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Asunto :  Solicitud de patente para: “Método para

seflalizar la adaptacidn de calidad de
filujo y los mecanismos de control en un
flujo de multimedia”.

Solicitante - NOKIA CORPORATION

Fecha de solicitud: Septiembre 7 de 2005.

I. RECURSO VIA GUBERNATIVA

Yo, Emilic FERRERO, cbrande como apoderadc la sociedad NOKIA
CORPORATION, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que
debidamente notificadc de la Resolucidn N° 55755 del 26 de diciembre de
2008, interpongo en su contra recurso de REPOSICION, para que sea
revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de
invencidn para “METODO PARA SENALIZAR LA ADAPTACION DE CALIDAD DE FLUJO
Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA” a favor de NOKIA
CORPORATION. '

IT. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucién N° 55755 del 26 de diciembre de 2008, fue notificajif
mediante edicto N° 55755 desfijado el veintiuno (21} de Enero de do:
mil oche (2008), por lo gue el término para interponer el recurso .
reposicidén vence el veintiocho (28} de Enero de dos mil nueve (2009

En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolucidén objeto de 1la presente impugnacidn, el
Superintendente de Industria y Comercio decidid:

NIT 860.041.367-3
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3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invencién “METODO PARA
SENALIZAR LA ADAPTACION DE CALIDAD DE FLUJCO Y LOS MECANISMOS DE
CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA”.

3.1.2 En la parte motiva de 1la providencia, en forma resumida este
Despacho niega el privilegio de patente alegando que la solicitud bajo
estudie no cumple con el requisito de claridad, gque el objeto
reivindicado nc es una invencidédn y gque las reivindicacienes son
relativas a un uso. Se mencionarcn los siguientes fundamentos:

e En primer lugar ia Resolucidén en su parte considerativa afirma
que en las reivindicaciones de procedimiento 1 a 4, “no definen
un procedimientc por medio de caracteristicas técnicas, va que:

1. Las invencicnes de procedimiento deben estar relacicnadas con
un productoc {forma tangible, por ejemplo, maquinas, eguipos,
aparatos, etc.)

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

3. La negoclacién y seflalizacidén de un servicio multimedia, es un
problema gque se resuelve por medioc de la implementacidn de
protocolos de red. Por este motivo, la solucidn al problema no
tiene caracter técnico, pues la implementacidn de protocolos
egs el resultade de la ejecucidn de programas de computador
{figuras (1 a 12}.

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

s “Las reivindicaciones 5 a 7 también se refieren a un método
para seflalizacidén v negociacién. 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”.

¢ “La descripcidn corresponde a un objeto, gue como 10s programas
de computc, carecen de carécter técnico. De esta wmanera, la
nueva descripcidén no cumple con el requisito del articule 28, :
porgque como ya fue mencionado no contiene elementos de cardcter :
técnico gque permitan 1llegar a un producto o ejecutar un
procedimiento patentable”.

e "3Si bien es cilerto no existe una norma dque limite estas
reivindicaciones, pues los manuales a gque hace referencia el
solicitante tampoco lo son, también es cilierto que la Decisidn

209
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De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacidn,

486 en su articulo 15 claramente especifica lo que noc es
considerado una invencidén, enunciando en su literal e), que los
programas de ordenadores o el scpote ldgico como tales, hacen
parte de dicha exclusidén”.

“Sin embargo, como tal como vya fue explicadeo, el método
descriteo en 1la seclicitud no tiene cardcter técnico por
consistir en el procesamiento de informacién, manejo de datosg,
instrucciones de programacidén, entre otras, eg decir, ser
soporte légico como tal”.

“Azi mismo, contraric a lo argumentado por el solicitante,
aungue el invento consista en un procedimiento, debe conllievar
a la cobtencidn de un producto tangible. De alli gque no sea de
recibo lo sostenido por el interesado”.

“En  consecuencia, la interpretacidn realizada  por el
solicitante carece de fundamentc legal, maxime si se tiene en
cuenta, de un lado, gque no existen normas (contrario a 1lo
sostenido por aguel} en las gque se establezca que las
exclusiones del articulo 15 de la Decigién 486 seon de
interpretacidn restrictiva, vy de otro, que como resultado del
examen de patentabilidad realizade ha quedado claro con base en
argumentos técnicos verificables, que el objeto sclicitado para
proteccidn se trata se soporte légico como tal”.

IV. OBJETO DEL RECURSO

atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1.

4.2

PARA

CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA® a favor de NOKIA CORPORATION.

Presento a su Despacho las siguilentes consideraciones que justifican
revocatoria de la Resolucidn N° 55755 del 26 de diciembre de 2008: .

5.1

Revocar la Rescolucidén N°55755 del 26 de diciembre de 2008.

Conceder el privilegic de patente de invencidn para la totalidad
de las reivindicaciones correspondientes al invento denominado: “METO

SENALIZAR LA ADAPTACION DE CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS

V. FUNDAMENTCS DEL RECURSO

Consideraciones preliminares:

solicito
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Antes de entrar a controvertir cada uno de los argumentos esgrimidos en
la decisidn acd controvertida para negar el privilegio de patente
solicitado, consideramos gue es necesaric poner de presente alguncs
verros Jjuridices de la misma, scbre log cuales respeluosamente
solicitamos un pronunciamiento expreso de su Despacho.

5.1.1 El1 concepto de claridad de 1la descripcidn vy de las
reivindicaciones:

El conceptc de claridad estd consagrado en los articulos 28 y 30 de la
Decigidn 486:

At.28.- La descripcidén deberd divulgar la invencidén de manera
suficientemente clara y completa para su comprensidn y para gue una
persona capacitada en la materia técnica corregpondiente pueda
ejecutarla”.

Art.30.- Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser c¢laras vy concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcidn”.

De la cuidadosa lectura de estos articulos de la Decisidén 486 ge puede
concluir que el cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la
descripcién come de las reivindicacioneg, estd dirigido a que el
bExaminador esté en capacidad de comprender la invencidn vy poder
llevarla a cabo. Lo anterior, con el fin de que el Examinador pueda
determinar el alcance del derecho solicitado, pueda determinar =i la
materia golicitada estd incursa en uma excepcidn de patentabilidad v
finalmente, pueda efectuar scbre la solicitud de patente 1la
correspondiente bisgueda de anterioridades.

En este gentido, el Manual Andino de Patentes ha seflalado lo siguiente,
refiriéndose a las reivindicaciones:

*"Es fundamental que sean claras y concisas (art.30), para que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técn
con el fin de verificar los requisitos ed patentabilidad;
- puedan determinar sin ambigledad hasta dénde llegan Ies
derechos del titular de la patente”,

Por lo tanto, es claro que la revision con respecto al cumplimiento:d
requisito de claridad, tanto de la descripcidn como de
reivindicacicones, es un paso previc al estudio de feondo de ;&
solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el Examinador¥
comprender la invencién y la forma como la misma puede ser llevadat a:
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cabo, el Examinador podri determinar si la invencidn cae dentro de
alguna de ls excepciones de patentabilidad o si haciendo parte de la
materia patentable no es posible otorgarle este privilegio por ausencia
de novedad, nivel inventivo y aplicacidén industrial.

A pesar de la claridad meridiana que existe en la legislacidn, Doctrina
v en general en la practica de patentes a este respecto, la decisidn
acd impugnada seflala lo siguiente con respecto a la falta de claridad
de la descripcidn:

“Sin embargo, la descripcidn realizada por el solicitante no
proporciona informacién que defina un producto o un procedimiento
patentable, pues se limita a describir una serie de funciones e
instruccicnes implementadas comg protocolos de control de flujo
miltimedia”

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

Igualmente, la decisidén impugnada seflala lo sigulente con regpecto a la
falta de claridad de las reivindicaciones:

“1.Las invenciones de procedimiento deben estar relaciocnadas con un
producto (forma tangible, por ejemplo, maquinas, equipos, aparatos,
etc.)

2.8l métodc reclamado para sefializar y negociar, no se refiere a un
proceso industrial sinc a un procedimiento de manejo de datos.

3.La negociacién y seflalizacidn de un servicio multimedia, es un
problema que se resuelve por medio de la implementacién de
protocelos de red. Por este motivo, la solucidn al problema no tiene
caracter técnico, pues la implementacién de protocolos es el
resultado de la ejecucidn de programas de computador {figuras {1 a
12).

