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Solicitante : NAGRAVISION S.A.
Fecha de Sohicitud  : 26 de julio de 2000
‘ Publicada en : Gaceta 530 del 31 de Julio de 2003
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 segin lo establecido en el articulo 44 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con
este escrito los recibos No. 03-93.454 y 04-883 por valor de $353.000.00, que corresponde

a la tasa fijada segtin 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 continGe con el tramite de la solicitud.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C

Doctor:

Emilio Ferrero

Apoderado

REFERENCIA:
Radicacion 00-84.953
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio No n 12659
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 42 a 52, los dibujos
1 a 2 del folio 12 y las reivindicaciones 1 a 13 de los folios 53 a 586, la pnmera y las ultimas
son las allegadas como respuesta a las observaciones del pnmer examen, que se
aceptaron

El articulo 9 de la Decision 486 de la Comusion del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La pnimera solicitud de patente de invencidn. conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de priondad para soliciter . misma materia El alcance y los efectos del
derecho de priondad seran los previstos por el Convenio de Paris. a) doce meses para
las patentes de invencidn y modelos de utihdad ..".

La solicitud en estudio fue radicada el 08 de noviembre de 2000, en ese momento se
reclamé priondad para la solicitud suiza 2045/99 del 08 de noviembre de 1999; efectuado
el estudio correspondiente se determind que, acorde a lo estipulado por los articulos 9 a
11 de la Decision 486, la prioridad reivindicada es valida para las reivindicaciones 1 a 5.

2. Objeto de la invencion

Segun la descnpcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un modulo
criptografico que tenga gran seguridzsd contra las intrusiones, presentado en forma de
sistema y método.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema criptografico centralizado que comprende un
médulo de control (CM) y al menos un médulo criptografico (EM), relacionado en las
reivindicaciones 1 a 7; y un método criptografico centralizado de informaciones,
relacionado en las reivindicaciones 8 a 13

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es H04N 7/16 // HO4L 9/32



3. Claridad de la solicitud

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

La reivindicacién 1 no es clara, al parecer por defectos de redaccion yfo traduccion,
particularmente en, * . estd compuesto de uno o varios médulos interfase... sobre ef cual
esta conectada. .”

Las reivindicaciones 2 a 7 no tienen 2nlace 1égico con la independiente y, por ello, no
aclaran (delimitan) un componente del sistema relacionado en 1 porgue en aquella no se
menciona la unidad de segundad que aparece de la 2 en adelante

La reivindicacién 5 se debe retirar porque el hecho que el “sistema” cumpla o responda a
un estandar no significa que esa caracteristica haya sido creada por el sclicitante, sino
que dicho “sistema” solo se ajusta a los requerimientos de ese estandar.

La reivindicacién 8, en primer lugar, no tiene sustento descriptivo porque en ese aparte no
se encontrd los pasos en ia forma que los relaciona la reivindicacion; en segundo lugar,
es indefinida porque no permite establecer de forma clara cual es el aporte al estado del
arte, !a frase como “que consiste en ", no es sinénimo de “caracterizado por™ Por altimo,
hace referencia a tos “mddulos interfase™ y a la composicion de ese “modulo”, lo cual
constituye de un lado, un explicacion ajena a las etapas o los pasos de un método y, de
otro lado, es definir una cosa por otra, lo que no se permite

Las reivindicaciones 9 a 13 no presentan enlace légico con su independiente ni tienen
sustento descriptivo porque en ninguna parte de la descripcidn se exponen las etapas
relacionadas en la forma que se hace 2n las citadas reivindicaciones Por esta razén, las
mismas se deberan retirar.

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

Las observaciones de este punto deben ser resueltas en conpuncion con las
observaciones del punto 5 de adelants2.

4. Evaluacion de la unidad de invencion:

El articulo 25 de la Decisidn 486 establece que, “La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencion o un grupc de invenciones relacionadas entre si, de manera
que conformen un Gnico concepto inventivo”.

Para efectos de este examen, se considerara que el pliego calificado se dirige a un Gnico
objeto, por lo que cumple el requisito 2stablecido.

