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Resumen: La sociedad de la informacion y el conocimiento
experimenta la cuarta revolucion industrial. Diferentes avances
como la robdtica, la inteligencia artificial, el internet de las cosas
y el blockchain constituyen claros ejemplos. En los desarrollos
expuestos llama la atencion el blockchain. Se trata de una tec-
nologia que supera la presencia de intermediarios, facilita tran-
sacciones seguras y anénimas que se encuentran consignadas en
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registros publicos o privados. Asi, este articulo pretende analizar la admisibilidad
de la proteccion juridica de esta tecnologia disruptiva, por medio de la propiedad
intelectual, particularmente por el derecho de patentes. En ese sentido, se analizara
la respuesta que ha ofrecido el Derecho Comparado, especialmente en Estados
Unidos, la Unién Europea y Colombia.
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BLOCKCHAIN PATENTS

Abstract: The society of knowledge and information is facing the fourth industrial
revolution. Technological developments such as robotics, artificial intelligence, the
internet of things, and the use of blockchain are clear examples of it. Blockchain is
one development that specially merits highlighting. This is a technology that goes
beyond intermediaries in order to facilitate secure and anonymous transactions
embedded in public or private records. Hence, this article intends to analyze the
admissibility of legal protection for this disruptive technology through intellectual
property, particularly, under patent rights. In this sense, analysis is made of the
answers provided by comparative law, from the perspective of the United States,
the European Union, and Colombia.
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Introduccion

La sociedad de la informacion y el conocimiento experimenta la cuarta
revolucion industrial. Diferentes avances como la robotica, la inteligencia
artificial, la nanotecnologia, el internet de las cosas, los vehiculos auto-
nomos y el blockchain constituyen claros ejemplos. En el abanico de los
desarrollos expuestos llama la atencion el blockchain o la cadena de blo-
ques. Se trata de una tecnologia que supera la presencia de intermediarios,
facilita transacciones seguras y anénimas que se encuentran consignadas
en registros publicos o privados'. Esta tecnologia naci6 para los servicios
financieros, sin limitarse unicamente a ellos, pues se extiende a otros cam-
pos como los smartcontracts, los métodos de hacer negocios, aplicaciones

! TAPSCOTT, Don, Blockchain Revolution. New York, Porfolio/Penguin, 2016. Ver también:
Bohm. Mirko. Is blockchain just open-source territory? Talking about a new revolution: block-
chain — Conference report EPO. 2018.
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de wireless, monitoreo de pacientes y de acceso a sus datos, prevencion de
robos de carros, entre otros?.

Sin desconocer sus virtudes, la cadena de bloques despierta multiples in-
terrogantes. En efecto, su naturaleza disruptiva, juventud e impacto en di-
ferentes industrias desafian al régimen juridico en cuanto a la definicion
de su proteccion.

A'la luz de la propiedad intelectual, particularmente, del derecho de paten-
tes, emergen inquietudes respecto de su naturaleza juridica y de como las
oficinas de patentes lo tutelan. Con ese proposito, este capitulo expondra
(1) los aspectos técnicos subyacentes en el blockchain. (2) Se analizara
el amparo juridico de la cadena de bloques a través de las patentes. Fi-
nalmente (3) se expondran unas conclusiones respecto de su proteccion
juridica mediante esta disciplina).

Aspectos técnicos del blockchain

Las versiones iniciales del blockchain surgieron al mismo tiempo que la
crisis financiera ocurrida en los Estados Unidos en 2007. Muchas personas
habian perdido la fe en las instituciones sociales que debian proteger los
intereses comunes®. La falta de rapidez en las transacciones, su costo, la
cibercriminalidad, la desactualizacion en los sistemas, las politicas inter-
nas y las lentas regulaciones del gobierno confluyeron como conjunto de
factores que dieron origen a su nacimiento*. La cadena de bloques surgid
entonces, como respuesta a “una falla fundamental en la manera en que

las transacciones, la confianza y las instituciones sociales se concebian™.

La doctrina mayoritaria atribuye su origen a Satoshi Nakamoto quien al
publicar su ensayo titulado “Bitcoin: A peer-to peer Electronic Cash Sys-
tem”, fund6 esta nueva tecnologia basada para algunos académicos en

2 Ibid.

3 ALAN, Norman. “Blockchain Technology Explained”, Kindle Edition. 2017. Ver también,
PERRONACE Andrea, “Techniques for Patenting Blockchain in Europe, the United States,
China and Japan”. Consultado el 28 de enero, de 2020. Disponible en: https://www.ipwatch-
dog.com/2019/01/30/techniques-patenting-blockchain-europe-united-states-china-japan/
id=105741/

4 TIbid.

5 Ibid.
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open source®. Inicialmente, correspondia a “una version de moneda elec-
tronica dispuesta unicamente para el intercambio de redes de pares, peer-
to-peer, que permitia pagos en linea para ser enviados directamente de una
parte a otra sin necesidad de recurrir a una institucion financiera’”.

Actualmente, se concibe como una estructura de red descentralizada que
funciona por la interaccion de diferentes nodos que reportan a cada uno de
ellos informacion o transacciones®. Esto se debe a que cada computador
en las redes peer-to-peer tiene al mismo tiempo la calidad de usuario y
de verificador y desempenan una funcién de control y verificacion de las
transacciones que puede surtirse en minutos u horas’.

Para que esta tecnologia funcione se necesita la presencia de multiples
elementos, a saber: el block o bloque, una cadena o chain, el registro cont-
able o ledger, el hashing o técnica criptografica, mecanismos de consenso
manifestados en elementos algoritmicos denominados proof of work y
proof of stake', entre otros. Sin embargo, para los efectos del presente
articulo resulta necesario comprender el bloque que realiza una lista de
transacciones correspondientes a un periodo de tiempo y la cadena que
pone un cerrojo al bloque dificil de alterar, atribuyéndole un espacio en la
red peer-to-peer.

