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“PROCESO Y SISTEMA DE AUTENTIFICACION DE PRODUCTOS POR MEDIOS
FUERA DE LINEA”
Solicitante:  ISAAC LEO BAIN

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad identificada y domiciliada
como aparece al pié de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No.
2718 notificado por fijacion en lista el 6 de marze de 2009 caorrespondients al examen de
fondo, estando dentro del término de prorroga en 08 siguientes terminos.

Claridad de Jag reivindicaciones:

+ Ese despacho considera que las reivindicaciones de proceso s@ presemntan como
secuencias logicas de procesamienta de informacion fo cual no se permife, gue fas
reivindicacipnes de sisterma se redactaran en términos def uso y que fa reivindicacion 24

afecta fas disposiciones def articuio 15 ).

El solicitante considera que la solicitud esta presentada de tal manera que una persona con
conocimientes en el campo técnico estaria en capacidad de entender y sjecutar la invencién.
Adicionalmente, las reivindicaciones de sistema definen un producto (sistema de
autenticacion de productos) por los elementos que lo conforman y la relacién funcicnal entre
estos, esto es, sl producte se define por las caracteristicas permitidas. Pongo de presente
que el hecho de definir en las reivindicaciones dependientes los elementos que conforman el
sistema de la rewindicacion 20, no significa que se reivindiguen cada uno de estos
elementos como tales ya que ellos no constituyen el objeto de |a invencién y, por lo tante, no
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se debe entender como el simple uso de los elementos en particular sino comoe un producto
tangible que corresponde al sistema de autenticacién como un todo. Adicionalments, las
reivindicaciones dependientes tal y como se redactan si definen correctamente fa invencion

pues especifican |os elementos que conforman el sistema de la reivindicacion 20.

Asi entonces, las reivindicaciones de sistema si se presentan de forma adecuada de
conformidad con la guia dada por el Manual para el examen de solicitudes de patentes de
invencidn el cual a este regpecto establece:

“Una reivindicacion debe inchur no solemente ung enymeracion de elementos, Sino
fambién indicar su funcionamiento v fa relacion funtional ertre los mismuos cuando pare la

parsona versada en fa materia effo no se desprends de forma obvia de la misma definicion
def elemento.

“Las caracteristicas pueden ser estructurales... o funcionales (del tipo: efemento,
medios o piera para hacer una funcidn por ejemplo "elemenfoe para medir presidn”
(Subrayado fuera de textg).’

Por ofre 1ado, )as reivindicacipnes de proceso 1o se deben entender como secuencias
l6gicas de procesamiente de informacién sino como un procedimiento censtituide por
actividades consecutivas para efectuar dichc proceso. Para dar mas claridad a este
respecto, cabe citar el numeral 4.4.2 del Manual para el examen de solicitudes de patentes
de invencion sobre 1a categoria de procedimiento:

"La segunda clase basica de reivindicacion ss apfica a todo Hpo de

actividades que supongan ja utflizacion de cualquier producto material para

efectuar un procedimiento, Dichas actividades se pucden ejercer sohre

producios materiales energia,_olros procesos (por giemplo brocesos de

contrafl o sobre cosas vivientes, cuando la legislacidn lo permite.”
{Subrayado fuera de texto)

Es claro entonces que otros procesos comeo son los proceses de control si son aceptados en
la categoria de reivindicaciones de procedimiento ¥, en consecuencia, las reivingicaciones 1
a 19 s corresponden a dicha categoria y, segln el articulo 14 de la Decisién 486, son
susceptibles de privilegio de patente de invencion.

For la objecién hecha a la reivindicacidn 24, se entisnde que el sefior examinader se referia
a la reivindicacion 23 en la que se especifica que e medic para encriptar y/o desecriptar una
secusncia de caracteres es un software. En cuanto a esta objecidn, respetucsamente
solicito 2 su Despacho entender gue la reivindicacién 23 no reivindica el software como tal

' Manual Andino de Patentes, Numeral 4.2, pigina 35.



CASTELLANOS & CO,
ABOGADOS

Calle 4 A No. 7 A-08

Gogotd, 0.C., COLOMBIA

sino unicamente especifica que constituye uno los medios que conforma el sistema. En
consecuencia, la reivindicacidn en mencién no recae deniro de las excepciones de
patentabilidad del articulo 15 e).

No es una invencion

+ Ese Despacho considera que la maferia reclamada en fas reivindicaciones no se
considera como invencidn pues afecta /as dispasiciones de los incisos &) y B del articulo 15
de la decisién 4886,

Pongo a consideracion de su despache los siguientes argumentos que demuestran que la
materia reivindicada si corresponde a una invencion:

La invencidn no es un método econdmico comercial

En primer lugar, el proceso y método de la invencién no se relacionan con un método
comercial 0 metodo de negocios. De hecho, el sistema ¥ proceso de autenticacion tiensn la
intencién de verificar si un producto proviene de una fuente segura y, puaden ser aplicados a
cualquiar producto, especialmente productos farmacéuticos, tales comeo medicamentos.

E! proceso {método)} de la invencidn no invelucra un plan de nagocios ¢ comercial porgue |3
venta o comercializacion del producto ne Bs &l objsto de la jnvencidn sine gue el proposito e

ofrecer Un sistema y un procese para verificacién de un producto.

Con el objeto de evidenciar gque la invencion no es un método de negocios, s& pueden
establecer diferentes efectos téchicos. En primera instancia, el proceso y el sistema se
gjecutan por medios técnicos, particularmente impiementadoes por un computador. Como se
explicara mas adelante, aunque la invencion se refiere a un sistema y procaso implamentado
por un computador ¥ puede usar un software, esto no significa que 1a invencion constituya un
programa de ordenador como tal.

Un efecto técnico adicional es la identificacién de un producio proveniente de una fuente
segura 0 g, Este es unt efects teonico porgue soluciona un problema tecnico exstente, par
ejemplo la necesidad de garantizar la confiabilidad de un producto.

Otra caracteristica téonica es que el praceso v &l sistema se gjecutan mediante medios fuera
de linea. por el contrario, en los documentos del arte previo Unicamente se gjecuta un
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chaqueo mediante medios online. Las ventajas de tener un proceso ¥ un sistema fuera de
linea se presentan en la descripcidn y se cita la posibilidad de ejecutar el proceso y el
sistema cuando no se dispone de conexién a Internet o en un lugar que no tiene dicha

conaxion.
Asl entences, el proceso ¥ sistema de la invencidn si tienen un efecto técnico que constituye

la solucion a un preblema técnico y, por lo tanto no correésponden a un método econdmice-
comergial.

La invencidén no es un programay de crdenador o un software como 1aj

El solicitante admite que bajo 1a legisiacién actual los programas de ordenadoeres o software
como tal no son considerados como invenciones, de hecho, la legislacidn de patentes
alrededor del mundo, incluyende Europa y Brasil no acepta la patentabilidad de software
como tal, el cual se protege por derechos de autor. Sin embargo, |as invenciones
implementadas por computador como en la presente solicitud si son susceptibles de
patentabilidad toda vez que resuslven un problema técnico y no estan asociadas con fa
estética, presentacidn de informacion o abstraccion.

Por la terminologia usada en la legislacién ("como tal' o "per se") se entiende gue
Unicamente el software como tal, por ejemplo, el cédigo de lineas expresado en un fenguaje
no s patentable. Sin embargo, la legislacién no prohibe expresamente la patentabilidad de
invenciones implementadas por computador que, por demas, tienen un efecto tEanico, tienen
novedad y nivel inventive y no se relacionan simplemente con métodos o procesos
conecidos con anterionidad,

La solicifud en estudio presenta una invencidn implementada por computador, dado que usa
la asistencia de un computader para almacenar y recuperar datos y, para aplicar criptografia
plbfica ¢ privada. Aundque s imvencidn también pueda implementarse usando un softwars,
gl obieto descrito v_reivindicado no es un software ya que no s& reivindican las lineas de un
programa de computador. Adicionalmente, la invencidn se limita @ un proceso gue se
ejecuta por fuera de linea (off-line means), independientsments de la forma en la que dicho
process pueda ser malerializado, bien sea mecénica o manualmenie ¢ por medios
electronicos.

El salicitante resalta que |a expresion "por fuera de linea" {off line) abarca todo aquelle que
ne esté en linea, y por lo tanto se entiende gue la invencién también puede implementarse
por medios manuales. Sin embargo, medios automaticos, tales como el uso de un
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computador, facilitarfan la implementacion del procese de la invencipn gue, reiterp, son el
objeto reivindicado y para el cual s& solicita patente.

Dados los argumentos anteriores, respetupsamente solicto a ese despachc tener por
superada 1a objecion basada en la contravencidn del articulo 15 e) toda vez que las
reivindicaciones no definen ningunas instrucciones o un algoritma para llegar a un resultado
{software como tal) sino a un proceso de autenticacion de productos por fuera de linea.

Reivindicaciones refativas a un 4so ¢ & un sequnde uso

+ Ef examinador establece gue un producto debe revestir una forma fangile y ser definfdo o
hien por las caracterisficas de estructura o bien por 1as de funcion entre fos componentes de
la estructura y, las raivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una

secuehcia de etapas para a fabricacidn de un producto.

