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“ARQUITECTURA PARA CONECTAR UN CLIENTE
REMOTO A UN ESCRITORIO DEL CLIENTE
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Solicitante: MICROSOFT CORPORATION

Dario Cérdenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi
condicién de apoderado de la sociedad MICROSOFT CORPORATION solicitante de
la patente de invencion mencionada en la referencia, solicito al Despacho se sirva
proceder con el examen de patentabilidad de esta patente. Para tal fin adjunto el Recibo
oficial No. 06 — 33,203

Atentamente,
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Dario Cirdenas Navas
C.C 17.066.629 de Bogota
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Industria y Comercio A

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No . 04-052117

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 5589 DE

FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 28 DE MARZO DEL 2006

NOTA: Dentro del plazo de los sels (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacion
en la gacela de Propiedad Industrial, deberd salicitar y cancelar ¢l examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en al Articulo 44 de la Decigién

486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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Bogota D.C.

Doctor:

Dario Cardenas Navas

Apoderado

REFERENCIA:
Radlcacién 04-52.117
Tramite 002
Evento 001
Actuaclén 430
Oficlo No - .. . .- 4593
Follos 006

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los follos 3 a 81, los dibujos 1
a 13 de los follos 77 a 89 y las relvindicaciones 1 a 51 de los folios 62 a 75, documentos
correspondientes a la radicacion iniclal, que se aceptaron.

El articulo 9 de la Decision 488 de la Comislén del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencién... conferiré al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho
de prioridad serdn los previstos por el Convenio de Paris... a) doce meses para las
patentes de invencién y modelos de utilidad...".

La solicitud en estudio fue radicada el 03 de junio de 2004, en ese momento se reclamé
prioridad para ia solicitud norteamericana 10/456.235 del 06 de junio de 2003; realizado el
estudio correspondlente se determiné que la prioridad es vélida.

2. Objeto de la Invencién

Seguln la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una arquitectura que
permita hacer conexiones mediante el uso de soluclones de escritorio remotas que
traspasen un programa de seguridad o enrutador, relvindicada en la forma de sistemas
que facilitan la conexién remota de un computador extemno, red, método de conectar
remotamente un computador externo a un computador intemo y de una interfaz gréfica de
usuario que facilita servicios de terminal.

De otra parte, el pliego reivindica: un sistema que facillta la conexién remota de un
computador externo por fuera de un enrutador y/o un programa de seguridad y cortafuego
y/o una Intranet protegida, con un computador intemo que es parte de intranet,
relacionado en las reivindicaciones 1 a 24; una red de acuerdo con la relvindicacién 1,
relacionada en la reivindicacion 25; un sistema que facllita conectar en forma remota a un
cliente externo por fuera de una intranet con un cliente intemo que es parte de intranet,
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relacionado en las reivindicaciones 26 a 34; un método de conectar remotamente un
computador externo a un computador intemo que es parte de una intranet, relacionado en
las relvindicaciones 35 a 44; un sistema que facillta conectar en forma remota a un
computador externo con un computador intemo que es parte de intranet, relaclonadoen la
relvindicacién 45; y, una interfaz gréafica de usuario que facilita servicios de terminal entre
un computador externo con un computador intemo.

Segun la IPC la clasificacién del objeto reclamado es GOBF 13/14.
3. Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de la citada Declslon indica que: “las relvindicaclones definiran la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y conclisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion”.

Las relvindicaciones 1, 25, 268, 35, 45, 46 y sus dependientes (las que tienen) son
indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribuclon técnica del solicitante al
arte, adicionalmente, frases tales como: “donde el sistema comprende®, “en donde",
“comprendiendo ademas®, “y donde la interfaz comprende®, etc. no son sinénimos de
"caracterizado por”.

Las reivindicaciones 1, 268 y dependientes se redactaron en términos de uso de un sistema
informético y de secuencia de procesamiento de datos, io cual, no se permite.

La relvindicacion 25 presenta una dependencia il6gica e inaceptable porque no aclara ni
delimita una caracteristica técnica, incluida en la 1 y en general no aclara NADA.

La reivindicacién 35 es confusa porque aparentemente se refiere a un método pero
termina refiriéndose a un sistema, ademads, junto con sus dependientes presenta como
pasos de un método, una secuencia de procesamiento de informacién (datos) efectuada
por computador, lo cual, no se permite.

La reivindicacion 45 no tiene sustento descriptivo porque el sistema que facliita conectar
en forma remota a un computador extemo con un computador Intemo que es parte de
intranet, fisicamente no se modificé en ningln sentido, ademas, se redactd en términos
del uso de un sistema informético y de secuencia de procesamiento de datos, lo cual, no
se permite.

La reivindicacién 46 y dependientes se redactaron en términos del uso y de una secuencia
légica de procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

El pliego presenta emores de transcripcién, redaccién y traduccidn que inciden
negativamente en la claridad, pues por ejemplo en castellano no existe el término
"enrrutador” Incluido en las reclamaciones.