Desde el punto de vista técnico “cada bloque posee una rubrica de tiempo,
ubicada en orden cronoldgico y se conecta a este, mediante la verificacion
previa realizada por algoritmos criptograficos. Estos tltimos son comple-
jos para los computadores y, usualmente, toman bastantes minutos para
resolverlos. Una vez son resueltos, la cadena criptografica pone un cerrojo
al bloque, haciéndolo dificil de cambiar”"'. Cuando una nueva estructura

¢ SUNG Huang-Chih, “When Open-Source Software Encounters Patents: Blockchain as an Ex-
ample to Explore the Dilemma and Solutions”, 18 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. N° 55,2018;
Bohm. Mirko, Is blockchain just open-source territory?

7 MALAURIE-VIGNAL, Marie, Blockchain - Blockchain et propriété intellectuelle, Propriété
industrielle n® 10, étude 20, Octobre 2018.; Chaudhry, Inayat. The Patentability of Blockchain
Technology and the Future of Innovation. Consultado el 28 de enero de 2020. Disponible en:
https://www.americanbar.org/groups/intellectual property law/publications/landslide/201718/
march-april/patentability-blockchain-technology-future-innovation/

8 SUNG, Op. cit.

® ALAN, Op. cit.

10 Tbid.

1 Ibid.
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se crea, los computadores de la red trabajan juntos para verificar las trans-
acciones del bloque y dar seguridad a su ubicacion en la cadena'.

Inicialmente, el blockchain fue equiparado con una de sus principales
manifestaciones, a saber, la criptomoneda o el Bifcoin’’. No obstante, su
campo de accion es mayor y diverso. En efecto, en el area de los contra-
tos inteligentes o Smart contracts, el aumento de las conexiones globales,
a través de dispositivos inteligentes, la votacion inteligente Smart voting
contracts, o identidad de las cosas (IDot, por sus siglas en inglés), internet
de las cosas o IoT"?, son claros ejemplos.

La idea que subyace al blockchain es la de remplazar las instituciones con
tecnologia que pueda hacer un mejor trabajo y empoderar a los individuos.
Para lograrlo es necesario un sistema poderoso que permita crear consensos
entre extrafos, cuyo poder repose en la descentralizacion'®. Cada vez con
mayor frecuencia, los agentes econdmicos son seducidos por el blockchain,
pues presenta nuevos métodos y alternativas soportados en investigacion y
desarrollo que promueven las transacciones comerciales's. Asi, este intan-
gible evoca el cuestionamiento de considerar su tutela juridica a través de
las patentes, pues la tendencia mayoritaria, a nivel mundial, ha sido la de
orientarse hacia esta disciplina como se tratara, posteriormente (2).

Patentes de blockchain

La patente ha sido entendida como un privilegio que le concede el Estado
al inventor, en reconocimiento a sus esfuerzos intelectuales realizados para
presentar una solucidn técnica que pretende contribuir al beneficio del Es-
tado y la sociedad'’. Al respecto, el articulo 27 del Acuerdo de los Aspectos
Vinculados con la Propiedad Intelectual (en adelante ADPIC) establece

2 Ibid.

13 PERRONACE, Op. cit., Ver también DINIZO, Antonio M., From Alice to Bob: The Patent Eli-
gibility of Blockchain in a post CLS Bank World, 9 Case W. Res. J.L. Tech. & Internet 1 2018.

14 ALAN, Op. cit.

5 Ibid.

COLLARD, Christophe “Finance de 1'innovation, innovations dans la finance”. La semaine

juridique Entreprise et Affaires N.° 37, 15 septembre 2016.

7 RENGIFO, Ernesto. Presentacién. Derecho de Patentes. Bogotd. Universidad Externado de
Colombia. 2016.
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que podran favorecerse de las patentes todas las invenciones que sean de
productos o procedimientos. En consecuencia, la tecnologia existente en el
blockchain podria ser susceptible de patentarse. No obstante, los elemen-
tos técnicos que integra desafian al régimen juridico de las patentes en la
definicion de su naturaleza juridica.

La solucion a este cuestionamiento no es sencilla. El debate se ha presen-
tado especialmente, en Estados Unidos y en la Union Europea, donde los
pronunciamientos jurisprudenciales arrojan soluciones de forzosa consul-
ta. La tendencia de estos paises ha sido la de brindarle a las patentes de
blockchain el mismo régimen que se ha aplicado a las patentes de software
como tal en Estados Unidos, y de las invenciones implementadas por com-
putador en la Unién Europea. De ahi que resulte necesario estudiar con
detenimiento el vinculo de esta clase de patentes con la cadena de bloques.
Empero, al extenderse al ambito financiero y de los negocios resulta ne-
cesario identificar su relacion con el régimen de las patentes de métodos
de hacer negocios. De estos puntos se ocuparan los siguientes subtitulos.

Elblockchain,las patentes de software como tal y lasinvenciones
implementadas por computador

El blockchain ha sido considerado como una mejora especifica de la tec-
nologia computacional que promueve la innovacion. La doctrina es clara
al afirmar que la cadena de bloques deberia ser materia patentable, pues
las patentes, si bien recompensan econdmicamente y con derechos propie-
tarios al creador, posteriormente, beneficiaran a la sociedad, después de
transcurrido el término de proteccion'®.

Sin embargo, al analizar esta tecnologia disruptiva en el campo de las
patentes nacen cuestionamientos. Al incluir una amalgama de elementos
algoritmicos y de software surge el interrogante de considerar su patenta-
bilidad, precisamente porque se consideran creaciones de caracter abstrac-
to, en principio, no patentables.

Para admitir la patentabilidad de estos elementos, la jurisprudencia creo
las categorias de las “patentes de software como tal”,y de “las invencio-

¥ DINIZO, Op. Cit.
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nes implementadas por computador”. Las primeras, como su nombre lo
indica, hacen referencia a la patentabilidad del programa de computador
per se. Las segundas hacen alusion a “aquellas invenciones en donde el
software se incorpora o se vincula a un aparato o a un instrumento, que a
su vez constituye un mecanismo que soluciona un problema técnico” .
Para comprender si el blockchain se enmarca en las clases mencionadas,
resulta necesario observar decisiones jurisprudenciales relevantes que se
han emitido en la materia.

