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Superintendencia de Industria y Comercic Bependenciar 2020 DIVISION DE WUEVES CRERCIONES
Division de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Ref: Expediente No. 04-019.734
Solicitud de Patente de Invencién denominada
“PRESENTACION DE LA INFORMACION BASADA
EN ENTRADAS DE USUARIO”

Solicitante: MICROSOFT CORPORATION

Dario Cardenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi
condicidn 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..6-10,757.

Atentamente,

Dario Cardenss Navas
C.C 17.066.629 de Bogota
T.P. 1250 C.SJ.0L . uns
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 04-019734

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 556 DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2005

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decisién

486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
sl NO__ X

Bogota D.C, ENERO DE 2007
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctor:

Darfo Cardenas Navas

Apoderado

REFERENCIA:
Radicacién 04-19.734
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio No .+ (_ou-~811
Folios : 005

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

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcion de los folios 3 a 57, los dibujos 1
a 15 de los folios 79 a 98 y las reivindicaciones 1 a 36 de los folios 58 a 69 documentos
correspondientes a la radicacidn inicial, que se aceptaron.

El articulo 9 de la Decisién 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece que,
“La primera solicitud de patente de invencion... conferira al solicitante o su causahabiente
el derecho de prioridad para solicitar... misma materia. El alcance y los efectos del derecho
de prioridad seran 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 04 de marzo de 2004, en ese momento se reclamo
prioridad para la solicitud norteamericana 10/382.121 del 05 de marzo de 2003; realizado
el estudio correspondiente se determiné que la prioridad es valida.

2. Objeto de la invencién

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una interfaz
mejorada para devolver informacién a un usuario con base en una pregunta vocal de
entrada, reivindicada en la forma de métodos para suministrar informacién a un usuario
con base en una solicitud y medios legibles por computador.

De otra parte, el pliego reivindica: un método para suministrar informacién a un usuario
con base en una solicitud, relacionado en las reivindicaciones 1 a13, 14 a 27,28 y 29; un
medio legible por computador que incluye instrucciones legibles por un dispositivo de
computo, relacionado en las reivindicaciones 30 a 32, 33 a 35 y 36.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es GO6F 3/16.
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3. Claridad de la solicitud:

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

Las reivindicaciones 1, 14, 28, 29, 30, 33, 36 y las dependientes (las que tienen), son
indefinidas porgue no permiten establecer cual es la contribucion técnica al arte, ademas,
frases tales como: "comprende”, “en donde”, "y adicionalmente comprende”, etc. no son
sindnimos de “caracterizado por”.

Las reivindicaciones 1, 14, 28, 29 y dependientes (las que tienen) presentan como pasos
de los métodos, unas secuencias de procesamiento de informacién (datos) efectuada por
computador, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 30, 33 y dependientes no definen ni un producto ni un procedimiento
puesto que hacen relacion explicita a instrucciones ejecutables por computador o uso de
medios técnicos para procesar informacion.

La reivindicaciéon 36 presenta una dependencia ilégica e inaceptable porque no aclara o
delimita un paso de un método sino que hace referencia, explicita, a instrucciones
ejecutables por computador, lo que no se permite.

De otro lado, como es bien conocido por quienes laboran en propiedad industrial, una
solicitud solo puede incluir una reivindicacién independiente por cada categoria seguida,
cada una de ellas, por una 0 mas dependientes; se puede admitir mas de una
independiente por cada cateqoria, siempre y cuando NO sea posible definir la solucién en
una sola relvindicacidon 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
cerradura o un transmisor y un receptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparacién o mezcla que lo contenga.

c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos analogos, permitan llegar al mismo
producto final.

Las reivindicaciones 1, 14, 28, 29, 30, 33, 36 NO cumplen ninguna de las condiciones
antes citadas, ademas, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras
se limita a la definicidn de la materia que se trata de proteger y a algunos términos alli
incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aln mas, 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
proteccidn y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha
proteccién.

Finalmente, las reivindicaciones 2a 4,8 a 8, 10 a 12, 16 a 22, 25, 26, 31, 32, 34, 35 no
tienen enlace légico con su independiente respectiva porque no aclaran o delimitan un
paso del método sino que se desvian a relacionar el uso de la informacion, las etiquetas,
etc.

Por los motivos antes expuestos, se concluye que las reivindicaciones calificadas no
cumplen las disposiciones del articulo 30.

