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INDICE
Definicion y delimitacion del sector TIC.
Plan Avanza.
» Obijetivos y areas de actuacion.
Estadisticas.

Caracteristicas de la proteccion de la innovacion en
el sector TIC.

Invenciones implementadas en ordenador.
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Se denominan Tecnologias de la Informacioén y las Comunicaciones (TIC),
al conjunto de tecnologias que permiten la adquisicién, produccion,
almacenamiento, tratamiento, comunicacioén, registro y presentacion de
informaciones contenidas en senales de naturaleza acustica (sonidos),
Optica (imagenes) o electromagnética (datos alfanuméricos)

&
] ':I..';
CONVERGENCIA entre: = Z e
La informatica g2 SR @:J, 3
; : HARDWARE -
Las telecomunicaciones O MEMORIA  cormWARE

La electronica
Los medios de comunicacion

Banda ancha

ISP RDSI
ADSL"

Infraestructura de
telecomunicaciones
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= Las tecnologias de la informacion y de las comunicaciones (TIC) son un
término que hace referencia a una gama amplia de SERVICIOS,
APLICACIONES y TECNOLOGIAS, que utilizan diversos tipos de
equipos y de programas informaticos, y que a menudo se transmiten a
través de /as redes de telecomunicaciones.

SERVICIOS APLICACIONES TECNOLOGIAS
> Telefonia >Video conferencia »>Radio
> Telefonia movil > Teletrabajo > Television
»Fax >»Ensenanza a »Comunicaciones
»Correo distancia moviles celulares

electronico > Sistemas de
>Transferencia tratamiento de la

de archivos informacion
> Internet »Inventario de

existencias

- OEPM - 4
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CLASIFICACIONES DEL SECTOR

= Clasificacion Nacional de Actividades Econdmicas (CNAE)
= Clasificacion de actividades de AETIC

= Clasificacion del ICEX.

= Clasificacion de la CMT

= Nomenclatura Estadistica de Actividades Econdmicas de
la Union Europea (NACE)

= OCDE
» Arancel Exterior Comun
» Clasificacion Internacional de Patentes CIP

- OEPM - >
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CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PATENTES
Telecomunicaciones
= GO01S, GO8C, G09C,
= HO1P, HO1Q, H01S3/(025,043,063,067,085,0933,0941,103,133,18,19,25), HO1S5,
= HO03B, HO3C, HO3D, HO3H, HO3M,
= HO04B, H04J, HO4K, HO4L, HO4M, HO4Q;

Electronica de consumo
= G11B,
= HO3F, HO3G, HO3],
= HO4H, HO4N, HO4R, HO04S;

Ordenadores; Equipo de oficina
= BO07C, B41], B41K,
= GO2F, GO3G, GO5F, G06, GO7, GO9G, G10L, G11C,
= HO3K, HO3L;

Otras TIC

= GO1B, GO1C, GO1D, GO1F, GO1G, GO1H, GO1J, GO1K, GO1L, GO1M, GO1N, GO1P, GO1R,
GO1V, GO1W,

= (G02B6, GO5B, GO8G, GO9B,
= HO1B11, HO13(11/,13/,15/,17/,19/,21/,23/,25/,27/,29/,31/,33/,40/,41/,43/,45/),HO1L

- OEPM -
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NUEVA CLASIFICACION DEL SECTOR TIC
AREAS
Componentes y dispositivos electrénicos
Externalizacion de procesos de fabricacion
Equipamiento electrénico de consumo
Electronica profesional
Equipamiento para las telecomunicaciones
Industria de las tecnologias y sistemas de informacion
Operacidn y provision de servicios de telecomunicaciones y audiovisual
Servicios asociados al sector de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones

" E E R EEEEBND>
© X N U A WDNE

Produccidon de contenidos.
1. ACTIVIDADES
I. SUBACTIVIDADES

Propuesta del Observatorio Industrial de Electrénica, Tecnologias de la Informacion y Telecomunicaciones

Oficina Espafiola
de Patenies y Marcas

- OEPM -
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PLAN AVANZA se integra en el eje estratégico de impulso a la |+D+i
dentro del Programa Ingenio 2010 para cumplir la Estrategia de Lisboa.

OBJETIVOS
m GASTO TIC sobre el PIB se situe en el 7% en el ano 2010.

