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Patentes de Software término ambiguo

Patentes de Software

v’ Software o Programa de computacion puro
v Instrucciones o indicaciones para realizar una tarea

especifica en una computadora

Invenciones implementadas en Ordenador
*»+Uso de una computadora, una red informatica u otro
aparato programable

Las funciones se realizan total o parcialmente por medio de
un programa de computacion (software)



Empresas lideres en el sector de las Telecomunicaciones e Informaticas

y en el ambito de las Comunicaciones Digitales
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Fuente: Base de datos estadisticos de la OMPI, septiempre de 2018



En algunos paises se establece una distincion entre las
invenciones que contienen software y las invenciones
originadas en soporte fisicos, es decir cualquier invencion
originada en una maquina, aparato, dispositivo, sistema,
entre otras.

Uno de los motivos puede ser que no se comprenda la
naturaleza de la invencion o que la proteccion desde el
punto de vista de la Propiedad Intelectual solo se haya
pensado a través de los derechos de autor.



;Qué ocurre en algunas legislaciones?

La Oficina de Patentes norteamericana (USPTO) no exige
requisitos particulares a las invenciones que involucran
software, solo aquellos que debe cumplir cualquier otra
invencion: novedad, actividad inventiva y utilidad.

El programa tiene que ser util para alguna actividad
especifica entonces la invencion es susceptible de ser

patentada.

No se exige que la invencion tenga caracter técnico.



En Europa, tanto la Oficina Europea de Patentes (OEP) como
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM)

Admiten la patentabilidad de las invenciones implementadas
en ordenador, incluyendo métodos comerciales relacionados
con programas de ordenador siempre que exista caracter
técnico. Consideran ademas que el programa informatico
debe producir un efecto técnico con la solucion al problema
técnico planteado.



Japdn

Cualquier programa de computacion y método comercial
implementado por ordenador son patentables, si se define
en las reivindicaciones una interaccion especifica con un
recurso de hardware porque la mera descripcion de los
recursos de hardware no es suficiente.

En los paises de Latinoamérica como Honduras y Perui los
programas de computacion puros no se consideran
invenciones y quedan excluidos de la patentabilidad.



Software en Cuba

Software

Como Programa puro

Cualquier tipo de Software

Derecho de Autor

Resolucion No. 13 del 20 de febrero de 2003,
del Ministro de Cultura.



Invenciones que involucran

Software

Si cumplen ciertas condiciones

Propiedad Industrial

Invenciones (Patentes)
Decreto-Ley No. 290 “De las invenciones y dibujos y modelos

industriales” de 20 de noviembre de 2011 y entrada en vigor el 01 de
abril de 2012



Decreto-Ley No. 290 Articulo 21.3) i)

No considera una invencion:

v’ Los programas de computacion “como tales”

v Tampoco se consideran invenciones los programas de
computacion que implementan métodos para el ejercicio de
actividades  intelectuales, = econOmicas,  comerciales,
matematicos o similares, articulo 21.3)a)

(porque son considerados creaciones abstractas, del intelecto
humano y no tienen caracteristicas t€cnicas como tal)



ELEMENTOS EXPUESTOS EN LA LEGISLACION DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL RELACIONADOS CON EL EXAMEN

* Caracter Técnico

Si cumple con los requisitos de patentabilidad
« Novedad

e Actividad Inventiva

 Aplicabilidad Industrial

(Articulos 23, 24 y 25
Decreto-Ley No. 290)



ELEMENTOS EXPUESTOS EN LA LEGISLACION DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL RELACIONADOS CON EL EXAMEN

Se considera que un programa de computacion tiene un efecto
técnico si:

- Afecta al funcionamiento fisico o técnico de un dispositivo.
- Procesa datos que son parametros operativos de un
dispositivo y de cuyo resultado depende el funcionamiento

tecnico de dicho dispositivo.

- Y en general, si resuelve un problema técnico.



ELEMENTOS EXPUESTOS EN LA LEGISLACION DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL RELACIONADOS CON EL EXAMEN

El caracter técnico debe ser valorado caso a caso.

Por ejemplo, tiene caracter técnico:

Un programa de computacion disenado para permitir una
comunicacion mas rapida entre los telefonos moviles con
una mejor calidad de transmision de voz; o

Un programa de ordenador disefiado para un
funcionamiento mas seguro de los frenos de un automovil.

Por el contrario, no se evidencia caracter técnico en:
* Un programa de computacion para fomentar compras
futuras en los compradores leales a través de descuentos.



ELEMENTOS EXPUESTOS EN LA LEGISLACION DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL RELACIONADOS CON EL EXAMEN

Indicios de la existencia de caracter técnico.