4 _Los programas de computador (scftware) no se consideran
invencicnesg”

Las anteriores citas demuestran que para su Despacho resulta claro cud
es la materia objeto de la invencidén, el alcance de 1la proteccid
sclicitada y la forma de llevarla a cabo. Sin embargo, se resuelv
objetar la claridad de la solicitud porque la materia reivindicada n
es patentable por caer dentro de una excepcién de patentabilidad.

BEn efecto, al momento de concluir que la materia no es patentable pdrr
caer en una excepcidn de patentabilidad, su Despacho estd tAcitamente
reconocimiente que para el Examinador es clarc en gqué consiste la
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invencién vy cudl es el alcance de la proteccidn solicitada, lo cual no
resulta consistente como argumento para sustentar la falta de
cumplimiento del requisito de claridad. Efectivamente, las citas de la
decisidén impugnada demuestran gue es como consecuencia del estudio de
fondo de la sclicitud que la misma es cbijetada por falta de claridad,
cuando la claridad es requisito sgine gua non para gue la invencidn
puede ser estudiada de fondo.

Siguiendo esta argumentacidén se llegaria al absurdo de que teodas las
veces que una invencidn noe es patentable, la misma no cumple ademds con
el requisito de claridad.

5.1.2 Todos los procesos para ser patentables deben conllevar a la
obtencidn de un producto tangible.

De otra parte, afirma ese Despacho que “Los procesos indusgtriales se
refieren al camino que debe recorrerse para la fabricacién de un
producto”, y ademds gue las etapas relacionadas en el método
reivindicade no definen un wmétodo por la razdén que el mismo no
conlleva a la cbtencién de un producto tangible.

A este respecto, respetuosamente gcolicitamos tener en cuenta 1los
sigulentes argumentos, cuya naturaleza juridica amerita su revisidn
desde este punto de vista:

El articuleo 14 de la Decisidn 486 no establece que los Unicos
procesos patentables son agquellos gque conducen a la fabricacidn de
un producto tangible, veamos:

“Art.l4- Los Paises Miembros  otorgardn  patentes  para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnolegia, siempre gue sean nuevas, Lengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

Por lo tanto, no resulta ajustado a partir de la legislacidén actual -
restringir por parte de una Oficina de Patentes la patentabilidad de
procedimientos mds alld de las condiciones establecidas en esta
norma, es decir, a gue tengan novedad, nivel inventivo vy sean
susceptibles de aplicacidn industrial.

Asi entonces resulta claro que la definicidn que ha dado su Despacho
del concepto de wuna invencidn de procedimiento en la Resolucidn
55755, no se ajusta a lo sefialado en 1la Ley, 1la cual guarda
silencio con respecto a la naturaleza del resultado que puede tener
un procesc y por ende no faculta a la Administracidn a hacer una
interpretacidn restrictiva de la wmisma, de tal manera que
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Unicamente procedimientos que conduzcan a la fabricacidén de un
producto tangible sean patentables.

De otro lado, ge debe tener en cuenta que la Guia para log Paises en
Desarrcllo de la OMPI, la cual aplica su Despacho en los exldmenes de
patentabilidad; seflala expresamente que solamente un tipo de 1los
procedimientos patentables es el que lleva a la fabricacidn de un
producto, pero gue existen cotros que ain teniendo fines diferentes,
igual son patentables;:

“Los segundos (procedimientos) pueden tomar formas diversas, que van
desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricacién o de
tratamiento de un producto, de andlisis, de medicién, etg.) hasta la
aplicacidn nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilizacién
de un producto conocido”.

Ma&s aln, esta misma definicidén de lo que es un “procedimiento
patentable” fue dada m&s reclentemente por el Manual Andino de
Patentes, el cual también aplica su Despacho cuando lleva a cabo los
examenes de patentabilidad, al sefialar:

"La segunda clase basica de reivindicacién se aplica a todo tipo de
actividades gue supongan la utilizacién de cualquier producto
material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades =se
pueden ejercer sobre productos materiales, energia, otros procesos
(por ejemplo procesos de control} o sobre cosas vivientes, cuando la

legislacién lo permite”.

En el presente caso, a efectos de sustentar la afirmacidén & criterio
de lo que considera un procedimiento patentable, el Examinad
podria estar basadoc en lo manifestado en la interpretacid
prejudicial 36-IP-98 del Tribunal de Justicia de 1la Comunidadg:
Andina.

S5in embargo, vale la pena anotar que si bien la definicién alli dada
de lo que es un procedimientc patentable scolamente resultab
aceptable para el afic 1998, fecha de expedicién de la mencionad

sentencia, pero dque dicho criterio ha sido reevaluado, y a est
mismc respecto se ha manifestado m&s recientemente el Tribung
Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretacid
prejudicial Proceso 129-IP-2007 de manera completamente antagdmnica,
estableciendo que un procedimiento no necesariamente debe conducir a
un resultado tangible, como se observa a continuacidn:

¥y
o =

5 Citrirg

<<« En cambio, el objeto de la invencidén de procedimiento se
encuentra conformade por *una serie © sucesidn de
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operaciones... gue se encamina a la obtencién de una cosa o
DE UN RESULTADO” . »>"

De lo antericr, se concluye que eg igualmente patentable un
procedimiento que se encamina a la obtencidén de una cosa (tangible)
como a la obtencidn de un resultado, el cual es, por contraposicidn,
intangible, como por ejemplo, suministrar un método para seflalizar y
negociar entre un cliente ¥y un servidor en un servicio de flujo de
multimedia con respecto a la adaptacidn del proceso de suministro de
datos. '

Teniendo en cuenta lo anterior asi como el hecho de gue esta
manifestacidn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no fue
aiglada sino que ha sido reiterada en otras interpretaciones
prejudiciales, respetuosamente solicitamos al Despacho darle la
misma fuerza vinculante de la sentencia que cita en la resolucidn
acé impugnada para llegar a la conclusidén contraria. Es decir, que
si una sentencia del Tribunal sirvid de base para sustentar la no
patentabilidad del método reivindicado, una vez demostrado el cambio
de jurisprudencia del Tribunal, su Despacho debe reconocer la fuerza
vinculante de dicho pronunciamiento y en consecuencia reconocer la
patentabilidad de este tipo de métodos.

Regpetuosamente reiteramos al Despacho que el Tribunal egs el Unico
drganc de la Comunidad Andina con competencia para interpretar con
autoridad la legislacidn andina y que sus decisiones son vinculantes
para las Oficinas Nacionales, como garantia para los administrados
de la aplicacidén uniforme del Derecho Comunitario.

Asi entonces, se debe dar por superada esta objecidn si se tiene en
cuenta que la tUnica autoridad con facultades para interpretar la
normatividad comunitaria es el mencionade Tribunal vy gque la
interpretacién que el mismo haga de dichas ncrmas es de cbligatoria
aplicacién por parte de las autoridades nacionales competentes, de
acuerdo con el Tratado de Creacidn del Tribunal de Justicia de la:
Comunidad Andina.

Por lo tanto, si bien la objecidn del Despacho con respecto al tip
de procedimientos gque resultan patentables podia tener algu
sustento en el pasado, es claro que en la actualidad la discusid
fue zanjada con fuerza de autoridad por el Tribunal de Justicia d
la Comunidad Andina.

Mas atn, esta decisidn del Tribunal v las subsiguientes gue han
reiterado el punto igualmente permiten tener por superada la

! Interpretacidn Prejudicial Procesoc 125-IP-2007, Proceso interno N° 2005-0078. Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena numero 1586 de febrero 1% de 2008.



A

AVELIER
« 216

ABOGADOS

- objecién segin la cual la invencién no corresponde a un proceso
industrial, pues es claro que ain en el evento en que el resultado
obtenido con el método reivindicado no sea un producto tangible sinc
un resultado, el mismo tiene aplicacidén industrial.

Mas aln recientes pronunciamientos de su Despacho, confirman el hecho
de que la decisién del tribunmal de Justicia habia sido acogida para el
estudio de patentabilidad de 1las solicitudes sometidas a su
consideracién, de tal manera gue resulta ain wmwds sorprende la
manifestacién a este respecto en la resolucidén aca impugnada.

5.1.3 Aplicacién extensiva de las excepciones consagradas en la Ley.

Manifiesta su Despacho que no existe norma en nuestro ordenamiento
juridico que impida al intérprete, al momento de aplicar una excepcidn,
extenderla a casos no previstos expresamente por la ley en cuestidn.

A este respecto, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en
cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia al
respecto, 1a cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentide de que
las excepciones no pueden interpretarse ni analdgica ni extensivamente,
veanmos :

“En la interpretacidén de las leyes prohibitivas no deben buscarse
analogias o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos
claramente en la prohibicién” Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92}.

