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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.
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Rad: 04-001544- 000030000
Ref: Expedicnte No. 04-031.544 .a?iﬁ:ﬁ'&&ams Foct 20060421 15003
Solicitud de Patente 2 nombre de ARSI PETICION pat, | SENACIONALY
Casino Data Systems '

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pic dc mi fioma,
domiciliada ¢n Bogotd, en la Carrera 11 A No. 94-76 Of. 305, obrando como
apodcrada de la socicdad Casino Data Systems, con domicilio cn las Vegas,
Nevada, Estados Unidos de América, solicitanie de 1a parente de la referencia, pido a
usted que se proceda a examinar si la invencion, cuya patentc se tramita en ¢l
expediente de la referencia, ¢s patrenmble.

Adjunt al presente memonial lns recibos Nos. 06 - 24,710 de 29 dc maszo de 2006
y 06 - 4,856 de 23 de encro de 2006, por la suma de $194.000.00, con lo cual queda
cubierta |a tasa oficial correspondicnn: a dicho estudio,

Seitor Supcrintendente,

o
WA
J ESCOBAR URIBE
C..C. 39.779.452 dc Usaquén
T.P. 68.228
Cod. 5376
JEU/1a.
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Industria ¥y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DMISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 04-031544

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE NVENCION

PCT FUE PLIBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 357

DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2005 EL TERMINO HABIL SENALADO POR.

LA LEY EXPIRA EL 2T DE ENERC DEL 2006

NOTA: Deniro del plezn de los seis (6} meses sigulenies & parir da (a lacha da publicacion
en la gaceln de Propledad indushial, deberd solldier ¥ cancelar o examen de
pateniablidad so pena de que |8 solichd caiga en abandono, de acuendo con o
ashablecido en el Artlculo 44 de la Decision

488/2000,

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCERQOS.
B _ NO___X

Eogotd D.C, ENERO DE 2007
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Sogota D.C.

Doctora:

Jimena Escobar Lnbe

Apoderada

REFERENCIA:
Radicacion 04-31.844
Tramite 00z
Evento 001
Acfuacion A%
Oficio No - L& ~r"E'-L!Uu2011
Folics i

Como resultacio del examen de fondo, realizado conforme e lo astablecido por el artioulo
45 de Ia Declakin 486 da la Comision de la Comunidad Andina. 2 la comunica:

1. Documantos astudiados:

Para el prezente estudic se tuva en cuenta |as descripclones da los follos 8 a 19, los
ditnijos 1 2 3 de los folios 20, 27 v 28, las relvindicaciones 1 & 22 de los folios 21 & 20
dooumentos que comasponden a la radicasibdn Inkelal, gue sa aceptaron.

2. Objeto de la Invanclan

Sagin la dascripeidn, &l objeso de la solicitud congleds an suminlstrar un dieposgitive y un
método de juego.

Da otra perte, el plisgo meivindica: un dispositivo para juego, relacionado en las
reivindicacionas 1 a 11 yun método de jusgo, nMacionado en las relvindicaciones 12 a 22,

Segdn la PO la clasificacidn dal objeto racfamado ag ABIF 324,
3. Claridad de Ia solicitud:

El articule 320 de la Decislon 486 establece quac "las relvindicaciones definirdn la materia
qu se desea proteger madiante fa paters. Deben ger claras v contlsas y sslar
enteraments sustentadae por |a descripcion®.

La reivindieacion 1 as indefinida porque no es posible satablecer cudl es el aporte del
solicitante al estado de la técnica; ea confusa porque anumera Lna serie de alemantos sin

ninguna interrelaciin téenk:a antre ellos y se edactd en termnocs de una secuencia de
jutgo, lo que no s parmits,

Lasg raivindicacionss 2 & 11 ademAs da haberse redactado entéminos de una sacuencia
de juago, nn tienen ahlacs ldgico con la independienta porque no ackaran o delimitan una
caracteristica Wcniea del “dispositive” menclonado sino & desvian & lag sefiales
consecusncle del uso del “dispositivo”,

Lax refvindicaciones 12 a 22 8 relacionan a un métado uago, lo cual, axpliciiamente
afecta lag disposicionas del articulo 15 inclaa d).

52-



Por |as razones precedentes, el pliego allegado no cumple las disposiciones del articulo
30.

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

Finaiments, como se informa en el follo 51 del expediente, no se presentaron oposiciones
por parte de tercergs.

4. Evaluaclén de Ia unidad de invenclon:

El articulo 25 de la Decisién 488 establece que, “La solicitud de patente sélo podréd
comprender una Invencin o un grupo de invenciones relacionadas entre s/, de manera
que conformen un Unico concepto inventiva®.

Para efectos de este examen se consldera que el pliego cafficado se dirige & un Unico
abjeto, por lo que cumple el requisito estableckio.