Respetucsamente, manifiesto mi desacuerdo con |a anterior objecion y mantengo que, como
mencioné antes en este memorial, las invenciones de procedimiento no constituyen
necesaramente una secuencia de etapas para g fabricacién de un produtio. como
claramente 1o indica el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en su
numeral 4.4.2. Seguin dicho Manual (procedimiento} las reivindicaciones de procadimienio
relacionan fodo tipo de actividades que supongan la utilizacion de cualquier producto
material para efectuar dicho procedimiento, las cuales se pueden ejercer sobre productos
materiales, energia, otros procesos, citando ademas como ejemplo los proceses de control.

Asl entonces, Jas invenciones de procedimiento no se limitan a |la secuancia ce etapas para
fabricacion de productos y, en consetuencia, as claro que el método reivindicado si
corresponge g la categoria de pracedimients pues cumple con lo estipulade por el Articule 14
de la Decision 456 y, por lo tanto, es suscepticle de privilegio de patente de invencién.

Con respecta a las reivindicaciones de sistema de la presente solicitud, reitero que diche
sistema constituye una forma tangible de un producte definido por les elementos que
conforman sy estructura ¥ |1a relacion funcional entre ellos.  Reitero que |a invencidn no
reclama cada uno de jos elementos por separado ni su funcion particular sino el sistema de
autenticacién de productos coma un todo, Cite nuevamente el numeral 4.2 del Manual para
el examen de solicitudes de patentes de invencién:

* Las caracteristicas pueden ser estructurates... 0 funcipnales {del tipo. elemsnto,

i)

medios © pieza parg hacer una funcitn, por giemplo “elemento para medir presion™.

<
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Del numeral 4.2 citado se desprende que el producto de la invencidn (sistema) no mezcla la
enumeracion de componentes légicos con secuencias de procesamiento de informacion del
meéioda de control de productes.  Por &l contraric, 1as reivindicaciones de sistema 20 y
dependientes definen las partes que lo conforman y la relacién funcional entre estas.

» Ff sefior examinatior adicionalmente considerg que el sistema o aparato que se reivindica
na astd dafinido par caraclarishicas pennitidas sino por componentas Jogicos de un sisteina
de control informatico convencional mezclados con la fonna en la que se realiza la
identificacién de producios.

El hecho de emplear elementos conocidos para desarrollar &l sistema de la invencion no
significa que estos sean el chieto de la invencidon.  Adicionalmente, pongo de presente a
este Despache que las reivindicaciones 20 a 22 no podrian caer dentro de |a excepcion de
patentabilidad referente a los segundos usos, toda vez que el articulo 21 de la Decisidn 486
establece que:

‘Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el astado
de la téenica, de conformidad con of articulo 16 de la presente Dacisidn, no
serén ofyelo de nueva patente, por ef simple hecho de atribuirse un uso
distinto al originalmente comprendido por la patenite inicial.”

Entonces, es clare que Unicamente los productos o procedimientos ya patentados recaen en
esta excepcidn de patentabilidad y que ia invencidn o rewvindica cada elements conocide
por seéparado sino Un sistema especialmente configurado que no era conogido v gue es la
solucidn a un problema técnico existante.

« Ef oficio establece gue la malsria relvindicada carecs de nivel inventivo porque un téchico
medio podria reafizar el méfodo y sisterna de aufenticacién de productos por medios fuera de
Hnea sin ningun esfuerzo intelectual. partiendo de las ensefianzas te los documenifos 1 a 4
del Reporte de bisqgueda infernacional de fa publicacién WO 2005/118535.

De los comentarios hechos en el numeral 6.3 de la accidn oficial, se concluye gue el sefior
examinador reconcce el cardcter técnico de la invencion pues establecic un andiisis sobre ef
nivel inventive de la solicitud, indicando asi que la invencién, previo cumplimients del
requisito de nivel inventivo, si serfa susceptible de patentabilidad. Asi entonces, presento los
siguientes argumentos que demuestran que la invencién reivindicada si tiene nivel inventivo
frente a los documentos citados en el 15R.
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En primer lugar, con respecto ai documento 0T (US 2004/0034573), si el procese descrito en
este documento se implementara por medio de una base local de datos, la seguridad de!
sisterna se veria vuinerada. La seguridad del sistema contra un falsificadar s& basa en &l
hecho que los nimeros que un fabricante usa para identificar log productos s zeleccionan
aleatoriaments y son mantenidos en secreta por al fabricante. Efectivamente, §i el ptblico
fiene acceso a una lista completa de nimeros validos (como es el caso de la presente
invencidn}, un faisificador conoceria exactamente los codigos de barras gue puade imprimir

en los productos falsificades, sin importar &l hecho gue dichos codigos sean aleatorins.

Lo que evita la falsificacidon es que no Unicamente los nimeros se seleccionen
aigatoriamente sino tambidén que al faliricante mantiene en secreto la lista completa de
nimeros validos. En ofras palabras, no habra una copia de dicha lista en la memorig de
cada dispositive de autenticacidn en cada punto de venla (conlrario a la presente inventidh)
porgue seria muy facil para el falsificador bajar la informacién y obtener una copia de dicha
iista, por gjemplo, la autenticacidn no puede hacerse por fusra de linea [off line) y tieng que
hacerse obligatoriamente por medios en linea, de lo contrario &l sistema seria totalmente

insagiira.

Con respecto a D2 (US 2003/0085787), si en D2 la implementacitn se hiciera usando una
base de datos local (como en la presente invencion), |a seguridad del sistema seria
tataimente vulnerada. La seguridad contra falsificadores en D2 se basa en que el cédige del
producto que el fabricante asocia a cada ndmero de identificacion es un secreto que
tnicamente conoce el fabricante. Por esta razon, #) codige del preducta se oculta mediante
una tira removible. Lo que previehe la falsificacion es que solamente despuss de la compra
del producto se pueds refirar la tira removible ¥ revelar 8l codigo del producta el cual puede
presentarse ante la base de datos del fabricante para la autenticacion. Si &l pablico tuviera
acceso a lz lista completa de nimercs de identificacion validos {como se raivindica en la
invencién) y a sus correspondientes codigos de pradugto, un falsificador conoceria
exaclamente gque codigos de producte imprimir en los productos falsificados ¥ luego
ocyltarlos con una tira removible falsa.

En otras palabras, no podria haber una copia de la lista en la memona de cada dispositive de
autenticacidn en cada punto de venta, como &n la presente invencién, porque seria muy facil
para el falsificador obtener una copia de la lista completa. Por sjemplo, la autenticacién no
podria hacerse por fuera de linea y s6lo puede hacerse por medios online, de lo contrario sl
sistema seria completamente insaguro.

De otro ladg, la presente invencion se dirige al usp de medios por fuera de linéa para realizar
|3 autenticacion, ¥ ésia se puede realizar localmeante, por el contrario &n D1 y D2 se deben
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usar necesariaments medios de autenticacién online para evitar que la seguridad se vea en

afectada.

Con respecte al documento D3 (P 2002-183270), cada producto asociade son un producto
se refiere a un "Unico ID". El ID dnico se graba en un microchip, que es fijado dentro del
producte. E! fabricante del microchip registra cada ID en una base de datos remitida al
servidos de proteccién de marca. Auhque no se explica en fa descripcidn de D3, esta
implicite que dichos ntimeros no tienen un patron de facil reconocimienio con el objeto de
prevenir la falsificacion. No puede haber copias del contenido de la base de datos sine
(nicamente en e servidor de proteccidn de panda, el cual responde las preguntas que sa
generan. La revisidn se hace en linea mediante fa comunicacidn con el servidor de
proteccion de marca al momento de la autenticacidn. Por 1o tanto, Ya invencion D3 no podria
realizarse por medios por fuera de linea.

En el documentos [4 cada nimero asociado con un producto (ndmero de reconocimients}
se encripta v se almacena en un microchip filado al producto.  Un nUmerp es valido
tnicamente si estd correctamente codificado. A pare del fabricante nadie mas sabe como
codificar o descifrar el nomero de reconocimiento. Dado que el fabricante es el Unico que
sabe como descifrarlo, la validez es comprobada en linea mediante ef acceso al computador
de! fabricante en el momenic de la autenticacidn.  Estando en linea, el fabricante descifra,
consulta su tabla de ndmeros validos y, transmite la respuesta. Por |o tanto, no hay forma de
realizar la invencion de D4 por medios fuera de linea.

Asi entonces, dade que minguno de los documentos citados en el reporte de blsqueda
internacional snsefia ¢ sugiere que la autenticacidon de productes pueda realizarse en linea,
la invencion reivindicada si es inventiva.

Con el objeto de hacer énfasis en que el proceso de la invencién se realiza localmente por
medios fuera de linea, se incluyd en las reivindicaciones gue los pasos de verficacion {iv) v
actualizacion de la indicacion de validez de la secusncia de caracteres en una base de datos
se realizan localmente. Esta modificacion esta debidamerite sustentada por la descripcion,
ejemplos y figuras. Parlicularmente en |a figura 4 en donde la unidad de almacenamiento de
datos se representa por un punie de distribucién, local.