Por lo tanto, una vez revisados los tres puntos anteriores, es claro
que el Unico fundamento gque le gueda a la resolucidn demandada en e}
cual se sustentd la negativa de la patente solicitada es la apllcac1on
del articulo 15 literal e) de la Decisidén 486 y que los demids deben
desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento lega
alguno.

5.2 8i es una invencidn

CiviLIS

k1

Als

De otro lado, con respecto a la excepcidn de patentabilida
relacionada con software, respetuosamente solicitamos tener en cuen
que de acuerdo con la Doctrina, El Manual Para El Examen

Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina®, The GCuidelines For
Examination In The Buropean Patent Office’ y el Manual del Inventor

pr

? Yer: IEPI, BID. “MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS

OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA”. Quito, Ecuador

2004. Pag. 47, 53.
® yer: European Patent Office. “GUIDELINES FOR EXAMINATICN IN THE EUROPEAN PATENT

OFFICE". Printed in Germany, Munich.
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editado por su Despacho, el alcance que tiene esta excepcidn de
patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio
a los programas de computadores per se pero no a las invenciones en
las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la
finalidad de la invencidén, y como tal sean susceptibles de aplicacidn
industrial.

Asi entonces, a partir de la interpretacidén que a esta norma le ha dado
tanto la Doctrina comc el Manual Andino y Europeo de patentes queda
claro que la misma sclamente excluye de patentabilidad “los programas
de ordenador ¢ el soporte légico” pero no las invenciones que si bien
se relacionan o hagan uso de programas de ordenador, no consistan
exclusivamente en estos dltimos.

A este respecto, me permito poner de presente, dque tal y como esta
mencionado en la memoria descriptiva de la presente solicitud, el
problema planteado en la presente solicitud es la necesidad de que un
mecanismo de identificacién de capacidad identifique los mecanismos ©
capacidades de adaptacién soportados y un mecanismo de negociacién y
sefializacién de capacidades de adaptacidn para que el servidor y el
cliente acuerden sobre el uso de un conjunto particular de mecanismos ©
capacidades de adaptacién definidas dentro del contexto del servicio.

Asi pues, el problema que se pretende solucionar con la presente
invencién no es un problema de naturaleza no-técnica, ya que no se
trata de wun problema wmatemdtico, no es un problema weramente
estético, artistico o literario, ni un problema de tipe intelectual,
ni tampoco un problema intrinseco de la programacidén en una
computadora, o un problema que simplemente pueda ser sclucionadoc
mediante ‘“secuencias 1ldégicas”.De tal manera gque, el problems
planteado en la solicitud debe ser considerado por ese Despacho comt
un prcbiema de naturaleza técnica. '

Ahora bien, la solucidn propuesta al problema planteadc, es uQ&
serie de etapas o pasog, algunas de las cuales NI SIQUIERA las lieva
a cabo una computadora, sino mas bien un usuario, que las introducéi
y otras que si bien se 1llevan a cabo dentro de un computadora, debén
ser consideradas técnicas porgue su resultado se ve reflejado en él_,
mundo exterior toda vez gue hacen que la informacidén privada esﬁéﬁ
disponible a través de distintas aplicaciones y en lugares remotg

entre si.

Asi entonces, el método relacionado esta definido poYr sus
caracteristicas técnicas, las cuales son:
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- ¢Como vy en donde ge introducen?: el cliente suministra informacién
indicativa de los atributos que definen los mecanismcs © capacidades de
adaptacidén gue son soportados por el cliente.

- ¢Como v en donde se procesgan? / ;Como se transportan?:

El servidor selecciona uno o mds de los atributos con base en la
informacién suministrada y envia al cliente una seflal de respuesta para
proporcionar informacién adicional indicativa de los atributoes
seleccionados, de modo que le permite al cliente conocer el/los
mecanismo/s o capacidades de adaptacién definidos por el/los atributo/s
seleccionados por el servidor.

Por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterizacidn del
método esta dada por sus caracteristicas técnicas, y al estar
mediado el método por seres humanos no puede decirse gque sea
exclusivamente procesamiento de datos o informacidén, ni tampoco
exclusivamente un *protccolo de comunicacion” como sefiala
equivecadamente el Examinador, ni tampoco exclusivamente un programa
de soporte liogico, & meramente software.

Adicionalmente, se reitera a su Despacho que el objeto de la presente
invencidén esta relacionada con un servicio de flujo multimedia basado
enn TS 26.234 o una versidn posterior v que en lcos antecedentesgs de la
especificacién, asi como en otras partes de la misma, claramente esta
sustentado lo anteriocr. En la misma se especifica que en particular, la
implementacién cubre la definicién, sefializacidn y negociacién de los
sigulentes mecanismos:

- Un AVPF en una sesidn 3G PSS particular.

- Un formato de carga de retransmisiédn RTP en una sesién 3G PSS
particular.

- Un SRTP en una sesidn 3G PSS particular.

Igualmente se divulga que el AVPF es un Perfil Extendido para RTP parq#a
Realimentacién con base en PTCP en una sesidn particular 3G PSS. R

Asi entonces, una vez revisado la materia acd reivindicada frente a
interpretacidén dada a esta excepcidn de patentabilidad, respetuosament
reiteramos que la golicitud de patente de mi representada no puede
considerarse un “programa de ordenador comc tal”, puesto que en la
misma no se estd reivindicande un conjunto de instrucciones mediante
cddiges, algoritmo o palabras necesario para cbtener un resultado sino
un métode gque proporciona un claro efecto técnice y contribuye al
estado de la técnica con respecto a la necesidad de un mecanismo de
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negociacién y seflalizacidén de capacidades de adaptacién para que el
servidor y el cliente acuerden sobre el uso de un conjunto particular
de mecanismos o capacidades de adaptacidén definidas dentro del contexto
del servicio.

Esta misma interpretacién sobre la excepcidn de patentabilidad fue
reiterada por el Manual del Inventor editado por su mismo Despacho al
seflalar: “los programas de ordenador adgquieren caridcter técnico (es
decir, son patentables), s6lo en el momento en que hacen parte de un
proceso industrial, o de un productc que requiere del programa para
desempefiar funcicnes” *, dejando asi claro que no todas las invenciones
gque involucren un software estén excluidas de patentabilidad.

Por lo tanto, salvo que nuestro entendimiento del Manual del Inventor
no sea el correcto o que lo alli manifestado se haya decidido no
aplicarlo en la actualidad por el mismo Despacho que lo redactd vy
editd, es claro gue las sclicitudes de patentes para invenciones que
inveolucren el usc de un software dentro de un proceso industrial 8I
. son patentables o©o por lo menos no se encuentran exceptuadas de
. patentabilidad por esta razom.

Asi entonces, de acuerdo con los anteriores argumentos es claro gue la
presente invencién no cae en la excepcidén de patentabilidad del
articulo 15 e) de la Decisidn 486.

Adicicnalmente, mi representada desea reiterar a su Despacho que la
materia acd reivindicada se refiere a un protocolo de control de flujc
multimedia y las reivindicaciones 1 a 7 son reivindicaciones de métod
gque divulgan un procedimiento a seguir en el protocolo. Este protoco
se relaciona con el AVPF (Perfil de Audio Video con realimentacidn)

una sesidn 3G PSS particular. Tal como se describe en la especificaci
(pdgina 3), “para una sesidn de flujo de multimedia gque va a =
establecida e iniciada exitosamente, el servidor y el cliente reguier
soportar un minimo de conjunto de proteocolos, que son seleccionad
como protocolos estdndar por el servicio. Un ejempleo de tal servicio

£

. puede encontrar en 3GPP TS§26.234 V5.1.0, “Transparent End-to-End Packéw

Switched Streaming Service (PSS); Protocoles y Codecs (Versicn 5
Junio 2002, referida de agui en adelante como la TS 26.234)”.

Por tanto, la presente invencidén define un procedimientc gracias al
cual un cliente y un servidor negocian la forma eficiente de entregar
datos. En el proceso de negociacién, el cliente y el servidor se
informan mutuamente lo gue cada parte es capaz de soportar en el
proceso de entrega de informacidén a través de senfializacidn mutua. Por

® SIC. “Manual del Imventor”. Bogotd, Colombia. 2007. Pag. 16.
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tanto, un protocolo de una sesién de flujo multimedia, como un flujo de
telecomunicaciones, debe ser establecido de tal forma gque las partes
involucradas en la sesidn sepan lo que es ccmpatible y lo que no es
compatible Yy encuentren la mejor forma de comunicarse sin
malentendidos. :

Adiciconalmente, es importante regaltar que la invencidn reivindicada se
dirige a un método que involucra un servidor y un cliente, en la cual
no se divulga un método que se lleva a cabo usando un hardware o
software entre dos dispositiveos de ceomunicacidn, sino que en cambio
divulga un procedimiento de sefializacidén entre los dispositivos. Por
tanto, la invencidén acd reivindicada no puede ser considerada como “un
programa de computador comce tal”, es decir, de aquellc gue gse
encuentran exceptuados de patentabilidad, segin 1 articulo 15 literatl
e) de la Decisidn 486.