Por ultimo, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede Inclulr solo una
reivindicacién independiente por cada categoria seguida, cada una de ellas, por una o més
dependientes; se puede admitir més de una independiente por cada categoria, siempre y
cuando NO sea posible definir la solucién en una sola reivindicacion y que se cumpla una
de las condiciones siguientes:

a. que se trate de dos objetos concebidos uno en funcién de otro, como una llave o una
ceiradura o un transmisor y un receptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparacion o0 mezcla que lo contenga.
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c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos anélogos, permitan llegar al mismo
producto final.

Las reivindicaciones 1, 26 NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, ademés,
se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definicién
de la materia que se trata de proteger y a algunos téminos alli incluidos, por estas
razones el pliego no es conciso.

Aln més, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de
reivindicaciones independientes hace dificil establecer la materia para la que se busca
protecclén y coloca una carga indebida an la oficina para aestablecer el alcance de dicha
proteccién,

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones callficadas no cumplen las
disposiciones del articulo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjuncién con las
del punto 5. de adelante.

Como se Informa en el folio 374 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
4. Evaluacién de la unidad de Invenclén:

El articulo 25 de la Decislén 486 establece que, “La solicitud de patenta sdlo pbdni
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre sl, de manera
que conformen un Gnico concepto inventivo®.

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, cinco grupos de
relvindicaciones no enlazadas por un concepto comin e Inventivo, asf:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 24 dirigidas a un sistema que facilita la
conexién remota de un computador externo por fuera de un enrutador y/o un programa de
seguridad y cortafuego y/o una intranet proteglida, con un computador interno que es parte
de intranet.

El segundo grupo lo conforma la reivindicacién 25, enfocada en una red.

El tercero grupo son las relvindicaclones 268 a 34 relaclonadas a un sistema que facliita
conectar en forrna remota a un cliente externo por fuera de una intranet con un cliente
Interno que es parte de intranet.

£l sigulente grupo lo conforman las reivindicaciones 35 a 45 enfocadas en un método y un
sistema de conectar en forma remota a un computador extermno con un computador intermo
que es parte de intranet

El altimo grupo son las reivindicaciones 46 a 51 relativas a una interfaz gréifica de usuario
que facilita servicios de terminal entre un computador extermno con un computador Infemo.

En consecuencia, se requiere al interesado sefialar, explicitamente, qué grupo de
relvindicaciones deja en este expediente para continuar su callficacién, debe limitar la
solicitud a una Unica invencién mediante corte o separacién cormespondientemente de la
descripclén, las reivindicaclones y los dibujos. Se advierte que de no cumplirse el
requerimiento, la oficina podré hacerlo (nicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o mas divislonales, cada una de ellas debera separar
los componentes de cada solicitud, es decir, descripcion, relvindicaclones, dibujos, que se
limiten a la materia de cada caso que se divida.
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5. No cumplimiento de los requisitos de patentabliidad

5.1 El articulo 14 de la Decisién 486 establece que: "Los palses miembros otorga'arén
patentes para las invenclones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial®,
{resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada una de las categorias
la oficina, de un lado, como préctica com(in del procedimlento de calificacién ha seguldo
las indicaciones de las definiciones del parrafo 57 de la Gula sobre el examen de las
sollcitudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se

desea proteger mediante |as caracteristicas estructurales 6 de funcion.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dict jurisprudencia referents
a lo que se debe entender por producto y procedimiento, como se enseila en la
interpretacién prejudicial dentro del proceso 38-IP-88, donde en 4.1 establecid:

“(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por
ejemplo, méquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la Invencién puede residirtanto en
un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro
producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una Invencién de
procedimiento, en general, es una solucién consistente en una secuencia de etapas

conducentes a la fabricacién de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

En consecuencia, de acuerdo a la norma, el procedimiento y a jurisprudencia dictada, un
producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las caracteristicas de
estructura o blen por las caracteristicas de funcién entre los componentes de una
estructura y, las relvindicaciones de procedimlento (método) deben definiric mediante
una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacién de un producto.

A la luz de lo anterior, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones de "sistema”,
1, 26, 45 y sus dependientes 0 de producto NO revisten forma tangible porque se
redactaron en términos del uso de los componentes de un sistema informéatico para
procesar una secuencia de légica de datos y no mediante las caracteristicas de estructura
o de funcién que definieran una solucién al problema técnico que, presuntamente,
resuelve la solicitud, motivo por el que dichas relvindicaciones ne se podrin tener en
cuenta en lo sucesivo.

Parece necesario aclarar que, para que un producto revista una forma tangible se debe
describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero
no de qué forma se usa o $e puede usar, total o parciaimente, uno o més componentes
del mismo

De otra parte, las relvindicaciones de procedimiento (método) 35 y sus dependientes NO
se refieren a etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacién de un preducto 8ino que ellas
relacionan unas secuencias lgicas de procesamiento de informaclién (datos), razdn por la
que dichas reivindicaciones no se podran tener en cuenta en lo sucesivo.

