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Asunto : Solicitud de patente para: PROCEDIMIENTO

PARA PROTEGER UN SBOFTWARE CON LA AYUDA DE
UN PRINCIPIO DE “DETECCION Y COERCIGN”
CONTRA 8U USO NO AUTORIZADO

VALIDY
20 de enero de 2004

Solicitante
Fecha solicitud

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de
mi firma, actuando como apoderado en el asunto de 1la
referencia, atentamente solicito se efectGe el examen de
patentabilidad de 1la solicitud en referencia seglin 1lo
establecido en el articulo 44 de la Decisién 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con
este escrito el recibo No. 06 - 9,746 por valor de $194.000.00,
que corresponde a la tasa fijada seglin lo dispuesto en la
Resolucién No. 35582 del 28 de diciembre de 2005.

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

se anexe este recibo, para que se efectfie dicho examen y se
continie 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:
Radicacién 04-3.757
Tramite 011
Evento 001
Actuacién )
Oficlo No =~ -‘io4877
Follos 005

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

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 10 a 84, los dibujos
1a hasta13 de los follos 114 a 124 y las reivindicaciones 1 a 34 de los follos 96 a 112,
documentos correspondientes a la radicacién inicial, que se aceptaron.

2. Objeto de la Invencién

Segun la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte légico
para proteger sofiware vuinerable contra su uso no autorizado, reivindicado en la forma de
procedimiento para proteger un software vulnerable contra su uso no autorizado, sistema
para aplicaclén del método, unidad personalizada, unidad que permite ejecutar un
softiware protegido, conjunto de unidades, conjunto de distribucién, unidad de
procesamiento y de memoria y conjunto de unidades de procesamiento y de memoria.

De ofra parte, el pliego reivindica: procedimiento para proteger a partir de por lo menos
una unidad virgen (60) que comprende al menos un medlo de memoria (15) y un medio de
procesamiento (16) un software vuinerable (2v) contra su uso no autorizado, relacionado
en las relvindicaciones 1 a 21; sistemas para aplicacion del método segln las
reivindicaciones 17, 18, 19, 20 0 21, relacionados en [as reivindicaciones 22 a 26; unidad
prepersonallzada, relacionada en la relvindicacién 27; unidad que pemnite ejecutar un
software protegido y de impedir su “utilizacién® no autorizada, relacionada en la
relvindicacién 28; conjunto de unidades, relacionado en la reivindicaclén 29; conjunto de
distribucién de un software protegido, relacionado en las reivindicaciones 30 a 32; unidad
de procesamiento y de memoria, relacionada en la reivindicacién 33 y conjunto de
unidades procesamiento y de memoria, relacionado en la relvindicaclén 34.

Segun la IPC |a clasificacidn del objeto reciamado es GO8F 1/00.
3. Claridad de la sollcltud:
El articulo 30 de la citada Declsidn indica que: "las relvindicaciones definirdn ia materia

que se desea proteger medliante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”.

A
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Las relvindicaciones de procedimiento estdn redactadas en términos de secuencias
légicas de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

Las relvindicaciones 22 a 26 NO tienen sustento descriptivo porque su reclamacién se
fundamenta en el uso de elementos técnicos convencionales ampliamente conocldos en la
técnica como un procesador, una memora, un CD, Internet, etc. el cual uso, no los
convierte en patentables; ademés, las dependencias establecidas entre ellas y su mismo
contenido muestran que se redactaron en términos de secuencias de procesamiento de
datos y no mediante las caracteristicas permitidas para la categoria.

La reivindicaclién 27 es Inaceptable porque no define ni delimita ni aclara un objeto por sus
caracteristicas técnicas sino que mediante el efecto del uso de un "sistema” se pretende
reclamario, ain més, la referencia que se hace en ella es absurda, ya que, el uso o el
efecto de este no convierte en patentable, una “unidad prepersonalizada®, tan solo porque
86 obtuvo con un supuesto “sisterna”.