El blockchain y las patentes de software como tal

Las patentes de software, como tal, son de recibo en el escenario estadouni-
dense. Para que una invencion sea patentable se requiere que sea novedosa,
no obviay sea util. La seccion 35 del Patent Act establece: “Whoever invents
or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or compo-
sition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a
patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”.

Es decir, que cualquiera que invente o descubra un procedimiento, maqui-
na, manufactura o composicion de materia nueva y 1til o cualquier mejora
nueva y util, obtendra una patente sujeta a las condiciones y requerimien-
tos de este titulo.

Inicialmente, las patentes de software per se eran admitidas con mayor
facilidad en los Estados Unidos. No obstante, la Suprema Corte de los
Estados Unidos, en el asunto Alice Corporation versus CLS Bank *°, limitd
su concesion. La justificacion a dicha restriccion nacié del hecho de que el
software se encuentra en el limite entre lo abstracto y lo concreto. De ahi
que en ciertas circunstancias el programa de ordenador pueda considerarse
materia no patentable y en otras si lo sea. Empero, este hecho no lo priva
de tutela juridica. Para beneficiarse de la proteccion la alta magistratura
restringio la concesion de las patentes al cumplimiento de un test consis-
tente en que:

1 SALAS, Brenda. El software o programa de ordenador y el concepto de invencidn patentable,
Derecho de Patentes. Bogota, Universidad Externado de Colombia, 2016.

2 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Alice Corporation. v. CLS Bank. No. 13-298.
Argued March 31, 2014—Decided June 19, 2014.
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Las Cortes deben distinguir en las reivindicaciones de la patente aque-
llas que pretenden los bloques de ladrillos o building blocks del ingenio
humano, de aquellas que integran los bloques de ladrillos en algo mas.
Las primeras no seran patentables, las segundas lo seran. Posteriormente,
deben determinar si las reivindicaciones estan orientadas por el concepto
inventivo. Para satisfacer este aspecto la Corte debera preguntarse si los
elementos de las reivindicaciones considerados individualmente y como
una combinacion ordenada, transforman la naturaleza de la reivindicacion
en materia patentable?'.

El efecto de esta decision condujo a que la doctrina afirmara el rechazo de
las patentes al software como tal en Estados Unidos ?. No obstante, esta
afirmacion no es absoluta, por cuanto la Corte de Apelaciones del Circuito
Federal en algunas decisiones las ha admitido. A titulo de ilustracion, el
circuito federal en el asunto Trading Technologies International INC v.
CQOG?* respecto de la infraccion de patentes que versaban sobre la ne-
gociacion en bolsa, a través de comercio electronico de acciones, bonos,
opciones y productos similares que involucraban el uso de computadores,
rutinas convencionales o de la internet ejecutadas a través de una interfaz
grafica de usuario cuya funcionalidad es la de permitir al trader ganar
segundos en la compra o venta de acciones en la bolsa, precisé que no se
trataba de una idea abstracta. En efecto, para la corte de apelaciones las
patentes versaban sobre una interfaz grafica de usuario con una funciona-
lidad prescrita dirigida a resolver especificamente un problema en el es-
tado del arte. Ademas, satisfacian el concepto inventivo, segundo paso del
caso Alice, al facilitar la identificacion de un indice de precio estatico que
permite a los agentes o corredores ser mds eficientes y precisos en la colo-
cacion de mercados mediante el uso de sistemas electronicos de comercio.
Concluy¢ sefialando que el uso de rutinas, computadores convencionales o
la internet, asi como la estructura especifica y funcionalidad de la interfaz
grafica de usuario, no forman parte de las ideas abstractas®.

2 Ibid.

2 SALAS, Op. cit.

3 UNITED STATES COURT OF APPEALS, FEDERAL CIRCUIT. TRADING TECHNOLO-
GIES INTERNATIONAL, INC., Plaintiff-Appellee v. CQG, INC., CQG, LLC, FKA CQGT,
LLC, Defendants-Appellants 2016-1616 Decided: January 18, 2017.

2 TIbid.
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Ahora bien, aunque varias decisiones del circuito federal permiten mostrar
la orientacion de mantener a las patentes como tal, las soluciones no son
definitivas. Precisamente, el pleito adelantado entre DROPBOX, INC. v.
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC* constituye una clara mani-
festacion. Dropbox acus6 a Synchronos Technologies por la infraccion de
tres de sus patentes relacionadas con una red de entrega de informacion
segura, un sistema de sincronizacion de carga de archivos y un sistema
o método para guardar datos personales para instalaciones de equipo de
consumo movil. Synchronos seiala que no son patentables porque son in-
validas bajo la optica de la seccion 101 del Patent Act. El circuito federal
da aplicacion del test del caso Alice y recuerda que en el primer paso veri-
ficamos si las reivindicaciones estan dirigidas a materia no patentable, por
ejemplo, las ideas abstractas. Si las reivindicaciones no estan dirigidas a
una idea abstracta, procedemos al segundo paso en el que se examinan los
elementos de las reivindicaciones para determinar si contiene un concepto
inventivo suficiente para transformar la idea abstracta en algo susceptible
de patentarse. Concluye sefalando que las reivindicaciones en disputa no
son patentables porque recitan ideas de caracter abstracto excluidas de pat-
entabilidad?.

