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Ref: Expediente No. 15-269715
Solicitud de registro de patente de invencion denominada
“MANTENIMIENTO DE RESULTADO DE BUSQUEDA
ETIQUETADA”
Solicitante: MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi
condicion de apoderada de MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC,
solicitante de la patente en referencia, a continuacion doy respuesta al Oficio No.
15492 que fue notificado por fijacion en lista el 29 de diciembre de 2015.

1. Respecto a la solicitud PCT

En el numeral 1 del oficio No. 15492, se presentan las siguientes objeciones sobre
la solicitud PCT:

Debe aclarar si la solicitud es capitulo | o capitulo Il, toda vez que lo

sefialado en el petitorio no coincide con la solicitud en fase internacional.

Debe allegar el IPEA (International Preliminary Report on Patentability),
correspondiente a la solicitud estudiada, con su respectiva traduccion al

castellano.

Sobre esto se aclara que la solicitud en referencia es Capitulo Il que corresponde
a la solicitud PCT PCT/US2014/036000.

Sobre el Reporte Preliminar de Patentabilidad indicamos que de acuerdo al
requerimiento que hace el examinador en el oficio, se anexa dicho reporte

correspondiente a la solicitud PCT de la solicitud en referencia y su traduccion al
castellano.

Sobre este requerimiento amablemente le solicitamos a la Oficina de Patentes nos

aclare su naturaleza y bajo qué normatividad se obliga a los solicitantes de
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patentes a suministrar la traduccion al castellano del IPEA (International
Preliminary Report on Patentability), dado que este no es un requisito de la
solicitud segun los articulos 26 y 27 de la Decisidn 486, ni tampoco lo es segun los
articulos 22 y 27 del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) y por

lo tanto el solicitante no esta obligado a suministrar dicha traduccion.

2. Respecto a las Objeciones a la Claridad y Concision de las
reivindicaciones (Art. 30 D486 y Art 22 PCT).

En el numeral 2 del oficio No. 15492, se presentan las siguientes objeciones a la

claridad de las reivindicaciones:

- Los términos ‘uno o mas”, “al menos uno”, son relativos por lo cual no
permiten distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere

sustituirlos por un término o rango concreto.

- Mencionan: “un componente de consulta’. “un componente de coleccion de
etiquetas personales”, “una interfaz de coleccion de etiquetas personales” y
‘un componerte de coleccion de etiquetas publicas”, siendo frases de
caracter general que sugieren de forma imprecisa que la proteccion se
extiende a otras posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere definir
dichos elementos mediante sus caracteristicas técnicas esenciales de

caracter estructural.

- Se refieren a: reiv. 6. “(...) recibir una busqueda de etiqueta de un primer
usuario, la busqueda de etiqueta especifica una primera etiqueta (...) en
respuesta a la primera etiqueta que corresponde a una primera coleccion
de etiquetas personales asociada con el primer usuario, proporcionar
acceso a la primera coleccion de etiquetas personales a través de una
interfaz de coleccion de etiquetas personales (...) en respuesta a la primera
etiqueta que corresponde a una primera coleccion de etiquetas publicas,
proporcionar acceso a la primera coleccion de etiquetas publicas a través
de una interfaz de coleccion de etiquetas publicas.”, reiv. 7. ‘(...
proporcionar al primer usuario con acceso a una notificacion de coleccion
de etiquetas a través de la interfaz de coleccion de etiquetas publicas, la
notificacion de coleccion de etiquetas comprende una o mas
actualizaciones de etiquetas asociadas con uno o mas usuarios que

etiquetan resultados de busqueda con la primera etiqueta; proporcionar una
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notificacion de coleccion de etiquetas superior a través de la interfaz de
coleccion de etiquetas publicas, la notificacion de coleccion de etiquetas
superior comprende una o mas colecciones de etiquetas que tienen conteos
de etiqueta sobre un umbral de etiqueta superior: o proporcionar una
notificacion de tendencia de etiqueta a través de la interfaz de coleccion de
etiquetas punlicas. la notificacion de tendencia de etiqueta comprende una
0 mas colecciones de etiquetas que tienen incrementos en el conteo de
etiqueta dentro de los periodos de tiempo sobre un umbral de tendencia.”
reiv. 8: "(...) mostrar uno o mas avatares a través de la interfaz de coleccion
de etiquetas publicas, un avatar representa un usuario que etiqueté un 15
resultado de busqueda, dentro de la primera coleccion de etiquetas
publicas, con la primera etiqueta; y en respuesta a recibir una seleccion de
un primer avatar, mostrar una o mas colecciones de etiquetas asociadas
con un usuario representado por el primer avatar.”, reiv. 9: “(...) rastrear una
0 mas fuentes de contenido para identificar el contenido generado por
usuario; identificar un descriptor asignado al contenido generado por el
usuario por medio de una fuente de contenido,; etiquetar un URL que
comprende el contenido generado por el usuario con una etiqueta derivada
del descriptor para generar un nuevo resultado de busqueda etiquetada; y
agregar el nuevo resultado de busqueda etiquetada en una coleccion de
etiquetas pubiicas para acceso por uno o mas usuarios.” y reiv. 10:
"(...)recibir una busqueda de etiqueta temporal a partir del primer usuario; e
identificar un periodo de tiempo asociado con la busqueda de etiqueta
temporal para proporcionar acceso a uno o mas resultados de busqueda
etiquetada que corresponden al periodo de tiempo.”. que son resultados a
alcanzar, no definen al sistema porque la invencion no queda definida por el
resultado a alcanzar, puesto que la reivindicacion incluiria no soélo la
solucion propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o
futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las
caracteristicas técnicas esenciales estructurales tangibles, que contribuyen

a la obtencion de= esos efectos.