Adicionalmente, 'a reivindicacidn 2 se introdujo en iz etapa (vil} de 1a reivindicacidon principal
1. La relvindicacion 21 se introduio en la 20 y el témino "localmente” se incluyé en esta

reivindicacidn.
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| : For {itimo, respetucsamente solicito 8 ese Despacho reconoger el caracter técnico de la
presente invencidn y que se tenga presente que las reivindicaciones de! pliego actual
presentan nivel inventivo segin del Informe de blsgueda internacional y del repore
preliminar internacicnal

Cumplide asi con lo dispuesta, respetussamenta solicito a Ud., se continle con &l tréamite de

Ig solicitud de patente de la reforensia,

| Da la Seftora Jefe,

' Méjﬂa}hno& Abondane

, . C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. No.70819 dal C. Sup. de 1a Judicatura
Calle 84 A No. 7 A~ 09
Teléfonos: §10 74 20

Bogotd, D.C.,

FATENTESH4P1422MEMORIAL FONDO
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2.

de que dicha

3.

REWINDICACIONES

Un proceso de autentificaciin de produstos por medios fuera de linea,
ZADO porgue comprende las etapas de:
Selectionar, para cada producto, una secuencia de caracteres fue identifica el
producto,
Fijar dicha secuencia de caracteres al producto,
Recuperar localmente la infermacion contenida en dicha secuencia de caracteres
en el momento de la verificacién de la auteniicidad del producto,
. Werificar localmente |a validez de dicha secuencia de caracieres racuperada,
Enviar un mensaje dependients del resultado de dicha verificacion de validez de
dicha secusncia de caracleres;
Actualizar la indicacién de validez de dicha secuencia de caracteres en una
base de datos local.
Actualizar periddicamente en dicha base de datos las indicaciones de validez
de dicha secuencia de caracteres y también de secuencias de caracterss que

identifican otros productos mediante medios remotos o de accesa local.

Un proceso, de acuerdo con la reivindicacién 1, CARACTERIZADO por el hecho

secuencia de caracteres es un namero de serie del producto.

Un proceso, de acuerdo con la reivindicacién 1, CARACTERIZADO por el hecho

de que dicha secuencia de caracteres comprende caracteres para determinar si dicha

secuencia de caracteres es valida.

4.

Un proceso, de acuerde con la reivindicacion 1, CARACTERIZADO por el hecho

de que dicha secusnicia de caracteres comprende caracteres para elegir un mensaje a ser

emitido.
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5. Un proceso, de acuerdo con la reivindicacion 4, CARACTERIZADO por ¢l hecho
de que dicha secuencia de caracteres comprende un jdentificador del local a gue se destina |a

venta o la distribucian del producto.

8. Un procese, de acuerdo con la reivindicacion 4, CARACTERIZADQ par el hecho
de que dicha secuencia de caracteres comprende una secuencia de caracteres resultante de la

aplicacion de una firma digital o de una funcion Hash.

7. Un proceso de acuerdy con la reivindicacién 5, CARACTERIZADD por el hecho

de que dichos caracteres son un mensaje comprensible para los humanos.

8. Un prosese, de acuerde con la reivindicacion 5, CARACTERIZADO per el hecho
de gue dichos caractares son un indice para seleccionar un mensajé almacanado en una base

de datos.

9 Un procesa de acuerdo con una de las rewvindicaciones 1 a 8, CARACTERIZADOD

porque dicha secuencia de caracteres es comprimida,

14Q. Un proceso, de acuerdo con una de |as reivindicaciones 1 a 9,
CARACTERIZADG porque dicha secuencia de caracteres es fijada al producto por madics

fisicos.

11 Un procese, de acuerdp con |a reivindicacion 10, CARACTERIZADC por el hecho

de que dicho medio flsico es un codigo de barras impreso.

12. Un proceso, de acuerdo con la reivindicacidn 1, CARACTERIZADO por el hecho

de que dicha secuencia de caracteres esta contenida en un medio digital.

13. Un proceso, de acuerdo con la reivindicacion 12, CARACTERIZADO por el hecho

de que dicho medio digital 5 una banda magnetica.
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14, LIn proceso, de acuerde con la reivindicacién 12, CARACTERIZARO por el hecho

de gue dicho medio digital €5 un micro circuite electrdnico.

15. Un proceso, de acuerdo con una de las reivindicacién 1, CARACTERIZADO

porgque dicha fijacion es inseparable del producto.

16, Un proceso, de acuerdo con una de las reivindicacidn 1, CARACTERIZADO
pargue comprende adicicnalmente |as etapas de:

- encriptar dicha secuencia de caracteres utilizdndose un sistema de criptografia
asimétrica antes de la etapa (i),

- divulgar la clave pibiica de dicho sistema de criptografia asimétrica antes de la
efapa (i), v

- desencriptar dicha secuencia de caracteres en la etapa {ii).

17.  Un procese, de acuerdo con la reivindicacidn 16, CARACTERIZADO per &l hecho
de gque dicha secugncia de caracteres encriptada s acompafiada por la clave piblica adecuada

para realizar su desencriptacién,

18. Un proceso, ge acuerdo con una de las reivindicaciones 1, CARACTERIZADO
porgue comprende adicionalmente las etapas de:

- encriptar dicha secuencia de caracteres utilizdndose un sistema de criptografia
simétrica antes de la etapa (i), v

- desencriptar dicha secuencia de caracteres en la etapa (jil).

16. Un sistema de autentificacion de productos por medios fuera de linea,

CARACTERIZADO porgue somprende:
- una base de datos local para almacenar por Io menos una relacion de
secuencias de caracterss validas o no validas para productos que seran

sometidos a autentificacion;

.
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- un verificadosr local que accesa dicha base de datos local para verificar 12 validez
de dicha secuencia de caracteres que identifica el producto; v

- un efementy de emisidn de mensajes que envia uh Mensaje a partir del resultado
de 1a verificaciton de validez hecha por dicho verificador,; y

- L registrador de venta capaz de grabar una fransaccién comercial que involucra
dicho producto ¥ de indicar a la base de datos que |a secuencia de caracteres

gue identifica dicho producto no debe considerarse valida.

20. Un sistema, de acuerdo con la reivindicacion 19, CARACTERIZADO porque
comprende adicionalmente un medic para encriptar yo desencriptar una secuencia de

caracteres que dentifica &l producto,

21. Un sistema, de acuerdo con 1a reivindicacion 20, CARACTERIZADC por €l hecho

de que dicho medio es un software.

22 Lin sistema, de acuerda con la reivindicacidn 19, CARACTERIZADOQ por el hecho
de que dicha base de datos opera en un dispositivo de almacenamiento de datos de una

computadora.

23.  Un sistema, de acuerdo con la reivindicacion 19, CARACTERIZADO por €l hecho

de que dicho verificador es una computadora,

24, Un sistema, de acuerdo ¢en |a reivindicacion 19, CARACTERIZADO por &l hecho

de que dicho registrador de ventas es una compuiadora.

25, Un sistemna, de acuards con ia meivindicacidn 18, CARACTERIZADO por el hecho
de que dicho registrador de ventas es un terminal/caja registradora en sl punto de ventas y/o

digtribucibn.
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26. Ln sistemna, de acuerdo con la reivindicacion 19, CARACTERIZADO por el hecho
de que dicho verificador y dicho registrador de ventas estan conformados en un dispositivo

Unico.

27.  Un sistemna, de acuerdo con la reivindicacidn 19, CARACTERIZADO por el hecho

de gue dicho verificadar as pontatil.

28. Un sistema, de acuerdo con la reivindicacion 19, CARACTERIZADGC por el hecho

de que dicho registradar de ventas as portétil.

29, Un sistema, de acuerde con la reivindicacién 19, CARACTERIZADC por af hecha

de que dicho elemento de emision de mensajes es una pantalla de monitor o un video,

30.  Un sistemna, de acuerde con la reivindicacion 19, CARACTERIZADC por el hecho
de que dicho elementn de emision de mensajes produce sefiales de audio o cualquier otra

forma de comunicacidn adecuada para personas con dificultad de lectura,

|o©
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Radicacion No. 06-121.4%84

Clasificacién Internacional (IPC): GO&F 17/80
Concepto Técinico No. 3.07¢

Patente de invencion Patente de Modelo de Utlidad [ ]
Via Nacional ]

Via PCT (fase nacional) [ | Cap. | [ ] Cap. |l E’
No. Sof. interhacional PCT BR 2005/000.025
Fecha de Presentacién Internacional, 2005- 11 - 01

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de la
Dacision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, s le comunica:

1. Documentos estudiados:

1.1 Descripcion: Folics: a comio se radict inicialmente

Folios: 99 _a _125_ recibida por la autoridad de busqueda -

el 04 de noviembre de 2005.