A la luz de los pronunciamientos judiciales expuestos, puede sefialarse que
el software o el programa de ordenador es patentable siempre que incor-
pore una funcionalidad consistente en solucionar un problema no resuelto
en el estado del arte. El aspecto funcional podra referirse a la interrelacion
de los datos en una misma base de datos; en un filtro de informacion; en
otros casos sera ganar tiempo en los negocios en la bolsa a través de una
interfaz grafica de usuario y del uso de un computador. Pero las soluciones
no siempre son pacificas y puede constatarse que el uso de rutinas y técni-
cas convencionales no son suficientes para superar el test del caso Alice.
Con base en lo expuesto, puede afirmarse que las técnicas que permiten el
aprovechamiento practico del software como tal en Estados Unidos son

25 UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT. DROPBOX, INC.
v. SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC, 2019-1765, 2019-1767, 2019-1823. Decided:
June 19, 2020.

26 Ibid.
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admitidas como invenciones patentables. La tnica exigencia sera la de dar
cumplimiento al examen propuesto en la decision Alice.

Ahora, debido a que la aplicacion de este examen ha comportado dificulta-
des practicas, la oficina de patentes y marcas estadounidense (en adelante
USPTO) en enero y octubre de 2019, reviso las guias para sus examina-
dores. En ellas se esclarecio en qué eventos una reivindicacion enunciaba
ideas de caracter abstracto que son admitidas por los jueces como paten-
tables cuando comportan una aplicacion practica. Enumero ejemplos de
ideas abstractas no patentables y de decisiones judiciales que los examina-
dores de patentes deben observar en sus examenes de patentabilidad, desde
el inicio de la recepcion de la solicitud.?’

En ese contexto se necesita analizar si el blockchain es susceptible de pa-
tentarse en Estados Unidos y si debe darsele el mismo tratamiento que
a las patentes de software como tal. La doctrina coincide en afirmar que
para que la cadena de bloques sea patentable debera satisfacer la prueba
expuesta en el caso Alice. En ese sentido, la Corte deberd comenzar por
preguntarse si la tecnologia relacionada con el blockchain es abstracta; si
la respuesta es afirmativa procedera a efectuar el segundo paso, es decir,
que la demostracion del concepto inventivo es de forzoso cumplimiento.

Para Antonio Di Nizio, el blockchain versa sobre materia patentable por
cuanto se trata de “mejoras existentes sobre procesos tecnologicos”. En
ese sentido exalta que el uso del proof-of-work, la criptografia de la llave
publica involucra algoritmos matematicos complejos para ser usados en
ambiente de una red de computadores. Indica que su propdsito es el de
ofrecer mayor seguridad y evitar por parte de los usuarios alteraciones
para defraudar la red. Agrega que el blockchain naci6 para ser usado con
tecnologias computacionales y que, si bien no estan dirigidas a ser imple-
mentadas a través de la tecnologia de un computador, estan enrutadas en el
campo computacional, y dirigidas a la obtencion de mejoras especificas®.

Andrew Currier y Erika Murray, en otra direccion, manifiestan que para
que la cadena de bloques sea susceptible de patentarse requiere satisfacer

27 USPTO. October 2019 Update: Subject Matter Eligibility. Consultado el 28 de enero de 2020.
Disponible en: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct 2019 update.pdf
2 DI NIZIO, Op. Cit.
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la prueba expuesta por la Suprema Corte en el caso Alice. Exaltan que para
poder patentarse el blockchain debera estar atado a elementos fisicos para
evitar la negativa a la concesion®.

Asi pues, el blockchain, al ser considerado una mejora computacional con
campos de accion diversos, podra patentarse cuando comporte una mejora
en el campo computacional que no debe traducirse en el uso de rutinas
y técnicas convencionales. La practica empresarial estadounidense se in-
clina hacia esta tendencia con criticas al respecto, especialmente, en el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, y particularmente, el de
la novedad. No obstante, su concesion va en ascenso®.

Al revisar las solicitudes que se presentan en la USPTO puede observarse,
por ejemplo, una solicitud que versa sobre un sistema de seguimiento de
los resultados de un universo virtual en la que la presencia del software es
manifiesta’!.

Frente a dicho escenario, resulta necesario observar la practica que paises
de tradicion romano-germanica, han adelantado para admitir la patentabi-
lidad de la cadena de bloques a la luz de las invenciones implementadas
por computador.

Blockchain e invenciones implementadas por computador

Inicialmente se discutia su recepcion en el ordenamiento europeo, por
cuanto la Convencion Europea de Patentes en su articulo 52.2 indica que
el software como tal no puede ser objeto de invencidon patentable. Pese
a la compleja discusion que existio, la Oficina Europea de Patentes (en
adelante EPO) las acoge en el ordenamiento juridico europeo. En efecto,
la Gran Sala de Recursos de dicha autoridad precisé que las invenciones

% CURRIER T., Andrew y Murray, Erika. Patenting Blockchain Technologies. Consultado el 28
de enero de 2020. Disponible en: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=176b7802-
4d27-4¢7b-8e6b-d4145¢1da7f6

30 PARTNERS, Alix. The Race to Patent the Blockchain. Consultado el 28 de enero de 2020.
Disponible en https://www.alixpartners.com/media/3782/ap_the race to patent the block-
chain_sep 2016.pdf

31 USPTO. Consultado el 3 de mayo de 2021. Disponible en: http://patft.uspto.gov/netacgi/nphPar-
ser?Sect]=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml1%2FPTO%2Fsearchbool.html&r=6
&f=G&1=50&c01=AND&d=PTXT&s1=blockchain&OS=blockchain&RS=blockchain
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implementadas por computador son “aquellas que involucran el uso de un
computador, de una red de computadores o de otro aparato programable en
los que uno o mas aspectos son realizados total o parcialmente por medio
de un programa de computador’™?. Para que la patente sea concedida es
necesario que produzca un efecto técnico que va mas alla de la interaccion
fisica normal entre el programa (software) y el computador (hardware) en
el que corre”®. Posteriormente, deberan satisfacer el requisito de novedad,
nivel inventivo y aplicacion industrial para beneficiarse de la patente**. En
noviembre de 2018 la oficina europea actualizé sus guias para examinado-
res de patentes, y, en relacion con el programa de ordenador, sefial6 que el
software como tal se encuentra excluido de patentabilidad, salvo que pre-
sente un caracter técnico. Esa orientacion fue confirmada recientemente
por la Gran Sala de Recursos®”.

