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EMILIO FERRERO

CARRERA 4 NO. 72-35 PISO 4°
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 55755

Fecha: 26/12/2008

Expediente : 5-90242

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS | Y I
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULC Il
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -~
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir de! envio de la presente citacién, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el términe indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el termino de diez (10} dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina

‘'web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser

consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
namero de resolucion a través de la opcion servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7 y 10
Al contestar favor indique el numero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3520840
radicacién cansignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
Web: www sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/05 - 90242

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en egjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

. CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de
septiembre de 2005, bajo el numero 050806242, entrd a fase nacional la solicitud de
patente de invencién titulada: “METODO PARA SENALIZAR LA ADAPTACION DE
CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE
MULTIMEDIA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2004/000374 del

13 de febrero de 2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros,

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontro gue fa invencion
no cumple con los requisitas establecidos. En consecuencia, con fundamento en fo

. dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Cormunidad
Andina, se requirio al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el soiicitante mediante escrito radicado el 17 de julio de 2008, atendié
oportunamente e} requerimiento formulado, presento aclaraciones y allegd nuevos
capitulos descriptivo y reivindicatorio, 1os cuales cumplen con las prescripciones
establecidas en el articulo 34 de la Decisidon 486,

QUINTO: Que segun fo dispuesto en el articulo 15 de la Decision 486 expedida por la
Comision-de la Comunidad Andina, “no se consideraran invenciones: &) Jos
programas de ordenadores o e soporie l6gico como tales;...”

SEXTO: Que [as reivindicaciones 1 a 7, contenidas en los folios 173 y 174 del
expediente en estudio, no cumplen con el requisito de claridad ni constituyen una
invencion. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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1. Objeto de la invencién

El objeto de la presente solicitud de patente de invencion consiste en un metodo para
sefializar y negociar entre un cliente y un servidor en un servicio de flujo de
multimedia con respecto a la adaptacion del proceso de suministro de datos.

Las reivindicaciones 1 a 4 reclaman un metodo para senalizar y negociar entre un
cliente y un servidor en un servicio de flujo de multimedia, y de la 5 a la 7 un método
para sefalizacion y negociacion entre dos partes, que incluye, un cliente y un servidor
en un servicio de flujo de multimedia.

2. No se cumple con el articulo 28

El articulo 28 de la Decision 486 consagra que “la descripcion debera divulgar la
invencion de manera suficientemente clara y completa para su comprension y para que
una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.”

Sin embargo, la descripcion realizada por el solicitante no proporciona informacion
que defina un producto o un procedimiento patentable, pues se limita a describir una
serie de funciones e instrucciones implementadas como protocolos de control de flujo

multimedia.

De esta manera, la descripcion de la invencién (folio 180) se fundamenta en la
implementacion del metodo de senalizacion y negociacion, con base en el uso de
protocoio de transporte AVPF, el formato de carga de retransmision RTP vy el
protocolo seguro de transporte SRTP. Y como es bien sabido, un método
implementado mediante el uso de protocolos de control, no es otra cosa que un
programa de computo, tal como se observa en las figuras 1 a 12, que ensefan el
codigo de programacion que hace parte del método de senalizacion y negociacion.

Siendo asi, el capitulo descriptivo no revela la manera de obtener un producto ni de
ejecutar un procedimiento, ya que consiste en la forma de implementar un programa
(software) con base en protocolos de control.

E-n consecuencia, (a descripcion presentada no cumple con el requisito de claridad
consignado en el articulo 28 de la Decisién 486.

? A~ an eomnla con el articulo 30
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estar enteramente sustentadas por la descripcion.”

Cabe sefialar, que la claridad de un capitule reivindicatorio es indispensable para
definir el objeto susceptible de proteccion, necesario para la busqueda de posibles
antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha sefialado:

“...las reivindicaciones constituyen, juridicamente hablando, el elemento de mayor
impartancia dentre de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico
de patentes encontrara los elementos necesarios para determinar lo que se pretende
patentar, el alcance de la invencion y su definicion para efectos de entrar al analisis
comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se
considera nuevo y con nivel inventivo.”’

“(...) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a
qgue delimitan el campo de la palente y especifican |a regla técnica gue se desea
patentar, razones por las cuales estas deben ser suficientemente claras y concisas.
Su fundamento radica pues en la descripcion respectiva, de forma tal que el alcance
de la reivindicacion correspenda y se justifique con el contenido de aguella”?

Con base en lo anterior, mediante oficio 3554 se requiri¢ al solicitante para que
definiera el objeto cuya proteccion reclama. Sin embargo, aunque con su respuesta
allegd nuevos capitulos descriptivo y reivindicatorio, el pliego no solventa las
objeciones planteadas. puesto que no contiene ningin cambio que permita definiren
forma clara la materia que se esta reclamando.

El nuevo pliego contiene exactamente las mismas reivindicaciones y elementos
inicialmente presentados. Agregando Unicamente, algunas especificaciones, como
por ejemplo que el servidor y el cliente estan configurados, pero dichas
especificaciones no aportan a la definicion del método, ya que un servidor
configurado o un cliente configurado son especificaciones que muestran que dichos
elementos estan programados, y en consecuencia, que esos programas son el
objeto de la invencion.