Con el fin de superar las objeciones presentadas con respecto a la claridad y
concision de las reivindicaciones, es deseo del solicitante presentar un nuevo
capitulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones, que encuentran
su debido sustento en las reivindicaciones y la descripcién originalmente

presentadas, sin que ello conlleve ampliacion de la invencion.
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A continuacion se explicara como este nuevo capitulo reivindicatorio busca

superar cada una de las objeciones de claridad expuestas previamente:

- Sobre la expresion “uno o mas”, que el examinador considera que no es
clara y que no permiten distinguir la invencion del estado de la técnica, se
indica que esta expresion es clara porque la persona del oficio entiende
especificamente que se refieren a uno o mas items, sin la posibilidad de
que se entienda una cosa diferente de la invencion reclamada y permitiendo
la comparacion con el estado de la tecnica. Sobre esto, la persona del oficio
entiende que en las realizaciones se pueden tener uno 0 mas resultados de
busqueda, usuarios y/o avatares para implementar el método de la
invencion, donde limitar el numero de estos items es una limitacion
excesiva que no protegeria adecuadamente la invencion. Notese que la
persona del oficio medianamente versada en la materia puede reproducir la
invencion con uno 0 mas de estos items sin que esto conlleve ninguna

dificultad en el entendimiento ni en la implementacion de la invencion.

- Sobre la expresion “al menos uno”, que el examinador considera que no
es clara y qu2 no permite distinguir la invencion del estado de la tecnica, se
indica que lz expresion completa es “al menos uno de” lo que define un
numero limitado de alternativas, sin la posibilidad de que se entienda una
cosa diferente de la invencion reclamada y permitiendo la comparacion con
el estado de la técnica. Sobre esto, la persona del oficio entiende que se
puede utilizar al menos una de las alternativas planteadas. Notese que la
persona del oficio medianamente versada en la materia puede reproducir la
invencion escogiendo al menos una de las alternativas planteadas sin que
esto conlleve ninguna dificultad en el entendimiento ni en la implementacion

de la invencian.

- Sobre los términos “un componente de consulta’, “un componente de
coleccion de etiquetas personales’, “una interfaz de coleccion de etiquetas
personales” y “un componente de coleccion de etiquetas publicas” que
segun el examinador son frases de caracter general, se indica que las
reivindicaciones 6 a 10 fueron modificadas para reclamar ahora un método
donde dichos componentes caracterizan correctamente la invencion porque
indican de forma clara donde se ejecutan los diferentes pasos de dicho

método y como es el flujo de informacion.
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- Con respecto a las objeciones de las reivindicaciones 6 a 10, que segun el
examinador no son claras porque presentan resultados a alcanzar y/o
funcionalidades, se indica que estas reivindicaciones fueron reorientadas a
proteger el metodo de la invencion donde dichos términos objetados
corresponden ahora a caracteristicas esenciales del método que deben
estar incluidos en dichas reivindicaciones porque describen los pasos
ejecutados en el método, sin los cuales no podria implementarse la

invencion.

3. Conclusion

Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud de
patente y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito, permiten
superar completamente las objeciones realizadas a la claridad de las
reivindicaciones, por lo cual, la presente solicitud cumple a cabalidad las
exigencias establecidas por el articulo 30 de la Decision 486 y el articulo 22 del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes PCT, segln los requerimientos
del Examinador.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con la revision
de las modificaciones y de los argumentos aqui presentados, para conceder el
privilegio de patente solicitado para la materia de las 10 reivindicaciones ahora
presentadas en el capitulo reivindicatorio modificado, y que de subsistir alguna
duda o inquietud con respecto a la patentabilidad de la presente invencién, a pesar
de las modificaciones y argumentos tecnicos ahora presentados, sin apartarse del
espiritu inventivo originalmente revelado en la solicitud internacional, se le brinde
la oportunidad al solicitante de aclararla o de limitar aun mas la invencion,
mediante la emision de un segundo examen, teniendo en cuenta el nuevo capitulo
reivindicatorio que se somete a revision, antes de que se emita una decision
definitiva por parte de ese Despacho, de conformidad con lo dispuesto en 1.2.2.5.1
del articulo primero de la Resolucion 54093 de 2012.

4. Anexos

» Capitulo reivindizatorio modificado, en donde se han llevado a cabo las

modificaciones mencionadas anteriormente.

(N
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» Reporte Preliminar de Patentabilidad de la solicitud PCT/US2014/036000, y su
traduccion al castellano.

Peticion

Solicito al Despacho que proceda a emitir un segundo examen sobre el nuevo
capitulo reivindicatorio, en el evento en que el Examinador considere que pese a

las modificaciones presentadas, aun persisten las objeciones planteadas.

Atentamente,

]

| 3 e o

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ.
C.C 41.575.435 de Bogota.
T.P. 14.884 C.S.J.