La doctrina coincide en afirmar que la EPO brinda el mismo tratamien-
to al blockchain que a las invenciones implementadas por computador.
Algunos tratadistas son revolucionarios porque establecen una nueva ca-
tegoria denominada “invenciones implementadas por blockchain’. Pre-
cisan que para que la cadena de bloques sea patentable debera satisfacer
el requerimiento del efecto técnico. Las distintas areas en que se aplica el
blockchain, a saber, el sistema de votos electronico, el almacenamiento de
los datos, el internet de las cosas, entre otros, parecen satisfacer dicha exi-
gencia pues no se trata simplemente de monopolizar el software como tal.

A titulo de ilustracion puede observarse una solicitud que pretende inte-
grar datos biométricos a un sistema de blockchain. Aunque se encuentra
en tramite, si cumple el requisito del efecto técnico la EPO la concedera®’.

32 EUROPEAN PATENT OFFICE G-003/08 opinion of 12 May 2010.

3 Ibid.

3 EPO. Guidelines for Examination Consultado el 28 de enero de 2020. Disponible en: https://
www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm

35 EPO. G-001/19 opinion of 10, March 2021.

EPO. Talking about a new revolution: blockchain, Consultado el 3 de mayo de 2021. Disponible

en: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/FB134B001751B1FAC12583BD0

0317B47/$File/Talking_about a new_revolution blockchain_conference report_en.pdf)

EPO. Consultado el 3 de mayo de 2021. Disponible en https://worldwide.espacenet.com/patent/

search/family/068055696/publication/W02019191686A1?q=blockchain
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En suma, puede afirmarse que la cadena de blogues en los Estados Unidos
y en la Union Europea es susceptible de patentarse. Mientras que en el
primero, se requerira que satisfaga el test emitido por la Suprema Corte de
los Estados Unidos en el caso Alice; en el segundo, sera necesario satisfac-
er la exigencia del efecto técnico. Ahora, debido a que el blockchain nacid
en el campo financiero, la cadena de bloques representa una tecnologia que
tiene un valor intrinseco atado a los métodos de hacer negocios.

Blockchain y las patentes de métodos de hacer negocios

Los métodos de hacer negocios hacen referencia al conjunto de pasos que
comportan una utilidad o interés en lo que se trata, comercia o pretende’®.
Su campo de accion es amplio y el blockchain no escapa a €l, en efecto,
la cadena de bloques con mayor frecuencia despierta interés en el sector
financiero y empresarial al extender su aplicacion a la hacienda publica, a
cuestiones bancarias, bursatiles o a grandes negocios mercantiles®.

El blockchain, al estar estrechamente vinculado con los métodos de hacer
negocios, despierta el interrogante de su proteccion juridica, a la luz de las
patentes. Para dar respuesta a esta cuestion resulta necesario afirmar que
los métodos de hacer negocios son patentables en Estados Unidos y en la
Unién Europea.

En el ambito estadounidense, inicialmente, las patentes para los métodos
de hacer negocios no eran de facil admision, por cuanto se encontraban en
el limite de lo abstracto. Sin embargo, la jurisprudencia creo el escenario
propicio para su nacimiento. Justamente, la decision State Street Bank v.
Financial Signatures Services®, con el test de lo util, concreto y tangible,
fomento la proteccion juridica de los métodos de hacer negocios a través
de las patentes. Asi, por ejemplo, la patente concedida a Amazon del one
click system confirma lo expuesto. No obstante, las decisiones Bilski*' y

3% DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA. Consultado el 3 de mayo de 2021.
Disponible en: https://dle.rac.es/negocio

¥ DI CICCIO, Claudio. Business Process Management: Blockchain and Central and Eastern Eu-
rope Forum. Springer Kindle Edition, 2019.

4 UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT, State Street Bank
v. Financial Signatures Services, July 23, 1998, 149 F.3d 1368.

4 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
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Alice Corporation limitaron su concesion, pues circunscribieron los méto-
dos de hacer negocios al cumplimiento del examen expuesto en el tltimo
fallo.

Empero, esto no significa que su concesion haya sido proscrita. Preci-
samente, el American Invention Act (en adelante AIA) definio que “sera
protegido mediante patente ‘una reivindicacion de un método o que co-
rrespondiendo a un aparato ejecute el procesamiento de datos u otra ope-
racion usada en la préctica, administraciéon o manejo de un producto o
servicio financiero’”#,

La jurisprudencia ha sido clara en manifestar que los métodos de hacer
negocios patentables no se limitan inicamente a productos y servicios per-
tenecientes a la industria financiera, o a patentes cuya titularidad corres-
ponde a instituciones que realizan actividades financieras, como bancos o
intermediarios®.

En ese sentido, en Estados Unidos se conceden patentes a los métodos
de hacer negocios, es decir, a cualquier actividad relacionada con las fi-
nanzas, cuestiones bancarias, bursatiles, o a grandes negocios mercantiles.
Para ello, las reivindicaciones deben ir mas alla del deseo de monopolizar
una idea de caracter abstracto y se requiere el cumplimiento del concepto
inventivo, en ese sentido, la mejora en el campo de las artes utiles debe
manifestarse*.

Ahora, debido a que los métodos de hacer negocios trascienden al &mbito
puramente analogo, el debate se enriquece respecto del tratamiento juridi-
co por el que los métodos de hacer negocios digitales adoptaran. “Muchos
de los modelos de negocios que han sido patentados explotan tecnologia
computacional, de bases de datos, o de otros componentes tecnoldgicos”,
haciendo emerger el interrogante de su naturaleza juridica y de si la tecno-
logia se erige en un requisito adicional para ser patentables®.

2 AJA Section 18. (1)

4 UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT. VERSATA DEVEL-
OPMENT GROUP, INC., v. SAP AMERICA, INC., SAP AG 2014-1194 Decided: July 9, 2015.