AREAS DE ACTUACION
m Hogar e Inclusion de Ciudadanos
> Competitividad e Innovacion
m Educacion en la Era Digital
m Servicios Publicos Digitales
m El nuevo Contexto Digital

- OEPM - 8
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» Competitividad e Innovacién
» Actuaciones especificamente dirigidas a las empresas.

» ElI 94% de las empresas espafolas son PYMEs, cuyos niveles de incorporacion
de las TIC es mucho menor que el de las grandes empresas.

» La PYME digital
» Incrementar el grado de adopcion de las TIC en las PYMEs espaniolas.
» Aumentar la implantacion del negocio electronico.
» Impulsar la implantacion de factura electronica.

» Politica Industrial del Sector TIC
» Fomentar la actividad innovadora del sistema Ciencia - Tecnologia — Empresa.
» Promover la innovacion en colaboracion.

> Mejorar el aprovechamiento de los resultados de la innovacion en TIC,
aumentando el numero de patentes y otros derechos de PI.

Potenciar el papel de las AAPP como tractoras del Sistema de Innovacion.
Fomentar la cooperacion entre las distintas administraciones.

Favorecer la dimensién internacional del sistema C-T-E.

Incrementar los recursos humanos cualificados en TIC.

YV V VYV V

- OEPM - 9
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Medida PIT.01. Derechos de propiedad intelectual
(patentes, marcas, etc.). Difusion, asesoramiento.

> Objetivo

Estimular la proteccion de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en sus
distintas formas (Patentes, Marcas, derechos de autor,...), de modo que este estimulo
favorezca la normalizacion, y garantice la interoperabilidad como factor de
competitividad, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento de los resultados de la
innovacion en el sector TIC.

> Descripcion

= Emprender acciones de difusion y sensibilizacion,

= Proporcionar soporte y servicios de asesoramiento en materia de DPI,
= Flexibilizar los procedimientos administrativos asociados e

= Introducir incentivos a la proteccion de DPI mediante simplificacion de tramites,
beneficios fiscales y programas de ayudas.

- OEPM - 10
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= Suiza ocupa el primer puesto en presentacion de patentes por
millon de habitantes y por PIB .

= Japon tiene mayores indices de presentacion de patentes que
Estados Unidos y la Union Europea.

= El numero de solicitudes de patentes EPO por millén de habitantes
es de 22 en Espana frente a 110 en la media UE.

= El nimero de patentes por millon de Euros de gasto empresarial
en I + D es de 0.25 en Espana frente a 0.44 en la media UE.

= El conjunto de solicitudes de patente EPO crecio en el periodo
1991- 2002 un 5.7%.

Datos informe OCDE (2005) referidos al 2002 y 2003

- OEPM - 13
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PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC

PATENTES TIC EN RELACION CON TOTAL NACIONALES EN EPO
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! PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC
I

> Las patentes del sector TIC en el periodo 1991 — 2002
aumentaron un 7.6%.

» EL 34.5 % de todas las solicitudes presentadas ante la OEP en
2002 fueron patentes TIC. (28.3 % en 1991)

» Singapur, Corea, Finlandia y Holanda presentan los mayores
porcentajes. (Philips, Samsung y Nokia)

> Todos los paises incrementaron su porcentaje, excepto Japdn y
Sudafrica.

- OEPM - 15



de Patenies y Marcas

Oficin Espafiola

| liseid
me:ton_
einbing

| euguabiy

|ochmo_B:amm

obinqwiaxn

t [ ooifey

BIUBAO|ST
[ ey

[ ejuojog

| eipy|

[ ewsny

| VNVdS3

e10919)

= eoujepng
i E— —

elbuny

ezing

epue[az eAsnNN

eojeweulq

| eoiBleg

| eluews)y

|mmmshoz

eisny

Hmcov_ BuoH

eadoing uoiun

elouel

eljensny

|ma_m._.

eloang

| oplun ouiay

| eulyp

| epeued

epue|

sopiun sopejsy

INDICE DE ESPECIALIZACION DE PATENTES TIC PRESENTADAS EN EPO

|oels]

|coamﬂ

epue|oH

PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC

| ealo0n

| eipuejuig

Jindebuig

!

o

16

- OEPM -

|m 1996-2202 B 1991-1995 |



!

PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC

indice de especializacion para patentes del sector TIC es el cociente
entre el porcentaje de solicitudes patentes TIC de un pais presentadas
en EPO dividido por el porcentaje de ese pais en todas las areas de la
tecnologia (total de patentes presentadas EPO)

% patentes % sobre TOTAL indice de
TIC patentes especializacion TIC
ESPANA 0.62 1.12 0.56
FRANCIA 7.17 /.74 0.92
REINO UNIDO | 6.84 6.56 1.04

de Patenies y Marcas

- OEPM -
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PATENTES USPTO POR CADA 15 MILLONES DE EUROS INVERTIDOSENI + D

Telecomunicaciones

Farmacéutico y Biotecnologia

Software

Automicion

Salud

Espacio Aéro, Defensa 244

Productos Quimicos 2,73

3,31

3
Productos para el Hogar 3,84

Componentes Automocion 3,52

Hardware Tecnologico i 6,38

- - 6,54
Electronico, Eléctrico M&%

i 4,48
Bienes de Consumo Personal % 16,49

|m 2005 0 PROMEDIO 2001-2005 |

- OEPM - 18
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= Los sectores de la Electronica y el de Equipamiento
informatico tienen una capacidad para presentar
patentes diez veces superior a la del sector de las
Telecomunicaciones.

= En Espana el sector de los servicios de
Telecomunicacion es casi diez veces superior al del

Equipamiento informatico y al de la electrdnica.

- OEPM - 19
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Caracteristicas de la proteccion de la innovacion en el sector TIC

= Mercado
= Demanda altamente globalizada
= Produccion deslocalizada

= Ciclos de innovacion cortos
= Caracter horizontal de la innovacion TIC
= Innovacion basada en software

- OEPM - 20
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PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC fﬂ'ﬁ E

Son patentables

1.

2
3.
4

las invenciones
nuevas
que impliguen una actividad inventiva y

sean susceptibles de aplicacién
industrial.

NO HAY DEFINICION DE INVENCION.
EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD.

DE NDUSTRA TLREHO S Pamony
OHMERCIO ¥

- OEPM -
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No se consideraran INVENCIONES, en particular:

a) Los descubrimientos,
Las teorias cientificas,
Los métodos matematicos.

b) Las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacion estética
Las obras cientificas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de:
o actividades intelectuales
o juegos
o actividades econdmico-comerciales
o Los programas de ordenadores

d) Las formas de presentar informaciones.

- OEPM - 22
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! PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC
I

LIMITACION DE LA EXCLUSION

Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las
invenciones mencionadas en el mismo SOLAMENTE en la medida en
que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de
ellas. LP (Art. 4.5)

Lo dispuesto en el parrafo 2 excluye la patentabilidad de los
elementos enumerados en el mismo SOLAMENTE en |la medida en
que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera
mas que a uno de esos elementos considerados como tales. CEP
(Art. 52.3)

No se distingue entre categorias de reivindicaciones.

- OEPM - 23
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PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC
Invenciones patentables

Los programas de ordenador que formen parte
de una patente o de un modelo de utilidad
gozaran, sin perjuicio de lo dispuesto en la
presente Ley, de la proteccion que pudiera
corresponderles por aplicacion del régimen
juridico de la propiedad industrial.

(Art. 96.3 Ley de Propiedad Intelectual)

de Patenies y Marcas

- OEPM -
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OMERCIC 2

PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC Sﬁ—f =

¢, QUE ESTA PROTEGIDO POR EL DERECHO DE AUTOR?

La proteccion prevista en la
presente Ley se aplicara a

cualquier forma de expresion de
un programa de ordenador.