Por las anteriores razones, consideramos que las objeciones indicadas
por el Sefior Examinador no resultan de recibo en el presente caso y por
tanto respetuosamente solicitamos a su Despacho acceder a las
pretensiones del presente recurso.

VI. PETICION

Por todo lo anterior, sovlicito a ese Despacho lo siguiente:

5§.1. Revocar la Resolucidn N°55755 del 26 de diciembre de 2008.

£

6.2 Conceder el privilegio de patente parcial de invencidn para ¢
totalidad de las reivindicaciones correspondientes al inveé
denominado: “METODO PARA SENALIZAR LA ADAPTACION DE CALIDAD DE FLUJd
LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE MULTIMEDIA” a favor de NOK
CORPORATION.

VIII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la direccidén de la sociedad recurrente scon
gigulentes:

NOKIA CORPQORATION.
Keilalahdentie 4,
FIN-02150, Espoo,
Finlandia.
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Atentamente manifiesto a usted gue recibiré notificaciones en la
Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en 1la
Carrera 4°. No. 72-35, piso 4°, de esta c¢iudad de Bogotd, D.C.

Seflora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929%9

COLC-05995-841-001-7
MGM\MGM\ID-143031\WPCL5995
No. M-2009-143031\MGM
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No 05-90242
Clasificacién internacional (IPC) GO6F 15/00
Concepto Técnico No 478

Realizado el estudio del Recurso de Reposicion presentado contra la Resolucion No.
55755 De 26 de diciembre de 2008 notificada mediante listado numero 4 fijado el
07/01/2009 y desfijado el 21/01/2009, y reevaluada la solicitud en su conjunto, se
emite el siguiente concepto:

1. Documentos estudiados

Descripcidn: Folios: 44 a 71 como se radico inicialmente
Folios: _175 a 192 capitulo modificado

Reivindicaciones: Folips: 72 a 74 como se radico inicialmente
Folios: 173 a 174 pliego modificado

Dibujos: Folios: 76 a 87 como se radico inicialmente
Recurso de reposicién: Folios: 208 a 221

2. Objeto de la solicitud:

La presente solicitud se titula “METODO PARA SENALIZAR LA ADAPTACION DE
CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE
MULTIMEDIA”, Folio N° 1.

El objeto de la presente solicitud es un método 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.

De otra parte, el pliego reclama: un método para sefializar y negociar entre un cliente
y un servidor en un servicic de flujo de multimedia, relacionado en las
reivindicaciones 1 a 4, y un metodo para sefializacién y negociacion entre dos partes
que incluye un cliente y un servidor en un servicio de flujo de multimedia, relacionado
en las reivindicaciones 5a 7.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificé en la GOGF 15/00.

3. Respuesta a los argumentos del solicitante:

3.1.Consideraciones preliminares

2149 El reanearts Aa ~laridAad Aas o Aocsrinecican v lac randmdlesaamisamean
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invencion” de manera que no solo se trata de describir un procedimiento de manejo
de datos o presentar la operacion de dispositivos, sino que se debe divulgar de
manera clara cual es el objeto que se pretende reclamar. Tal divulgacion debe
basarse en las figuras y las caracteristicas técnicas que aporta el solicitante al
estado del arte.

En la presente solicitud se limita a presentar una serie de funciones implementadas
como protocolos de control de flujo multimedia, lo cual se puede observar en la
materia presentada en las figuras caracteristicas aportadas por el solicitante. Asi las
cosas la oficina ratifica las objeciones impuestas a la descripcidén ya que esta no
divulga ni un producto ni un procedimiento que pueda ser objeto de patente.

Por otra parte, el articulo 30 de la Decision dice: “Las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente.” Al parecer el solicitante
confunde los requisitos de la decisién, ya que considera que la solicitud cumple con
los requisitos del articulo 30 simplemente porque en el examen de patente se vio de
manera clara que la materia reclamada no puede considerarse patentable.

Al respecto la oficina ratifica lo dicho en comunicaciones anteriores:

“Las reivindicaciones calificadas no definen la materia que se desea proteger ni son
claras debido a que no es posible determinar cual es [a mejora aportada por el
solicitante al estado del arte” (Oficio No. 3554 del 07 de marzo del 2008)

I[gualmente en la resolucion de negacion No. 55755, se dijo como el pliego
reivindicatorio modificado por el solicitante no contenia ningiin cambio que “permita
definir en forma clara la materia que se esta reclamando”.

Ahora bien el salicitante argumenta que la oficina al concluir que la materia no es
patentable, esta reconociendo tacitamente que para la oficina es claro en que
consiste la invencion y cual es el alcance de la proteccién solicitada.

La oficina desde el primer examen de fondo requirié al solicitante porque era claro
que la materia solicitada no es patentable, sin embargo el solicitante en respuesta
enviada el 05 de junio de 2008, aduce que la materia reclamada si es una invencion
(ver folios 166 a 171). Por este motivo aunque la oficina ve claramente que la
materia solicitada no es una invencion, no encuentra en las reivindicaciones una
definicion clara que sustente lo argumentado por el solicitante, mas aun, la oficina no
encuentra matenia que defina ni un preducto ni un procedimiento que pueda ser
objeto de patente.

Para concluir este punto, la oficina aclara que [as objeciones presentadas tanto a la
descripcion como a las reivindicaciones se realizaron de acuerdo a lo establecido en
los articulos 28 y 30 de la Decisidn, los cuales exigen que la descripcién divulgue la
invencion y que las reivindicaciones definan la materia a proteger, no se trata
simplemente de objetar la claridad de la solicitud (tal como argumenta el solicitante)
sino el cumplimiento de lo establecido en la Decisién.

3.1.2. Todos los procesos para ser patentables deben conllevar a la obtencion de un
nroducto tanaible
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1) Las invenciones de procedimiento deben estar relacionadas con un producto

2) El método para sefializar y negociar reclamado no se refiere a un proceso
industrial sino a un procedimiento de manejo de datos.

3) La negociacion y sefializacién de un servicio multimedia, es un problema que se
resuelve por medio de la implementacién de protocolos de red. Por este motivo,
la solucion al problema no tiene caracter técnico, ya que la implementacion de
protocolos es el resultado de ejecucién de programas de computador (Figuras 1 a
12).

4) Los programas de computador (software) no son invenciones

Las objeciones presentadas por la oficina no solo se refieren al caracter tangible de
los elementos relacionados con el método, sino también a la naturaleza de tales
metodos. Naturaleza que no se encuentra definida por medio de caracteristicas
técnicas, sino por medio de elementos de caracter no técnico tales como
instrucciones y protocolos de comunicacion.

El solicitante también argumenta que el articulo 14 no establece que los Unicos
procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricacion de un producto
tangible. El articulo 14 de la Decision establece que los productos o procedimientos
patentables deben cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacidn
industrial.

Resulta clarc que un método para sefializar y negociar entre un cliente y un servidor,
esta excluido de patentabilidad precisamente porque no tiene nivel inventivo, ya que
la utilizacion de un sistema de procesamiento por medio de programas de
computador es algo comun entre las personas versadas en la materia. Por lo tanio la
oficina no ha restringido los procedimientos “mas alla de las condiciones
establecidas en esta norma”, al contrario, como el procedimiento reclamado no tiene
caracter técnico, no cumple con muchas de las disposiciones establecidas en la
Decision.

De acuerdo a lo anterior, la oficina no solo a objetado el caracter tangible del objeto
reclamado, sino la patentabilidad de tal objeto que como se dijo anteriormente, no
se encuentra definida por medio de caracteristicas técnicas, lo cual hace que la
materia reclamada no cumpla con lo establecido en el Art. 30 de ia Decision por
cuanto no se esta definiendo ni un producto ni un procedimiento que se pueda
patentar.