Las reivindicaciones 28, 29, 30 y dependientes, 33 y 34 NO tienen sustento descriptivo
porque su reclamacién se sustenta en el uso de ellos para ejecutar un software protegido
e impedir su uso no autorizado y en dicho aparte no se divuiga una forma de ejecutar o
fabricar nuevos medios sino su uso para ejecutar un software, ya que, el uso de un
sistama o de parte(s) del mismo no lo(s) convierte en patentable(s); adicionaimente la
dependencia realizada en las Gltimas 2 (33 y 34) no se permite porque su reclamaclién se
fundamenta en el uso y no se trata de medios concebidos para la puesta en préctica de
los procedimientos.

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiclones
del artfculo 30.

Finalmente, se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en
conjuncién con las de los puntos 4 y 5 subsiguientes.

Como se informa en el folio 145 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
4. Evaluacion de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Declislén 486 establece que, "La solicitud de patente sélo podra
comprender una invenclén o un grupo de invenciones relacionadas entre sl, de manera
que conformen un Gnico concepto inventivo”.

Al calificar el pliego de la solicitud, se determiné que incluye, al menos, slete grupos de
reivindicaclones no enlazadas por un concepto comdn e inventivo, asl:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1, 5 a 7 y 8 a 12 dirigidas a un
procedimiento para proteger a partir de, por lo menos, una unidad virgen (80) que
comprende al menos un medio de memoria (15) y un medio de procesamiento (16) un
software vulnerable contra su uso no autorizado.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 2 a 4 dirigido a un procedimiento
para limitar la “utilizaciéon® de un software protegido.

El tercer grupo son las reivindicaciones 8, 13 a 21 relacionadas a un procedimiento que
combina los dos anteriores.

El grupo cuatro lo conforma la reivindicacién 28 relativa a una unidad que permite ejecutar
un software protegido e Impedir su uso no autorizado.
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El grupo cinco el conjunto de unidades relacionado en la reivindicacion 28.

Un sexto grupo 1o conforman las reivindicaciones 30 a 32 relaclonadas a un conjunto de
distribucién de un software protegido.

El séptimo grupo son las relvindicaciones 33 y 34 enfocadas en unidad y conjunto de
unidades procesamiento y memoria usada para modificar la unidad de la reivindicacién 26.

En consecuencla, se requlere al interesado sefialar, explicitamente, qué grupo de
reivindicaciones deja en el expediente para continuar su calificacidn. Se advierte que de
no cumplirse el requerimiento, la oficina podré hacerlo Unicamente para el primer grupo.

$. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El articulo 14 de la Decisién 486 Indica que: “Los palses miembros otorgaréan 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 Decisién nl el
reglamentario establecen, taxativamente, cémo se debe definir cada una de las categorias
la oficina, de un lado, como préctica comiin del procedimiento de calificacién ha seguido
las indicaciones de las deflniciones del parrafo 57 de la Gula sobre e/ examen de las
solicitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de relvindicaciones: de
producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se

desea proteger mediante [as caracteristicas estructurales é de funcidn.

De ofro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dict6 jurisprudencia referente
a lo que se debe entender por producto y procedimiento, en la interpretacién prejudicial
dentro del proceso 36-IP-08, donde en 4.1 establecld:

“(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por
ejemplo, maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invencién puede residir tanto en
un producto Independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro
producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una jnvencién de
procedimiento, en general, es una solucidn consistente en_una secuencla de etapas etapas

conducentes a |a fabricacién de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

A laluz de lo anterior, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada,
por una parte, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento
(método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas {pasos) que conduzcan a la

fabricacién de un producto.

Luego de estudiar el pliego de la solicitud, en primer lugar, se determiné que las
reivindicaciones 1 a 21, referentes a: - un procedimiento para proteger a partir de por lo
menos una unidad virgen (60) que comprende al menos un medio de memoria (15) y un
medio de procesamiento (16) un software vulnerable contra su uso no autorizado, - un
procedimiento para limitar la “utilizacién® de un software protegido y la combinacién de
esos procedimientos, NO definen una gsecuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la
fabricacién de un producto sino que relaclonan el uso de medios técnicos para proteger
un soporte légico vulnerable contra su uso no autorizado.