FJG
P-820



REIVINDICACIONES (Con marcas de Correccion)

L. Un meétodo para mantener una o mas colecciones de etiquetas, que
comprende:
en respuesta a identificar un primer usuario que etiqueta un primer resultado de
busqueda con una primera etiqueta, generar una primera coleccion de etiquetas
personales para la primera etiqueta; y
organizar el primer resultado de busqueda como un primer resultado de

busqueda etiquetada en la primera coleccion de etiquetas personales.

2. El método de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:
en respuesta a identificar el primer usuario que etiqueta un sequndo resultado de
busqueda con la primera etiqueta, organizar el sequndo resultado de busqueda como un
seqgundo resultado de busqueda etiquetada en la primera coleccion de etiquetas

personales.

8 El método de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:
en respuesta a identificar el primer usuario que etiqueta un segundo resultado de
busqueda con una segunda etiqueta, generar una segunda coleccién de etiquetas
personales para la segunda etigueta; y
organizar el segundo resultado de busqueda como segundo resultado de

busqueda etiquetadz en la segunda coleccidon de etiquetas personales.

4, El método de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:
organizar el primer resultado de busqueda etiquetada en una primera coleccion
de etiquetas publicas asociada con la primera etiqueta, la primera coleccion de
etiquetas publicas ccmprende uno o mas resultados de busqueda etiquetada, etiquetada

con la primera etiqueta por uno o mas usuarios.

5. El métado de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:
proporcionar al primer usuario con acceso a una o mas colecciones de etiquetas

personales a través de una interfaz de coleccion de etiquetas personales; v
proporcionar la primera coleccion de etiquetas personales y un primer conteo de
etiqueta que corresponde a un numero de resultados de blsqueda etiquetada dentro de
la primera coleccior de etiquetas personales a través de la interfaz de coleccion de

etiquetas personales.

6. Un sistema-meéetodo para proporcionar acceso a una o0 mas colecciones de
etiquetas que comprende:
un-componente-de-consulta-configurado-para:
recibir una tusqueda de etiqueta de un primer usuario en un componente de

consulta, la busqueca de etiqueta especificando una primera etiqueta;

A



uR-componerte-de-coleceién-de-etiquetas-personales-eonfigurade-para:

en-respuestazn un componente de coleccion de etiquetas personales, responder

a la primera etiqueta que corresponde a una primera coleccion de etiquetas personales
asociada con el primer usuario, proporcionar acceso a la primera coleccion de etiquetas
personales a traves de una interfaz de coleccion de etiquetas personales; y

primera etiqueta que corresponde a una primera coleccion de etiquetas publicas,
proporcionar acceso a la primera coleccion de etiquetas publicas a través de una interfaz

de coleccion de etiquetas publicas.

7. El meétodosistema de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde el
componente de coleccion de etiquetas ptiblieas-se-configura-paraejecuta al menos uno de

los siquientes pasos:

proporcionar al primer usuario con acceso a una notificacion de coleccion de
etiquetas a traves de la interfaz de coleccion de etiquetas publicas, la notificacion de
coleccion de etiquetas comprende una o mas actualizaciones de etiquetas asociadas con
uno 0 mas usuarios jue etiquetan resultados de busqueda con la primera etiqueta;

proporcionar una notificacion de coleccion de etiquetas superior a través de la
interfaz de coleccion de etiquetas publicas, la notificacion de coleccion de etiquetas
superior comprende una o0 mas colecciones de etiquetas que tienen conteos de etiqueta
sobre un umbral de =tiqueta superior; o

proporcionar una notificacion de tendencia de etiqueta a través de la interfaz de
coleccion de etiquetas publicas, la notificacion de tendencia de etiqueta comprende una
o mas colecciones de etiquetas que tienen incrementos en el conteo de etiqueta dentro

de los periodos de ti2mpo sobre un umbral de tendencia.

8. El meétodosistema de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde el
componente de coleccion de etiquetas publicas se-configura—paraejecuta los siquientes
mostrar uno o mas avatares a través de la interfaz de coleccion de etiquetas
publicas, un avatar representa un usuario que etiquetd un resultado de busqueda,

dentro de la primera coleccion de etiquetas publicas, con la primera etiqueta; y
en respuesta a recibir una seleccion de un primer avatar, mostrar una o mas

colecciones de etiquetas asociadas con un usuario representado por el primer avatar.

9. El métodosistema de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde el

componente de coleccion de etiquetas publicas se-configura-paraejecuta los siquientes

pasos:
rastrear una o mas fuentes de contenido para identificar el contenido generado

por usuario;



identificar un descriptor asignado al contenido generado por el usuario por medio
de una fuente de contenido;

etiquetar un JRL que comprende el contenido generado por el usuario con una
etiqueta derivada del descriptor para generar un nuevo resultado de bulsqueda
etiqguetada; vy

agregar el nuevo resultado de busqueda etiquetada en una coleccion de

etiquetas publicas para acceso por uno 0 mas usuarios.

10, El métodosisterra de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde el

componente de consulta se-configura-paraejecuta los siguientes pasos:

recibir una busqueda de etiqueta temporal a partir del primer usuario; e
identificar un periodo de tiempo asociado con la busqueda de etiqueta temporal
para proporcionar acceso a uno 0 mas resultados de blsqueda etiquetada que

corresponden al periodo de tiempo.