1.2 _Reivindicaciones: Folios a recibidas por Ja autoridad de busqueda
Folios_155_a 159 _ respuesta del 2009-VII-17

1.3 Dibujos: Folios_ 77_a _81__ como s& radico inicialmente
Folics a

1.4 Oposiciones: Como se informa en &l folic 136 no se presentaron oposiciones por parte
de terceros.

1.5 Respuesta del Splicitante:  Folios: _144_a _1562
1. Objeto de la invencién

Sequn la descripcion, el objeto de l1a solicitud consiste en suministrar un processe y un
sistemna de autenticacion de productos donde la autenticidad sea faciimerite reconocida
por el consumidor y sea imposible la reproduccién dgl elemento de verificacion,
reivindicados en la forma de proceso y sistema de autenticacion de productos por medios
fuera de linea.

De otra parte, el nuevo pliege reivindica: un proceso de autenticacidn de productos por
medios fuera de linea, relacionado en las reivindicaciongs 1 & 18; y, un sistema de
autenticacion de preductos por medios fuera de lineas, relacionado en las reivindicaciones
15 a 30.

Segun la IPC ia clasificacién del objeto reclamado es GO&F 17/60 /# GO7G 1/00.



2. De la solicitud de Patente
Reivindicacicnes (articulo 30 D 486)

Las reivindicaciones de “proceso” presentan como “etapas” una secuencias légicas de
praocesamiento de informacién ¢ sefial ejecutables por computador, 1o cual, ne se pemite.

Las reivindicaciornes de “sisterna’, de un lado, no tienen sustento descriptivo porque en
ese aparte no se divuiga una manera de gjecutar el producto sino que alli se expone, en
términos de uso de medios técnicos, la secuencia de progcesamiento de sefal del
proceso, lo cual, ne se permite.

Las reivindicaciones 20, 22 a 30 se redactaron en términos del uso ¢ efectios de este.
La reivindicacion 21 abiertamente afecta las disposiciones del articulo 15 ).

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

3. Unidad de invencion (articiio 25 D 486}

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

5. No es una invencian (arficwlo 15 D 486 htevales o) y &)

5.1 Las caracteristicas incluidas en las reivindicaciones del pliego se relacionan mas a las
de un métede econdmico comercial y exhibicién de informacién que a caracteristicas de
naturaleza técnica, que definan una sclucién técnica a un determinado problema de ese
tipo, concretamente dichas caracteristicas hacen referencia a formas de presentar y
verificar informacion para productos tal como se evidencia, claramente, del contenido de
las mismas reivindicaciones; por ejemple, la nueva reivindicacion 1 menciona que:

“un proceso de autenticacidén de productos... seleccionar una secuehcia de caracteres gue

identifica al producto, fijar dicha secuencia... recuperar localmente la informacién..
verificar localmente la validez... enviar un mensaie... actualizar 1a indicacion. .. actualizar

periddicamente en dicha base de datos..."; de alll es avidentie que lo relacionado como
etapas noc s& dirigen a solucionar un prablema técnico sino al mansjo {(verificacion ) de
informacion relacionada a la comercializacion de articulos, mediants uso de medios
técnicos para procesar esa informacion y determinar si es autentico o falso.

De modo semejante, la nueva reivindicacion 18 resalta que, "un sistema de
autenticacion... una base de datos para almacenat... relacion de secuencias de
caracteres vahdas .._un verificador... que accesa dicha gase de datog para verificar “datos para verificar la

validez; un elemento gde emnmﬂnj_e mensaje.... resuliado de la verificacién... ¥ un
registrador de venta capaz... transaccion comercial .. valida ™, v, asf sucesivamente
con cada una de las reivindicaciongs restantes, donde es evidente que lo subrayado NO
son caracteristicas técnicas que definan, aclaren ¢ defmiten una forma particuiar de
gjecucion de un preducto sino gque solo es una mera la relacion del uso de medios
téchicos para verificar informacién relativa a la comercializacidén de productes que han
recibido un codigo de barras, un REID o sinvilar.

Por las razones anteriores; se considera que lo reivindicado no cumple las disposiciones
del ingiso d} del articulo 15.

TERR
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5.2 L.a legislacion vigenie esiablece que, por programa de ordenador (software) se
entiende: “la expresion de un conjunto de instrucciones mediante palabras, ¢odigos,
planes o eh cualguier ofra forma gue, al ser incorporadas en un dispesitivo de lectura
automatizado, es capaz de hacer que un prdenader — un aparate electrénico ¢ similar
Capaz de elaborar informaciones-, gjecute determinada tarea u obtenga_determinado
resultado”.

Acorde a la practica comln seguida, la oficina considera y considerard ¢como soporte
légico como tal no solo las instrucciones gue necesita una magquina para ebtener un
resultado, sino también las secuencias légicas de procesamiento de sefal, informacion
yfo datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo
porque asi lo permite la norma, {... 0 en cualquier otra forma que, al ser ingcorporadas en
un digpositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado
resultado}, sino porque técnicaments son programas comeo tal,

De la calificacion de la solicitud saita a la vista, de un lado, que las reivindicaciones 1a 18
relacionan como etapas del procese, unas secuencias ldgicas de procesamiento de sefial
({informacidn / datos), que se consideran soporte logico como tal.

De otro lado, las reivindicaciones 19 a 30 se redactaron en términos del uso de medios
técnicos para procesamiento de sefal {datos) en secuencia ldgica, por o que las
mencionadas reivindicaciones también se consideran soporte 16gice como tal, en especial
la reivindicacion 21 como ya se dijo arriba.

Por o anterior, las reivindicaciones del pliege no cumplen las disposicicnes del inciso e}
del citado articulo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un usc ¢ a un segundo uso (arficufos T4y 21 D 486
6.1 Requisitos de patentabilidad {articulo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina establecicé
gue un producto debe revestir una forma tangible y ser definido ¢ bien por las
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién enire fos
componentes de una estructura y, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben
definifo mediante una secuencia de etapas (pasos} que conduzcan a [a fabricacion de un

producto.

A ia luz de lo precedente, resulta evidente en primer lugar gue la reivindicacion 1y sus
dependientes de, “proceso de autenticacion de productos por medios fuera de linea” o
procedimiento NO divulga etapas (pasos) que conduzcan a Ja fabricacién de un
producto sino que ellas relacionan unas secuencias légicas de procesamiertic de
informacién {sedal) ejecutables por computador, gue no conducen a la fabricacion u
obtencion de un producto.

En segundo lugar, la reivindicacién 19 y sus dependientes de, *sistema de autenticacion
de productos por medios fuera de lineas” o de producto NO revisten forma tangible
porgue en su redaccidn s& mezcla [a enumeracion de algunos companerntes logicos junto
coh la secuencias para procesamiento de informacion del método de conirol de productos,
caracteristicas mas cercanas a un procedimiento pero, de ninguna forma, @ las de un
producto.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un producto para que
revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma gue s& sepa como se
sjecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, para
procesar informacion o datos de conirol comercial, unc o més componentes de un sistema

%
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informatico convencional, tal como ocurre con las relvindicaciones de! pliego calificade.

Por las razones precadentes, las reivindicaciones del pliego no cumplen ias disposiciones
del articulo 14.

8.2 Relvindicaciones relativas a un uso © a un segundo usc (artfculo 21 D 486)

Del estudic de la solicitud queda clarc que, 1o reivindicado simplemente hace uso de
aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo gue se denominan
convencionales, que en esle caso consiste en el use de los componentes de un sistema
informatico convencional fuera de red como, bor ejemplo, un “computador de usc general”,
que convencionalmente incluye un procesader central, varios tipos de memoria, RAM,
ROM, etc. con los gue se desarrollan o ejecutan las secuencias Iégicas de procesamiento
de infermacion o sefial para controlar la autenticidad de algan producto durante su
comercializacion, ademas, porque asi s expone en el contenido de la misma descripcion
(ver de linea 22 pagina 14 en adelante); motivos por los que se considera que el pliego
afecta las disposiciones del citado articule 21 de la Decision 486

Se reitera, de un lado, que la oficina no puede aceptar como sustenio de patentabilidad ni
el usc de componentes convencionales o parte de elles, ni [a redaccion del documento
con mezclas de caracteristicas no permitidas, puesta que se distorsiona el aporte real al
estado de la técnica, se altera la proporcion que debe existir entre lo divulgado v la
proteccion solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de ia ley.

Ce otro lado, que un “sisiema” o preducto como tal, &s independiente de cOmo se usa; es
decir, un praducte NO se puede restringir por fa manera de yso pensada (dessada; que
se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos gue se
almacenen en ella, una pantalla es independiente del génerc de informacion que se
despliegue en ia misma, una base de datos es independiente de la informacion conlenida
en ella, etc. de alli, que enungiar uno o mas componentes logicos de un sistema de control
infforméatico convencional y mezclario(s) con la forma {secuencia) en se que realiza el
control de las identificaciones de los productas, ne son caracterislivas que sirvan para
distinguir un sistema ¢ aparato, como se reivindica aqui.

6.3 La reivindicade carece de nlivel inventive porque un técnico en el arte [programador)
podria realizar el método y el sistema de autenticacién de productos por medios fuera de D
linea, sin ninglin esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecte deseado, ya que se v
lrata de operaciones que, comunmente, ejecuta en su campo; ademas, porque asi se Ay
puede determinar a partir de los documentos 1 a 4 del reperie de busqueda de la

. A _h
publicacién WO 2005/119535. e
7. Respuesta a los argumentos dal solicitante: 4°%:

1) Al inicic te la respuesta se identifica la apoderada, quien hace mencion al oficic No
2.718 puesto en conacimiento del solicitante.

