilidad...”.

La solicitud en estudio fue radicada el 30 de agosto de 2000, en ese momento se reclamé
prioridad para la solicitud suiza No 1573/99 del 30 de agosto de 1999; efectuado el
estudio correspondiente se determiné que, acorde a lo estipulado por los articulos 9a 11
de la Decisién 486, la prioridad reivindicada es vélida.

2. Objeto de la invencién
Segun la descripcidn, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una técnica de uso

de algoritmos de cifrado / descifrado para proteger los sistemas de televisién paga,
presentada en forma de método.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para encriptar y desencriptar, utilizando
varios modulos en serie para encriptar-desencriptar, relacionado en las reivindicaciones 1
a10.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es HO4L 9/00 // HO4N 7/16.



3 Claridad de la solicitud

El articulo 30 de la citada Decision indica que “las reivindicaciones definiran la matena
que se desea proteger mediante la patente Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”

La reivindicacion 1 no define un metodo por una secuencia de etapas caractensticas a
seguir, con el fin de lograr un resultado, sino que relaciona el uso de unos modulos
logicos y los efectos del uso

Las revindicaciones 2y 3 son, practicamente, una iteracién de la parte caracteristica de
la 1, pero no una aclaracion o delimitacion de una etapa alli incluida

Las reivindicaciones 4 a 10 no aclaran (delimitan) una etapa del método relacionado en 1
8ino que hacen referencia al uso de "modulos”, que en realidad son algontmos de
procesamiento de sefial

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se concluye que las revindicaciones calificadas
no cumplen las disposiciones del articulo 30

Las observaciones de este punto deberan ser resueltas en conjuncion con las
observaciones del punto 5 de adelante

4. Evaluacidn de la umidad de invencidn

El articulo 25 de la Decision 486 establece que, “La sohcitud de patente solo podra
comprender una invencidn o un grupo de invenciones relacionadas entre s, de manera
que conformen un unico concepto inventivo”

El phego calificado se dinge a un unico objeto, por lo que cumple el requisito establecido
§ No cumplinuento de los requisitos de patentabilidad

Por una parte, el articulo 14 de la Decisién 486 establece que “Los paises miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento ()
Industnal®, (resaitado fuera de texto)

Para dar cumphnwento a tal requisito, y teriendo en cuenta que mi la Decision i el
reglamentario establecen, taxativamente, cémo se debe definir cada concepto, la oficina,
acude a la Gura sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada porla OMP1 en
1882 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, en el
parrafo 57 (de dicha guia) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones de
producto y de procedimsento (metodo)

Acorde al procedimiento vigente, las revindicaciones de procedimiento deben definirlo
mediante una secuencia de etapas caracteristicas a seguir, para lograr un resultado, sin

incluir o hacer referencia a los alementos fisicos v;
elapas

De ahl, que ias de procedinuento NO admiten referencias a los elementos que ejecutan
las etapas de procesamiento

Al calificar el pliego anexo, salta a la vista que este incluye mezcias de caracteristicas no
permutidas, como se ejemplifica a continuacion

3%
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“1. método para encriptar... utilizando varios médulos... caracterizado porque gl modulo
para encriptar... arriba®.

“2. método... el médulo para desencriptar... *.
“3. método... ¢l médulo para encriptar... *.

‘4. método... emplear tres modulos...".

“5. método... el primer mddulo... tltimo médulo... “.

“6. método... ambos mddulos utilizan...".
*7. método... ambos mddulos utilizan...”.

*8. método... ambos médulos utilizan...”.

“9. método... el Litimo mddulo...”.

“10. método... emplear tres médulos...”.

En las anteriores reivindicaciones lo no subrayado se considera lo relacionado al método
y lo subrayado la mencién no admitida a los médulos empleados o utilizados (usados)
para cifrar o descifrar las sefales recibidas en television paga.

Por otra parte, el articulo 15 de la Decisién 486 sefiala que, “No se consideraran
invenciones: ...

e) los programas de ordenadores o el soporte I6gico como tales; y”.

Del estudio de la solicitud, queda claro que ella se dirige a un soporte l6gico (programa)
puesto que se usan 3 algoritmos para procesar senales de televisién paga, con el fin de
cifrar o descifrar dichas sefiales; dichos algoritmos se mencionan como A1, Sy A2 0 A2',
S, A1’ en la todos los apartes de la solicitud y, que son algoritmos para procesamiento de
sefnales; por esa razon consideramos no se da cumplimento a las disposiciones del inciso
e) del articulo 15.

Finalmente, las disposiciones del articulo 21 de la Decisién 486 se ven afectadas porque
solo se trata de hacer otro (segundo) uso de dispositivos Iégicos convencionales como los
citados “médulos® o algoritmos de procesamiento de seitales de television paga, con los
que se desea evitar que la sefial de TV sea accesible a quienes no tengan un
decodificador; tal como se ensefia de forma manifiesta, tanto en la descripcién como en
las reivindicaciones.

Por las anteriores razones, consideramos que lo reivindicado en el presente caso, no
cumple lo dispuesto por los articulos 15 inciso e) y 21.

Teniendo en cuenta todo lo precedente, es evidente que la solicitud no cumple las
disposiciones de los articulos 14, 15 @), 21 y 30, razones por las cuales, no es posible
continuar la calificacion 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.
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En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesidn, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulp.pgimero de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX CESP#DES DE VERGEL
Jefe de laDivisién de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha’y 4 MR 2005

Concepto Técnico Examinador Técnico IE Examinador juridico

Nomero: 320 Cédigo: 202004 Cddigo:
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