- El procesamiento de datos que representan magnitudes fisicas:
los parametros o valores de control de un proceso industrial
(ahorro de recursos, ancho de banda, energia, en el
aumento/disminucion de la velocidad, 1a presion)

- En la influencia en el funcionamiento del aparato
programable. cuando se¢ puede realizar el control de la
congestion en una red de comunicaciones, o el método para el
tratamiento de las interrupciones.

- En las caracteristicas fisicas: dadas en la memoria, en un puerto,
ranura o toma de corriente, servidor, bus o vias de comunicacion,
ctc.



Invenciones que pueden ser admitidas

e Método para la deteccion automatica de residuo en una
superficie metalica mediante un dispositivo Optico que
recorre dicha superficie y comprende varias camaras
electronicas, caracterizado por:

1. Almacenar la informacion del espectro de colores....

2. Procesar los datos almacenados mediante un reconocedor y
analizador de patrones....

3. Enviar los resultados a un controlador conectado a los
medios de accionamiento y a los elementos de regulacion y
ajuste....



Invenciones que pueden ser admitidas

- Un método para acceso andonimo, desde un teléefono movil, a un
servicio ofrecido en una direccion de Internet determinada,
caracterizado por que comprende los pasos de.

1. Obtener una direccion de identificacion temporal para el
usuario;

2. Obtener un identificador temporal asociado al identificador
fijo y a la direccion de Internet determinada

3. Establecer una conexion con la direccion de Internet
determinada, sin transmitir el identificador fijo a Internet, de
manera que el usuario se identifique, ante la direccion de
Internet determinada, con la direccion de identificacion temporal
y con su identificador temporal...



_ No admitidas:

- Un sistema informatico para aprender a jugar al ajedrez
caracterizado por que comprende:

1. Medios para almacenar posibles jugadas con distintos
grados de dificultad,

2. Medios para almacenar jugadas de grandes maestros;

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

4. Medios para visualizar los resultados obtenidos.



No admitidas

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

1. Asignar a cada producto en venta un numero de identificacion

del PRODUCTO;

2. Asignar a cada cliente un numero de identificacion del
CLIENTE;

3. Almacenar en una primera base de datos las compras de cada
cliente;

4. Almacenar en una segunda base de datos las ventas de un
periodo determinado;

5. Establecer para cada producto un numero maximo y un
numero minimo de unidades a vender;

6. Enviar un correo electronico a cada uno de estos numeros de
clientes agradeciéndoles la confianza depositada e informarles
de que durante el proximo periodo tendran un descuento



Suficiencia de la descripcion en las invenciones

relacionadas con programas de computacion.

- El hardware empleado, jconvencional o necesita algin hardware

especifico?

- Los contenidos y organizacion de la memoria de la computadora cuando
se instala el software.

- La naturaleza de los datos que infroduce el usuario (u ofra fuente de
datos) durante el uso del software. Cddigo fuente no se reivindica.

- Las etapas funcionales ejecutadas sobre los datos de entrada cuando se
gjecuta el programa y los datos internos generados como resultados de
dichas etapas.

- Los datos que se obtienen como resultado de 1a ejecucion del programa.

- La manera en que el programa resuelve el problema técnico planteado, es
decir, la manera en que el software consigue el avance técnico que es la
justificacion para la proteccion.

Arficulo 26.1 ¢) y d) del Decreto-Ley 290



Comportamiento de las solicitudes de patente que involucran

software en Cuba desde el ano 2012 hasta la actualidad
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Fuente. Base IPAS OCPI



Comportamiento de las solicitudes de patente que involucran

software en Cuba desde el ano 2012 hasta la actualidad
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extranjeras extranjeros nacionales

80 % Solicitudes Extranjeras
Fuente: Base IPAS OCPI 20 % Solicitudes nacionales



Titulares que han presentado ante la OCPI

QUALCOMM (US)
GRUPO TECNOLOGIAS EOS S.A. DE C.V [MX]
THALES (FR)
PRIVITI PTE. LTD. [SG]
NUCTECH COMPANY LIMITED [CN]
DINNTECO INTERNACIONAL S.L. [ES]
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON [SE]

C. BIOFiSICA MEDICA (CU)
CNIC (CU) |
CEADEN (CU) |
CUJAE |

Fuente: Base IPAS OCPI



Consideraciones Generales

- Definir sobre la proteccion de invenciones relacionadas con
software es un tema complejo, sin reglas automaticas
aplicables al 100% de los casos, que permita saber
rapidamente si cumple las condiciones o no. Es necesario
un analisis de cada caso.

- La apreciacion del caracter técnico no es clara y sigue
siendo materia de discusion en los foros de Propiedad
Industrial.