A continuacién, se presentan los alegatos referentes a la “claridad de las reivindicaciones”,
respecto a los cuales se determind que, simplemenig, son: i} afirmaciones sin ningudn fipe
de sustento real en hechos ciertos; i) transcripcién parcial de los informados por la oficina
&n el traslado; i) una interpretacion perscnal de dos apartes det Manual Andino que hace
la intergsada, por lo que se explica a confinuacidn. :
a) Si bien los parrafos 3 v 4 de la subseccién 4.2 del Manual Andino resaltan gue: “Una
raivindicacion debe incluir no sofamente una enumeracion de elemeantos, sina tambiagn

indicar su funcionamiento y la relacién funcional entre los mismos cuande para la persona
versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicion del
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elemento. Las caracteristicas pueden... estructurales... o funcionales... del tigo
glemento, medio ¢ pieza para hacer una funcién por ejemple, “elemento para medir la
presion...”, (subrayados y resaitados fuera de texta), efio no significa en mado alguno que
lo alegado sea cierto porque es importante resaitar, que la interesada pasd por alto lo que
establecen los parrafos precedentes, a los franscritos por glla en su respuesta, de la citada
subseccién 4.2 del Manual Andino, los gue también se emplean en [a_calificacion Je ias
reivindicaciones de un pliego, el primerc de ellos establece que: “lag reivindicaciones
deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales gue definan la invencion y
la hagan distintiva del estado de |la técnica. Dichas caracteristicas fécnicas deben
definir la solucién (del problema técnico) que intenta resclver la solicitud”,

El siguiente parrafo de la citada subseccién del Manual indica: “para efectos del examen
ho se toma como caracteristica técnica la inclusién de términos relativos a aspectos ng
técnicos comd, por gjempic, una secueitcia de procesamiento de sehal mediante uso
de medios técnicos puesto gue el resultado o fin alcanzado no es una caracteristica

esenclal para el efecto. Sin perjuicio de elio, 1a inglusién de elementos no téchicos
pueden afectar la claridad de la reivindicacién”.

Adicionalmente, cabe precisar que el ejemplo con el que se¢ trata de mostrar el
cumplimiento del articulo 30, tormado del Manual Andino, {del tipo elemento, media o pieza
para hacer una funcion por ejemplo, "elemento para medir la prasién), probablemente,
fue sugerido por alguien gue no conpoce los cambos Mecanico, eléctrico, electrdnico,
electromecdanico, mecatrénico y afines, pues asegurar que: “elemento para definir la
presion” NO ha side, NO es, NI sera la definicidn de una funcién en cualguiera de los
campos aintes mencionados sing que Ja relacidn de funcidn entre los elementos, fiene una
forma especifica de realizacion en los campos mencicnados, por ejemplo, mediante las
interconexiones entre los componentes de una disposician ¢ por una funcion entre los
compeonentes de 1a estructura de una disposicién o de un sistema.

Ademas, quienes tienen conocimientos en el arte saben que en las reivindicaciones de
producto del presente case no se enumeran elementos tangibles sinc elementos (égicos
junto con su uso puesto gue una base de datos se usa para almacenar informacidn, un
verificador se usa para verificar |la informacion (secuencia de caracteres), el elemento de
emision se usa para emitir mgnsajes, etc. de alli es evidente que NO definen una funcién
entre los componentes de un sistema, comoe tal sinc ¢l uso de partes de ese sistema para
logar el efecto, no técnico, de verificar la validez comercial de algin tipo de articulo {CD de
misica, ropas, bebidas, etc.).

b} La memoriafista sefiala que fas reivindicaciones de procesao na sg deben entender como
secuencias logicas de procesamiento_de infermacién, con base en la transcripcién del
subnumeral 4.4.2 del Manual Anding, lo cual, se puede controvertir y desvirtuar con sclo
cambiar los subrayados hechos por la ella y resaitar de fa misma transcnpcion, “la
segunda categoria... pueden ejercer sobre productos materiales, energia. .. progesos de
control cuando la legislacion lo permite”, (subrayados y resaltados fuera de texto).

Ahora bien, el hacho de que se pueda usar cualquier producto material, por ejemplo, un
computador, para efectuar un procedimiento esc NO significa, de manera alguna, que se
puedan presentar como procedimiento patentable reivindicaciones redactadas en
secuencia(s) de procesamiento de informacidn, sefial (dates) porque: i) esas NO son
caracteristica técnicas para definir un procedimiento patentable porue *una secuencia
de caracteres que identifica un articulo (producto)’, es decir, formas de presentar y
verificar informacién por procesamiento de informacién funcionalmente, equivale almero
procesamiente de informacion o de sefial puesto que, la informacian, sefal 0 secuencia
de caracteres de identificacitén no es mas que una portadora de material descriptive no
funciopal, el cual, por si solo no puede proveer aplicacion(es) practica(s) para la
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manufactura de un objeto {e} sistema de autenticacién} con el cual se ejecuta (en sentido
informaticay el procese reivindicade aqul.

Aln mas, sin la intervencidon de un gparato de gmcesam“ientu computador o caja del
punto de venta, la informacion yfo la sefial no representan ni una funcién ni muche menos
algo tangible, porgue no se puede producir ¢ manufaciurar nada a partir de elo(s).

i) La oficina estableci¢, con base en la jurisprudencia de la interpretacion Prejudicial 36-
IP-98 el Tribunal de Justicia de 1a Comunidad Andina que, un producto debe revestiruna
forma tangible y ser definido o bien por las caracteristicas fécnicas de gstructura o bien
por las caracteristicas de funcion entre los componentes de una estructura y, los
procedimientos mediante una secuencia de etapas que conduzcan a la obtencidn de un
producto, lo cual, fue informado en e) traslado al solicitante.

Por lo tanto, de un lado, parece necesario resaftar que ia jurisprudencia, que se aplica a
cases como el presente, esta por encima de lo que cite &l Manual Andino y del enfogue
que se Je quiera dar a dicha citacion.

i} Respetuosamente nos parece que la representante para su respuesta, deberia haber
tenido en cuenta ia jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Juslicia, en gl proceso
36-1P-98 antes citado, aparte vi. “examen de¢ fondo de la solicitud de patente”, donde se
estahlece:

“eltramite de concesion de patentes es la via procedimental prevista por el ordenamiento
furidico para garantizar la tutela del interés general, evilande que s¢ clorguen privilegios
sobre materia que perienezean al dominio publice o gue simplemente no cumplan con las
exigencias establecidas por la norma comunitaria; perc también {...) la
Administracién en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos fagalmente
establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses
legitimos de las parliculares que soliciten una patente”. {Subrayado v resaltados fuera de
texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de ia Administracion
tiene unas atribuciones y debe sequir el procedimiento legalmente establecido, para
curnplir ¥ hacer cumplir |a nerma, los cuales, no pedemos delegar en terceras persenas
para que se opine, &n un case a nuestro cargoe, segan los intereses del solicitante.

En consecuencia, es evidente que ia oficing es quien acorde & las facultades conferidas y
a los procedimientos legalmenie establecidos |, 1a que determina la forma de presentar y el
contenide gue deben tener las reivindicaciones; razén por la que se indicd en el oficio
trasladado, que acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, (a
oficina establecio que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien
por las caracterigticas de estructura o bien por las caracteristicas de funcion enfre los
componentes de una estructura y, un procadimientos mediante una secuencia de etapas
que conduzcan a la obtencién de un producto por esta razén hacer afirmaciones que van
eh contravia de lo dispuesto por la norma y el procedimiento, no son fundamento que
desvirtie las objeciones planteadas por nosotros.

iv) La serie ¢ sucesién de operaciones de las reivindicaciones son, de un lado, una
secuencia para procesamiento de sefal (datos) redactada en términos de uso de medios
técnicos que NO son caracteristica técnicas gue sirvan para definir un procedintienito y,
de otro lado, |a serie reivindicada en el presente caso s una seétuencia de procesamisnto
de informacion fuera de patentabilidad, acorde a las disposiciones dei articuio 15 &),

A la luz de lo anterior, se puede puntualizar gue los procesos de control podrian ser
patentables siempre ¥ cuando NG sean secuencias i5gicas de procesamiento de sehal,
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informacion o datos, como sucede en este caso, pues es evidente que van contra las
disposiciones del inciso e) del articula 15,

¢) En el trasjado se sostuvo ¥ se reitera arriba que, 1as reivindicaciohes de sistema no
tienen soporte descriptivo porque en ese aparte no se divuiga uha manera deé ejecutar el
producto sino que alli se expone, en términos de uso de medios técnicos, 1a secuencia de
procesamiento de sefial del proceso, nada de lo cual es discutido por la memaorialista en
su respuesta.

