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Superintendencia de Industria y Comercio Depesdencia: 2025 DIVISION B

Divisién de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Ref: Expediente No. 04-016.523
Solicitud de Patente de Invencién denominada “METODO
PARA EL MANEJO DE REPLICACION DE
ARCHIVOS EN APLICACIONES”

Solicitante: MICROSOFT CORPORATION

Dario Cirdenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi
condicion de apoderado de la sociedad MICROSOFT CORPORATION solicitante de
la patente de invencién 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. 06-4.371 por un valor de $388.000.00.

Atentamente,

Dario Cérdenas Navas O}
C.C 17.066.629 de Bogoté

T.P. 1.250 C.S.J. cee™”
Fol No P-243
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 04-016523

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 555 DE

FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2005 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2005

NOTA: Dentro del plazo de los seis (8) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberéd soliclitar y cancelar el examen de
patentablilidad so pena de que la solicltud ceiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decisién

486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
S| NO__ _X

Bogota D.C, DICIEMBRE DE 2006
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctor:

Darlo Cardenas Navas

Apoderado

REFERENCIA:
Radicaclén 04-16.523
Trémite 002
Evento 001
Actuacién 430
Oficlo No.t u . <. 0398
Follos 004

Como resultado del exarrien de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Declsién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudlados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los folios 5 a 48, los dibujos 1
a 4 de los follos 87 a 70 y las reivindicaciones 1 a 46 de los folios 49 a 65, documentos
comrespondientes a la radicacion inicial, que se aceptaron.

El articulo 9 de la Declslén 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencidn... conferira 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 25 de febrero de 2004, en ese momento se reclamé
prioridad para la solicitud norteamericana 10/376.738 del 28 de febrero de 2003; realizado
el estudio comrespondiente se determind que la prioridad es vilida.

2. Objeto de la Invencién

Seglin la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un programa de
aplicacion para resolver conflictos entre las coplas de un archivo durante una
sincronizacién, reivindicado en la forma de métodos y medios lelbles por computador para
manejar una primera y una segunda versién de un archivo electrénico.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para manejar una primera y una segunda
versién de un archivo electrénico, relaclonado en las reivindicaciones 1a 17y 18 a 23; un
medio lelble por computador teniendo el computador instrucciones ejecutables para
realizar un método para manejar una primera y una segunda versiones de un archivo
electrénico, relacionado en las reivindicaciones 24 a 40 y 41 a 48.

Segun la IPC |a clasificacién del objeto reclamado es GO6F 17/30.

3. Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de la citada Decision indica que: “las reivindicaciones definirdn la materia
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que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcién”.

Las relvindicaciones 1, 18, 24, 41 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten
establecer cual es la contribuclén técnica al arte, ademés, frases tales como: "donde el
método comprende”, “en donde”, “comprendiendo ademas®, “el método comprendiendo®,
etc. no son sindnimos de “caracterizado por”.

La reivindicacion 1, 18 y sus dependientes presentan como pasos de unos métodos, unas
sacuencias de procesamiento de informacion (datos) efectuada por computador, lo cual,
no se permite.

La reivindicacién 24 y sus dependientes son una iteracién de la 1 y sus dependientes, de
igual forma, la 41 y sus dependientes son una iteracion de la 18 y sus dependientes.

En el titulo y algunos apartes se empleé el término “replicacién” que no existe en
castellano, adicionaimente, en toda la solictud se emplean reiteradamente las
expresiones, “aplicaclén de programa®, “colaborando sobre el archivo®, "esta siendo
colaborado®, “archivo sobre el servidor”, etc. que deforman la exposicién y lo Unico que
deja ver, es que la traduccién del documento, en su conjunto, es deplorable porque el
traductor conoce el inglés pero no conoce el lenguaje técnico propio del campo.

Por lo antes expuesto, se concluye que las relvindicaciones calificadas no cumplen las
disposiclones del articulo 30.

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

Como se informa en el folio 255 no se presentart_m oposiciones por parte de terceros.
4. Evaluacién de la unidad de Invenclén:

El articulo 25 de la Decision 486 establece que, "La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre s, de manera
que conformen un Gnico concepto inventivo®.

Para efectos de este examen, se considerara que el pliego calificado se dirige a un Gnico
objeto, por lo que cumple el requisito establecido.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabllidad

5.1 El articulo 14 de la Declision 486 establece que: “Los palses miembros otorgarén
patentes para las invenciones, 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, cémo se debe definir cada una de las categorias
la oficina, de un lado, como practica comiin del procedimiento de calificacién ha seguido
las Indicaclones de las definiciones del pamafo 57 de la Gula sobre el examen de las
solicitudes de palentes, 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 las caracteristicas estructurales 6 de funcién.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dict6 jurisprudencia referente
a lo que se debe entender por producto y procedimlento, como se ensefia en la
interpretacién prejudicial dentro del proceso 36-1P-88, donde en 4.1 estableclo:
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*(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tanglble, por
ejemplo, maquinas, equipos, aparatos, dispositivos,.etc. la invencién puede residir tanto
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 solucidn consistente en una secuencia de etapas

conducentes a la fabricacidén de un producto (...)°, (subrayados fuera de texto).