En segundo lugar, las reivindicaciones relativas a los sistemas para la aplicacién de
método, la unidad personalizada, la unidad que permite ejecutar un software protegido, el
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conjunto de unidades, el conjunto de distribucién, la unidad y el conjunto de
procesamiento y de memoria, NO revisten forma tangible porque ellas se redactaron en
términos del uso de medios técnicos con secuencias de procesamiento y no mediante
caracteristicas de estructura o de funcién, que definieran una solucién al problema técnico
que, presuntamente, resueive la solicitud.

Es evidente que, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y
reivindicar de forma que se sepa como ejecutar o fabricar un producto pero no de qué
forma se usa o se puede usar, iotal o parclaimente, uno o méas de los componentes del
producto para obtener un resultado, como proteger un software vulnerable contra su uso
no autorizado.

En consecuencia, las relvindicaciones del pliego calificado no se podrén tener en cuenta
en io sucesivo, por los motivos precedentes.

5.2 El articulo 15 de la Decision 488 sefiala que, "No se considerardn invenciones: ...
e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales; y".

Como ya se dijo arriba en 3, las reivindicaciones fueron redactadas en términos de
secuencias logicas de procesamiento de datos, es declir, relaclonan como pasos o etapas
la secuencla légica de procesamiento ejecutada en un sistema de datos de cualquier
tipo conocido.

Asimismo, la legisiacion vigente establece que por: Programa de ordenador (software) se
entiende, "la expresién de un conjunto de in: nes mediante palabras, codigos,

planes o en cualquier otra forma que, al ser Incorporadas en un disposltivo de lectura
automatizado, es capaz de hacer que un ordenador — un aparato electronico o simllar
capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado

resultado.”.

Por lo tanto, a la luz de los hechos precedentes la oficina ha considerado, considera y
considerara como soporte l6gico como tal no solo las instrucciones que necesita una
méquina, sistema aparato o parte de alguno de ellos para obtener un resultado, sino
también las secuencias l6gicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los
algoritmos, etc. no solo porque asi lo permite la norma (... 0 en cualquler otra forma que,

al ser jncorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u
obtenga determinado resultado) sino porque, técnicamente, son programas como tal.

Por las razones anteriores; lo reivindicado no cumple ias disposiciones del inciso 6) del
articulo 15.

5.3 El pliego afecta las disposiciones del articulo 21 de la Decisién 486 debido a que lo
solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de un sistema de procesamlento de
datos de cualquier tipo conocido, es decir, se trata de un sistema de procesamiento
ampllamente conocido en el arte y, por ello, convencional, como se puede constatar con el
contenido de la misma especificacion de la solicitud.

Parece necesario aclarar que, la oficina no puede aceptar como sustento de
patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redaccion del
documento con mezclas de caracteristicas no permitidas, puesto que se distorsiona el
aporte real al estado de la técnica, se altera la proporcidn que debe existir entre lo
divuigado y la proteccion solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Es evidente que, un "sistema® 0 producto como tal, es independiente de cémo se usa, es
decir, dicho producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que



se le de; por ejemplo, una memoria es Independiente del género de datos que se
almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de informacion que se
despllegue en la misma, etc. de alll, que la forma (secuencia) en se que procesen unos
datos y el efecto logrado de proteger un soporte l6gico de su uso indebido, no son
caracteristicas que sirvan para distinguir un sistema para aplicacién de los método, como
se reivindica aqul.

Tenlendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 e), 21, 25 y 30, razdn por
la que no es posible continuar la calificaclén del pllego hasta tanto no se subsanen las
objeciones de acuerdo a los citados articulos y/o se presenten argumentos razonados y
convincentes respecto a dichas objeclones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego
relvindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante consldera que la solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, deberd replantear la solicitud en ese sentido, pero es importants,
que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podré,
en ningdn caso, implicar una_ampliacién de la proteccién que comesponderia a la
divulgacién contenida en la solicitud Iniclal, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de
la Declslén 488.

De otro lado, en la respuesta debera Indicar en que parte(s) de la descripcién hay sustento
para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen subsiguiente.

En cumplimiento del articulo 45 de la declision 488 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 comunicaciéon. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o sl a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para la concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal @), del
capltulo quinto del tjtaio primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX CESPEDES DE VERGEL
Jefe dea Divisibn de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fllacién en lista, de fecha 22 DIC. 2008
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