# SALAS, Op. Cit.

4 STOBBS, Gregory. Business Method Patents. Second Edition. Wolters Kluwer. 2020.
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Al respecto, es de destacar que en Estados Unidos nacié una nueva cat-
egoria denominada invenciones tecnologicas en el A/4. Pese a que esta
normativa no la define, la USPTO y el circuito federal han sefialado que
esta corresponde a aquellas invenciones que reivindican como un todo “i.
un aspecto tecnoldgico que es nuevo y no obvio en el estado del arte y
que ii. Resuelve un problema técnico mediante el uso de una solucion
técnica™®.

En esa orientacion, surge la cuestion de considerar ;si un método de hacer
negocios que involucra un software o un servidor tendra la categoria de
invencion tecnoldgica, o sera tratada como un método de hacer negocios
patentables, o, incluso, como una patente de software como tal?

Nuevamente, el asunto Versata vs SAP America esclarece tal cuestion-
amiento al precisar que: “la presencia de un computador con un proposito
general para facilitar las operaciones a través de pasos no inventivos no
cambia el caracter fundamental de la invencion”, y, ademas, “una reivindi-
cacion no incluye aspectos tecnologicos si sus elementos no son mas que
componentes de un sistema de computador general utilizados para ejecutar
un proceso”’.

En esa orientacion y dando aplicacion del procedimiento de revision pos-
terior exclusivo para los métodos de hacer negocios, el circuito federal
indico que: “Un método de hacer negocios patentables es aquel “cuyas
reivindicaciones pretenden un método o corresponden a aparatos que eje-
cutan procesamiento de datos u otras operaciones usadas en la practica,
administraciéon o manejo de un producto o servicio financiero, el término
no comprende a las invenciones tecnologicas patentables”. Esclarece que
existird una invencion tecnologica patentable cuando la reivindicacion de-
scribe como un todo un aspecto tecnologico que es nuevo y no obvio en
relacion el estado del arte que a su turno resuelve un problema técnico
mediante el uso de la solucion técnica*®.

4 USPTO. AIA Highlights. Consultado el 3 de mayo de 202. Disponible en: https://www.uspto.
gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/aia-highlights

47 Op. Cit.

4 United States Court of Appeals, Federal Circuit. IBG LLC, Interactive Brokers LLC v. Trading
Technologies Int’l, Inc. (Fed. Cir. Feb. 13, 2019; SIPCO, LLC v. Emerson Elec. Co., —F.3d—,
(Fed. Cir. September 25, 2019.
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Respecto del procedimiento autonomo de revision de las patentes de mé-
todos de hacer negocios que el AIA habia creado, expir6 en septiembre de
2020. Un sector de la industria presentd, ante el Congreso la posibilidad
de extender su vigencia; no obstante, otra corriente manifesto los efectos
adversos que ello comportaria para la economia norteamericana. En crite-
rio de estos Ultimos, la extension del periodo de vigencia no estimularia a
los inventores de tecnologias relacionadas con inteligencia artificial, bloc-
kchain o ciberseguridad, toda vez que sus creaciones serian facilmente
cuestionadas a la luz de dichos procedimientos®.

Ahora bien, aplicando este razonamiento al blockchain, puede afirmarse
que cuando este verse sobre actividades financieras, banca, grandes ne-
gocios mercantiles, contabilidad, entre otros, seran susceptibles de paten-
tarse. En Estados Unidos, por ejemplo, Goldman Sachs, Bank of America
son titulares de patentes que vinculan el blockchain en sus invenciones
relacionadas con banca, finanzas o contabilidad®.

En sintesis, puede afirmarse que el blockchain, a la luz del derecho esta-
dounidense, puede patentarse. Para ello debera satisfacer el test expuesto
en el caso Alice. No obstante, las innovaciones disruptivas o transforma-
tivas para los servicios financieros a través de la aplicacion de nuevas y
emergentes tecnologias que se dirigen a las necesidades de los usuarios a
través de la automatizacion o FINTECH contintan generando cuestiona-
mientos pues: ;se analizaran bajo el prisma de los métodos de hacer nego-
cios patentables, de las patentes de software como tal, de las invenciones
implementadas por computador, o tendrén el matiz de una invencion tec-
noldgica? El debate sigue abierto y serd la jurisprudencia la que proporcio-
ne soluciones al respecto.

Ahora, en la Union Europea existia la tendencia inicial de prohibir la pa-
tentabilidad para los métodos de hacer negocios. Lo anterior, debido a que
el articulo 52.2 literal c, establece dicha prohibicion’'. No obstante, la Ofi-

4 EDWARDS, James. The Covered Business Methods Program Must Finally Be Laid to Rest.
Consultado el 3 de mayo de 2021. Disponible en https://www.ipwatchdog.com/2020/08/10/
covered-business-method-program-must-finally-laid-rest/id=123980/

0 PARTNERS, Op. cit.

51 STOBBS, Op. cit.
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cina Europea de Patentes ha sido clara en afirmar que la restriccion se
predica unicamente de “los métodos de hacer negocios como tal”.

La EPO ha intentado precisar el concepto al indicar que los métodos que
involucran “conceptos econdmicos y practicas de hacer negocios no son
patentables”. De manera enunciativa exalta que las actividades financieras
incluyen banca, facturacion y contabilidad, marketing, publicidad, licen-
ciamiento, administracion de derecho y manejos contractuales. Sefiala que
“otras actividades tipicas de hacer negocios involucran investigaciones
operacionales, planeacion, predicciones y optimizacién en ambientes de
negocios que incluyen logistica y horarios de tareas. Estas actividades in-
volucran recolectar informacidn, fijar metas, usar métodos matematicos y
estadisticos para evaluar la informacion, con el fin de facilitar la adopcion
de decisiones gerenciales™?.

