Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

P-13084

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. NC2017/0003247
Solicitud de patente a nombre de HOME BOX OFFICE, INC

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad
HOME BOX OFFICE, INC, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta
al oficio No. 827 notificado mediante comunicacion electronica el 12 de marzo de
2018, relacionado con concepto técnico de fondo, atentamente me permito

manifestar:

1. Modificacion al capitulo reivindicatorio

Como primera medida, mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se
reafirma en el capitulo reivindicatorio presentado el 14 de enero de 2019, en respuesta
al Oficio No. 12478 notificado el 17 de octubre de 2018.

2. Claridad de la solicitud

El solicitante manifiesta que el capitulo reivindicatorio como se indica en el punto
anterior, proporciona claridad y concisiéon a la invencidon descrita, al no existir

objeciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.
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En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capitulo reivindicatorio, que

incluye 20 reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del articulo 30 de la Decision

486/00.

3. Novedad/Nivel inventivo

El sefior examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las
antiguas reivindicaciones 1, 2,4, 5,7 a 14 y 16 a 18 a la luz de las ensefanzas técnicas
descritas en el documento US 6812941 (D1). Ademas, cita el documento US
20130214995 (D3) para demostrar que las antiguas reivindicaciones 3, 6, 15, 19 y 20

carecen de nivel inventivo.

A este respecto, volvemos sobre el particular que el articulo 16 de la Decisién 486 de
la Comision de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espiritu
de la norma legal indicada, la invencién no se considera como nueva si esta
“comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se esta refiriendo,

naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Asi, para que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA
ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al
proceso industrial’” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo
de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-
INTAL, Buenos Aires, 1994, pagina 60).

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, serfa forzoso que se demostrara que la
invencion de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica,
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especificamente en forma individual en los documentos D1 y D3 de forma TOTAL,

lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio.

Con respecto al nivel inventivo, nuevamente nos permitimos resaltar que el articulo
18 de la Decision 486 establece que “Se considerard que nna invencion tiene nivel inventivo, si
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion

10 hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacion de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El analisis de nivel inventivo

debe demostrar la obviedad de la invencion y establecer como ésta no contiene un

salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace

necesario demostrar que la invencién analizada carece de nivel inventivo y hubiese

sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo de la solicitante manifestar su
desacuerdo con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad

y el nivel inventivo de la invencidon que se reclama en las antiguas reivindicaciones 1

a 20.

Una vez mas, el solicitante indica que la presente invenciéon se refiere a la
representacion ordenada por tiempo de las interfaces de usuario mediante el cruce de
un arbol de elementos de interfaz de usuario (arbol jerarquico), donde cada objeto
puede tener dos conjuntos de nifios, siendo un conjunto de usuario nifilo a ser
representados después del padre y el otro siendo un conjunto de usuario pre-nifio a

ser representados antes que el padre.

Ahora bien, con respecto al requisito de novedad y el cumplimiento del mismo con

relaciéon al documento D1, el solicitante desea manifestar que la reivindicacion
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independiente 1 define un método que se caracteriza porque comprende los pasos de

“recorrer, en una forma de arriba hacia abajo, un arbol jerdarquico de elementos

de interfaz de usuario, en donde el drbol jerdrquico de elementos de interfaz

de usuario comprende un elemento de interfaz de usuario padre (108, 220, 771)

que tiene un elemento de la interfaz de usuario pre-nifio que depende del

elemento de interfaz de usuario padre en el 4rbol jerdrquico; reproducir (308),

en un dispositivo de visualizacion durante el recorrido, una representacion del

elemento de interfaz de usuario pre-nifio (116, 222, 772, 773) en un primer

tiempo basado en Iégica de pre-nifio (222, 772, 773) asociada con el elemento

de interfaz de usuario pre-nifio, en donde la Iégica pre-nifio determina si

reproducir con base en datos de estado asociados con el elemento de interfaz

de usuario padre; y reproducir (316), en el dispositivo de visualizacion durante

el recorrido, una representacion (226) del elemento de interfaz de usuario

padre en un segundo tiempo que es posterior al primer tiempo”.