No obstante, nos parece necesario aciarar gue el articulo 28 de la Decisidn 486 establece:
“la descripcidn deberd divulgar la invencidén de manera suficientements clara y completa
para su comprensidbn y para gue una persoha capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda €jecutdria. La descripcion de fa ivencion indicara ¢l ngrmbre de 12
invencion e incluira la siguients informacion:

a) el sector tecnolégico al que se refiere o al que se aplica la invencién;

b} la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese Glil para la comprensién y el
examen de (a invencion, y ias referencias a los documentos y publicaciones anteriores
relativas a dicha tecnologia,

¢} una descripcién de la invencién en términos que permitan la comprension del problema
técnico y de la selucidn aportada por la invencion, exponiende las diferencias y eventuales
ventajas con respecto a la tecnologia anterior;

d} una reseria sobre ios dibujos cuando i0s hubiera;

£) una descripcion de la mejor manera conogida por el sclicitante para ejecutar o llevar a

la prictica !a invencién,_ utilizando ejemplos y referencias a los dibujos. de ser estos
pertinentes; y

f) una indicacidon de la manera en que la invencion satisface la condicién de ser
susceptibie de aplicacién industrial, si ello no fuese evidente de la descripeion o de la
naturaleza de la invencién”, (subrayados fuera de texio)

Consecuentemente, para que una gescripcién cumpia &l requisito establecido por la norma
[particularmente ¢l literal &) arriba subrayado], el solicitante, por decirlo asi, debe revelar la
“raceta” de fas medidas que daben tomarse para llevar a caboe la invencion y, por ello se
debe explicar Ia composicién y el funcionamiento del {los) objeto(s) que se trata(n) de
proteger, de tal forma gue al seguir las indicaciones de la “receta” e obtenga €l {los)
objeto(s), ¢s decir, se pueda aejecutar o fabricar el (los) objeta(s), tal como se resalta al
final de! primer parrafo de la subseccion 3.1 del Manual Anding, (ver pagina 32) donde se
sefiala: “la descripcion... forma suficientemente clara v completa... sea posible su

comprension... pueda ejecutarla... la ejecucidén comprende poder realizar paso a paso a
invencion” {subrayados fuera de texto).

Adicionalmente, es bien conocido por todos que una de las relaciones de la descripcion
con fas reivindicaciones ss la de servir de fundamento de aquellas, de forma similar se
conoce que la descripcion deke suministrar informacion suficiente tal que esta le permita a
un t&cnico de nivel medio evaluar y realizar la invencion, requisitos que se ubican en el
plano tecnologico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invencién y, de ofro lado,
verificar si con los medios mencionados se logra alcanzar el résultado que se declara, de
farma reproducible.

Asimismo, se reitera que de acuerdo a la_ noma, €l procedimiento y ia jurisprudencia
dictada, por una parte, un producto debe revestir una farma tangible ejemplo, maquinas,
equipos, aparates, dispositivos, eic. y ser definide o bien por las caracteristicas de
estructura o bien par las caracterjsticas de funcidn_enire los _componentes de una
estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento (método} deben definirlo
mediante una sscuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacion de un

producto.
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Partiendo de lo anterior, es evidente que para un producto y/o un procedimiento tenga
sustenta descrptivo, el primero debe referirse a una realizacion tangible ejemplo,
maquinas, equipes, aparatos, dispositivos, €tc. y exponerse en términos de la estruciura o
de la funcidn entre los componentes de una esfructura y, ef segundo mediante las etapas
gue conduzean a la fabricacion del producto, cosa que no sucede en el presente ¢aso,

2) Para desvirtuar las aseveraciones relacionadas a qué “la invencidn no és un métodao
econdmico comercial”, rasulta suficiente resaltar que:

a. Si bien en las reivindicaciones 1 a 18 se puede considerar que de forma explicita no se
reivindica un pian econdmice comerciaf si lo hace de modo implicite porque es svidente dg
la descripcidn pues se dirige a verificar la validez de mercancias como ropas, CDs de
misica, bebidas, etc. mediante la creacion de un cédigo de identificacion que se inserta al
articulo (producte} en un cHdigo de barras, banda magnética o etiqueta que se lee con un
lector cuya senal se envia al procesador para su procesamienio o validacion y, porgue en
las restantes reivindicaciones, 18 a 30 si aparece explicifamente en: “registrador de
venta capaz de grabar una transaccion comercial...".

Consecuentemente, consultar una base de datos para verificar la validez de un articulo y
llevar a cabo el registro de una venta comercial NO son caracteristicas técnicas que
sirvan de base para la patentabilidag del pliego porque afectan las disposiciones del
articulo 15 d) ya que se trata de un plan econdmico comercial, &xciuide de patentamiente.

b. Acorde a lo determinado por el articulo 14 de la norma, la proteccidn es para productos
y/o procedimientos que se definan acorde a o explicado arriba en el subnumeral 1),
ademds, ni la norma ni el procedimiento contempla proteccién para procesoe y sistema
implermentados por (con) computador pues NO existe tal categoria de reivindicacion.

¢. En la opinién escrita de la autoridad de bisgueda (ver folio 80 dltime péarrafo), el
examinador puntualiza allf que: “e! objeto para el que se busca proteccion se relaciona
fuertemente en parte a métodos de hacer negocios (plan esonomice comercial) que enla
mayor parte de las regulaciones de patentes, regionales o nacionales, se excluyen de
patentabilidad.

d. Hacer mencién de supuestos efectos técnicos, de la forma de realizar la verificacion y
de las supuestas ventajas que se legran no son razones que controviertan la objecidn
planteada a )la luz de 1o precedente.

3} Respecto a los alegatos relativos a gue, “la invencién no es un programa de ordenador
¢ un software como tal’, se puntualiza gue:

En el subnumeral §.2 del oficio trasladado se informd al solicitante qué se entiende por
software, segin el procedimiento legalmente establecido porla oficina. Adicionalmente, lo
gue se pretende patentar no cumple las digposiciones de les articulos 14, 18, 21 y 30 por
lo ya explicado arriba.

No obstante, para desvirtuar ias aseveraciones de la mandataria, de un lade, basia tener
gue NO existen Nl existiran a mediano plazo, “patentes implementadas por
computador' puss esa categoria no la contempla el articulo 14, por las razones ya
explicadas en los subnumerales anteriores. ' G

De otro lado, una persena coh conacimientos en ef arte sabe que ias figuras 1 y 2 son
diagramas de flujo de las secuencias logicas para procesar la informacién de la "secuencia
de caracteres {cddigo de barras) que identifica un aiculo”.

Por consiguiente, tal como se informé en el traslado y arriba en 5.2 se reitera, acorde a la
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practica comun seguida, la oficina considera y considerara como soporie 10gico comp tal
no solo las instrucciones gue necesita una mAaguina para obtener un resultado, sino
también las secuencias |6gicas de procesamiento de sefial, informacion y/o datos, las
rutings, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, ste. no selo porgue asl o
permite la norma, (... © en cualquier otra forma que, al ser ihcorporadas eh un
dispositivo de lectura automatizadp... determinada tarea u obtenga determinado
resultado), sino porque técnicamente son programas eamo tal.

Cabe agregar que los componentes usados para egjecutar el proceso y sistema
reivindicados (como si eso fuese lo misme) san ldgicas, con lo que se refuerza ! uso de
soporte logico comae tal; asimismo, en la descripcion (ver de pagina 16 a 26) se mencicna
&l uso de la funcion de Hash o transformacidn criptografica, una algoritmo de compresion
de datos, la tabla de identidades validas y no validas, elc. todos los cuales son elementos
de soporte légico como tal.

Aun mas, en el ejemple de la descripcién (ver de pagina 27 en adelanta), se relacionan
explicitamente elementos del software a usar, por ejemplo, “el software produce a partir
de los nimeros de entrada A1... este mismo software calcula el producto...”, para lograr el
efecto NO técnico da verificar fa validez de medicamentos ermpacados en un recipiente
que tiene una secuencia de caracteres, lo que contradice las afirmaciones de la
memgorialista.

A la luz de lo anterior, los alegatos traidos a colagion NOQ fienen sustento cierto NC sirven

de fundamento para controvertir las razones de sustento dadas en el trasiado y que, se
reitera arriba porque no explican en que parte de la norma, 12 jurisprudencia y el
procadimiento se permiten patentes “implementadas en (por) computadgor”, la sola cpinion
del interesado y resaltar que lo reivindicado se efectGa fuera de linea no demuestra que la
gbjecion no sea valida.

4) Para desvirtuar las aseveraciones del aparte “reivindicaciones relativas a un usc o aun
segundo uso”, de la respuesta es suficiente puntualizar que:

a) Por los motivos ya explicados arriba en el subliteral 1) acorde a la norma, el
procedimiento y fa jurisprudencia vigentes, la oficing establecié que un producto debe
revestir una farma tangible ¥ ser definido o bien por las caracteristicas de estruciura ¢ bien
por las caracteristicas de funcidn entre los componentes de una estructura vy, las
reivindicaciones de procedimisnto (métoda} deben definirle mediante una secuencia de

etapas (pasces) que conduzcan a la fabricacién de un producto.