~Q



REIVINDICACIONES

1. Un método pare mantener una o mas colecciones de etiquetas, que comprende:
en respuesta & identificar un primer usuario que etiqueta un primer resultado de
busqueda con una orimera etiqueta, generar una primera coleccion de etiquetas
personales para la primera etiqueta; y
organizar el primer resultado de busqueda como un primer resultado de

busqueda etiquetada en la primera coleccion de etiquetas personales.

2. El método de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:
en respuesta a identificar el primer usuario que etiqueta un segundo resultado de
busqueda con la primera etiqueta, organizar el segundo resultado de busqueda como un
segundo resultado de busqueda etiquetada en la primera coleccion de etiquetas

personales.

3 El método de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:
en respuesta a identificar el primer usuario que etigueta un sequndo resultado de
busqueda con una s2gunda etiqueta, generar una segunda coleccion de etiquetas
personales para la segunda etiqueta; y
organizar el cegundo resultado de blsqueda como segundo resultado de

busqueda etiquetada en la segunda coleccion de etiquetas personales.

4, El método de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:
organizar el primer resultado de busqueda etiquetada en una primera coleccion
de etiquetas publicas asociada con la primera etiqueta, la primera coleccion de
etiquetas publicas comprende uno o mas resultados de blsqueda etiquetada, etiquetada

con la primera etiqueta por uno 0 mas usuarios.

5 El métodc de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende:
proporcionar al primer usuario con acceso a una 0 mas colecciones de etiquetas

personales a través de una interfaz de coleccion de etiquetas personales; y
proporcionar la primera coleccion de etiquetas personales y un primer conteo de
etiqueta que corresponde a un nimero de resultados de busqueda etiquetada dentro de
la primera coleccién de etiquetas personales a través de la interfaz de coleccion de

etiquetas personales.

6. Un métodd para proporcionar acceso a una o mas colecciones de etiquetas

que comprende:

recibir una busqueda de etiqueta de un primer usuario en un componente de

consulta, la busqueda ce etiqueta especificando una primera etiqueta;



en un compcnente de coleccion de etiquetas personales, responder a la primera
etiqueta que corresponde a una primera coleccion de etiquetas personales asociada con
el primer usuario, proporcionar acceso a la primera coleccion de etiquetas personales a
través de una interfez de coleccion de etiquetas personales; y

en un componente de coleccion de etiquetas publicas responder a la primera
etiqueta que corresponde a una primera coleccion de etiquetas pUblicas, proporcionar
acceso a la primera coleccion de etiquetas pUblicas a través de una interfaz de coleccion

de etiquetas publicas.

A El método de acuerdo con la reivindicacién 6, en donde el componente de
coleccion de etiquetas ejecuta al menos uno de los siguientes pasos:
proporcionar al primer usuario con acceso a una notificacion de coleccion de
etiquetas a través de la interfaz de coleccion de etiquetas publicas, la notificacion de
coleccion de etiquetas comprende una o mas actualizaciones de etiquetas asociadas con
uno o mas usuarios que etiquetan resultados de busqueda con la primera etiqueta;
proporcionar una notificacion de coleccion de etiquetas superior a través de la
interfaz de coleccion de etiquetas publicas, la notificacion de coleccion de etiquetas
superior comprende Ltna o mas colecciones de etiquetas que tienen conteos de etiqueta
sobre un umbral de etiqueta superior; o
proporcionar una notificacion de tendencia de etiqueta a través de la interfaz de
coleccion de etiquetas publicas, la notificacion de tendencia de etiqueta comprende una
0 mas colecciones de etiquetas que tienen incrementos en el conteo de etiqueta dentro

de los periodos de tiempo sobre un umbral de tendencia.

8. El método de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde el componente de
coleccion de etiquetas publicas ejecuta los siguientes pasos:
mostrar uno 0 mas avatares a través de la interfaz de coleccion de etiquetas
publicas, un avatar representa un usuario que etiqueté un resultado de busqueda,
dentro de la primera coleccion de etiquetas publicas, con la primera etiqueta; y
en respuesta a recibir una seleccion de un primer avatar, mostrar una o mas

colecciones de etiquetas asociadas con un usuario representado por el primer avatar.

9. El método de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde el componente de
coleccion de etiquetas publicas ejecuta los siguientes pasos:
rastrear una o mas fuentes de contenido para identificar el contenido generado
por usuario;
identificar un descriptor asignado al contenido generado por el usuario por medio
de una fuente de contenido;
etiquetar un URL que comprende el contenido generado por el usuario con una
etiqueta derivada del descriptor para generar un nuevo resultado de busqueda

etiquetada; vy



agregar el nuevo resultado de busqueda etiquetada en una coleccion de

etiquetas publicas para acceso por uno 0 mas usuarios.