Sin embargo, el documento D1 es totalmente silencioso con respecto a los pasos de

este nuevo método, especificamente, en el paso de recorrer un drbol jerdrquico en

una forma desde arriba hacia abajo, tal como una interfaz de usuario padre

con una o mds interfaces de usuario de nifio o pre-nifio. Por el contrario, tal

como lo indica el examinador en su concepto técnico, el documento D1 en su Figura
3 (reproducida a continuacion) y en la Columna 6, lineas 52-65 y Columna 3, lineas
47-50, se limita a indicar una estructura de arbol pero no se especifican que sean

elementos de interfaz de usuario de padre y de nifio o pre-nifio, como se define

en la nueva reivindicacion independiente 1.
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Tree 30 of FIG. 3 includes nodes 400 and branches 42.

Modes # represent the elements of document 12, Nodes 40

cxist at different levels within tree 30, Each branch 42
25 interconnects two npodes 40 at different levels. Tree 30
mcludes a “root” node labeled =07 at a level 0 of tree 30 n
FIG. 3. Mode 0 is the “parent” of nodes 1A and 1B at a level
1, and nodes 1A and 1B are “siblings™. Nodes 2A, 2B, and
2C are “children™ of node LA Similarly, nodes 2D-2F are
children of node 1B, Modes 3A-3C are the children of node
2A, nodes 3D-3F are the children of node 2B, and nodes
3031 are the children of node 2C. Nodes 2D-2F and nodes
3A-31 have no children, and are called “leal™ or "external”
nodes. All nodes i having at least one child node are called
g5 “internal” nodes.

&l

number of levels mgher than the level of the focus node. A 45
second portion of the model is selected according 1o the
branch isolation method, including; (i) nodes along a path
from the rood node to the focus node, and (1) nodes in a level
lower than the level of the focus node and coupled to the
focus nede by one or more branches. The presentation sp
properties of elemenis represented by nodes within both the
first and second portions of the model are presented. Where
the root node is within both the first and second portions of
the model, the presentation properiy of the clement repre-
sented by the root node may be selectively presented. a3

Adicionalmente, la nueva reivindicacién independiente 1 se enfoca en dos pasos

nuevos relacionados con la reproducciéon o visualizacién en un dispositivo de

salida o de visualizacién, durante el recorrido (mencionado previamente), de

una representacion del elemento de interfaz de usuario de nifio o pre-nifio y

de una representacion del elemento de interfaz de usuario padre, donde estas

representaciones son en tiempos o momentos diferentes, es decir, uno después
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del otro, hecho que no es sugerido ni divulgado en ningin momento por el

documento D1.

Ademas, vale la pena resaltar, nuevamente, el hecho que el documento D1 describe

varios métodos diferentes para presentar (por ejemplo, mostrar) una estructura

jerarquica, donde la estructura jerdrquica incluye mdltiples elementos y define

relaciones jerarquicas entre los elementos. Dicha estructura jerarquica puede
incorporarse dentro de un documento electrénico tal como un documento web, un

programa de aplicacion interactiva o un mapa dividido en secciones. Cada elemento

tiene una “propiedad de presentaciéon” que puede ser un valor o una funcién. Uno

solo de los elementos tiene “enfoque” (por ejemplo, de acuerdo con la codificacion

del documento por un autor, por defecto, etc.) (Ver resumen, D1 abajo reproducido).

(57) ABSTRACT

Several different methods for presenting (e.g., displaving) a
hicrarchical siructure are presenied. The hierarchical sirug-
ture includes multiple elements, and defines hierarchical
relationships between the elemenis. The hierarchical siruc-
ture may be embodicd within an clectronic document such
as a Web document, an interactive application program, or a
map divided inlo sections. Each element has a “presentalion
property” which may be a value or a function. A single one
of the elemenis has “focus” {2.g., in accordance with the
coding of the document by an author, by default, ec.). A
“wiew depth” method includes forming a model {e.g., a tree
structure) of the hierarchical structure. The model includes
multiple levels ranked with respect to one another, multiple
nodes representing elements, and at least one branch.