La practica de esta autoridad ha mostrado que la negativa a la concesion
de las patentes no es absoluta. Para superar este impase, la oficina europea
ha indicado que el cumplimiento del efecto técnico sera necesario®. En
ese sentido, ha puntualizado que, si la reivindicacion involucra medios
técnicos, sera patentable. La dificultad radica en que no siempre es claro
identificar qué es un medio técnico que permita ejecutar un método de ha-
cer negocios, sin que se refiera exclusivamente a este ultimo per se.

Este requisito puede cumplirse cuando se utilizan, por ejemplo, terminales
de procesamiento de datos conectados a una red**. Puntualiza que el hecho
de utilizar en las reivindicaciones expresiones como “sistemas” o “medios”
debe observarse de manera cuidadosa porque un “sistema” puede referirse
a organizaciones financieras, y “medios” a unidades de organizacion®”.

En ese contexto, en lo que concierne a la cadena de blogues puede afir-
marse que en la Union Europea las solicitudes relacionadas con métodos
de hacer negocios para ser patentables deberan satisfacer el requisito del
efecto técnico que podrad verse reflejado en el uso de un medio técnico
consistente en el empleo de un computador o de redes de software, y no

EPO. Guidelines for Examination, Op. cit.

33 European Patent Office T-913/95; T-854/90, T-619/02, T-388/04, T-306/04.
3% European Patent Office T-384 /07.

55 European Patent Office T-154-04.
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por ello adquiere la naturaleza de una invencion implementada por com-
putador®®. En ese sentido, puede observarse, por ejemplo, una solicitud
relacionada con tarjetas de identidad distribuida con blockchain®’.

Ahora bien, la cuestion que se plantea es: ;qué sucede en el derecho co-
lombiano? Para resolver el interrogante debe advertirse que la discusion
respecto de la admisibilidad de las patentes al blockchain ain no se ha
presentado. Empero, ello no quiere decir que el debate no se manifieste
en un futuro cercano. En efecto, el blockchain esta siendo objeto de regu-
lacion juridica y con mayor frecuencia se estan presentando solicitudes de
patentes respecto de esta tecnologia. En ese escenario surge la inquietud
acerca de ;cudl es el tratamiento juridico que le proporcionara la autoridad
encargada de velar por la propiedad industrial, a saber, la Superintendencia
de Industria y Comercio (en adelante SIC)?%.

Sobre el particular hay que indicar que Colombia adopta la tradicion de
los paises romano-germanicos, es decir, que las invenciones implemen-
tadas por computador son de recibo en el ordenamiento juridico colom-
biano. Al identificar la practica de la SIC, asi como la jurisprudencia del
Tribunal Andino de Justicia, debe advertirse que para que las invenciones
implementadas por computador puedan patentarse, el cumplimiento del
efecto técnico debe verificarse. Empero, persisten interrogantes: (sera que
el blockchain tendra el mismo tratamiento que una invencion implemen-
tada por computador en Colombia? Si la respuesta resulta afirmativa, surge
una nueva inquietud, pues ;qué debe entenderse por efecto técnico en el
blockchain?, jtambién se requerird del concepto inventivo para beneficia-
rse de la patente?

WAGNER, Stefan. Business Method Patent in Europe and their strategic use — evidence from
franking device manufacturers. Journal Economics of Innovation and New Technology. Vol-
ume 17, 2008.

57 DISTRIBUTED BLOCKCHAIN IDENTITY CARD. Consultado el 3 de mayo de 2021. Dis-
ponible en: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061964653/publication/CN
107958371A4?g=blockchain&called by=epo.org

8 DNP. Documento CONPES 3975 de 8 de noviembre de 2019. “Politica Nacional Para la trans-

formacion Digital e Inteligencia Artificial”. Consultado el 3 de mayo de 2021. Disponible en:

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-107147 recurso_1.pdf; Ver también SIC. Block-
chain. La revolucion de la confianza digital. Boletin tecnologico. Consultado el 3 de mayo de

2021. Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/

Boletines Tecnologicos/Boletin_Blockchain.pdf
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Sin desconocer estos interrogantes, debe advertirse que la SIC ya con-
cedid una patente a una invencion relacionada con la cadena de blogues
y, actualmente, se encuentran en estudio de fondo otras®. De igual forma
se indica que las peticiones de patentes en un futuro cercano aumentaran,
a través de los procedimientos acelerados de concesion, asi como también
las solicitudes internacionales que se presenten ante esta autoridad medi-
ante el sistema PCT®. Estos elementos enriqueceran el debate y permitiran
observar la posicion que adopta esta autoridad administrativa en cuanto a
su naturaleza juridica®'.

En lo que concierne a los métodos de hacer negocios es de anotar que en
Colombia no son de recibo las patentes. En efecto, a la luz de la decision
andina 486 de 2000, los métodos de hacer negocios como tal son prote-
gidos por el secreto empresarial®®>. No obstante, la pregunta que surge es
acerca de aquellos métodos que se insertan en el comercio electronico.
Es decir, si el hecho de que una reivindicacion que se refiera a la banca,
finanzas o contabilidad que utiliza un computador, una red de computado-
res o servidores hace que la solicitud sea beneficiaria de la proteccion. Si
la respuesta a este interrogante es afirmativa nace uno nuevo, pues ;cual
sera el tratamiento juridico, es decir, serd analizado como una invencién
implementada por computador?

La respuesta no es sencilla, pero la practica de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio parece orientarse hacia esa direccion. Para conceder-
las, la autoridad administrativa recurre a verificar el requisito del efecto
técnico, pues al igual que en el software o en el programa de ordenador,
Colombia sigue los lineamientos de los paises de tradicion romano-germa-
nica. Lo anterior, sin desconocer que también aplica el concepto inventivo
propio de los paises anglosajones. Justamente, la SIC ya concedié una
patente a un “sistema y método para proporcionar una verificacion de iden-
tidad personal multifactorial basada en una cadena de bloques que permite

% SIC, Delegatura de Propiedad Industrial. NC2018/0011415; SIC, Delegatura de Propiedad In-
dustrial. NC2020/0011452.