10. El método de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde el componente de
consulta ejecuta los siguientes pasos:
recibir una busqueda de etiqueta temporal a partir del primer usuario; e
identificar un periodo de tiempo asociado con la busqueda de etiqueta temporal
para proporcionar acceso a uno o mas resultados de bulsqueda etiquetada que

corresponden al periodo de tiempo.
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INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter Il of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Atticle 36 and Rule 70)

Applicant's or agent’s file referenca

M32709WO FOR FURTHER ACTION See Form PCTAPEAM16
International application No International filing date (daymonthyear) Priarity date (daymonthivear)
PCTAS2014036000 30.04.2014 30.04.2013 .
Fleaona!_ Patent Classification 'IF'C;nr n:;ji;nat classification and IPC i R = |
INV. GO6F17/30
“Applicant - mLSTEe = =

MICROSOFT CORPORATION

1. This report is the international preliminary examination repen, eslablishad by Inis Internalional Preliminary Examining
Autherity under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 38,
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet,
3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising: i
a. M (sent lo the applican! and lo the International Bureau) a total of 13 sheels, as follows:
I sheets of the cescription, claims andior drawings which have been amended andior sheets containing !
rectifications authorizad by this Authority, unless those sheets were superseded or cancelled, and any E
accompanying lelters (see Rules 46.5, 66.8, 70.16, 91.2, and Section 607 of the Administrative
Instructions).
LJ sheets containing rectifications, where the decision was made by this Authority not to take them into account
because they were not authorized by or notified lo this Authority at the time when this Authority began to
draw up this report, and any accompanying letters (Rules 66.4bis, 70.2(e), 70.16 and 91.2).
[ superseded sheets and any accompanying letters, where this Autnorily either considers that the
superseding skeets contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application
as filed. or the superseding sheets were not accompanied by a lelter indicaling the basis for the
amendments ir the application as filed. as indicated in tlem 4 of Box No. | and the Supplemental Box (see
Rule 70.16(bj).
b. [J (sent (o ihe Internavonal Bureau only) a tolal of (indicate type and number of electronic carrnier(s)) |, containing a
saquence listing, in the form of an Annex CST.25 lext file, as indicated in the Supplemantal Box Ralating to
Sequence Listing (see paragraph 3ter of Annex G of the Administrative Instructions).

4. This report contains indications relating 1o the following items:

Box No. | Basis of tne report
Box No. I Prigrity
Box No. [l Non-establishment of opinion with regard lo novelly, inventive step and industrial applicability

Box No. [V Lack of unity of invention

Box No. V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial
applicability; citations and explanatiens supporting such statement

Box No. VI Certain documents cited

Box No. VIl Certain defecls in the international applicatian

Box No. VIl Certain observations on the international application

ROOOx

EaE

Cate of subTmssicn of the demand

N . =]

Date of completion of this report |

26.02.2015 30.07.2015 '

Name and mailing address of the international Aulhorized officer
preliminary examining authority:

—— European Paient Office P B 5818 Patentlaan 2 :
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Dumitrescu, Cristina ; 0)
Tel +21 70 340 - 2040

Fax: -31 70 340 - 3016 Telephone No +31 70 340-4838 R 3
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INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT International application No.

1
ON PATENTABILITY PCTAUS2014036000 []
) |

Box No.| Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on
B the international apglication in the language in which it was filed

LJ atranslation of the international application into , which is the language
of a translation furnished for the purpases of:

L] international search {(under Rules 12.3(a) and 23.1(b))
[ publication of the international application (under Rule 12.4(a))
O international preliminary examination (under Rules 55.2(a) andior 55.3(a) and (b))

2. With regard to the elements™ of the international application, this report is based on (replacement sheets which
have been furnished to e receiving Office in response o an invitation under Article 14 are referred to in this
report as "originally filed" and are not annexed (o this report):

Description, Pages
1-29 as originally filed

Claims, Numbers
1-10 liled with the letter of 05-03-2015

Drawings, Sheets
118-18418 as originally filed

O asequence listing - see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. 0 The amendments heve resulted in the cancellation of:

O the description, pages

O the claims, Nos.

L the drawings, sheetsfigs

0 the sequence listing (specify):

4. [J This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below
had not been made. since either they are considered to go beyond the disclosure as liled, or they were
not accompanied by a lefter indicating the basis for the amendments in the application as filed, as
indicated in the Supplemental Box (Rules 70.2(c) and (c-bis)):

[J the description, pages

[0 the claims. Nos.

[J the drawings. sheetsfigs

[0 the sequence listing (specify):

5. O This report has been established

O taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified to this Authority
under Rule 91 (Rules 66.1(d-bis) and 70.2(e)).

0 without taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified to this
Authority under Rule 91(Rules 66.4bis and 70.2{g))



INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT International application No. | =
ON PATENTABILITY PCT/US2014036000

6. B  With regard to top-up searches (Rules 66.1fer and 70.2(f)):

& A top-up search was carried out by this Authority on 30.06.2015 (all discovered documents are
listed in the Supplemental Box Relating to Top-up Search).

0 Additional relavant documents have been discovered during the top-up search.
[l No top-up search was carried out by this Authority because it would serve no useful purpose.

7. O Supplementary international search report(s) from Authority(ies) hashave been received and taken into
account in establish ng this report (Rule 45bis.8(b) and (c)).