5. No cumplimiento de ios requisitos de patentabilidad:

5.1 El articulo 14 de 1a Decision 488 establece que: “Los paises miembros otorgardn
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, como se debe definir cada una de las
categorias, la oficina establecid como préctica comun del procedimiento de calificacién,
basandosa en |as definiciones del parrafo 57 de la Gu/a sobre el examen de las soliciiudes
de patenies, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y
de procedimionto (método), que las primeras deben definir el objeto que se desea

proteger mediante MEMMMM é _e_mm y las de procedimiento.
deben definir una sacueNC

Lo anterior estd en concordancia con la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, en la interpratacién prejudicial dentro del proceso 36-1P-98,
donde en 4.1 establece: *(...) Las jnvenciones de producip son aquellas (...) que revisten
una forma tengible, por ejemplo, maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la
invencién puede residir tanto an un producto independiante como en un producto que salo
constituye una parte de otro producto y que solo puedes vendersa como parte de otro
produclo Una lu__l'mind_amm. en general es una solucion consistante en una

DCA ade ¢ in producto (-..)", (subrayadaos fuera

Por consiguiente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia un producto
debe revestir una forma tanaible y ser definido o bien por las caracteristicas técnicas de
estructura o bien por las caracteristicas técnicas de funcionamienta pero NO mediante una
mezcia de ellas, menos atn cuando la mezcla consiste en la enumeracion de uno 0 mas
elsmentos conocidos ampliamente en la técnica con el uso de esos elementos para
realizar un juego y, las de procedimiento {método) deben definirse mediante etapas

(pasos) que conduzcan a la fabricacién de un producto.

A la luz de lo anterior, de una parte, resulta avidente que las reivindicaciones 1 a 11 de
producto NO revisten una forma tangible porque enumeran unos componentas fisicos
junto con una secuencla de juego y no mediante las caracteristicas de estructura o de
funcién que definieran la solucién del problema técnico que, presuntamente, resuelve la
solicitud, motivo por el cual, no se podrédn tener en cuenta en |0 sucesivo.



3

De otra parte, las reivindicaciones 12 a 22 de procedimiento (método), NO se refleren a
etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacién de un producto sino que relacionan 8 un
método Juego, razdn por la que dichas reivindicaciones no se podrén tener en cuenta en lo
sucesivo,

5.2 El articulo 15 de la Decisidn 488 astablece que, “No se considerarén invenciones. ...

d) los planes, regias y métodos para el ejercicio dg actividades intelectuales, juencs o
actividades econdmico comerciales....

f) las formas de prasentar informacidn”.

Las reivindicaciones 12 a 22 relacionan, explicitamente, formas de presentar informacidn
y/o un método de juegoe tal como se evidencla, claramente, del contenido de las mismas.

Por ejemplo, la relvindicacién 12 menciona que: “un método de jusgo que Incluye: recibir
una apuesta; permitir la informacidn visual sobre el recibo de la apuesta; proporcionar un
resultado, dicho resultado incluye una pluralided de sefiales de bonificacién en adicién a
sefiales de no bonificaclén; categorizarias sefiales. .. que conducen a créditos. .. afectan el
resultado”.

La 13 sefiala que, “el método... clases de sefiales de bonlificacién siempre se permite”; y
de forma andloga con laa restantes relvindicaclanes de "método”.

Por su parte, la reivindicacién 1 indica: "digpositivo... un dispositivo que muestra la
informacidn... un medio de apuestas; un procesador... y activado por dicho medio de
apuestas, dicho dispositivo... proporciona un resultado. .. incluye una pluralidad de sefiales
de bonificacion... otorgar créditos... sefiales de bonificacion s categorizan an clases...

otorgar créditos... permitida®, io cual, s una relacién de elementos junto con el usc de un
controlador de un juego.

Por los motivos expuestos, lo relvindicado no cumple las disposiciones del articulo 156
Incisos d) y f).

5.3 El pliego afecta las disposiciones del articulo 21 de la Decislén 486 debido a que lo
solicitado, simplemente, hace uso de aparatos ampliamente conocidos en el arte para
realizar un juego, es decir, simplemente es el uso de medios técnicos convencionales para
jugar.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las dispoeicionss de los articulos 14, 15d)yf), 21 y 30, razdn por
la que no es posible continuar la calificacidn del pliego haata 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 acaeptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable
debeni replantear la solicitud en ese sentido, pero es importants, que recuerde y tenga
muy en cuyenta que el replanteamiento de s8sos aparles NO podré en mngun caso,
Implicar una ampliacién de la proteccién que cprresponderie diviiiacion contenida e
1a solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artlculo 34 de la Declsnén 468.

Adicionalmante, deberd indicar en qus parte de la descripcidn hay sustento pera lo que se
reciame, a fin de facilitar el examen subsiguients.




En cumplimiento del articulo 45 de la decision 488 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacion de la pregente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pasarde la respuesta subsisten impedimentos
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para la concesion, se denegari la patente.

Notifiquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal o), del

capitulo quinto de}titulo primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX CESPEDES DE VERGEL

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 09 B .

Concepto Técnico
Namero: 154

Examinador Técnico IE
Cédigo: 202004

Examinador juridico
Cédigo:
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; Negur o priviagio de da invencita pacs B8 salicihad
corospondicnta o "DISPOSITIVO Y METODO OE JUEGD', qua anind an 1ass naconel en
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