Por otra parte, el solicitante trae algunas definiciones de la guia para los paises en
desarrollo de ta OMPI y del Manual Andino de Patentes. Es importante resaltar que,
los anteriores documentos abarcan materia no aplica o va en contra de las normas
establecidas por la legislacion, que obviamente puede resultar aplicabie en la
legislacion de otros paises, por ejemplo:

- La guia para los paises en desarrollo de la OMPI expresa que o procedimientos
también pueden ser una nueva aplicacion de un procedimiento conocido o nueva
utilizacién de un producto conocido. Esto no se puede aplicar en el pais ya que la
legislacion vigente no permite la proteccion de segundos usos (Art. 21). Esto no
quiere decir que la guia no sirve, simplemente que hay aspectos que puede que
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software, procesamiento de datos, ni usos (procesos de control).

Por otra parte el solicitante trae |la sentencia dada en el proceso 129-IP-2007, para
argumentar que no todos lo procedimientos deben estar encaminados a la obtencion
de un producto tangible tal como la oficina exige.

La oficina ha objetado la patentabilidad de los mencionados métodos no solo porque
no estan relacionados con un producto, sino porque tampoco se encuentran
definidos por medio de caracteristicas técnicas. El solicitante reclama en base a la
sentencia del tribunal, que simplemente porque el método reclamado es intangible,
este ya debe ser objeto de patente lo cual no tiene razon de ser mas aun cuando el
resultado que se espera patentar es sencillamente un método de comunicacion lo
cual claramente no tiene caracter técnico.

En consecuencia de lo anterior la oficina ratifica sus objeciones respecto al
cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 14 y 30, por cuanto las
reivindicaciones de la presente solicitud no definen ni un producto ni un
procedimiento que se ajusten a los lineamientos legales vigentes toda vez que la
materia reclamada no tiene caracter técnico por lo cual el procedimiento no se
encamina ni a la obtencién de una cosa o un resultado que pueda ser objeto de
patente.

De otra parte el solicitante sostiene que al ser el objeto de su solicitud un resultado,
en virtud de la interpretacion prejudicial 129-IP-2007, el método presentado adquiere
automaticamente el caracter de proceso industrial.

El solicitante no puede basarse en la interpretacion prejudicial del Tribunal para
sostener que un método de procesamiento de informacién tenga caracter industrial.
El tribunal dice que un método basado en una sucesién de etapas puede conducir a
un resultado. Las etapas que conforman el método deben tener caracter técnico, y
esto es lo que define si el método tiene o no caracter industrial.

Cabe aclarar que Ia oficina se refiere a un proceso industrial cuando este se trata de
los procesos comunes de manufactura o produccion. La materia de una invencién
patentable, debe tener caracter técnico o transmitir una ensefianza técnica, es degir,
una instruccion dirigida a un experto en la materia acerca de céomo resolver un
determinado problema técnico valiéndose de medios técnicos. El procesamiento de
informacion asi sea susceptible de utilizacion en una industria NO tiene caracter
técnico por lo cual un procedimiento de este tipo no puede ser patentable.

3.1.3. Aplicacion extensiva de las excepciones consagradas en la ley.

En este aparte el solicitante expresa lo siguiente:

“Manifiesta su Despacho que no existe norma en nuestro ordenamiento juridico que
impida al interprete, al momento de aplicar una excepcién, extenderla a casos no

previstos expresamente por la ley en cuestion”

Sobre el particular cabe aclarar que la oficina en ningiin momento ha manifestado tal
afirmacién. La oficina ha manifestado qgue al estar constituido el abieto reclamada
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no es el unico fundamento que encuentra la oficina ya que como se dijo
anteriormente, la materia reclamada no se ha divulgado ni definido correctamente
por lo cual no cumple con lo establecido en los articulos 28 y 30 de la Decision.

3.2.No es una invencion.

La oficina ha manifestado que la materia de la solicitud de la referencia no es
patentable porque se trata de soporte l6gico como tal, ya que el objeto de la solicitud
no simplemente se relaciona con soporte I6gico, sino que al corresponder a una
serie de etapas logicas de procesamiento de datos definidas por medio de
instrucciones y funciones légicas es soporte logico. Por tal motivo no se puede negar
la naturaleza no patentable de la solicitud.

El solicitante manifiesta que el problema planteado se refiere a una serie de
mecanismos y capacidades de adaptacion y negociacion entre un cliente y un
servidor. Tales mecanismos y capacidades no son otra cosa que instrucciones
programas en un sistema de procesamiento que hacen que este ejecute
determinada tarea u obtenga determinado resultado, lo cual es precisamente soporte
I6gico como tal. Asi por ejemplo al estudiar la materia reivindicada se obtiene lo
siguiente:

La reivindicacion 1 presenta un método para sefalizar y negociar entre un cliente y
un servidor. Este método se caracteriza por las siguientes etapas:

- El cliente suministra informacion indicativa de los atributos que definen los
mecanismos de adaptacion o capacidades de adaptacion.

Este paso se especifica en la Figura 1 dei documento. Como muestra claramente
esta figura la declaracién hecha por el cliente no es otra cosa que un cédigo de
programacion, lo cual no puede ser patentable.

- El'servidor selecciona uno o mas de los atributos con base en la informacién
suministrada '

Lafigura 2 del documento especifica la descripcion SPD enviada por el servidor para
indicar los atributos seleccionados. Nuevamente es claro que esta etapa se
implementa mediante cédigo de programacion lo cual hace que el objeto de la
solicitud no sea patentable por tratarse de soporte légico.

*

- El servidor envia una sefial de respuesta para proporcionar informacion
adicional indicativa de los atributos seleccionados

Como es bien sabido las sefales no tienen caracter técnico por lo cual no pueden
hacer parte de los elementos caracteristicos de una invencién. Por otra parte, la
Figura 3 muestra como el mensaje enviado por el servidor esta implementado como
codigo de programacion.

En conclusion se tiene que el solicitante esta reclamando un procedimiento
caracterizado totalmente por estar constituide por cédigo de proaramacion de
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pueda ser solucionado mediante secuencias I6gicas.

La oficina ha demostrado que la aplicacion que el solicitante desea patentar, se
resuelve mediante la aplicacidén de secuencias logicas, tal como se ve en las figuras
13y 14. Por lo que el problema planteado por el solicitante tiene caracter intelectual
dado que llega a una solucidon mediante la implementacion de programas de
coémputo en sistemas conocidos tales como servidores y procesadores en sistemas
de usuario (computadoras personales, PDAs, etc.)

El solicitante argumenta que muchas de las etapas “NI SIQUIERA las lleva a cabo
una computadora, sino mas bien un usuario, que las introduce, y otras que si bien se
llevan a cabo dentro de una computadora, deben ser consideradas técnicas porque
su resultado se ve reflejado en el mundo exterior.”

Lo anterior reafirma lo dicho por la oficina. Es bien conocido que un software se
ejecuta de acuerdo a las instrucciones dadas por el usuario, ya que el usuario
simplemente hace “uso” de tal software, por lo cual no se entiende como el
solicitante pretende establecer esto como una caracteristica técnica. Por ofra parte
todo programa de computador al ejecutarse produce un resultado que se reflejaenel
mundo exterior, ya que de o contrario la ejecucion del programa no tendria sentido.
Sin embargo, esto no hace que el programa adquiera caracter técnico, simplemente
muestra que el software tiene un objetivo que es aquel para el que fue programado.

El solicitante argumenta que las caracteristicas técnicas de la invencion estan en:
¢ Gomo vy en donde se introducen?, ; Como y en donde se procesan? y ; Como se
transportan?, la oficina no entiende como estas preguntas pueden ser caracteristicas
técnicas, mas aun si se observan los argumentos que presenta el solicitante, por
ejemplo: “el cliente suministra informacion indicativa de los atributos” 6 “el servidor
selecciona uno 0 mas atributos con base a la informacién suministrada”. Esto
claramente no son caracteristicas técnicas, son simplemente indicaciones de
operacion de un sistema de procesamiento tal como el que tiene un servidor. Sin
prejuicio de lo anterior, el hecho de que el método este mediado por seres humanos
no implica que este adquiera caracter técnico, al contrario hace mas facil observar la
naturaleza NO tecnica del objeto reclamado.

El solicitante tambien plantea que el objeto de la presente solicitud cubre la
definicién, senalizacién y negociacion de los mecanismos AVFP, un formato de
retransmision RTP y un SRTP.