If iten 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded”

Box No. V  Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial
applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N) Yes: Claims

No: Claims 1,2.4-7.9, 10

—_— 2

Inventive step (IS) Yes: Claims
No: Claims 3:8
Industrial applicability (IA) Yes: Claims 1-10
No: Claims

2. Citations and explanations (Rule 70.7);

see separate sheet
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Reltem V

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial
applicability; citations and explanations supporting such statement

Reference is made to the following document:

D1 US 7 668 821 B1 (DONSBACH AARON [US] ET AL) 23 February 2010
(2010-02-23)

Article 33(2) PCT

1. The present application does not meet the criteria of Article 33(2) PCT, because
the subject-matter of claims 1, 2, 4-7, 9 and 10 is not new,

1.1. Document D1 discloses:

A method for maintaining one or more tag collections (abstract; col.5, line 31 - col. 6,
line 11), comprising:

receiving a search query from a user (col. 6, lines 29 - 30; Fig. 1),

providing one or mare search results to the user based upon the search query (Fig. 1
shows a search result),

providing one or more tag suggestions for a first search result of the one or more
search results, the one or more tag suggestions based upon one or more users
tagging the first search result with said one or more tag suggestions (Fig. 1, tags
suggestions are displayed to the user; according to the abstract; col.5, line 59 - col 6,
line 11, the user is viewing tags given by other users of public "anonymous” tags; in
fig.1 and col. 6, linas 28 - 43 a search functionality is disclosed where the user inputs
a search query and search results provided with tags given by the user of by other
users are returned and displayed, i.e. tag suggestions associated with each of the
search results, disclosing therefore the feature of "providing one or more tag
suggestions for a first search result" as claimed),

providing an interface to the user for creating a tag for the first search result from
among the one or more tag suggestions (Fig. 1, the edit box and the "Add" button, the
user is presented with information about the other tags therefore the system provides
an interface to the user for creating tags "from among the one or more suggestions”;
The tags related to the search resulls are given by the user or they have been
publicly of anonymously given by other users of the system, and therefore the tags
suggestions are based upon one or more users tagging the first result with the tag
suggestions); and

Form PCT Separale Sheelddd (Sheet 1 (EPO-April 2005)
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responsive to receiving a first tag for the first search result from the user via the
interface, organizing the first search result into a first tag collection of search results
tagged with the first tag (col. 5, lines 31-58;).

Therefore, the subject-matter of the independent claim 1 is not new (Article 33(2)
PCT).

1.2. The foregoing objection applies mutatis mutandis to the corresponding
independent claim 6 {system).

Therefore, the subject-matter of the independent claim 6 is not new (Article 33(2)
PCT).

1.3. Dependent claims 2-5, 7-10 do not contain any features which, in combination
with the features o” any claim to which they refer, meet the requirements of the PCT
in respect of novelty and/or inventive step:

The additional features of claims 2, 4, 5, 7, 9 and 10 are disclosed by D1 (abstract;
col. 5, lines 31 - col. 6, line 11 and col. 6, lines 28-43).

Therefore the subject-matter of the dependent claims 2, 4, 5, 7, 9 and 10 does not
meet the requirements of Article 33(2) PCT.

Article 33(3) PCT

2. The present app ication does not meet the criteria of Article 33(3) PCT, because
the subject-matter of claims 3 and 8 does not involve an inventive step.

The additional feature of claims 3 and 8 (i.e. a second tag collection for a user) is
merely one of several straightforward possibilities from which the skilled person would
select, in accordance with circumstances, without the exercise of inventive skill, in
order to solve the problem how to manage an organize multiple personal tags for a
user.

Therefore the subject-matter of the dependent claims 3 and 8 does not meet the
requirements of Article 33(3) PCT.

Form PCT:Separale Sheet 408 (Sheel 27 (EPLYApril 2005



TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

PCT

REPORTE PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD
(Capitulo || del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes)

(Articulo 36 y Regla 70 del PCT)

Referencia del expediente del solicitante o ] PARA ACCIONES ADICIONALES Vease formulario
del agente PCT/IPEA/A16
| M32709W0 S ————
Solicitud Internacional No. Fecha de la presentacion internacianal Fecha de la priondad (dia‘mes/afio)
PCT/US2014/036000 ‘dia/mes/ario) 30.04.2013
| 30.04.2014 ‘

Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) o clasificacion nacional y CIP
INV.GOBF17/30
Solicitante

|
___MICROSO-TCORPORATION _ I

1. El presente informe es el reporte del examen preliminar internacional, establecido por la Autoridad
Examinadora Internacional Preliminar conforme al Articulo 35 vy transmitida al solicitante sequn el Articulo
36

2 Este INFORME comprende un total de 5 hojas. incluida la presente hoja de portada. ‘
3. Estereporte tambien 2std acompanado de sus ANEXOS. que comprenden;

a [¥ (enwiado al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de 13 hojas, como sigue:

[X] hojas de la descripcion, las reivindicaciones y/o los dibujos que han sido modificados y/o las hojas que ‘
contienen rectificaciones autorizadas por esta Autoridad, a menos que dichas hajas fueran reemplazadas o
canceladas, y cualesquiera cartas adjuntas (vease reglas 46.5. 66.8, 70.16, 91 2 y la seccion 607 de las |
Instrucciones Administrativas),

0 hojas que contienen rectificaciones cuando la decision fue tomada por esta Autoridad no para tomarlas en

cuenta porque éstas no fueron autorizadas por o notificadas a esta Autoridad en el momento en que esta

Autoridad comenzo a 2laborar este reporte, y cualesquiera cartas adjuntas. (Reglas 66 4bis, 70.2(e), 70.16 |