Asi mismo, la Figura 5 de dicha anterioridad es un diagrama de flujo de una realizacion
de un método 60 de “aislamiento de ramificaciéon” para presentar una estructura
jerarquica (por ejemplo, un documento electrénico tal como una pagina web, y un
programa de aplicacion interactiva, o un mapa dividido en secciones). Durante un
paso 62, se accede a la estructura jerarquica. La estructura jerarquica incluye maltiples
elementos y define relaciones jerarquicas entre los elementos. Como se describié

anteriormente, cada elemento tiene una propiedad de presentacién, y uno de los

elementos tiene enfoque (columna 9, D1). Durante un paso 66, se determina una ruta

en el modelo desde el nodo raiz a un “nodo de foco” o “nodo de enfoque”, en donde
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el nodo de enfoque es el nodo que representa el elemento que tiene el “enfoque”. La
ruta es una ruta desde el nodo raiz al nodo de enfoque formado a lo largo de las ramas

(columna 9, D1).

Lo anterior demuestra que el método definido en D1 estd enfocado de forma

totalmente diferente al de la presente invencién, definido en la reivindicacion

independiente 1, ya que no permite hacer un recorrido de un arbol jerarquico de

arriba hacia abajo pasando por elementos de interfaz de usuario padre y pre-

nifio, donde ademas luego se visualiza o se reproduce la representaciéon de cada

una de dichas interfaces de usuario en un dispositivo de salida o de

visualizacién, donde dicha reproduccién o visualizaciéon de representaciones

se realiza en dos instantes de tiempo diferentes, uno después del otro, lo que

permite obtener un resultado de visualizacién totalmente novedoso y diferente, no

sugerido en D1.

Por lo tanto, existe por lo menos una diferencia entre la presente invencién definida
en la reivindicaciéon independiente 1 y el documento D1, con lo cual se da
cumplimiento al requisito de novedad, toda vez que se ajusta a la definicién de
Novedad Absoluta, como se indic6 previamente y, por ende, hay cumplimiento de las

disposiciones del articulo 16 de la Decision 486.

Ahora, dado que la reivindicaciéon independiente 1 cumple con el requisito de
novedad, las reivindicaciones dependientes 2 a 8 también cumplen con dicho
requerimiento, toda vez que las caracteristicas de la reivindicacion independiente se
encuentran incluidas en cada clausula dependiente, ajustandose del mismo modo a las

disposiciones del articulo 16.

Por otro lado, con respecto al requisito de nivel inventivo, es importante tener en

cuenta, como primera medida, los problemas que pretende resolver la presente
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invencion, los cuales en ningin momento se pueden tomar como la forma de
modificar un método conocido o un documento existente con el fin de obtener el
mismo resultado que se ha logrado y que se define en la presente invencién, ya que si
se hace de esta forma no se parte Gnicamente del problema, sino también de la
solucioén, lo que se denomina como analisis de tipo “hindsight” o retrospectivo, el

cual es totalmente inaceptable.

Lo anterior se puede evidenciar en los oficios No. 12478 y No. 827 cuando el
examinador indica que “e/ problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
Sformular asi: “3cdmo modificar el método conocido en D1 para destacar los elementos de la interfaz,

de usuario?”’, donde se plantea lo que existe y la forma de modificarlo para obtener el

resultado de la presente invencién, pero no se esta teniendo en cuenta el problema

real abordado por la invencién y que se deriva de forma evidente a partir de la lectura
completa de la descripcién originalmente presentada. Si se realizara el esfuerzo

intelectual de ubicarse en el mismo instante de los inventores al momento de la

presentacién prioritaria, hubiese sido imposible indicar que el problema es modificar

la anterioridad D1 para destacar los elementos de la interfaz de usuario, va que el

experto en ese momento no sabfa que tenfa que llegar a dicho resultado.

