Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUcION N0:78031
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-090749

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 08 de abril de
2013, con el N° 13-090749-00000-0000, por la(s) sociedad(es) The Directv Group, Inc.,
entré a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “SISTEMA Y METODO
PARA COMPARTIR INFORMACION DE PROGRAMAS DE TELEVISION USANDO
IDENTIFICADOR UNIVERSAL”, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2011/060478 del 11 de noviembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 669 del 17 de junio de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2736, notificado por
fijacion en lista el 04 de marzo de 2014, se requirid a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la concesion de la
patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-090749-00006-0000
del 29 de mayo de 2014, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presento
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 23 que remplaza(n) las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se
aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”
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5.1. Objeto de la invencién.

El problema técnico consiste en la necesidad de suministrar un sistema y método para
proveer un identificador de contenido codificado, tal como un enlace de identificador de
contenido codificado que pueda compartirse facilmente entre usuarios de manera que
pueda accederse rapidamente, grabarse o verse dicho contenido. Para resolver este
problema técnico se presenta un metodo caracterizado porque comprende los pasos de:
generar un identificador de contenido codificado para el contenido, comunicar el
identificador de contenido codificado a un primer dispositivo a través de una red,
seleccionar el identificador de contenido en el primer dispositivo, y en respuesta a un tipo
de dispositivo, el identificador de contenido codificado y la seleccion del identificador de
contenido, realizar una funcion en el primer dispositivo; y un sistema caracterizado
porque comprende un primer dispositivo, un modulo de identificador de contenido
codificado en comunicacion con el primer dispositivo para generar un identificador de
contenido codificado para el contenido y comunicar el identificador de contenido
codificado al primer dispositivo a través de una red, donde dicho primer dispositivo
comprende una interfaz de usuario para seleccionar el identificador de contenido, y
donde dicho primer dispositivo realiza una funcion en respuesta a un tipo de dispositivo,
el identificador de contenido codificado y la seleccidn del identificador de contenido.

5.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de noviembre de 2010, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontrd (encontraron) el
(los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacién
D1 WO 2005/013617 Shared e’::%enrt'g:l‘f,,e of media 10/Febrero/2005
D2 US 2010/0070899 Techniques for sharing content 18/Marzo/2010
on a web page

El documento D1 ensefia las terminales (110) en las instalaciones (100, 200, 250) de un
grupo de usuarios que permiten al grupo experimentar y discutir colectivamente el
contenido de los medios de comunicacion seleccionados por un miembro del grupo. Los
terminales (110) estan interconectados a través de una red (internet 300). La terminal

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2005013617A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050210&DB=EPODOC&Iocale=en_EP
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(110) recibe una primera seleccion del usuario de un contenido de medios, tal como un
canal de television, para su presentacion por un dispositivo de presentaciéon de medios
(por ejemplo, receptor de television 150) local para el terminal (110). El terminal (110)
envia un identificador del contenido de medios seleccionado a otros terminales en los
locales (200, 250) a traves de la red (300). Otros terminales reciben, a través de la red
(300), los identificadores de contenido de los medios de comunicacion seleccionados por
el primer usuario e instruyen a un dispositivo de presentacion de medios de
comunicacion local a ellos para presentar el mismo contenido de medios de
comunicacién. En el caso de que un terminal no pueda acceder al contenido
seleccionado usando uno de los dispositivos de presentacion en los medios de
comunicacioén locales, puede buscar una fuente alternativa, como una fuente en linea de
la red (300) (FI. 1, resumen).

El documento D2? ensefia las técnicas que permiten compartir el contenido de una
pagina web directamente con uno o mas objetivos, los cuales pueden ser una aplicacion,
un comparfiero de una lista de contactos (por ejemplo, en una aplicacion de chat), y
similares. Una realizacion de la presente invencion puede identificar el contenido de una
pagina web que se puede hacer compartible y hacer dichos contenidos identificados
compartibles. El contenido que se hace compartible puede compartirse con un objetivo
compartido que utilice, por ejemplo, las operaciones de arrastrar y soltar. Por ejemplo, un
usuario puede seleccionar el contenido compartible en una pagina web, arrastrar el
contenido a un objetivo, y colocarlo directamente sobre el objetivo, compartiendo de esta
manera el contenido con el objetivo (FI. 1, resumen).

5.3. Novedad.
Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486:

“Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el
estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

2 https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US20100070899.pdf
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En el presente caso, el sistema reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que la reivindicacion 13 esta referida a: “Un sistema, CARACTERIZADO

PORQUE comprende:

un primer dispositivo (110);
un mdédulo de identificacion de contenido codificado (320) en comunicacion con el
primer dispositivo que genera un identificador codificado (2930)...” (Ver pagina 9 del
radicado N° 13-090749-00006-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 13, y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Un primer dispositivo (110).

El terminal puede tomar la forma de
un control remoto para el dispositivo
de presentacion de medios, un set-
top-box, o un computador, el cual
tiene acceso a la red que
interconecta a los usuarios en el
grupo (Pag. 5, Fl. 7, lineas 7 a 9).

Como se representa en la figura 1, el
sistema (100) comprende varios
sistemas informaticos acoplados
comunicativamente el uno al otro a
través de la red de comunicaciéon
(202). En una forma de realizacion, la
red de comunicaciones (102) es
Internet. En formas de realizacion
alternativas, la red de comunicacién
(102) puede ser cualquier tipo de red
gue permite comunicaciones entre
los diversos sistemas informéticos,
incluyendo pero no restringido a una
Intranet, una red de &rea local (LAN),
una red de area amplia (WAN), una
red Ethernet, y similares, o
combinaciones de las mismas (Pag.
2, Fl. 21, Parr. 33).