¢ WIPO. PCT — The international Patent System. Consultado el 3 de mayo de 2021. Disponible
en https://www.wipo.int/pct/en/

¢ SIC, Consultado el 3 de mayo de 2021. Disponible en https://www.sic.gov.co/procedimiento-
acelerado-de-examen-de-patentes

2 DECISION ANDINA 486 de 2000. Articulo 260.
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asignar una direccion de verificacion en relacion con un identificador de
individuo e informacion biométrica™®.

Se encuentra en estudio de fondo una solicitud de “Dispositivo, método y
medio de almacenamiento para aseguramiento de informacion de usuarios
y transacciones en una plataforma basada en Blockchain®, otra relativa a
una red de crédito basada en contrato inteligente”, en los que la presencia
de la cadena de blogues, asi como un software es manifiesta®.

No obstante, ya fue negada una solicitud relativa a “Aplicaciones crip-
tograficas para un sistema de cadena de bloques™®, porque el titular no
cumplidé con los requerimientos que la SIC efectud, particularmente, el
nivel inventivo. Asi pues, en Colombia la discusion ya no se centra en la
admisibilidad de las patentes, sino en el cumplimiento del requisito del ni-
vel inventivo, es decir, si para un experto medio en la materia presenta un
salto cualitativo®’. En ese punto, justamente, esta el corazon de la dificultad
para el patentamiento de la cadena de blogues.

Conclusion

El blockchain es una tecnologia disruptiva que con mayor frecuencia esta
siendo empleada en diferentes campos, a saber, la salud, la moda, la banca,
las finanzas, entre muchos. Su reconocimiento desafia al régimen juridico
en cuanto a la definicion del objeto a tutelar en el campo de la propiedad
intelectual, y especialmente en las patentes.

Cuando la cadena de blogues aporta valor agregado a la tecnologia exis-
tente en el campo computacional y de los métodos de hacer negocios, sera
susceptible de patentarse. Justamente, en Estados Unidos puede constatar-
se un aumento de las solicitudes de patentes de la cadena de bloques en
areas como el procesamiento de datos eléctrico digital, sistemas de com-
putador basados en modelos especificos computacionales y transmision de

¢ SIC. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolucién N° 60424 de 05 de noviembre de 2019.
Ref. Expediente N° NC2018/0011415

¢ SIC. Delegatura de Propiedad Industrial. Ref. NC2018/0004808. Consultado el 3 de mayo de 2021.
Disponible en: http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637557441996964846

¢ SIC. Delegatura de Propiedad Industrial. Ref. NC2020/0000009. Consultado 3 de mayo de 2021,
Disponible en http:/sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/[P/Mutual/Browse.aspx?sid=637557441996964846

¢  SIC Delegatura de Propiedad Industrial. Expediente NC2018/0013180

7 DECISION ANDINA 486 de 2000. Articulo 18.

238  Academia Colombiana de Jurisprudencia



BRENDA SALAS PASUY

informacion digital. La banca, el sector contable y financiero se orientan
hacia esta tendencia®®. En ese sentido, puede afirmarse que Estados Unidos
protege estos desarrollos mediante el uso de las patentes de software como
tal y de los métodos de hacer negocios. El requisito para beneficiarse sera
la aprobacion del test expuesto en el caso Alice, es decir, que la tecnologia
o el método de hacer negocios que verse sobre una idea abstracta debera
satisfacer el requisito del concepto inventivo.

La Union Europea también se inclina en esa direccion. En tal sentido, el re-
curso a la patentabilidad de las invenciones implementadas por computador
y de los métodos de hacer negocios patentables es manifiesto. Para ello se
requerird satisfacer el criterio del efecto técnico. La dificultad se centra en
determinar qué debe entenderse por este ultimo en el campo del blockchain.
En algunos casos, el uso de computadores, redes de computadores o servido-
res en el mundo de los negocios y de otras areas colmara esta exigencia, en
otros, no lo cumplira pues la evaluacion se efectuara en cada caso concreto.

Ahora, Colombia sigue los lineamientos expuestos por la Unién Europea
y Estados Unidos. La practica de la Superintendencia de Industria y Co-
mercio confirma esta afirmacion. Asi, el requisito del efecto técnico y del
concepto de inventivo debe superarse para concederse las patentes al bloc-
kchain. Estas ultimas seguiran el mismo tratamiento de las invenciones
implementadas por computador, con excepcion de los métodos de hacer
negocios, los cuales no son patentables. Empero, el FINTECH y las nue-
vas modalidades que adopta la banca en el marco del comercio electronico
retan al ordenamiento juridico; en consecuencia, el blockchain también lo
hace, pues en el caso que involucre estos elementos ;seran tratados como
invenciones implementadas por computador? La practica de la SIC parece
responder de manera afirmativa este cuestionamiento.

Sin desconocer estos avances en los regimenes juridicos, no puede pasar
desapercibido que subyacen cuestiones respecto de la concesion de las pa-
tentes para el blockchain, las cuales se extienden al ambito contencioso.
Justamente, ;debera divulgarse el algoritmo en las solicitudes para su con-
cesion?, ;como se evaluard el requisito de la novedad y del nivel inventivo?,

% HACKER, Philipp. Blockchain Competition en Regulating Blockchain: Techno-Social and Legal
Challenges, Oxford University Press, Kindle Edition, 2019.
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(como se integrara el estado del arte en el campo de la internet y de las
tecnologias computacionales para la cadena de bloques?, ;y en el campo
de las infracciones, el titular de la patente como va a estructurar la vulnera-
cion a su derecho? En este ultimo caso, ;qué sucede cuando los algoritmos
no sean revelados?

Todos estos interrogantes muestran que el reconocimiento de nuevas tecno-
logias como el blockchain requiere de una infraestructura juridica adecua-
da que fomente su investigacion y desarrollo. Empero, su patentamiento se
encuentra en ascenso no solo en Estados Unidos y la Union Europea, sino
también en paises asiaticos como China y Japdn, lo cual conduce a afirmar
que las patentes tienden a acentuarse en este campo.
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