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“PROCESO Y SISTEMA DE AUTENTIFICACICN DE PRODUCTOS POR
MEDIOS FUERA DE LINEA™
Solicitante:  ISAAC LEQ BAIN

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD
(CAPITULQ 1I)

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pieé de mi firma, cbrando en mi calidad de apoderada de
la sociedad solicitants, atentamente me permito soficitar a Ud. que se reafice ef
examen de patentabilidad de la invencién amiba citada, para lo cual anexo el
comprobante de pago No. 08- 51.039 deJunic 25  de 2008, correspondiente

a la tasa establecida para dicha solicitud.

En consecuencia, atentamente solicito a Ud. se anexe este memorial junto con el
comprobante de pago al expedients correspondiente a esta solicitud de Patente PCT

Entrada en Fase Naciona), ¥y 2e continde con su tramitacion.

Seior Jefe, Mg b Cuntlasro
Margarika Castellanos Abonda

C.C. No. 38.779.654 de Usaqueén
T.P.A No. 70.819delC. 5. J.

Calle 894 A No. 7 A-09 - Bogota, D.C,
Teléfono (PBX). 610 7420
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Industria y Comercio

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 08-121494

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SCLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

‘ FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 587 DE
FECHA 18 DE ENERQ DE 2008 EL TERMINO HABIL SENALADQ PORLALEY

EXPIRA EL 16 DE ABRIL DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de 10s sais (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examsn de
patentabilidad so pena de gue la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
astablecido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C., (27, 02, 2009}

Abogada
Margarita Castellanos A.

ASUNTO Radicacion 06-121.494
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Cficio AR, A
Folios 005

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad [ ]

Via Nacional |:|

Via PCT (fase nacional) [ | Cap. | ] Cap. Il E

No. Sol. Internacional PCT BR 2005/000.025

Fecha de Presentacion Internacional. 2005- 11 - D

Como resuitado del examen de fondo, realizade con fundamento en ¢l articulo 45 de Ja
Decisidn 486 de Jla Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos astudiados

1.1 Descripcion: Folios: a como se radicd iniciaimente
Folioe 98_ a _125 recibidas por la autoridad de
kisqueda el 04 de noviembre de 2005.

1.2_Relvindicacipnes: Folios a como se radicé inicialmente
Foligs_126_ a _129_  recibidas por la autoridad de
basqueda el 04 de noviembre de 2005.

1.3 Dibujos: Folos__77_a _81_ _como s& radico ihicialmente
Folios a

1.4 Dposiciones; Como se informa en el folio 136 no se presentaron cposiciones por
parte de terceros.

2. Objeto de la invencién

Segun Ja descripcion, el objetc de la solicitud consiste en suministrar un proceso ¥ un
sistema de autenticacién de productos donde la autenticidad sea faciimenfe reconotiga
por el consumidor y sea imposible la reproduccidn del elemente de verificacidn,
reivindicados en la forma de proceso y sistema de autenticacién de productos por
medios fuera de linea.

De ofra parte, el pliego reivindica:; un proceso de autenticacion de proguctos por medios
fuera de linea, relacionado en las reivindicaciones 1 a 18; un sistema de autenticacion
de productos por medios fuera de lineas, relacionado en las reivindicaciones 20 a 32.
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Segun ia IPC la clasificacidn del objeto reclamade es GOBF 17/60 /7 G075 1/00. |

3. De la solicitud de Patenta

Reivindicaciones (artfculo 30 D 486) |

Las reivindicaciones de “proceso” presentan como “etapas” una secuencias logicas de
procesamiente de informacion o sefal ejecutables por computador, lo cual, no se
pemite,

Las reivindicaciones de “sisterna”, de un lado, no tienen sustenta descriptive porque en
ese aparte na se divulga una manera de gjecutar el producto sino que alli se exponeg, en
términos de uso de medios técnicos, la secuencia de procesamiento de sefial del
proceso, 1o cual, ne se permite.

Las reivindicaciones 21, 22, 24 a 32 se redactaron en términos del uso o efectos de
esie.

La reivindicacion 24 abiertamente afecta las disposiciones del articulo 15 &).

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las
disposiciones del articulo 30.

Se recomienda que 1as observaciones de este punto sean resueltas en conjuncién con
las de los puntos 5 a 6 que siguen a continuacién.