Un modulo de identificacion
de contenido codificado (230)
en comunicacién con el
primer dispositivo.

Para implementar este servicio, la
aplicacion de chat (410) se
comunica con la unidad de
seleccion de canal (430) y con la
guia de programacién electronica.
Cuando el usuario en la locacion
(100) est4 actuando con el lider del
grupo, la aplicacion de chat (410)
esta dispuesta para recibir una
notificacion cada vez que un
usuario hace una nueva seleccion
en su teclado (130). Después de
recibir una seleccién de usuario de

Un sistema que comprende: una
memoria; y un procesador acoplado
a la memoria, el procesador
configurado para: identificar, a partir
de un conjunto de elementos de
contenido incluidos en una pégina
web cargada en un navegador, un
primer elemento de contenido a
hacerse compartible, y hacer el
primer elemento de contenido
compartible (Pag. 11, Fl. 30, reiv.

11).
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un nuevo canal, la unidad de
seleccion de canal (430) envia el
nombre o nudmero del canal al
archivo de la EPG (420). El archivo
de la EPG (420) busca el programa
gue se estd transmitiendo en el
canal que recibi6 de la unidad de
seleccion de canal (430). Un
identificador del programa es
enviado a la aplicacion de chat
(410). El identificador puede ser una
direccion URL o cualquier otro
cédigo que identifique de manera
Unica el programa (Pag. 9, Fl. 11,
lineas 13 a 26).

El primer dispositivo (110)
comprende una interfaz de
usuario.

El cliente (310) tiene un servidor el
cual almacena wuna guia de
programacion electronica (EPG) del
contenido de medios. Un ejemplo
de una guia de programacion
electrénica es la proporcionada por
Ananova™ y disponible en
http://www.ananova.com/tv/ (Pag. 7,
Fl. 9, lineas 27 a 30).

Los sistemas informaticos
representados en la figura 1 incluyen
un servidor web (104), un sistema de
usuario (106), y un sistema de
terceros (108). El servidor web (104)
esta configurado para alojar uno o
mas sitios web (110), cada sitio web
comprende una 0 mas paginas web.
Los usuarios pueden acceder a las
paginas web proporcionadas por el
servidor web (104) utilizando el
sistema de usuario (106). Por
ejemplo, un usuario puede utilizar
una aplicacion como un navegador
(112) que se ejecuta en el sistema de
usuario (106) para acceder a una o
mas paginas web almacenadas por
el servidor web (104). Los ejemplos
de los navegadores de uso general
incluyen Windows Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Apple Safari, Google
Chrome, Opera y otros. Un usuario
puede solicitar una nueva pagina
web, proporcionando un localizador
uniforme de recursos (URL) que
corresponde a la pagina web en el
navegador o haciendo clic en un
enlace en una pagina web. La

nueva pagina web (114) que
corresponde a la direccion URL o el
enlace en el que se hecho clic a
continuacion es  accesado vy
mostrado al usuario por el navegador
(P&g. 2, Fl. 21, Pérr. 34).
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del sistema de la
reivindicacion 13 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 14 a 23 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el sistema de la reivindicacion 13, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Con respecto a los argumentos del solicitante que indican: “..el solicitante muy
respetuosamente manifiesta que las nuevas reivindicaciones 1 a 23 estan definidas en
términos de los pasos que componen el método y los elementos que forman parte del
sistema que se desea proteger , como un conjunto de elementos, es decir, como un
aparato, dispositivo o sistema como tal completo, donde para el caso de alguno de estos
componentes es necesario realizar una explicacion de la forma como interactia con
otros dentro del sistema, con el fin que haya tanto claridad como concision y permitir...”;
esta Oficina le recuerda a la solicitante que las diferentes funciones, usos y/o resultados
gue acompafan una caracteristica técnica tangible, pueden brindar claridad al objeto de
la invencidn; sin embargo, estas no le brindan novedad y/o nivel inventivo a la solicitud.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicacion(es) 1 a
12, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial de que trata el
articulo 14 de la Decision 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de
patente solicitado; asi mismo, se niega el privilegio de patente para la(s) reivindicacion(es)
13 a 23, por carecer de novedad como se explicé anteriormente.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencion, el
cual quedara de la siguiente manera: “METODO PARA COMPARTIR INFORMACION DE
PROGRAMAS DE TELEVISION USANDO UN IDENTIFICADOR CODIFICADO".
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entr6 en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“METODO PARA COMPARTIR INFORMACION DE PROGRAMAS DE TELEVISION
USANDO UN IDENTIFICADOR CODIFICADO”

Clasificacion IPC: HO4N 21/258, 21/482.

Reivindicacion(es): 1 a 12 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-090749-00006-0000.
Titular(es): THE DIRECTV GROUP, INC.

Domicilio(s): California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Matthew J. Thompson y Robert G. Arsenault.

Prioridad(es) N°: 12/947,518 Fecha: 16 de noviembre de 2010 Pais: US.
Solicitud internacional N°: PCT/US2011/060478 Fecha: 11 de noviembre de 2011.
Vigente desde: 11 de noviembre de 2011 Hasta: 11 de noviembre de 2031.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion solicitada para las
reivindicaciones 13 a 23, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente resolucion.
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ARTICULO TERCERO: La titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se
debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s) sociedad(es)
The Directv Group, Inc., advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de

reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto
en el momento de la notificacion o dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 18 Dic 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elabor6: Diego Gonzalez Castillo
Revis6: Sonia Andrea Diaz Pirazan
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprob6: JosE Luis LondoNo FernAndez
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