5.2 El articulo 15 de la Declsién 486 sefiala que, “No se considerardn Invenciones: ...
e) los programas de ordenadores o el soporte légico como tales y...".
Como conocen quienes laboran en propiedad industrial, la legislacion vigente establece

que, por programa de ordenador (software) se entiende: “la expresién de un conjunto de
instrucciones mediante palabras, codigos, planes o en cualquler rma que, al ser



incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer gue un
ordenador — un aparato electronico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute

determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la practica comUn seguida, la oficina considera y considerard como soporte
logico como tal no solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un
resultado, sino también las secuenclas |6gicas de procesamiento de informacién y/o datos,
las amultecturas, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no
solo porque asl lo permite la norma, (... o en cualquler otra forma que, al ser
incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga
determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, es evidente que tanto la descripcién como las reivindicaciones
relacionan como, "sistema que facilita la conexién remota de un computador externo por
fuera de un enrutador y/o un programa de seguridad y cortafuego y/o una Intranet
protegida, con un computador intemo que es parte de intranet; sistema que facilita
conectar en forma remota a un cliente extemno por fuera de una intranet con un cliente
intemo que es parte de intranet; método de conectar remotamente un computador externo
a un computador interno que es parte de una intranet, sistema que facillita conectar en
forma remota a un computador extemo con un computador Intemo que es parte de
intranet; e interfaz grafica de usuario que facilita servicios de terminal entre un computador
exteno con un computador intemo®, elementos légicos para procesamiento- de
informacién tales como un proceso ejecutado por procesador, un ejecutable, una
secuencla de ejecucién o un programa, que se lleva a cabo por medio del uso de medios
técnicos como un computador personal o el ambiente informético de implementacién que
son convencionales, los que se ilustran en las figuras 1, 2, 12 y 13 junto con las
descripciones comrespondientes; dichos medios parmiten procesar la informacién seg(in
las rutinas de las figuras 3, 4 y 10, del modo deseado, por ejemplo, para facilitar la
conexién remota de un computador externo por fuera de un enrutador y/o un programa de
seguridad y cortafuego y/o una intranet protegida, con un computadorintemo que es parte
de intranet, como se relaciona en las reivindicaclones.

Es Importante que el solicitante recuerde que la oficina no puede aceptar como sustento
de patentabilidad ni la redaccién de un documento en determinado sentido ni el uso de un
aparato o sistema (partes de este) para procesar, transmitir o reclbir sefiales (informacién),
debido a que la proporcién, entre lo divulgado y la proteccién solicitada se aitera y porque
NO se cumplen requisitos, taxativamente, sefialados por la noma.

Por ios motivos anteriores, se considera que no se cumplen las disposiciones del inciso a)
del citado articulo 15.

5.3 El pliego afecta las disposiciones del articuio 21 de la Decisidon 486 debido a que lo
solicitado, simplemente, hace uso de aparatos ampliamente conocldos no solo en el arte
sino en general, por lo que se denominan convencionales, o de partes de ellos, que en
este caso consiste en el uso, de un computador de propdsito general, de un servidor, un
PDA, un portatil, etc. cada uno de los cuales Incluye un procesador, memoria(s), teclado,
etc. y porque ademas, de forma expliicita asi se expone en la misma descripclon.

AUn més, se precisa que: un “sistema que facllita la conexion remota de un computador
externo; sistema que faclilita conectar en forma remota a un cliente extemo fuera de
intranet con un cliente interno parte de intranet; método de conectar remotamente un
computador externo a un computador intemo parte de una intranet, sistema que facilita
conectar en forma remota a un computador externo con un computador intemo parte de
intranet; e interfaz gréfica de usuario que facllita servicios de terminai entre un computador
externo con un computador intemno®, son independientes de como se usa o se hace operar
un sistema de computacién convencional o los componentes del mismo, porque dicho
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sistema, como tal, es independiente de como se usa 0 se hace operar; por ejemplo, una
memoria s independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es
independiente del género de informacién que se despliegue en la misma, etc. de alll, que
la manera (secuencia) en que se procesen esos datos, no son caracteristicas que sirvan
para distinguir lo que se reivindica aqui.

5.4 Por ultimo, todo lo reivindicado en general carece de nivel Inventivo porque se trata
de operaciones que un técnico en el arte (programador) podria realizar sin ningan esfuerzo
intelectual adicional para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que
cominmente ejacuta en su campo.

Teniendo en cuenta todo lo anterlor, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 inciso e), 18,21, 25y 30,
razon por la que no es posible continuar la calificacién del pliego hasta tanto no se
subsanen las objeclones de acuerdo a los citados articulos y/o se presenten argumentos
razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego
reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que ila solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, debera replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante,
que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podré,
en ningun caso, implicar una ampliacién de la proteccién que cormmesponderia a la
divulgacién contenida en la solicitud iniclal, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de
la Decision 486.

De otro lado, deber4 indicar en que parte(s) de la descripcién hay sustento para lo que se
presente, con el fin de facilitar el examen.

En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tdrmino de sesenta dlas contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
para {a concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente ofclo pdnforme/a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del tiiy : ircular Unica No 10 de 2001.

Jefe de la Divigién de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha ] 9 a a0
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