Consideraciones Generales

- La complejidad en la redaccion de los documentos de este
tipo de solicitudes conlleva una preparacion en materia de
PI para los solicitantes que utilizan el sistema de PL

- El crecimiento acelerado de estas tecnologias conlleva a
constante preparacion de los examinadores en esta
materia.



Elementos para la
comercializacion de

patentes que contienen
software.....



¢COmo se comercializan las

patentes que involucran software-

Considerando que:

Q

«.....No se patentan los programas, se
patenta lo que hacen los programas...»

No cabe distinguir entre invenciones que
contienen soffware e invenciones que no

contienen soffware 7

La comercializacion de estas invenciones
patentadas se realiza mediante ... »
Contrato de Licencia de Patente %
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¢Que clausulas sustantivas se negocian
en las licencias de patentes-

Leqgislacion Nacional

Decreto Ley No. 336 de 30 de junio de 2016
De las disposiciones contractuales de Propiedad

Industrial en los negocios juridicos

Principales cldusulas a negociar:

™~
v’ Los derechos de uso que se conceden;
v'el territorio; el caracter exclusivo o no; > Alcance de la Licencia

v'la facultad de otorgar sublicencias;
v’el mantenimiento de los derechos,
v’ las acciones de defensa,

v'los perfeccionamientos y mejoras,
v’ la remuneracion,

v las garantias de no infraccion de derechos de terceros, %

v’ la vigencia; =t



¢Que clausulas sustantivas se negocian

en las licencias de patentes-

L Otras disposiciones que aseguren: ]

v’ la notificacion al adquirente de la intencién del Licenciante de ceder
a un tercero la titularidad sobre la patente, que garantice el derecho
del adquirente a no sufrir afectaciones respecto de las obligaciones
pactadas en la licencia;

v’ el derecho de adquisicion preferente del licenciatario a la titularidad
de la patente si el Licenciante no desea mantener la patente en los
territorios de explotacion autorizados (solo en Licencias Exclusivas);

v’ la capacitacion del personal del adquirente y la asistencia técnica, si
se requiere por este para la implementacion de la tecnologia.
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¢Que clausulas sustantivas se negocian

en las licencias de patentes-

Cuando la licencia de patente comprende

el desarrollo tecnoldgico conjunto:

v’ asegurar la disposicion y control de ambos sobre los
conocimientos técnicos que se van a proteger como
informacidén no divulgada, resultante del desarrollo
tecnolégico conjunto;

v'establecer derechos y obligaciones de cada parte,
entre otros los referidos a la transferencia a terceros, la
modalidad de explotacidn en otros territorios y la
distribucion de las ganancias.
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¢Que clausulas sustantivas se negocian
en las licencias de patentes-

Cuando la licencia de patente comprende la transferencia

al Licenciante de la Informacion No Divulgada
desarrollada por el Licenciatario

v asegurar el debido equilibrio entre los derechos que asisten
al adquirente de la patente por el desarrollo industrial a
riesgo de la tecnologia y el derecho del Licenciante como
titular de la patente;

v’ aseguren el otorgamiento de una licencia que incluya entre
sus términos y condiciones que, salvo acuerdo por escrito
entre las partes, la informacion no divulgada desarrollada por
el licenciatario no podra ser transferida a terceros, y el
licenciatario podra participar de los beneficios que se
obtengan de la explotacion por terceros o por el propio %
licenciante. 77



¢Que clausulas sustantivas se negocian
en las licencias de patentes-

Cuando la licencia esta basada en
una patente en estado de solicitud

v'Prever suspension de los pagos de las regalias o negociar
pago a un porcentaje reducido;

v'Especificar la cuantia maxima a pagar por el licenciante
por concepto de indemnizacion al licenciatario, o el
reembolso de los pagos realizados por este al momento
de la denegacion de la solicitud;

v'prevean la modificacion de los términos del contrato, o ... .
la terminacion anticipada de la licencia, o de obligaciones %
asumidas por el licenciatario en virtud del contrato. @ =



¢ Qué clausulas sustantivas no son admisibles

en las licencias de patentes-
aquellas cuyo efecto sea impedir, limitar o

distorsionar, abusiva o injustificadamente, el

indirectamente pueden producir efectos
desfavorables para la economia nacional.

algunos ejemplos....

v'Las que prohiban impugnar la validez del derecho de patente;

v'las que prohiban, una vez expirado o invalidado el derecho, los
actos de explotacion referidos a un producto o a un
procedimiento comprendido en el derecho de patente;

v'las que obliguen al pago de la contraprestacion una vez
vencido el término de vigencia del derecho de patente. %
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¢cOmo quedara finalmente pactada la licencia »

Usted no alcanzard el
acuerdo gue merece,

sino el acuerdo gue

sea capaz de negocjar.
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