En consecuencia, de acuerdo a ia norma, el procedimiento y la 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 definirlo mediante
una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricaciéon de un producto.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que las reivindicaciones de procedimiento
(método) 1, 18 y sus dependientes NO sa refieren a etapas (pasos) que conduzcan a la
fabricacién de un producto sino que ellas relacionan unas secuencias légicas de
procesamiento de informacién (datos), razdn por la que dichas relvindicaclones n se
podran tener en cuenta en lo sucesivo.

Por su parte, las reivindicaciones de, “medios lelbles por computador”, 24, 41 y sus
dependientes, reiteran los “métodos”, que no conducen a la fabricaclén de un producto
como ya se dijo y por lo cual no se podran tener en cuenta en o sucasivo.

5.2 El articulo 15 de la Declsién 488 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 entlende: “la expresién de un conjunto
instrucciones mediante palabras, cédigos, planes o en cualquier otra forma gue, al ser

incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un
ordenador — un aparato electrénico o similar capaz de elaborar informaciones-, elecute
determinada tarea u o a rminado resultado”.

Acorde a la préctica comun seguida, la oficina considera y considerard como soporte
ldgico como tal no solo las Instrucclones que necesita una maquina para obtener un
resultado, sino también las secuencias ldgicas de procesamiento de Informacién y/o datos,
las rutinas, los protocolos, ios algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque asl o
permite la norma, (... 0 en cualquier otra forma que, al ser jncorporadas en un
dispositivo_de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado
resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, salta a la vista que, las relvindicaclones 24, 41 y sus
dependientes, explicitamente, afirman que, “medios lelbles por computador que tienen
Instrucciones ejecutables por computador...”, que ademas iteran el “método™de la 1, 18y
sus dependientes, como ya se dijo antes, son un programa como tal, motivo por el que no
cumplen lo establecido en el inciso e) del citado articulo 15.

5.3 El pliego afecta las disposiciones del articulo 21 de la Decisién 486 debido a que lo
solicitado, simplemente, hace uso de aparatos ampliamente conocidos 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 computadores personales, servidores, red de
computadores, etc. cada uno de los cuales incluye un procesador, memoria(s), teclado,
etc. y porque ademas, de forma explicita asf se afirma en la misma descripcion.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:
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a) la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 inciso e), 21 y 30, razon
por la que no es posible continuar la callficaclén del pliego hasta tanto no se subsanen las
objeciones 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, sl el solicitante considera que la 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 podra,
en ninglin caso, implicar una_ampliacién de la proteccién que corresponderia a la
divulgacién contenida en la solicitud injclal, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de
la Declsion 486.

De otro lado, debera indicar en que parte(s) de la descripcién hay sustento para lo que se
presente, con el fin de facllitar 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 término de sesenta dias 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 la concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capltulo quinto del titulo prim o la Circular Unica No 10 de 2001.

Jefe de la Division de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 1 1 BE 07

Concepto Técnico Examinador Técnico |[E Examinador juridico

Nimero: 08 Cédigo: 202004 Cddigo:
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RADICACION: 4-18523 EDICTO No. 8386

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esia Superinlendencia profiid Resolucién No. 12308 de 30-ABR-2007. Que ol contenido de la parte resolutiva es como sigue: El
Superintendenta de industria y Comerclo.

RESUELVE

mmmEMdemﬂMdam ia solicttud
mw'MHMPMEmEWINEAmEN

ARTICULO SEGUNDO: Nottficar personaiments &l contanido de [a presents reactucidn
al docior Daric Cirdenas Navas, o 8 quien I’qpmm.mauuhddupodundoda
Microsoft ., eniregéndole copla de la misma, advitiéndola qua contra ella

procede el rs0 de reposicidn Inderpuesio ants &l Superiniandeme de Industria y
Cnmﬁn.dqummdahmﬂnadﬁnomdam 5 dlas habiles siguianias a aila.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd, D.C., a loa aym xn

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Para notificar a los interesados, se fija el
COMERCIO, por el término de (10) diez di

Secretaria General Ad-Hoc 13-MAY
Secretaria General Ad-Hoc
EDICTO No. 8388

EDICTO en luger viasbble ai pibfico an la SUPERINTE| 1A INDUSTRIA Y
contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Ests edicto se desfila hoy 28-MAY-2007 a las 4:30 p.m#

http://docs.sic.gov.co/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fecha=15-5-20078&kini=80 14/05/2007