¥y 91.2),

O hojas reemplazadas y cualesquiera cartas adjuntas, donde esta Autoridad considera bien sea que las 1
hojas de reemplazo contienen una enmienda que va mas alla de la divulgacion en la solicitud internacional tal
como se presento, o las hoias de reemplazo no incluyen una carta que indique la base para las enmiendas en la
solicitud tal como se presento, segun se indica en el item 4 de la Casilla No. | y la Casilla Suplementaria (ver
Regla 70.16(b)).

b. (enviada unicamen'e a la Oficina Internacional) un total de (indicar el tipo y numero de portadoras
electronicas)) |, que contergan un listado de secuencias, en forma electronica Unicamente, como se indica en la
Casilla Suplementaria Relztiva al listado de secuencias (ver parrafo Jter del Anexo © de las Instrucciones
| Administrativas). S
4. El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes

[ Casilla No. | Base del informe
0 Casilla No. Il Prioridad
0 Casilla No. Il Ausencia de formulacion de opinion con respecto a la novedad, la actividad inventiva y

la aplicabilidad industrial

O Casilla No. IV Falla de unidad de la invencion

[ Casilla No. V. Declaracion motivada segun el Articulo 35.(2) con respecto a la novedad, la actividad
inventiva o la aplicabilicad industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

O Casilla No. VI Ciertos documentos citados

O Casilla No. VIl Ciertos defectos en la solicitud internacional

O Casilla No_ VIl - Ciertas observaciones sobre |a solicitud internacional

F'eﬁ_dﬁresentacidn de la solicitud ] Fecha de finalizacion del presente raorle_ )
| 26.02.2015 | 30.07.2015

Nombre y direccion postal del IPEA/EP Funcionario autorizado
Oficina Europea de Patentes P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk — Paises Bajos

Tel: +31 70 340 - 2040 Dumitrescu, Cristina

| Fax 43170340 - 3016 No. de Teléfono +31 70 340-4836

“Formulario PCT/IPEA/A09 (portade) (Enero 2015)



REPORTE INTERNACIONAL PRELIMINAR Solicitud Internacional No.
SOBRE PATENTABILIDAD PCTIUS2014/036000

‘Casilla No. |. Base del Reporte

1

5. O Este reporte ha sido establecido:

En relacion con el idioma, este reporte se basa en;
& La solicitud internacional en el idioma en el que fue presentado

O Unatraduccion de la solicitud internacionalal _~  qgue es el idioma de una traduccion
suministrada para |os propositos de:

O busqueda internzcional (Narmas 12.3(a) y 23 1(h))
O Publicacion de la solicitud internacional (Narma 12 4(a))
0O Examen internacional preliminar (Normas 55.2(a) y/o 55.3(a))

Con respecto a los elementos de la solicitud internacional, este reporte se basa en (las hojas de reemplazo gue han
Sido suministradas a la Oficina receptora en respuesta a una invitacion conforme al Articulp 14 se mencionan en este

reporte como ‘presentacas originalmente” y no se anexan a este reporte)

Descripcion, Paginas
1-29 cemo fueron presentadas originalmente
Reivindicaciones, Paginas
1-10 presentada con |a carta de 05-03-2015

Dibujos, Hojas

1/18 —18/18 como fueron presentadas originalmente

00 Listado de secuencias - ver Casilla Suplementaria Relativa al Listado de Secuencias.

[0 Las modificaciones han ocasionado la cancelacion de:

O La descripcion, paginas

[1 las reivindicaciones, Nos,

O los dibujos, hejas/figs

[ el lislado de szcuencias (especificar)

- O El presente reporte ha sido formulado como si no se hubiesen efectuado (algunas de) las modificaciones anexas a

este reporte y que se erumeran a continuacion, bien sea debido a que se considera que estas van mas alla de lo
divulgado tal como se presento. o que no van acompanadas de una carta que indique la base para las enmiendas en la

solicitud tal como se pres2nto, segun se indica en el Casilla Suplementaria (Regla 70.2(c) y (c-bis))

O la descripcion, paginas
O las reivindicaciones, Nos
O los dibujos, hojas/figs
O el listada de secuencias {especificar)




O Teniendo en cuerta la rectificacion de un error obvio autorizada por o notificada a esta Autoridad conforme
a la Regla 91 (Reglas 66.1 (d-bis) y 70 2{e)).

O Sin tomar en cuer ta la rectificacion de un error obvio autorizada por o notificada a esta Autoridad conforme
a la Regla (Reglas 66.1bis y 70.2 (e)):

6. [ Con relacion a busquedas complementarias (Reglas 66 1ter y 70 2(f)):
¥ una busqueda complementaria fue llevada a cabo por esta Autoridad el 30.06.2015

0O Documentos pertinentes adicionales han sido descubiertos durante la busqueda complementaria
O Ninguna busqueda complementaria fue llevada a cabo por esta Autoridad porque no serviria para ningun

proposito util

7. O El (los) Reporte(s, de busqueda interpacional complementarios de la(s) Autondad(es)

ha/han sido recibida(s) y tenido(s) en cuenta al establecer este reporte (Regla 45bis B(b) v (c))

* St el item 4 aplica, todas o algunas de estas hojas pueden ser marcadas como ‘reemplazadas”