(Art. 96.3 Ley de Propiedad Intelectual)

- OEPM -
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¢ QUE NO ESTA PROTEGIDO POR EL DERECHO DE AUTOR?

v" No estaran protegidos mediante los derechos de autor con
arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se
basan cualquiera de los elementos de un programa de
ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus
interfaces. (LPI, Art. 96.4)

v La proteccion del derecho de autor abarcara las expresiones,
pero no las ideas, procedimientos, meétodos de operacion o
conceptos matematicos en si. (ADPIC, Art. 9.2)

- OEPM - 26
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La practica de la OEPM

CARACTER TECNICO

v' El caracter técnico es un requisito implicito que
debe reunir una invencion para que sea considerada
una invencion en el sentido del articulo 4.1 LEP.

v" El caracter técnico se evalua sin tener en cuenta el
estado de la técnica anterior, es decir, no es una
medida de la contribucion de la invencion a dicho
estado de la técnica anterior.

de Patenies y Marcas

- OEPM -
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! PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC
La practica de la OEPM
I
~ En la descripcién se indicara:

el sector de la técnica al que se refiera la
Invencion.

una explicacion de la invencion, tal como se
reivindica, que permita la compresion del
problema tecnico planteado y su solucion.

~ Las reivindicaciones definen el objeto cuya
proteccion se solicita y deberan contener las
caracteristicas tecnicas de la invencion.

- OEPM - 28
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! PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC Sﬁ :
La practica de la OEPM
|

> La vinculacion del caracter técnico
de la invencion a la categoria o
forma de las reivindicaciones se
considera excesivamente formalista.

» Un aparato identificado por una
funcion no tecnica no implica que
dicho aparato sea técnico.

- OEPM - 29
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La practica de la OEPM

¢QUE ES UNA INVENCION?

Una reivindicacion delimitada en términos
de caracteristicas técnicas que constituyen
la solucion a un problema tecnico define
una invencion en el sentido exigido por la
LEP.

Oficina Espafiols
P A RRRD ds Puees y s

! PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC ﬂ:‘: :

- OEPM -

30



PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC A
La practica de la OEPM

La mera referencia a funciones o medios
tecnicos no implica automaticamente que
el objeto de la solicitud de patente, sea
metodo o aparato, cumpla el requisito
basico de ser de caracter técnico.

Oficina Espaiols

- OEPM -
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La practica de la OEPM

YV VV V

>

NO PATENTABLE

Dispositivo para la entrada de datos en un sistema informatico
del tipo de los que estan conformados por un conjunto de teclas
caracterizado porque las teclas correspondientes a las letras
vocales son de color rojo.

Un sistema informatico para aprender a jugar al ajedrez
caracterizado porque comprende:

Medios para almacenar posibles jugadas con distintos grados
de dificultad.

Medios para almacenar jugadas de grandes maestros.

Medios para introducir una posible solucion a una situacion
concreta propuesta por el sistema.

Medios para comparar y evaluar la solucion introducida con las
jugadas almacenadas de grandes maestros que solucionan la
situacion propuesta por el sistema.

Medios para visualizar los resultados obtenidos.

de Patenies y Marcas

- OEPM -
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La practica de la OEPM

A\

Procedimiento de gestion y promocién de ventas de un negocio al por menor
caracterizado por:

Asignar a cada producto en venta un N _ID PRODUCTO.
Asignar a cada cliente un N_ID _CLIENTE.

Almacenar en una primera base de datos las compras de cada cliente indexadas por
el N _ID_CLIENTE.

Almacenar en una segunda base de datos las ventas de un periodo determinado T
indexadas por el N_ID PRODUCTO y porel N ID CLIENTE.

Establecer para cada producto un NUM_MAX 'y un NUM_MIN de unidades a vender.

Recuperar de la segunda base de datos los N_ID PRODUCTO correspondientes a
los productos cuyas ventas superen NUM_MAX.

Recuperar de la primera base de datos los N _ID CLIENTE de los N clientes que
mayor numero acumulado de unidades de cada producto hayan adquirido.

Enviar un correo electronico a cada uno de estos N clientes agradeciéndoles la
confianza depositada e informarles de que durante el préximo periodo T tendran un
descuento del (11-N)% en las compras del producto N_ID _PRODUCTO.

NO PATENTABLE

Patentes y Marcas

- OEPM -
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La practica de la OEPM

Una invencion, considerada patentable
conforme a los criterios convencionales de
patentabilidad, no resulta excluida de la
proteccion porque para su implementacion
se empleen medios técnicos en la forma de
un ordenador, una red de ordenadores u
otro aparato programable.