En los folios 53 a 70 (pags. 10 a 27) el solicitante especifica como los mencionados
mecanismos estan definidos por medio de “atributos” tales como: AVPFSupport,
UnSupportedAdaptationSupport, RtxSupport, SRTPSupport, etc. Estos atributos son
variables que hacen parte del cédigo de programacion que esta reclamando la
solicitud, lo cual se ve de manera clara en las figuras 1 a 12. De acuerdo a lo anterior
y contrario a lo manifestado por el solicitante, |a oficina encuentra que efectivamente
se esta reivindicando codigo de programacién, instrucciones y algoritmos, lo cual es
soporte i6gico como tal.

El solicitante argumenta “las solicitudes de patentes para invenciones gue involucren
el uso de software dentro de un nroceso industrial S| son patentables o nor lo menos
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valido en el presente caso ya que como se explico anteriormente, la presente
invencion no se refiere a un proceso industrial, sino simplemente a la

implementacion de algoritmos y protocolos de comunicacién para realizar una
operacién de sefializacion.

Finaimente la oficina reitera que un procedimiento de manejo de datos no tiene
caracter técnico. Por lo cual los argumentos del solicitante por cuanto el objeto
reclamado es un procedimiento de sefializacién entre un usuario y un servidor, no
agregan ningun argumento técnico que vislumbre un procedimiento patentable. En
lugar de esto, es claro que:

- El solicitante esta reclamando una serie de instrucciones y cédigo de
programacion como materia caracteristica.

- El pliego reivindicatorio no presenta ninguna caracteristica técnica que pueda
definir un procedimiento patentable.

- El objeto de la presente solicitud se refiere a soporte ldgico como tal, lo cual esta
taxativamente prohibido en el Art.15 de la Decisién 486.

Por los motivos anteriores, la oficina considera que la presente solicitud no
corresponde a un procedimiento patentable por cuanto no cumple con lo establecido
en el literal ) del articulo 15 de la Decision.

4. Conclusion

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, se concluye que:

a) Los argumentos presentados en el Recurso de Reposicion no desvirtdan lo que
dicta la Resolucion N° 55755 donde se niega el otorgamiento de la Patente de
Invencién.

b) Por las razones explicadas arriba en el punto 3} lo reivindicado no cumple lo
dispuesto por los articulos 14, 15 e) y 30 de la Decision 486.

En consecuencia, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio solicitado en
las reivindicaciones 1 a 7 de los folios_173 a 174 .

Bogota, D.C.

CONCEPTO TECNICO No. 478 EXAMINADOR TECNICO
Cédigo No. 202082
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NQ(G [O Industrié y‘Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucioN £ 21048

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT 05 080242

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 45 del articulo 3. dei decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 55755 del 26 de diciembre de 2008, la
Superintendencia de Industria y Comercio, negé el privilegio de patente de invencion
a la creacién denominada: "METODO PARA SENALIZAR LA ADAPTACION DE

CALIDAD DE FLUJO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL EN UN FLUJO DE
MULTIMEDIA”.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de enero de 2009,
bajo el numero 05 090242 00012 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de
apoderado de la sociedad Nokia Corporation, interpuso recurso de reposicién contra
la decision contenida en la citada resolucion, con el objetc de que se revoque la

mencionada providencia y en consecuencia “se conceda el derecho a la patente de la
invencion...”.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamento,
de la siguiente manera:

Transcribe el recurrente los articulos 28 y 30 de la Decision 486 y manifiesta: “[e]s
claro que la revision con respecto al cumplimiento del requisito de claridad, tanto de la
descripcion como de las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la
solicitud. En efecto, solamente si resulta posible para el Examinador comprender la
invencion y la forma como la misma puede ser llevada a cabo, el Examinador podra
determinar si la invencién cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad
o si haciendo parte de la materia patentabie no es posible otorgarle este privilegio por
ausencia de novedad, nivel inventivo y aplicacidén industrial”.

Acto seguido, el recurrente extracta apartes de la resolucion recurrida y continua:

*al momento de conciuir que la materia no es patentable por caer en una excepcion
de patentabilidad, su Despacho esta tacitamente reconocimiento (sic) que para el
examinador es claro en que consiste la invencion y cual es el alcance de Ia
proteccién solicitada, lo cual no resulta consistente como argumento para sustentar
la falta de cumplimiento del requisito de claridad. Efectivamente. las citas da Ia
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Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no fue aislada sino que ha sido
reiterada en otras interpretaciones prejudiciales, respetuosamente solicitamos al
Despacho darle la misma fuerza vinculante de la sentencia que cita en la resolucion
aca impugnada para llegar a la conclusion contraria. Es decir, que si una sentencia
del Tribunal sirvio de base para sustentar la no patentabilidad del método
reivindicado, una vez demostrado el cambio de jurisprudencia del Tribunal, su
Despacho debe reconocer la fuerza vinculante de dicho pronunciamiento y en
consecuencia reconocer la patentabilidad de este tipo de métodos.

(...} De otro lado, con respecto a la excepcién de patentabilidad relacionada con
software, respetuosamente solicitamos tener en cuenta que de acuerdo con la
Doctrina, El Manual Para El Examen de Solicitudes De Patentes de la Comunidad
Andina, The Guidelines For Examination In The European Patent Office y el Manual
del inventor editado por su Despacho, el alcance que tiene esta excepcion de
patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio a los
programas de computadores per se pero no a las invenciones en las cuales dichos
programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de ia invencién, y
como tal sean susceptibles de aplicacion industrial.”

Continua el recurrente: “(...) el problema planteado en la presente solicitud es la
necesidad de que un mecanismo de identificacion de capacidad identifique los
mecanismos o capacidades de adaptacion soportados y un mecanismo de
negociacion y sefalizacion de capacidades de adaptacion para que el servidory el
cliente acuerde sobre el uso de un conjunto particular de mecanismos o
capacidades de adaptacion definidas dentro del contexto del servicio”.

De o anterior deduce el recurrente que el problema a solucionar no es un problema
de naturaleza no técnica, sino de naturaleza técnica.

Agrega sobre el método reclamado que: “(...) El servidor selecciona uno o mas de
los atributos con base en la informacion suministrada y envia al cliente una sefial de
respuesta para proporcionar informacién adicional indicativa de los atributos
seleccionados, de modo que le permite al cliente conocer el/los mecanismo/s o

capacidades de adaptacién definidos por el/los atributo/s seleccionados por el
servidor.

Por lo expuesto anteriormente, se observa que la caracterizacion del método esta
dada por sus caracteristicas técnicas, y al estar mediado el método por seres
humanos no puede decirse que sea exclusivamente procesamiento de datos o
informacion, ni tampoco exclusivamente un ‘protocolo de comunicacion’ como
sefala equivocadamente el Examinador, ni tampoco exclusivamente un programa
de soporte ldgico, 6 meramente software.
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partes de la misma, claramente esta sustentado lo anterior. En la misma se
especifica que en particular, la implementacion cubre |a definicidn, sefalizacién y
negociacién de los siguientes mecanismos:

- Un AVPF en una sesién 3G PSS particular.

- Un formato de carga de retransmision RTP en una sesion 3G PSS particular.
- Un SRTP en una sesidén 3G PSS particular.

Igualmente se divulga que el AVPF es un Perfil Extendido para RTP Realimentacion
con base en PTCP en una sesion particular 3G PSS.

Asi entonces, una vez revisada |la materia aca reivindicada frente a la interpretacion
dada a esta excepcion de patentabilidad, respetuosamente reiteramos que la
solicitud de patente de mi representada no puede considerarse un ‘programa de
ordenador como tal, puesto que en la misma no se esta reivindicando un conjunto
de instrucciones mediante cédigos, algoritmos ¢ palabras necesario para obtener un

resultado sino un método que proporciona un efecto técnico y contribuye al estado
de la técnica. ..

Esta misma interpretacion sobre la excepcidn de patentabilidad fue reiterada por el
Manual del Inventor editado por su mismo Despacho al sefialar: ‘los programas de
ordenador adquieren caracter técnico (es decir, son patentables), sélo en el
momento en que hacen parte de un proceso industrial, o de un producto que
requiere del programa para desempefiar funciones’, dejando asi claro que no todas
las invenciones que involucren un software estan excluidas de patentabilidad.

(...) Adicionalmente, mi representada desea reiterar a su Despacho que la materia
aca reivindicada se refiere a un protocolo de control de flujo multimedia y las
reivindicaciones 1 a 7 son reivindicaciones de método que divulgan un
procedimiento a seguir en el protocolo. Este protocolo, se relaciona con el AVPF
(Perfil de Audio Video con realimentacién) en una sesiéon 3G PSS particular. Tal
como se describe en la especificacién (pagina 3), ‘para una sesién de flyjo de
multimedia que va a ser establecida e iniciada exitosamente, el servidory el cliente
requieren soportar un minimo de conjunfo de protocolos, que son seleccionados
como protocolos estandar por el servicio. Un ejemplo de tal servicio se puede
encontrar en 3GPP TS526.234 V5.1.0, "Transparent End-to-EndPacket Switched
Streaming Service (PSS),' Protocolos y Codecs (Version 5Y, Junio 2002, referida de
aqui en adelante como la TS 26.234)".