Casilla No. V Declaracién furdamentada bajo el Articulo 35(2) con relacion a la novedad, la altura inventiva o |a

aplicabilidad industrial: citas y explicaciones soportando tal declaracién

1. Declaracion

Novedad (N) S Reivindicacionas

NO Revindicaciones 1, 2,4-7,9, 10
Nivel Inventivo (NI) Sl Belvindicaciones

NO Reivindicaciones 3, 8
Aplicabilidad Industrial {Al) Sl Reivindicaciones 1 - 10

NO Reivindicaciones

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

Ver hoja separada



Formularic PCT/IPEA/409 (Enero 2015)
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Re ltem V

Declaracion motivada con relacion a la novedad, altura inventiva o aplicabilidad industrial; citas y
explicaciones que soportan tal declaracién

Se hace referencia a los siguientes documentos:

D1 US 7 668 821 B1 (DONSBACH AARON [US] ET AL) 23 de Febrero de 2010 (2010-02-23)

Articulo 33(2) PCT

1. La presente solicitud no cumole los criterios del Articulo 33(2) PCT, porque el objeto de las reivindicaciones 1, 2, 4-7,
9y 10 no es nuevo.

1.1 El Documento D1 divulga:

Un metode para mantener una o mas recaleccion de etiquetas (resumen, col 5, linea 31 — col 6 linea 11). que
comprende:

Recibir una consulta de busqueda de un usuario (col 6, lineas 29— 30, Fig 1),
Suministrar uno o mas resultados de busqueda al usuario basado en la consulta de busqueda (la Fig 1 muestra un
resultado de busqueda);

suministrar una o mas sugerencias de etiquetas para un primer resultado de la busgueda, de uno o mas resultados de
la busqueda, una o mas sugerencias de etiquetas basadas en uno o mas usuarios que etiquetaron el primer resultado
de la busqueda con dichas una o mas sugerencias de eliquetas (Fig. 1, las sugerencias de etiquetas son mostradas al
usuario; de acuerdo con el resumen; col.5, linea 59 — col 6, linea 11, el usuano esta viendo etiquetas mediante otros
usuarios de etiquefas publicas "andnimas”. en la fig. 1 y la col 6 lineas 28-43 una funcionalidad de busqueda es
divulgada cuando el usuario injresa una consulta de busqueda y los resuitados de la busqueda surmnistrados con
etiquetas dadas por el usuario de por otros usuarios son regresados y mostrados, es decir, sugerencias de etiquetas
asociadas con cada uno de los resultados de la busqueda. divulgando por fo tanto la caracteristica de "que suministra
una o mas sugerencias de etiquzta para un primer resultado de la busqueda’ como reivindicada),

suministrar una interfase para el usuario para crear una etiqueta para el primer resultado de busgueda de entre una o
mas sugerencias de etiquetas (Fig. 1, la casilla editar y el botén "agregar”. se presenta al usuario informacion sobre las
otras etiquetas por lo tanto el sistema suministra una interfase al usuario para la creacién de etiquetas 'de entre una o
mas sugerencias’ Las etiquetas relacionadas con los resultados de /a busqueda son dadas por el usuario o ellas han
sido dadas publica o anénimamente por otros usuarios del sistema, y por lo tanto las sugerencias de etiquetas estan
basadas en uno o mas usuarios que etiguetan el primer resultado con las sugerencias de etiquetas) vy en respuesta a
recibir una primera etiqueta para el primer resultado de la busqueda del usuario via la interfase, que organiza el primer
resultado de la busqueda en una primera recoleccion de etiquetas de los resultados de la busqueda etiquetada caon la
primera etigueta (col 5. lineas 31-58,)

Por lo tanto el objeto de la reivindicacion independiente 1 no es nuevo (Articulo 33(2) PCT).

1.2 La anterior objecion aplica mutatis mutandis a la reivindicacion independiente correspondiente 6 (sistema).
Por lo tanto, el objeto de la reivindicacion independiente 6 na es nuevo (Articulo 33(2) PCT).

1.3 Las reivindicaciones dependientes 2-5, 7-10 no contienen ninguna caracteristica que, en combinacion con las
caracteristicas de cualquier reivindicacion a la cual estas se refieren, cumple con los requerimientos del PCT en
relacion con la novedad y/o |a altura inventiva:

Las caracteristicas adicionales de las reivindicaciones 2, 4, 5, 7, 9 y 10 son divulgadas par D1 (resumen. col 5. lineas
31 -col 6, inea 11 y col. 6, lineas 28-43).

Por o tanto el objeto de las reivindicaciones dependientes 2, 4, 5, 7, 9 y 10 no cumplen con los requisitos del Articulo
33(2) PCT

Articulo 33(2) PCT
2. La presente solicitud no cumpie los criterios del Articulo 33(3) PCT. porque el objeto de las reivindicaciones 3 y 8 no
involucra una altura inventiva.
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La caracteristica adicional de las reivindicaciones 3 y 8 {es decir, una segunda recoleccion de etiqueta para un usuario)
es meramente una de varias posibilidades sencillas de las cuales la persona experta seleccionaria, de acuerdo con las
circunstancias, sin el ejercicio de la habilidad inventiva, con el fin de resolver el problema de como administrar y
organizar multiples etiguetas personales para un usuario.

Por lo tanto el objeto de las reivindicaciones dependientes 3 y 8 no cumple con los requisitos del Articulo 33(3) PCT,

Formulario PCT/Hoja Separada /409 (Hoja 2) (EPO - Abril 2005)