B 3R :
F MINETERICH [ Oficing Espasiol
g i Espaiola
gﬁ'\ ‘FC\:!“II ‘U‘Bmm"“L Eiteile) de Patentes y Marcas
- -

- OEPM -
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La practica de la OEPM

PATENTABLE

Un método para acceso anonimo, desde un teléfono movil, a un
servicio ofrecido en una direccion de Internet (URL) determinada,
para un usuario identificado por un identificador fijo (MSISDN),
caracterizado porque comprende los pasos de:

obtener una direccion IP temporal (IP) para el usuario;

obtener un identificador temporal (ID) asociado al identificador fijo
(MSISDN) y a la direccion de Internet determinada (URL);

establecer una conexion con la direccion de Internet (URL)
determinada, sin transmitir el identificador fijo (MSISDN) a Internet,
de manera que el usuario se identifique, ante la direccion de
Internet (URL) determinada, con la direccion IP temporal (IP) y con
su identificador temporal (ID). (ES 2 242 499)

- OEPM -
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La practica de la OEPM

¢ QUE ES LA TECNICA?

Una regla para un procedimiento sistematico
de utilizacién de las fuerzas naturales
controlables (y de la informacién) para

alcanzar un resultado perceptible causal, que
sea la consecuencia inmediata de las fuerzas
naturales controlables sin  un  paso
intermedio de la inteligencia humana.

(Jurisprudencia alemana)

- OEPM -
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La practica de la OEPM

INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE CARACTER TECNICO

» Procesamiento de datos que representan magnitudes
fisicas.

» El objeto reivindicado influye en el funcionamiento del
aparato programable.

- Control de la congestion en redes de comunicaciones.
- Determinacion de una ruta en una red.
. Gestion de redes de telefonia movil.

» La necesidad de realizar consideraciones técnicas.
(deben incluirse en la reivindicacion principal)

- OEPM - 37
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La practica de la OEPM

CARACTER TECNICO
Procesamiento de datos que representan magnitudes fisicas.

Un sistema CAD tridimensional para generar datos
tridimensionales acerca de una pieza a formar con un troquel,
incluyendo dicho sistema:

medios operativos para designar una direccion de pasada; y

medios de establecimiento de datos de direccion de pasada
para establecer datos acerca de la direccidn de pasada
designada en base a dichos datos tridimensionales acerca de
dicha pieza.

(ES 2 234 350)

- OEPM -
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La practica de la OEPM

CARACTER TECNICO
Elementos que influye en el funcionamiento del ordenador.

Unidad de construccion de trazas destinada a capturar una
secuencia dinamica de instrucciones caracterizada porque

comprende un mecanismo de verificacion que comprueba si las
instrucciones que componen dicha secuencia dinamica de
instrucciones son consecutivas o0 no, de manera que la
secuencia dinamica de instrucciones puede ser obtenida desde
la cache de instrucciones. (ES 2 167 190)

Procesador de gran velocidad, método de utilizacién y soportes
de registro. (ES 2 220 386)

de Patenies y Marcas

- OEPM -
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La practica de la OEPM

CARACTER TECNICO
CONTROL DE LA CONGESTION EN REDES DE COMUNICACIONES.

» Control de congestion en el trafico en redes electréonicas
inteligentes. (es 2227 604)

» Gestion de las condiciones de congestion en las redes
de telecomunicaciones. (Es 2 131 075)

» Sistema de conmutacion de paquetes organizado para el
control de congestion a través de la gestidon del ancho de
banda. (Es 2 033 329)

» Gestion del trafico control de congestion en redes
basadas en paquetes.(es 2 177 600)
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La practica de la OEPM

CARACTER TECNICO
DETERMINACION DE UNA RUTA EN UNA RED.

» Procedimiento para determinar una ruta 6ptima de
transmision de datos en una red de datos. (s 2222802

» Procedimiento de en rutado para sistemas de
comunicacion inalambricos y distribuidos. s 2 170 535)

» Método para proporcionar una calidad de servicio
garantizada en unared IP y el sistema
correspondiente. (es 2238 928)
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CARACTER TECNICO
GESTION DE REDES DE TELEFONIA MOVIL

> Dispositivo, método y programa de ordenador para la
deteccion de activacion de un abonado en una red de
telefonia movil celular. (Es 2226 562)

» Meétodo de autenticacion de usuarios para acceso a
aplicaciones informaticas y firma de documentos
electronicos a través del teléfono movil. (Es 2 235 156)