4. Unidad de invencion {artfcuic 25 O 486)

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

5. No es una invencion {articulc 15 D 486 literales d) y e}

5.1 L as caracteristicas incluidas en las reivindicaciones del pliege se relacionan mas a
las de un método econdmico comercial ¥ exhibicién de informacion gue a caracteristicas
de naturaleza técnica, que definan una solucién técnica a un determinado problema de
ese tipo, concretamente dichas caracteristicas hacen referencia a formas de presentar y
verificar informacidn para producios tal coma se evidencia, claraments, del contenido de
las mismas reivindicacicnes; por ejemplo, la reivindicacién 1 menciona que:

“un procesc de autenticacion de productos... seleccionar una secuencia de caracteres
aug identifiquen al preducto; fijar dicha secuencia... recuperar la inforthacion. . .; verificar
la_validez... enviar un mensaje... actualizar la indicacién...”; de alli es evidente que lo
relacionado como etapas no se dirigen a solucionar un problema técnice sino al manejo
{control) de la comercializacién de productos, mediante usc de medios técnicos para
progesar la informacion.

De modo semejante, la reivindicacion 20 resalta que, “un sistema de autenticacion...

una base de datlos para almacenar... relacion de secuencias de caracteres validas... un
yverificador que accesa... gue identifica el producto; un elemente de emisién de

mensaje... resultado de la_verificacién...”; y, asi sucesivamente con cada una de las
reivindicaciones restantes, donde es evidente que 1o subrayado NO son caracteristicas
técnicas que definan, aclaren o defimiten una forma particular de realizacion de un
producto sinc |a relacion del use de medios técnicos para verificar informacion relativa
a la comercializacion de productos que han recibide un cédige de barras, un RFID o
similar,

Por las razones anteriores; se considera que Jo reivindicado no cumple las
disposiciones del inciso d) del articule 15.



5.2 La legislacion vigente establece que, por programa de ordenador (software) se
entiende: “la expresién de un conjunto de instrucciones mediante palabras, codigos,
planes o _en cualguier otra forma que, al ser incorporadas en_un dispositive de
lectura automatizado, &s capaz de hacer que un ordenador — un aparate electionico ¢
similar capaz de elaberar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga
determinado resultado”.

Accrde a la practica comin seguida, la oficina considera y considerard como soporie
Ibgico_como tal ne solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un
resuftado, sinc también las secuencias 100icas de procesamiento de sefal, informacién
y/o datos, Jas rutinas, los protocolos, los algoritmos. los diagramas de fiujo, etc. no solo
porque asi lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas
en un dispositivo de lectura automatizade... determinada tarea u ohtenga determinado
resultado), sino porque técnicamente son programas como ta).

De la calificacion de la solicitud salta a |a vista, de un lado, que las reivindicaciones 1 a
19 relacionan como etapas del proceso, unas secuencias |0gicas de procesamiente de
sefial {datos), las que se consideran soporte légico come tal.

De otro lado, las reivindicaciones 20 a 32 se redactaron en términos del uso de medios
técnicos para procesamiento de sefal (datos) en secuencia légica, por lo gue las
mencionadas reivindicaciones también se¢ consideran soporte légico como tal y, en
especial [a reivindicacion 23 como ya se dijo arriba.

Por lo anterior, las reivindicaciones del pliege no cumplen las disposiciones del inciso &)
del citado articulc 15.

8. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articufos 14 y 21 D 486)
6.1 Requisitos de patentabllidad {articiio 14 D 486}

De acuerdo a la nomma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina
establecié gue un producto oebe revestir una forma tangible y ser definide o bien por
Jas caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de una estructura y, las reivindicaciones de procedimiento (metodo)
deben definirlc mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la

fabricacidn de un producto.

A la luz de lo precedente, resulta evidente en primer lugar que la reivindicacion 1 y sus
dependientes de, "procesc de autenticacion de productos por medios fuera de linea” o
procedimiento NO divulga etapas (pasos) gue gonduzcan a la fabricacion de un
producto sino que ellas relacionan unas secuencias légicas de procesamiento de
informacién (senal} ejecutables por computador, que ne conducen a la fabricacion u
obtencion de un producto.