Portanto, la presente invencién define un procedimiento gracias al cual un cliente y
un servidor negocian la forma eficiente de entregar datos. En el proceso de
negociacién, el cliente y el servidor se informan mutuamente lo que cada parte es
capaz de soportar en el nrocesa de entrega de infarmacian a través de sefializacian
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mejor forma de comunicarse sin malentendidos.

Adicionalmente, es importante resaltar que la invencion reivindicada se dirige a un
método que involucra un servidor y un cliente, en |a cual no se divulga un método
que se lleva a cabo usando un hardware o software entre dos dispositivos de
comunicacion, sino que en cambio divulga un procedimiento de sefializacion entre
fos dispositivos. Por tanto, la invencion aca reivindicada no puede ser considerada
como 'un programa de computador como tal', es decir, de aquello que se encuentran
. exceptuados de patentabilidad, segun 1 articulo 15 literal e) de |a Decisién 486",

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Codigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

De otro lado, el Articulo 15 sefiala que “no se consideraran invenciones: ‘...e) los
programas de ordenadores o el soporte [6gico, como tales'.”
Por su parte, el articulo 30 de la Decisién 486 sefala: “Las reivindicaciones definiran la

. materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcién.

f - Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacién

sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a
otra reivindicacién anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina ia
materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacidn anterior. Una
reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara
una reivindicacién dependiente multiple”.

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este

expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un “METODO PARA
1 CCERNIALIZAD I A ANMADTACIANM BPBE CAIIMADRMOAE EILIIIA V]I AC KAFAARIIAL 2~ e
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reivindicaciones y de la descripcion es necesaria para que se pueda llevar a cabo el
examen de la solicitud,

Ciertamente, como lo advierte el recurrente la claridad de la solicitud es indispensable
para evaluar la patentabilidad de la invencién.

Es asi, como el articulo 28 de la Decisién 486 establece 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...”, de manera que no solo se trata de describir un
procedimiento de manejo de datos o presentar la operacién de dispositivos, sino que
se debe divulgar de.manera clara cual es el objeto que se pretende reclamar. Tal

divulgacion debe basarse en las figuras y las caracteristicas técnicas que aporta el
solicitante al estado del arte.

En la solicitud en estudio, se presentan una serie de funciones implementadas como
protocolos de control de flujo multimedia, lo cual se puede observar en la materia
presentada en las figuras caracteristicas aportadas por el solicitante. Asi las cosas,
este Despacho ratifica las objeciones impuestas a la descripcion ya que esta no
divulga ni un producto ni un procedimiento que pueda ser objeto de patente.

Por otra parte, el articulo 30 de la Decisién reza: " Las reivindicaciones definiran la

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

De acuerdo con tal norma, este Despacho ratifica que "Las reivindicaciones calificadas
no definen la materia que se desea proteger ni son claras debido a que no es posible

determinar cual es la mejora aportada por el solicitante al estado del arte" (Oficio No.
3554 del 7 de marzo del 2008).

lgualmente en la resolucion de negacion No. 55755, se dijo que el pliego
reivindicatorio modificado por el solicitante no contenia ninglin cambio que "permita
definir en forma clara la materia que se esta reclamando".

Ahora bien, el recurrente argumenta que el Despacho al concluir que la materia no es
patentable, esta reconociendo tacitamente que es clara en cuanto al contenido de la
invencion y cual es el alcance de la proteccion solicitada.

Al respecto debe sefiglarse que este Desparcho no enciuentra an las reivindicacinnec
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Desde el primer examen de fondo se requirio al recurrente debido a que la materia
solicitada no es patentable, sin embargo el recurrente en respuesta enviada el 05 de
junio de 2008, aduce que la materia reclamada si es una invencion (ver folios 166 a
171). Por este motivo, aunque este Despacho advierte que la materia solicitada no es
una invencion, ademas no encuentra en las reivindicaciones una definicion clara que
sustente lo argumentado por el recurrente; mas aun, la oficina no encuentra materia
que defina ni un producto ni un procedimiento que pueda ser objeto de patente.

lgualmente, es importante aclarar que las objeciones presentadas tanto a la
descripcidon como a las reivindicaciones se realizaron de acuerdo a lo establecido en
los articulos 28 y 30 de la Decision 486, los cuales exigen que la descripcion divulgue
la invencion y que las reivindicaciones definan la materia a proteger.

De otra parte, todos los procesos para ser patentables deben conllevar a la obtencion
de un producto tangible. ElDespacho presento varios argumentos por los cuales los
métodos reclamados en las reivindicaciones 1 a 7 no estan definidos de manera que
puedan considerarse métodos patentables:

1) Las invenciones de procedimiento deben estar relacionadas con un producto.

2) Ei método para sefializar y negociar reclamado no se refiere a un proceso industrial
sino a un procedimiento de manejo de datos.

3) La negociacién y sefializacion de un servicio multimedia, es un problema que se
resuelve por medio de la implementacion de protocolos de red. Por este motivo, la
solucion al problema no tiene caracter técnico, ya que la implementacion de
protocolos es el resultado de ejecucion de programas de computador (Figuras 1a 12).
4) Los programas de computador (software) no son invenciones.

Por otra parte, cabe indicar que, las objeciones presentadas por el Despacho, no solo
se refieren al caracter tangible de los elementos relacionados con el método, sino
también a la naturaleza de tales metodos. Naturaleza que no se encuentra definida
por medio de caracteristicas técnicas, sino por medio de elementos de caracter no
técnico, tales como instrucciones y protocolos de comunicacion.

El recurrente ademas argumenta que el articulo 14 de la Decision 486 no establece
que los Unicos procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricacion de un
producto tangible. Agrega que el articulo 14 de la Decisién establece que los
productos o procedimientos son patentables siempre que sean nuevos, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial. Al respecto, resulta claro que
un método para sefializar y negociar entre un cliente y un servidor, esta excluido de
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restringido los procedimientos "mas alla de las condiciones establecidas en ia norma”,
al contrario, como el procedimiento reclamado no tiene caracter técnico, no cumple
con las disposiciones establecidas en la normativa andina.

De acuerdo a lo anterior, no solo se ha objetado el caracter tangible del objeto
reclamado, sino la patentabilidad del mismo, como se dijo anteriormente, ademas no
se encuentra definido por medio de caracteristicas técnicas, lo cual hace gue la
materia reclamada no cumpla con lo establecido en el articulo 30 de la Decisién
debido a que no se esta definiendo ni un producto ni un procedimiento que se pueda
patentar.

Adicionaimente el recurrente trae algunas definiciones de la Gufa para los paises en
desarrollo de la OMPI y del Manual Andino de Patentes, sobre las cuales es
importante resaltar que los anteriores documentos no son un marco normativo de
referencia para el estudio y analisis de patentabilidad de una solicitud en tramite,
como quiera que se trata de guias practicas para la realizacién del examen de las
solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los examinadores de las oficinas
correspondientes de patentes. Por lo demas la regulacion vigente en materia de
propiedad industrial en Colombia es la Decisién 486 de 2000 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

Por otra parte, el recurrente hace referencia a la sentencia dictada dentro del proceso
129-1P-2007, para argumentar que no todos lo procedimientos deben estar
encaminados a la obtencién de un producto tangible.

Al respecto, cabe destacar que el Despacho ha objetado la patentabilidad de los
metodos mencionados anteriormente no solo porque no estan relacionados con un
producto, sino porgue tampoco se encuentran definidos por medio de caracteristicas
técnicas. De igual manera, el recurrente reclama con base en la sentencia del
Tribunal, que simplemente porgue el método reclamado es tangible, este debe ser
considerado como patentable, lo cual no procede, porque el resultado que se espera
patentar es un método de comunicacién que no tiene caracter téchico.

El recurrente sostiene que al ser el objeto de su solicitud un resultado, en virtud de |a
Interpretacion Prejudicial 129-IP-2007, el método presentado adquiere automatica
mente el caracter de proceso industrial.