» Método, sistema y producto de programa para obtener
al menos un valor relativo a la disponibilidad de un
segmento de una red de telecomunicaciones. (Es 2223 374)
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| DECISION VICOM

CONVOLUCION DE DOS CONJUNTOS DE DATOS BI-DIMENSIONALES.
o Reivindicacion inicial europea:
Un método para filtrar digitalmente una matriz de datos.

o Dos reparos:
Metodo matematico
Programa de ordenador.

o Reivindicacion europea modificada:

Un método para procesar digitalmente imagenes en la forma de una
matriz de datos de dos dimensiones.

imagen digital = entidad fisica

o Reivindicacion americana:
Un método de convolucion de una matriz de datos.
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> UNA REIVINDICACION DE UN PROCEDIMIENTO TECNICO AUNQUE LA IDEA
SUBYACENTE SEA UN METODO MATEMATICO NO BUSCA PROTECCION
PARA EL METODO MATEMATICO COMO TAL.

> UNA REIVINDICACION DE UN PROCEDIMIENTO TECNICO EJECUTADO BAJO
EL CONTROL DE UN PROGRAMA NO SE CONSIDERA REFERIDA A UN
PROGRAMA DE ORDENADOR COMO TAL.

> UNA REIVINDICACION DE UN ORDENADOR PREPARADO PARA FUNCIONAR
DE ACUERDO A UN PROGRAMA ESPECIFICO PARA CONTROLAR O
EJECUTAR UN PROCESO TECNICO NO SE CONSIDERA REFERIDA A UN
PROGRAMA DE ORDENADOR COMO TAL.

- OEPM -
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I
Situacion anterior a las decisiones T 1173/97 y T 935/97

»Los programas de ordenador no son considerados
Invenciones.

> Alcance limitado de la exclusion.

»No se quiere excluir todos los programas de
ordenador.

» Se excluyen los programas de ordenador como tales.
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La practica de la EPO

PROGRAMA DE ORDENADOR “COMO TAL” =
PROGRAMA SIN CARACTER TECNICO.

Las interacciones fisicas presentes en la ejecucion de todos los
programas no confieren el caracter técnico exigido para evitar
la exclusion.

EFECTOS TECNICOS ADICIONALES QUE VAN MAS ALLA DE
ESOS EFECTOS FiSICOS HABITUALES.

El programa de ordenador no esta excluido de la patentabilidad con
independencia de que se reivindique:

- EN Si MISMO
- EN UN SOPORTE
- COMO UNA SENAL
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EFECTOS TECNICOS ADICIONALES

» CONTROL DE UN PROCESO INDUSTRIAL.

» PROCESAMIENTO DE DATOS QUE REPRESENTAN
MAGNITUDES FISCAS.

» FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL PROPIO ORDENADOR BAJO
LA INFLUENCIA DEL PROGRAMA QUE PODRIA AFECTAR A:

v' La eficiencia o seguridad de un proceso.
v La gestion de los recursos del ordenador.

v’ La tasa de transferencia de datos en un enlace de
comunicaciones.
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La practica de la Oficina Americana

*

X4

QUIEN INVENTE o DESCUBRA cualquier

= PROCEDIMIENTO

= MAQUINA

= PRODUCTO

= COMPOSICION o cualquier mejora de los mismos
PODRA OBTENER UNA PATENTE SOBRE ELLOS.

EL OBJETO DE LA PATENTE DEBE SER:
v CONCRETO

v' TANGIBLE

v UTIL

NO SERAN OBJETO DE PROTECCION:
> LEYES DE LA NATURALEZA
> FENOMENOS NATURALES
> IDEAS ABSTRACTAS
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|
* BENSON 1972 Meétodo de conversion de numeros

DECIMALES codificados en binario en numeros
BINARIOS.

“* FLOOK 1978 Método de actualizacion de valores de
alarma criticos en un proceso quimico.

** DIEHR 1981 Método controlado por ordenador para
vulcanizar caucho en una prensa.

< ALAPAT 1994 Método para visualizar en un monitor
una forma de onda suave.
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I

= STATE STREET BANK 1998

> LA TRANSFORMACION DE DATOS que representan
cantidades de dinero por una maquina a traves de
una serie de calculos matematicos en un valor final
de  participacion constituye una APLICACION
PRACTICA de un calculo matematico puesto que
produce un resultado UTIL, CONCRETO Y
TANGIBLE.