_as opiniones de la interesada son respetables pero ellas na controvierten ni menos aln
desvirttan lag objeciones planteadas.

b Con relacion a los ategatos refierentes al nivel inventivo, @ necesaric precisar que: )) de
ningan medo se reconoce caracter técnico a o solicitado, la relacién de documentos y la
opinién dada por la autoridad de busqueda sclo la aceptamos eh cuante a que o
reivindicado se relaciona fugrtemetite con un plan econbrmico comercial.

ii) la relacion de documentos en el aparte 6.3 de! oficic la realizamos con la intencion de
utilizariog comc soporte para e sequndo u_olfe USe, pues aunque gdiscrepamos
radicalmente de la opinién de algunas personas quienes consideran gue se necesitan
documentos para sustentar la objecion, nosotros no lo considerames asi porgue acorde a

la jurisprudencia dictada y aplicada para cuestionar el nivel inventivo NO s necssano’}

ningdn tipe de docurnentacion sinc que se debe partir de los conccimientos y experiencias *
del examinador para determinar si se produje una invencidn ¢ no. Desde el punto de vista
técnico, NINGUN requisito de patentabilidad debe partir de documentos sine de los
conacimientos y experiencias de! examinador y, sclo como soporte adicional se deberia

o
A

1K G
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hacer mencién a algin{os} documento(s}.

iii} el agregar uno © mas pasos al metodo de validacion na implica, absolutamente, nada
porgue eso no cambia de gue lo solicitado sea software dirigido a facilitar un plan
economico comercial, exentos de patentabilidad.

iv} para nosotros lo sustancial consiste en que un (échico en &l arte (programador) pedria
realizar el método y el sistema de autenticacion de productos por medics fuera de linea,
sin ningtin esfuerzo intelectual adicicnal, para lograr el efecto deseads, ya que se trata de
operacionas que, comanmente, gjecuta en su campo.

¢) aunque el subtitulo indica que los alegatos se refieren al segunde u otro uso, los
alegatos en si NO incluyen ni un selo parrafe a disculir Jas objeciones planteadas en 6.2 v
gue se reiteran arriba.

Para finalizar, consideramos de suma importancia resaltar que la oficina no puede aceptar
como sustento de patentabilidad ni ! uso de componentes cenvencionales o patte de
ellog, ni la redaccién del documente con mezclas de caracteristicas no permitidas, puesto
que se distorsiona el aporte real al estado de |a técnica, se aliera la proporcion que debe
existir entre lo divulgado y la proteccion solicitada y, porque no se cumplen exigencias
{axativas de la ley.

Por tal razén, si la Administracidn aceptase los alegatos de'la memonalista como validos,
se liegaria a que un proceso y sistema de autenticacion de productos sistema por medios
fuera de linea, como los solicitades agui, serian patentables con solo pretextar que el
proceso ¥ el sistema se pueden reivindicar de cualquier medo, que en opinidn d& ia
mandataria no es uh plan econémicoe comercial ni un software, etc. ya que, no dariamos
cumplimiente a las atribucicnes establecidas y se permitiria gue, solapadamente se
ofojgagen derechos a materias, taxativamente, excluidas par Ia ley mas aun, cuando el
cbjeto mismo de la seoliciiud, como la misma representante lo declara en su respuesta,
consiste en ¢l uso de medios fuera de linea para ejecutar la validacion de articulos a
comercializar que NO son caracleristicas téenicas gque sirvan de base para su
patentabilidad y, porque afectan ias disposiciones del articulo 15 incisos d} y @), ya gue se
trata de un plan econdmico comercial y sopeorie légico como ial, excluidos de
patentamiento.

8. Conclusion:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, juntoc con el contenido dei oficio No 2.718 se concluye
que, la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15d) y e), 18, 21 y 30 por
las razones expuestas amiba vy, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en
forma alguna, las abjeciones planteadas en ellos.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriarmente, se recomienda Negar las
reivindicacionas: __1__ a__30__ {folios: _155 a _1%9 }

Bogota, 0.C., 04, 09, 2009

CONCEPTO TECNICO No, 3.070 EXAMINADOR TECNICQO
Codigo No. 202004

ARy
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIG

RESOLUCIONN® #1896 { 0
Por la cual se niege una patente de inveneién

Rad. N° PCT/06 - 121454

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 30, aniculo 3 del decreto 3523 de 2008, v

CONSIDERANDO

PRIMER(C: Que mediante esprito radicado en esta Superintendencia & 1 de
diciembre de 2008, hajo el numero 06121494 entrd a fase nacional la solicitud de
patente de invencion titulada: “PROCESO Y SISTEMA DE AUTENTICACION DE
PRODUCTOS POR MEDIOS FUERA DE LINEA", que corresponde a la solicitud
internacional PCT/BR2005/000025 del 1 de marzo de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examer da forma er cuanto a los requisites gue debe
Henar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordeno publicar el extracto sin
que ge hubieran presentado opgsiciones por parte de terceros,

TERCEROQ: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencion
no cumple con los requisitcs establecidos. En consecuencia, con fundamento en o
dispuesto en el articule 45 de ia Decision 486 de [a Comisién de la Comunidad
Andina, se reguirid al peticionario para que $e pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 17de julio de 2009 el sclicitante atendid
oporiunamente  al  requerimientc  formulade presentando  aclaraciones.
Adicionaimente, allegd nueve capitulo reivindicatorioc el ctual se ajusta a las
prescripciones establecidas en el articule 34 de la mencionada Decisidn 486.

QUINTO: Que segun o dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes ... para las invenciones,
sean de producio o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 30, contenidas en los folios 135 a 189
del expediente en estudio, no definen un métode ni una invencidn, se tratan de usos
y ho cumplen con los requisitos del articulo 30, Lo anterior, de acuerdo con las

Siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencidn

La presente solicitud de patente de invencion consiste en suministrar un proceso y un

1 Sade Cenlro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5.7 ¥ 10
Sede CAN: Tr_ 404 Mo, 3B-50 Conmutader; S87T000%

Fax: 5870284, Linga 018000-510165

Web: www sic.qgy.c0 a-mail; NIg@sic gov 5o
Bogota 0.C- Colemkia
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Por la cual s& niega una patente de invencion

Rad. N°* PCT/08 - 121484

sistema de autenticacion de preductos donde la autenticidad sea facimente
reconocida por el consumidor y sea imposible la reproduccion del elemento de
verificacién, reivindicados en la forma de proceso y sistema de autenticacion de
productos por medios fuera de linea.

Las reivindicaciones 1 a 18 se refieren a un proceso de autenticacién de productos
por medios fuera de linea.

Y las reivindicaciones 19 a 30 un sistema de autenticacién de productos por medios
fuera de lineas.

2. No se cumple el articulo 30

El articule 30 de la Decisién 486 sefiala que “las reivindicaciones definiran la matena
que se desea prateger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por {a descripeién.”

Cabe sefalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el
objeto susceptible de proteccién, necesario para la husqueda de posibles
antecedentes que puedan afectar la solicitud.

Refiriéndose sobre el particular, el Tribunal Andine de Justicia, sostieng que:

"( .. ylas reivindicaciones constituyen parte esencial de la respechva solicitud, debide a
que detimitan el campo de 12 patente y especifican la regla téonica gue se desea
patentar, razonas por las cuales éstas debsn ser suficienternente claras y concisas,
Sy fundamento radica pues sn la descripsion respectiva, de forma tal gue el alcance
de la reivindigacion corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.’

Al respecto puede apreciarse que, las reivindicaciones de “procesc” se presentan
como “etapas” de una secuencia logica de procesamiento de informacion o gefial
gjecutable por computador. Y que las reivindicaciones de "sigtema’, no tienen
sustento descriptivo porque ese aparte no divulga una manera de ejecutar el
progucto, sino que expone €0 términos de uso de medios técnicos, la secuencia de

procesamientc de sefal del proceso.

Por otro lado, las reivindicaciones 20 y 22 a 30 se redactaron en terminos de uso o
efectos. '

1 Proceso 187 1P 2007

2 Sada Centrg: Carrera 13 Mo, 27.00 Pises 2,5, 7 ¥ 10
Sede GAN: T, 404 Me, 38-50 Conmutader: 58700
Fax: 5370284, Linea 018000-910165
WeD: Wew sic.gov.co e-mail infoffisic. nav.co
Bogald 0.C, - Colambia



5 e
'y 2%
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCLCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUCIONNe K1 9610
Por {a cual se niega una patente de irvencton

Rad. N* PCT/06 - 121484

Asi las cosas, y no obstante los requerimientos formulados, s posible concluir
validamente que las reivindicaciones sefaladas no cumplen con lo prescrito en el
articulo 30 de la Decisién 486,

3. No as una invencion

Segin lo dispueste en el adiculo 15 de la Decisién 486, "no se consideraran
invenciones: dj los planes, reglas y métedos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos © actividades econémico-comerciales; e} los programas de
ordenadores o el soporte 16gico como tales”

En relacion con el caso que nos ocupa, es posible apreciar que las caracteristicas
incluidas en las reivindicaciones del pliego se relacionan mas con !as de un métedo
econdmico comercial y de presentacion de informacién, que a caracteristicas de
naturaleza técnica que contengan una solucién téeniga a un determinado problema
de ese tipo. Concretamente, dichas caracteristicas hacen referencia a formas de
presentar y verificar informacion para productos, tal como se evidencia, en el mismo
contenido de las reivindicaciones, asi por ejemple, la nueva reivindicacion 1 se
refiere, a:

“un proceso de autenticacion de productes por medios fuera de linea, caracterizado
porque comprende |as siguientes etapas:

- Seleccionar, para cada producio, una secuencia de caracteres que identifica el
progucto; .