Se recomienda que las observaciones da este punto sean resueltas en conjuncién con las
del punto 5. de adelante.
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Como se informa en el folio 418 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
4. Evaluacion de la unidad de invencidn:

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 si, de manera
que conformen un unico concepto inventivo”.

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

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

5.1 El articulo 14 de la Decisién 486 establece que: “Los paises miembros otorgaran
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 Decision ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada una de las
categorias, la oficina establecié como practica comuan del procedimiento de calificacion,
basandose en las definiciones del pamrafo 57 de la Guia sobre el examen de las solicitudes
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 las caracteristicas estructurales & de funcién y las de procedimiento,
deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricacion de un producto.

Lo anterior esta en concordancia con la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en la interpretacion prejudicial dentro del proceso 36-1P-98,
donde en 4.1 establece: “(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten
una forma tangible, por ejemplo, miquinas, 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 invencion 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 la jurisprudencia un
producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las caracteristicas de
estructura o bien por las caracteristicas de funcionamiento pero NO mediante una mezcla
de ellas, menos adn cuando la mezcla consiste en la enumeracién de uno o mas
elementos conocidos ampliamente en la técnica con el uso de elementos l6gicos para
procesar datos y, las de procedimiento (método) deben definirse mediante etapas
(pasos) que conduzcan a la fabricacion de un producto.

A la luz de lo anterior, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones de
procedimiento (método) 1, 14, 28, 29 y dependientes, NO se refieren a etapas (pasos)
que conduzcan a la fabricacion de un producto sino que ellas relacionan secuencias
logicas de procesamiento de informacién (datos), razén por la que dichas reivindicaciones
no se podran tener en cuenta en lo sucesivo.

De ofra parte, las reivindicaciones 30 a 36 relacionadas a, "medio legible por computador”,
NO definen un producto porque se redactaron en términos de unas secuencias de l6gicas
de procesamiento de informacion (datos) y no mediante las caracteristicas de estructurao
de funcién que definieran la solucién del problema técnico que, presuntamente, resuelve la
solicitud sino que reiteran las etapas de‘los “métodos”, que como ya se dijo, no conducen
a la fabricacion de un producto, porlo cual, n se podran tener en cuenta en lo sucesivo.

42t
dze



4

Dicho de otro modo, un producto para que 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 se puede usar, total o parcialmente, uno o mas componentes del mismo.

5.2 El articulo 15 de la Decision 486 sefala que, "No se consideraran invenciones: ...
e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales y...".

Como conocen quienes laboran en propiedad industrial, la legislacién vigente establece
que, por programa de ordenador (software) se entiende: “la expresién de un coniunto de
instrucciones mediante palabras, cédigos, planes o en cualquier otra forma que. al ser

incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un
ordenador — un aparato electrdnico o similar capaz de elaborar informaciones-, giecute

determinada tarea u obtenga determinado resultado”.

Acorde a la practica comin seguida, la oficina considera y considerara como soborte
I6aico como tal no solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un
resultado, sino también las secuencias l6aicas de procesamiento de informacién y/o datos,
las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque asi lo
pemite la norma, (... o en cualquier 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.

Las reivindicaciones 30, 33, 36 y sus dependientes, explicitamente, afirman que, “...
instrucciones legibles por computador... llevar cabo las etapas...", motivo por el que no
cumplen lo establecido por el inciso e) del citado articulo 15.

5.3 El pliego afecta las disposiciones:del articulo 21 de la Decision 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 “dispositivos computacionales”, un mévil, un asistente
personal PDA, teléfonos, etc. cada uno de los cuales incluye un procesador, memoria(s),
teclado, etc. y porque ademas, de forma explicita asi se afirma en la misma descripcion.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 e), 21 y 30, razén por la
que no es posible continuar la calificacién 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, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable
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 divulaacion contenida en
la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de la Decision 486.

Adicionalmente, debera indicar en que parte de la descripcién hay sustento para lo que se
reclame, a fin de facilitar el examen subsiguiente.
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En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
"Andina, se le‘indica a que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requenmlento o siapesardela respuesta subsisten impedimentos
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para la concesién, se denegara la patente.

capitulo quinto del titulo

ALIX CESPERES DE VERGEL
Jefe de la Di¥isién de Nuevas Creaciones

El anterior.requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2 5 ENE 2007
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e) del ~——
ro de la Circular Unica No 10 de 2001.

Concepto Tecnico

Ndmero: 77

Examinador Técnico IE

Cédigo: 202004

Examinadorjuridioo

Cadigo:
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