En este sentido, las reivindicaciones 1 a 4 no definen un procedimiento por medio de
caracteristicas técnicas, ya que:

1. Las invenciones de procedimiento deben estar relacionadas con un producto
(forma tangible, por ejemplo, maguinas, equipos, aparatos, etc.).’

2. El método reclamado para sefalizar y negociar, no se refiere a un proceso
indnietrial sino a un procedimiento de manejo de datos.

0t
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3. Lanegociacion y sefializacidn de un servicio multimedia, es un problema que
se resuelve por medio de la implementacion de protocolos de red. Por este
motivo, la solucién al problema no tiene caracter técnico, pues la
implementacion de protocolos es el resultado de la ejecucidn de programas
de computador (figuras 1 a 12).

4. Los programas de computador (software) no se consideran invenciones.

De ofro lado, las reivindicaciones 5 a 7 también se refieren a un método para
senalizacion y negociacion. Por lo tanto, aplican las mismas objeciones planteadas a
las reivindicaciones 1 a 4, toda vez que el método que reclama tampoco se
encuentra definido por caracteristicas técnicas.

Asi las cosas, la descripcion realizada por el solicitante no cumple con el reguisito
contenido en el articuto 30 de la Decision 486.

4. No es una invencion

Segun lo dispuesto en el articulo 15 de la Decisidn 486, “no se consideraran
invenciones: e) los programas de ordenadores ¢ el soporie logico como tales; (... )

Al respecto cabe senalar, que la materia reivindicada y plasmada en las figuras 13y
14 de la solicitud, claramente corresponde a un algoritmo de programacién gjecutado
en un sisterma de procesamiento, como un servidor.

Asi mismo, las etapas contenidas en las reivindicaciones corresponden a pasos
gjecutados mediante la implementacién de protocolos de controf de flujo. Por ello, el
objeto de la solicitud es un protocolo de manejo de datos, ejecutado en un sistema de
computo, tal comao se aprecia en las figuras 1 a 12 (folios 76 a 86), en las que se
observa el codigo fuente o programacion de los mecanismos de adaptacion que
definen el método reclamado en el pliego.

En la figura 2 (folio 77) es posible apreciar que los elementos constituyentes del
objeto de la solicitud corresponden a programas de computador {codigo de
programacion correspondiente a la etapa de fa reivindicacion 1, en la cual, ef servidor
envia una senal de respuesta indicando los atributos seleccionados).

De esta manera, el procedimiento reciamado se trata en realidad de una secuencia
l6gica de operacidn, que al ser implementada en un sistema de procesamiento como
un servidor, no es otra cosa que un canjunto de instrucciones capaces de hacer que
~t nracoeardnr eiecute determinada tarea u obtenga determinado resuftado, gue es
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En consecuencia, la materia reclamada y descrita en la solicitud corresponde a un
software y a instrucciones de programacion, lo cual no constituye una invencion al
tenor de lo dispuesto en el literal e) del articulo 15 de la Decisién 486, y por lo tanto,
se encuentra excluido de proteccion por patente.

5. Respuesta al solicitante

Es preciso advertir, que a pesar que el solicitante modificod la descripcion, ésta se
dirige a presentar instrucciones de programacion y los codigos que estas
instrucciones conforman.

Por este motivo, la descripcidn corresponde a un objeto, que como los programas de
computo, carecen de caracter técnico. De esta manera, la nueva descripcion no
cumple con el requisito del articulo 28, porque como ya fue mencionado no contiene
elementos de caracter tecnico que permitan llegar a un producto o ejecutar un
procedimiento patentable.

Tratandose de las reivindicaciones de procedimiento, el solicitante argumenta que
‘no existe norma legal alguna que limite la reivindicacidn de método como el de |la
presente invencion, los cuales no llevan a la obtencion de un producto, porlo cual no
es posible negar su patentabilidad por esta razon, mas aun cuando el Manual del
Inventor, editado por su Despacho, y el Manual Andino de Patentes, no sclamente no
lo excluyen sino que lo prevén como una posibilidad.” (Folio 163, lineas 6 a 12)

Sobre el particular cabe sefialar, que si bien es cierto no existe una norma que limite
estas reivindicaciones, pues los manuales a que hace referencia el solicitante
tampoco lo son, tambien es cierto que la Decision 486 en su articulo 15 claramente
especifica lo que no es considerado una invencion, enunciando en su literal ), que
los programas de ordenadores o el soporte logico como tales, hacen parte de dicha
exclusion.

De esta manera, una vez realizado el estudio de patentabilidad y verificado que lo
reivindicado constituye un soporte logico como tal, nada impide la aplicacion del literal
e) del articulo 15 de la Decision 486 para negar el privilegio solicitado. Porque
aungue no exista norma alguna que limite las reivindicaciones de método, si se
encuentra una que excluye de patentabilidad la materia objeto de la solicitud.