5. No cumplmiento de los requisitos de patentabilidad.

Por una parte, el articulo 14 de la Decisidn 486 establece que. “Los paises miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (. .)
Industrial”, (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisiéon ni ef
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada concepto, la oficina,
acude a la Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPl en
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1982 para ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios, en el
parrafo 57 (de dicha guia) se especitica que existen dos tipos de reivindicaciones- de
producto y de procedimiento (método).

Adicionalimente, el citado parrafo indica que las reivindicaciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger, mediante |as caracteristicas estructurales ¢ de
funcién.

Al calificar la solicitud y en particular el pliego NO define un producto ni un
procedimiento acorde a las practicas establecidas por la oficina, en concordancia con las
disposiciones de la Decisién 486, del decreto reglamentario 2591 del 13 de diciembre de
2000.

Es muy importante que el interesado recuerde, que la oficina no puede aceptar como
sustento de patentabilidad, ni la redaccién del documento con una mezcla, no admitida, de
caracteristicas ni el uso de dispositivos convencionales o partes de estos para procesar,
transmitir, intercambiar informacién porque se distorsiona el aporte real al estado de la
técnica, altera la proporcion que debe existir entre lo divulgado y la proteccidn solicitada y,
porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

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

e) los programas de ordenadores o el soporte 16gico como tales; y".

Del estudio de la solicitud se determiné que se trata de proteger un soporte légico
(programa) para que un centro de gestidn (administracion) de los servicios de televisién
paga, que es un computador, el cual, funciona como filtro de soporte |6dgico para evitar las
intrusiones externas, se conecta a uno 0 mas “moédulos” de interfase, que es un soporte
I6gico de proteccidn para algunas operaciones y unas “unidades de seguridad” fisica PIM
indefinidas, por esa razén consideramos no se da cumplimento a las disposiciones del
inciso e) del articulo 15

Finalmente, las disposiciones del articulo 21 de [a Decision 486 se ven afectadas porque
solo se hace otro (segundo) uso de dispositivos convencionales como por ejemplo el
computador del centro de administracién, una tarjeta que cumpla las normas de la ISO
7816 o un servidor o de partes de ellos como se evidencia, en forma manifiesta, tanto en
la descripcidn 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 sokcitud no cumple las
disposiciones de los articulos 14, 15 e), 21 y 30; por ello, no es posible continuar la
calificacidn del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo alos citados
articulos y/o se presenten argumentos y pruebas razonados y convincentes respecto a
dichas objeciones

Nota: si lo que se trata es de proteger un “chip®, probablemente, eso se podria hacer
siguiendo lo establecido por el titulo IV de la Decision 486.

A



En cumplimiento del articulo 45 de la decision 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 notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, ¢ si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
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para la concesién, se denegara la patente

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2, literal e), del

capituio quinto del tituio pnmero de la Circular Unica No 10 de 2001

ALIX CESPEDES

ERGEL

Jefe de la Divisiofi de Nuevas Creaciones

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

28 ABR 2005

Concepto Técnico

Ndmero 564

Examinador Técnico |IE

Cédigo: 202004

Examinador juridico

Coédigo:
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Conforme a lo dispuesto por el articulo 46 de la Decision 486 se requiere al solicitante
allegar una copta del resultado del examen de patentabilidad efectuado por la Oficina
Europea de Patentes EPO, junto con copia de todos los documentos incluidos en ese
examen, y copia de la Resolucidn de concesidén o denegacion

Particularmente, es de interés para la oficina el documento siguiente, debido a que no
tenemos acceso a documentos que no son patentes:

1) “EBO project group B/CA “Functional model of a conditional access system”, EBU
Review-Technical, BE, European Broadcasting Union, Brussels No 266, December 1995
pages 64 a 77 ISNN: 0251-0936.

En cumplimiento del articulo 46 de la decision 486 de la Comisidén de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de tres meses contados a
partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requenmiento, se denegara la patente

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2, literal e), del
capitulo quinto del tituje primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX CES
Jefe de la
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El anterior requenmiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 28 ABR. 2005‘
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