> La utilidad se establece porque el valor fijado a
efectos de registro e informacion es aceptado por
autoridades oficiales y valido para operaciones
posteriores
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< LUNGREND US 7065495 (20.06.2006)

L)

> Las reivindicaciones se refieren a un método de remuneracion para
reducir los incentivos en el supuesto de practicas de colusion.

= Despues de un segundo recurso se resolvio que la unica cuestion a decidir
era si la invencion estaba o no dentro del campo de la tecnologia.

= EIBPAI revoco la denegacion del examinador y establecié que no existe un
test reconocido judicialmente en campos tecnoldgicos concretos para
determinar la materia susceptible de proteccion y anadio expresamente que
se renunciaba a definir uno.

» La conclusién es que las reivindicaciones de métodos para hacer
negocios ya no necesitan estar vinculadas a un ordenador.

= Las INVENCIONES de métodos para hacer negocios con independencia de
los medios para su puesta en practica se examinan como cualquier otra
invencion conforme a las directrices de patentabilidad de la oficina de
patentes americana.
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Cada reivindicacion es sometida a estas preguntas.

1. ¢Se corresponde la invenciéon con una de estas cuatro categorias?
- Procedimiento
- Maquina
- Articulo manufacturado
- Composicion.
2. ¢Estaincluida la invencion dentro de una excepcion judicial?
- Leyes de la naturaleza
- Fenémenos naturales
- ldeas abstractas.
3. ¢Proporciona la invencion reivindicada una aplicacién practica?
- Existe aplicacion practica cuando el resultado es concreto, tangible y
util.
4. ¢Lainvencidn reivindicada equivale a una excepcién judicial?

- Silareivindicacidén es tan amplia que abarca cualquier aplicacion
practica de una excepcion judicial se considera que intenta proteger
dicha excepcion judicial.
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Proyecto Directiva IIEO.
FORMA DE LAS REIVINDICACIONES (I)

Los Estados miembros garantizaran que las [IEO
puedan reivindicarse:

» como producto, es decir, como ordenador programado,
red informatica programada u otro aparato
programado, o

» como procedimiento realizado por un ordenador, red
informatica o aparato mediante la ejecucion de un
programa.
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DERECHOS CONFERIDOS POR UNA PATENTE (I)

La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero:

1.

La fabricacion, el ofrecimiento, la introduccion en el comercio o la utilizacion
de un producto objeto de la patente o

La importaciéon o posesion del mismo para alguno de los fines mencionados.

La utilizacion de un procedimiento objeto de |a patente o
El ofrecimiento de dicha utilizacion,

cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilizacion
del procedimiento esta prohibida sin el consentimiento del titular de la
patente.

El ofrecimiento, la introduccion en el comercio o la utilizacion del producto
directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o

La importacion o posesion de dicho producto para alguno de los fines
mencionados.

- OEPM -
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DERECHOS CONFERIDOS POR UNA PATENTE (II)

La patente confiere igualmente a su titular el derecho a
impedir que sin su consentimiento cualquier tercero
entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en
practica de la invencion patentada relativos a un
elemento esencial de la misma a personas no

habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las
circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para
la puesta en practica de la invencion y estan destinados a ella.
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I
Proyecto Directiva IIEO.

FORMA DE LAS REIVINDICACIONES (II)

Una reivindicacion de un programa informatico, por si
solo o0 en un soporte, no se considerara como
admitida a menos que dicho programa, si estuviera
cargado y ejecutado en un ordenador, una red
informatica programada u otro aparato programado,
ejecutara un producto o un procedimiento reivindicado
en la misma solicitud de patente de conformidad con

el apartado 1.

- OEPM - 56



! PATENTES EN EL SECTOR DE LAS TIC
|

Proyecto Directiva IIEO.

Los Estados miembros garantizaran que las IIEO sodlo
puedan reivindicarse como:

»PRODUCTO, es decir, como aparato programado,
>PROCEDIMIENTO TECNICO DE PRODUCCION.

Las reivindicaciones de patente referidas a
un programa de ordenador, almacenado o
no en un soporte fisico, no son admisibles.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
eduardo.martin@oepm.es
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