Asf las cosas, con el fin de demostrar la superioridad de la presente invencién con
respecto al estado del arte, el solicitante desea mostrar el problema técnico abordado
y explicar la forma cémo se llega a la solucion, pero partiendo desde el conocimiento

que se tenia en el momento de la presentacion de la solicitud prioritaria.

En este sentido, la presente solicitud claramente divulga problemas con la

reproduccién o visualizacién convencional de arboles de interfaces de usuario y que

tienen elementos de interfaz de usuario de nifios que lo componen, tal como se define,

por ejemplo, en los parrafos [0002] a [0005] de la descripcidén originalmente

presentada. Como se describe en dicha descripcion, las reivindicaciones estan dirigidas

www.clarkemodet.com

ESPANA - PORTUGAL - ARGENTINA - BRASIL - CHILE - COLOMBIA - MEXICO - PERU - URUGUAY : VENEZUELA



a una solucién por la cual, un elemento de interfaz de usuario pre-nifio que depende

(por ejemplo, estd mas abajo en el arbol jerarquico) de un elemento de interfaz de

usuario padre se puede mostrar o visualizar (reproducir) antes que el elemento de

interfaz de usuario padre.

La materia objeto definida en las reivindicaciones 1 a 20 resuelve el problema técnico

que suministra la forma de estar compuesto de un elemento de interfaz de usuario

nifio mientras permite que el elemento de interfaz de usuario nifio sea visualizado o

reproducido antes de la reproduccién del elemento de interfaz de usuario padre. Lo

anterior suministra una solucién técnica a un problema técnico relacionado con la
reproduccién o visualizacion de elementos de interfaz de usuario de un arbol

jerarquico de interfaz de usuario, mientras que se mantiene la composabilidad.
En este sentido, los documentos mencionados por el examinador como
particularmente relevantes para la presente invencion fallan en divulgar los elementos

reivindicados dirigidos a resolver este problema particular.

Con base en el analisis anterior, ni D1, ni D3, ya sea solos o en combinacién, ensefian

o sugieren la presente invencion. En vista de lo anterior, las presentes

reivindicaciones son novedosas e inventivas sobre el estado del arte. Por lo

tanto, se le solicita respetuosamente al sefior examinador retire la objecién de novedad

y nivel inventivo.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1 y D3 citados por su
Despacho no pueden ser considerados como anterioridades validas capaces de
afectar la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que estos documentos
fallan en ensefiar todas las caracteristicas esenciales de la invencion, y la manera como

se solucioné el problema técnico en cuestion.
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En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invencion tal
y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 20, tiene diferencias con el
estado del arte e implic6 un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser

considerada como novedosa e inventiva segun las disposiciones de los articulos 16 y

18 de la Decision 486.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relaciéon con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del

debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Nacional.

Finalmente, aunque el solicitante es consciente de las facultades otorgadas por el
articulo 4bis del Convenio de Paris para que cada Oficina Nacional tenga
independencia para tomar las decisiones con respecto a la aceptaciéon o concesion de
patentes en el territorio al cual pertenecen, se desea informar a esa Superintendencia
que la presente solicitud fue concedida en Europa por la EPO y en Estados Unidos
por la USPTO y fue emitida como la patente US 9,965,452 B2 el 8 de mayo de 2018
basadas en un pliego reivindicatorio similar al actualmente presentado en Colombia,
con lo que el examinador de dicha Oficina reconocié el cumplimiento de los requisitos
de patentabilidad sobre el estado del arte, donde dicho anilisis se realiza de forma
mundial y con todos los documentos existentes, incluyendo el documento D1 citado

por el examinador y analizado anteriormente.

Senor Director,

(Cadebou
CAROLINA D. ALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CS]
notificaciones@clarkemodet.com.co
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