Ef recurrente no puede basarse en la Interpretacién Prejudicial del Tribunal para
sostener que un método de procesamiento de informacién tenga caracter industrial. E!
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Cabe aclarar que el Despacho se refiere a un proceso industrial cuando este trata de

procesos comunes de manufactura o produccion. La materia de una invencion
patentable, debe tener caracter técnico o transmitir una enseflanza técnica, es decir,

una instruccion dirigida a un experto en la materia acerca de coémo resolver .

determinado problema técnico valiendose de medios técnicos. El procesamiento de
informacion asi sea susceptible de utilizacién en una industria no tiene caracter

tecnico, por lo cual un procedimiento de este tipo no puede ser objeto de patente de
invencion.

Por otra parte, el recurrente manifiesta en sus argumentos sobre la aplicacién
extensiva de las excepciones consagradas en la ley lo siguiente: "Manifiesta su
Despacho que no existe norma en nuestro ordenamiento juridico que impida al
interprete, al momento de apiicar una excepcion, extenderla a casos no previstos
expresamente por la ley en cuestion”. Sobre el particular cabe sefialar que este
Despacho no ha realizado tal afirmacion; por el contrario, se aclara al recurrente que
ai estar constituido el objeto reclamado por materia no patentable, esta oficina puede
aplicar las normas pertinentes para controvertir la patentabilidad del objeto solicitado.

Sobre el particular cabe aclarar que aungue la materia reclamada se encuentra
incursa en el literal e} del articulo 15, este no fue el inico fundamento que encontré el
Despacho para negar la patente, pues, como se dijo anteriormente, la materia
reclamada no se ha divulgado ni definido correctamente por lo que tampoco cumple
con lo establecido en los articulos 14, 28 y 30 de la Decisidn 486.

Respecto a si se trata o no de una invencion, la Entidad ha manifestado que la materia
de la solicitud de la referencia no es patentable porque se trata de soporte I6gico
como tal, ya que el objeto de la solicitud no simplemente se relaciona con soporte
logico, sino que al corresponder a una serie de etapas Iégicas de procesamiento de
datos definidas por medio de instrucciones y funciones logicas es soporte logico. Por
tal motivo, no se puede negar la naturaleza no patentable de la solicitud.

El recurrente manifiesta que el problema planteado se refiere a una serie de
mecanismos y capacidades de adaptacidon y negociacién entre un cliente y un
servidor.

Sobre el particular, cabe anotar que tales mecanismos y capacidades no son otra

cosa que instrucciones programas en un sistema de procesamlento que hacen que
msota alartite dAotarminada tarea 11 abtenna AdAatarminarda raciilbad~ T - -
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La reivindicacion 1 presenta un método para sefializar y negociar entre un cliente y un
servidor. Este método se caracteriza por las siguientes etapas:

El cliente suministra informacidn indicativa de los atributos que definen fos
mecanismos de adaptacion o capacidades de adapiacién.

Este paso se especifica en la Figura 1 del documento, de suerte que la declaracion
hecha por el cliente no es otra cosa que un codigo de programacioén, lo cual no puede
ser patentable.

El servidor selecciona uno o mas de fos atributos con base en la informacién
surministrada.

La figura 2 del documento especifica la descripcidon SPD enviada por el servidor para
indicar los afributos seleccionados. Nuevamente es claro gque esta etapa se
implementa mediante cddigo de programacion, lo cual hace que el objeto de la
solicitud no sea patentable por tratarse de soporte 10gico.

El servidor envia una sefial de respuesta para proporcionar informacion
adicional indicativa de los afribufos seleccionados.

Como es bien sabido las sefiales no tienen caracter técnico, por lo cual no pueden
hacer parte de los elementos caracteristicos de una invencién. Por otra parte, la
Figura 3 muestra como el mensaje enviado por el servidor esta implementado como
codigo de programacion.

De lo anterior se evidencia, que el recurrente esta reclamando un procedimiento
caracterizado totalmente por estar constituido por un cédigo de programacion, de
manera gue no se encuentra ningun argumento técnico de los sustentados en el
recurso que desvirtle las observaciones antes hechas.

Ahora bien, el recurrente plantea que el problema resuelto por la solicitud tiene
caracter técnico, puesto que no se trata de un problema matematico, estético, artistico
o literario, ni un problema intrinseco de programacidn. Ni un problema que pueda ser
solucionado mediante secuencias légicas. Al respecto cabe sefialar, que se ha
demostrado que la aplicacion que el recurrente desea patentar se resuelve mediante
la aplicacion de secuencias logicas, tal como se ve en las figuras 13y 14, porio que el
problema planteado por el recurrente tiene caracter intelectual dado que llega a una
solucion mediante la implementacién de programas de computo en sistemas
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E! recurrente argumenta que muchas de las etapas "NI SIQUIERA las lleva a cabo
una computadora, sino mas bien un usuario, que las introduce, y otras que si bien se
llevan a cabo dentro de una computadora, deben ser consideradas técnicas porque su
resultado se ve reflejado en el mundo exterior”.

Lo anterior reafirma lo dicho por la Oficina. Es decir, que es bien conocido que un
software se ejecuta de acuerdo a las instrucciones dadas por el usuario, ya que el
mismo simplemente hace "uso" de tal software, por lo cual no se entiende como el
recurrente pretende establecer esto como una caracteristica técnica. Por otra parte,
todo programa de computador al ejecutarse produce un resuitado que se refleja en el
mundo exterior, ya que de lo contrario la ejecucion del programa no tendria sentido.
Sin embargo, esto no hace que ef programa adquiera caracter técnico, simplemente
muestra que el software tiene un objetivo que es aquel para el que fue programado.

El recurrente plantea, que las caracteristicas técnicas de la invencion estan

comprendidas en la forma y lugar en donde se introducen y en donde se procesa y
como se transportan.

Al respecto, se considera gue lo anterior no son caracteristicas técnicas, mas aun si
se observan los argumentos que presenta el recurrente, por ejemplo: "el cliente
suministra informacion indicativa de los atributos" ¢ "el servidor selecciona unc o mas
atributos con base a la informacion suministrada”. Esto claramente no son
caracteristicas técnicas, son simplemente indicaciones de operacion de un sistema de
procesamiento tal como el que tiene un servidor. Sin prejuicio de lo anterior, el hecho
de que el método este mediado por seres humanos no implica que este adquiera
caracter tecnico, al contrario hace mas facil observar la naturaleza no técnica del
objeto reclamado.

Adicionalmente, el recurrente plantea que =l objeto de la presente solicitud cubre la
definicidén, sefalizaciéon y negociacién de los mecanismos AVFP, un formato de
retransmisiéon RTP y un SRTP.

En el presente caso, en los folios 53 a 70 (pags. 10 a 27) se hace alusidén a como los
mencionados mecanismos estan definidos por medio de "atributos" tales como:
AVPFSupport, UnSupportedAdaptationSupport, RixSupport, SRTPSupport, etc. Estos
atributos son variables, hacen parte del cédigo de programacién que se reclama en la
solicitud, lo cual se ve en las figuras 1 a 12. De acuerdo a lo anterior y contrario a lo
manifestado por el recurrente, la Oficina encuentra que efectivamente se esta
reivindicando codiaa de proaramacian instruccionas v ainnrfmne la Anial Ac cannda
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involucren el uso de software dentro de un proceso industrial Sl son patentables o por
lo menos no se encuentran exceptuadas de patentabilidad”. Por lo cual, considera que
su invencidn no cae en las excepciones del articulo 15.

De lo anterior, se puede establecer que el recurrente reconoce que su invencion trata
de programas de computador (software); sin embargo, el uso de este software no
justifica la patentabilidad en el presente caso, ya que como se explicod anteriormente,
la presente invencién no se refiere a un proceso industrial, sino simplemente a la
implementacién de algoritmos y protocolos de comunicacibn para realizar una
operacion de senalizacion, lo cual si cae en la excepcion del articulo 15 literal e).

Finalmente, se reitera que un procedimiento de manejo de datos no tiene caracter
técnico. Por tal motivo los argumentos del recurrente referentes a que el objeto
reclamado es un procedimiento de sefalizaciéon entre un usuario y un servidor, no
adicionan ningun argumento técnico que vislumbre un procedimiento patentable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para
revocar la decisién impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucidn 55755 del 26
de diciembre de 2008, por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucidn al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Nokia
Corporation, o a quien haga sus veces, entregandole copiade la misma, advirtiéndole
que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada fa via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE;} )
Dada en Bogota D.C., alos 4 o ABR 201

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CO O (E)
- ROSANA PEDRAZA SANCHE
Doctor

EMILIC FERRERO