En segundo iugar, ia reivindicacién 20 y sus dependientes de, "sistema de autenticacion
de productos por medios fuera de lineas” o de producto NO revisten forma tangible
porque en sy redaccidon se mezcla la enumeracidn de alguncs componentes logicos
junto con la secuencias para procesamiento de informacion del metodo de contrel de
productos, caracteristicas mas cercanas a un procedimienta perc de ninguna forma &
las de un producto, motivo por el que dichas reivindicaciones no se podran tener en
cuenta en lo sucesivo,

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un producto para que
revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se
sjecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o s¢ puede usar, para
progesar informacién o datos de control comercial, uno o mas componentes de un
sisterna informatico convencional, tal como ocurie con las reivindicaciones del pliego
calificado.
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Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego no cumplen las ’3 , ‘
disposiciones del articulo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (ariicwo 27 D 486} ‘

| Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de
aparatos ampliamente conocidos en el are o, de partes de ellps, por lo que se
denominan convencionales, que en este caso consiste en €l uso de los componentes de
un sistema informatico convencional fugra de red come, por gjemplo, un "computador
de uso general’, que convencionalmente incluyen un procesador central, varios tipos de
memoria, RAM, ROM, etc. con los gue se desarrollan o ejecutan las secuencias légicas
de procesamiento de informacidn o sefial para confrolar la autenticidad de algin
producto durante su comercializacién, ademas, porque asi se expone con &l contenido
de la misma descripcion {ver de linea 22 pagina 14 en adelapte); molivos por las que se
considera que el pliego afecta las disposiciones del citado articulo 21 de la Decision
486,

Parece necesario aclarar, de un ladeo, gue la oficina no puede aceptar como sustento de
patentabilidad ni el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redaccion
gel documento con mezclas de caracteristicas no permitidas, puesto que se distorsiona

‘ el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporcion gue debe existir entre lo
divulgado y la proteccién solicitada y, porque ne se cumplen exigencias taxativas de la
lay.

De otro lado, que un "sistema” 0 producto como tal, es independiente de como se usa,;
es decir, un producto NO se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada)
que se ie de; por ejemplo, una memoria s independiente del género de datos gue se
almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de informacién que se
despliegue en la misma, etc. una base de datos es independiente de la informacion
contenida en ella, efc. de alli, que enunciar uno o mas componentes 10gicos de un
sistema de control informatico convencional y mezclarlo{s) con la forma {secuencia) en
se que realiza &l control de las identificaciones de los productos, no son caracteristicas
gue sirvan para distinguir un sistema o aparate, como se reivindica aqui.

6.3 Lo reivindicado carece de nivel inventivo porque un técnico en el are
(programador) podria realizar el método y el sistema de autenticacisn de productos porl 1673
medios fuera de linea, sin ningin esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto
deseado, ya que se trata de operaciones que, comunmente, ejecuta en su campo;
ademas, porque asi se puede determinar a partir de los documentos 1 a 4 del reporte

de busqueda de la publicacion WO 2005/119535.

Teniendo en cuenta todo 1o anterior, se concluye gue:

a) 'a salicitud no cumple las disposiciones de ios articufos 14, 15 incisos d} y ), 18,21y
30, razones por las que no es posible continuar la calificacién del pliego hasta tante no
s¢ subsanen las objecicnes 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 podiia servir de base para un pliego
reivindicatorio aceptabla.

Sin embarge, si el solicitante considera gue la solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, deberd replantear la solicitud en ese sentido, pero es
importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replantegmienic de esos
apartes NO podra, en ningdn caso, implicar una ampliacién de la proteccidn que
comesponderia_a la divulgacién_contenida en |a sclicitud inicial, de acuerdo a lo gue
astablece e! articulo 34 de la Degisitn 486,

De otro lado, debera indicar en que parte(s) de la descripcion hay sustento para lo que
se presente, ¢on el fin de facilitar el examen.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisitn de la Comunidad )
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de _80_ dias contados a
partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacion. En casc de no dar
respuesta al presente requerimiento, o st & pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para !a concesidn, se denegara la patente.

Notifiquese €l presknte oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, (iteral e}, del
ifulo,.quinta d lo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

RIS ELENA FOLO
Jefe de Civisidon de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue nofificado por fijacidbn en lista, de fecha

7B k. 2

. EXAMINADOR TECNICO
| ‘ CONCEPTO TECNICO No. 666 Céodigo No.202004
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