De otro lado, el interesado sostiene que “el metodo reclamado por esta solicitud esta
totalmente sustentado en la descripcion...” y gue "dado que la descripcion divulga de

-"manera suficientemente clara y completa el meétodo reivindicado no se ve la

- -l sl lBmanlAn As inchiir la farma de fabricar vin nrodiicto en 1a decserineian™
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Sin embargo, como tal como ya fue explicado, el método descrito en la solicitud no
tiene caracter técnico por consistir en el procesamiento de informacion, manejo de
datos, instrucciones de programacion, entre otras, es decir, ser soporte loégico como

tal.

Asi mismo, contrario a lo argumentado por el solicitante, aunque el invento consista
en un procedimiento, debe conlievar a la obtencion de un producto tangible. De alli
que no sea de recibo lo sostenido por el interesado.

El solicitante tambien expresa que el objeto reclamado carresponde a un “protocolo
de control de flujo multimedia” (folio 169, lineas 17 y 18). Pero como es bien sabido
en el arte, un protocolo puede definirse como un conjunto de reglas de comunicacion
que permiten el flujo de infermacién entre computadoras distintas que manejan
lenguajes distintos, por ejemplo, para que cualquier computador obtenga un flujo de
datos multimedia, es necesario que tenga instalado un protocolo de comunicacion, el
cual no es otra cosa que un programa que bajo ciertas circunstancias permite
comunicar el computador del cliente con el servidor.

Asi |las cosas, es claro que el objeto de la invenciéon no es patentable, porque se
relaciona con un protocolo de comunicacion, es decir con un software.

Adicionalmente, el solicitante sostiene que el método reclamado no se lleva a cabo
usando un hardware o software, sino que lo recilamado es un procedimiento de
sefalizacién entre los dispositivos (folio 170, lineas 3 a 11).

Sin embargo, un técnico medianamente versado en la materia sabe que no es
posible que un procedimiento de sefalizacion entre dispositivos se lleve a cabo sin
usar dichos dispositivos (hardware). Y ademas, el procedimiento de sefializacion no
es mas gue la implementacion de un protocolo de comunicacién, lo cual como ya se
ha dicho, es soporte l6gico como tal.

Por otro lado, contrario a lo afirmado por el solicitante (folio 170, lineas 13 a 25), no
es cierto que en el examen técnico se haya hecho una interpretacion extensiva de lo
gue son los programas de ordenadores o el soporte légico como tal, y que en
consecuencia ello constituya una violacion a la norma legal, sencillamente porque la
descripcion de lo que son los programas de ordenadores o el soporte logico no se
encuentra establecido en ninguna norma sino en el arte es conccido que un soporte
l6gico es la aplicacion de una secuencia logica de etapas que hacen que un
computador ejecute © realice determinada tarea u obtenga determinado resultado,
que es precisamente lo reclamado en esta solicitud.
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invenciones, sin hacer ninguna referencia a lo que asi debe o no considerarse.

En consecuencia, la interpretacion realizada por el solicitante carece de fundamento
legal, maxime si se tiene en cuenta, de un lado, que no existen normas (contrario a lo
sostenido por aquel) en las que se establezca que las exclusiones del articulo 15 de
la Decision 486 son de interpretacion restrictiva, y de otro, que como resultado del
examen de patentabilidad realizado ha quedado claro con base en argumentos
técnicos verificables, que el objeto solicitado para proteccidn se trata de soporte
lbgico comeo tal.

Finalmente, el solicitante argumenta que al tratarse de un metodo en donde se envia
y se recibe un mensaje, las partes involucradas deben constar de un procesador de
sefiales un transmisor y un receptor, y por lo tanto, que la invencidn debe estudiarse
en conjunto (folic 170, lineas 27 a 39).

Al respecto es preciso aclarar, que el examen de patentabilidad se realiza en su
conjunto sobre la materia recilamada en las reivindicaciones, pues como es bien
sabido, ellas limitan el objeto susceptible de proteccion.

De esta manera, si el solicitante consideraba que el transmisor, el receptor y el
procesador son elementos fundamentales del método reclamado, estos debieron
haber sido incluidos en las reivindicaciones, indicando para ello, la relacién

estructural entre los mismos.

Lo anterior porque en aplicacion de la Decision 486, esta Superintendencia no puede
otorgar proteccion sobre elementos que no se encuentren incluidos en las
reivindicaciones, y menos aceptar su uso como un elemento técnico patentable, tal
como es pretendido por el solicitante: “... todas las reivindicaciones de método
indican e! uso de un transmisor, receptor y un procesador de senales” (folio 170,

lineas 33y 34).

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 15, 28 y
30 de la Decision 486, se denegara el privilegio solicitado, toda vez que a pesarde la
respuesta del interesado a la notificacion de fondo, el objeto de la solicitud no es un

invento.

RESUELVE

206
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad Nokia Corporation., o a quien haga sus veces,
el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiéndole
que contra ella procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria
y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ., 6 Gif
Dada en Bogota D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, / \

[ P
I.f .'\"!L ¥ ,‘J,,l'.,i=“f ’ 4
| P
GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera4 N° 72 — 35
Bogota D.C.
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