- Fijar dicha secuencia de caracteres al praducto,

- Recuperar localmente ta informacion contenida en dicha secuencia de
caracteres en el momento de la verificacién de la autenticidad del producto,

- Verificar localmente |a validez de dicha secuencia de caractefes recuperada;

.- Enviar un mensaje dependiante del resultado de dicha verificacion de validez

de dicha secuencia de caracteres;

- Actualizar la indicacion de validez de dicha secuencia de ¢aracteres en una
base de datos local;

- Actualizar periddicamente en dicha base de datos las indicaciones de validez
de dicha secuencia de caracteres y también de secuencias de caracteres gue
identifican otros productos mediante medios remotos o de acceso local.”

Es evidente entonces, que lo relacionada come etapas no se drrige a.solucionar un
problema técnico, sino que se refiere al manejo (verificacién} de informacion
relacionada con la comercializacion de articulos, mediante use de medios técnicos
para procesar esa informacion y determinar si es auténtico o falso.

3 Sade Ceniro: Canera 13 Nb. 27-0¢ Fisas 2. 8,7 y 10
Sede CAM: Tr, 404 No. 38-50 Conmulader: 3870000
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Wil weew st goy.go e-mail: nf@sic.aoy.co
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De modo semejante, la nueva reivindicacion 13 divulga "un sistema de autenticacion
de productos por medios de linea, caracterizado porque comprende: una base dg
datos local para almacenar por lo menos una relacion de secuencias de caracteres
validas 0 no validas para productos que seran sometidos a autenticacién, un
verificador local que accesa dicha base de datos para verificar la validez de dicha
secuencia de caracteres que identifica el producto; v un elemento de emision de
mensajes que enyia un mensaje a partir del resultade de la_verificacion de validez
hecha por dicho verificador; y un registrador de venta capaz de grabat una
transaccién cornercial que involucra dicho producto y de indicar a ja base de datos
que la secuencia de caracteres gque identifica dicho preducto no debe considerarse
valida", v asi sucesivamente con cada una de las reivindicaciones restantes. Lo
subrayado en este ejemplo, no se trata de caracteristicas técnicas que definan,
aclaren o delimiten la invencién, sino gue consiste en una relacion del uso de medios
técnicos para verificar informacién relativa a la comercializacion de productos que
han recibido un codige de barras, un RFID ¢ simiar.

Ce otro lado, por programa de ordenador (software) se entiende la expresicn de un
conjunto de instrucciones mediante palabras, codigos. planes ¢ en cualquier otra
forma que, al ser incorperadas en un dispositivo de lectura autormatizado, es capaz
de hacer gque un ordenador - un aparato glectronico o similar capaz de elaborar
informaciones-, gjecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.

De acuerdo con k anterior, seré soporte lagico como tal no sélo las instrucciongs que
requiere una maquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lSgicas
de procesamiento de sefial y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los
diagramas de flujo, entre otros, porque técnicamente se tratan de programas como
tal.

Ahora bien, del estudio del nuavo pliego, salta a la vista que las reivindicacionss 1 a
18 se relacionan con etapas del procesc, as decir, secuencias logicas de
procesamiento de sefal (informacién/datos), gue se consideran soporte l6gice como

tal.

A su vez, [as reivindicaciones 19 a 30 se redactaron en térmings de! uso de medios
técnicos para procesamiento de sefal (datos) en secuencia logica, motivo por el cual
también se congideran soporte lagico como tal, en especial la reivindicacion 21 que
se refiere en especifico a una secuencia logica de procesamienio de datos.

Por las razones expuestas, la materia objeto de solicitud no se considera una
invencion de conformidad con lo previsto en los literales d) y e) el arficulo 15 de Ia
Decision 486,

4 Sede Cantro: Camara 13 Mo, 27-00 Pisps 2, 5, F v 10
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4. Reivindicaciones relativas a un uso

En el articulc 14 de la Decision 488, se establece que “los Paises Miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en
todos los campos de la tecnologia, siempre gue sean nuevas, tengan nivel inventivo y
sean susceptibies de aplicacién industrial.”

En virtud de 1o expuesto, el uso no es patentable, toda vez que la horma astablece
comc ambitp de patentabilidad ‘las invenciones sean de productc o de
procedimiento...”, campo dentro del cual no aparecen sefalados los usos.

Con base en lo anterior y considerando que la reivindicacion 1 y sus dependientes se
refieren a un “proceso de autenticacién de productos por medios fuera de linea”, es
evidente gue dichas reivindicaciones relacionan secuencias logicas de procesamiento
de informacién (datos} ejecutahles por un computador.

En cuanto a la reivindicacién 19 y sus dependientes, se cbserva que su redaccion
mezcla la enumeracién de algunos componentes légicos junto con la secuencias para
procesamiento de informacién del metodo de control de productos.

Es decir, lo que definen estas reivindicaciones es la forma como se usan ¢ pueden
usarse ung o mas compconentes de un sisterna informatico convencional, a fin de
procesar informacién o datos de controf comercial.

Por otra parte, del estudio de |a solicitud gueda claro que lo reivindicado consiste en
el uso de gparatos o partes de ellos, los cuales son ampliamente conocidos en el arte
(de alli que sean denominages convencionales). En el caso concreto, se reivindica e
uso de los componeantes de un sistema informatico convencional fuera de red como,
por €jemplo, un ‘computador de uso general’, que convencionalmente incluye un
procesador central, varios tipos de memoria, RAM, ROM, etc. con los gue se
desarrollan o ejecutan las secuencias légicas de procesamiento de informacién o
sefal para controlar la autenticidad de algin producto durante su comercializacion,
ademas, porque asi se expone en el contenido de la misma descripcitn (linea 22,
pagina 14 en adelante;.

En relacion con lo anterior se reitera, gue ne constituyen sustento de patentabilidad el
uso de componentes convencionales o parte de ellos, nila redaccion del documento
con mezclas de caracteristicas no patentables, puesto que con gllo se distorsiona €
aporte real al estado de la técnica, alterandose la proporcién que debe existir entre o
divulgado y la proteccidn soficitada.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que un “sistema” o producto como tal, es
independiente de sU uso; es decir, un producto no se define por su uso real ©

5 Sede Gentro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
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deseado, par ejemplo, ura memoria s independiente del género de datos fue se
almacenen en ella, una pantalla es independiente del génerc de informacion que se
despliegue en la misma, una base de datos es independiente de la informacién alll
contenida, ete. Por esto, enunciar uno o mas de los componentes |6gicos de un
sistema de control informéatico convencional y mezclarlos con la forma (secuencia) en
que se realiza el control de las identificaciongs de los productos, n¢ son
caracteristicas técnicas que distingan un sistema 0 aparato.

En conciusién, las reivindicaciones de la presente solicitud divulgan el usc de un
componente, y por ello, no cumplen con las disposiciones del articulo 14 de la
Decision 486.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Sobre la claridad, ¢l interesado manifiesta que la "solicitud esta presentada de tal
manera que una persona con conocimientos en el campo técnico estaria en
capacidad de entender y ejercitar la invencién. Adicicnalmente, las reivindicaciones
de sistena definen un producto (sistema de autenticacién de productos) por |os
elementos gue lo conforman y la relacién funcional entre estos, es decir, el producto
se define por las caracteristicas permitidas. Pongo de presente que ¢! hecho de
definir en las reivindicaciones dependientes los elementos que conforman el sistema
de |a reivindicacion 20, no significa que se reivindiquen cada uno de astos elementos
como tales ya que ellos no constituyen el objeto de la invencién y, por o tanto, no se
debe entender como el simple uso de los elementos en paricular sing como un
producto tangible que corresponde al sistema de autenticacién como un todo.
Adicionalmente, las reivindicacicnes dependientes tal y como se redactan si definen
correctamente la invencién pues especifican los elementos que conforman el sistema
de la reivindicacion 20" (folios 144 y 145, Gltimo y primer parrafo, respectivamente). E|
solicitante manifiesta que para dar mas claridad a este respecto, cabe citar el
humeral 4.4.2 del Manual para solicitudes de patentes de invencién el cual establece:

“UUna reivindicacidn debe incluir no solamente una enumeracion de slementos,
sino_también _indicar_su_funcionamiento y 1a_relacion funcional entre los
mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda
de forma obvia de 1a misma definicion del elemento.

Las caracteristicas pueden ser estructurales... o funcionales (del tipo:
glemento, medios o pieza para hacer una funcidn, por ejemplo “elemento para
medir presion.™ (Folio 145, parrafos, 2 a 4)

No obstante lo anterior, y justamente de acuerdo con el numeral 4.2 del Manual
Andino de Patentes, para que una reivindicacién sea clara también debe "contener
todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién las cuales definen a la

b Sede Cantro: Garrars 13 Mo, 2700 Pisos 2,5, Ty 10
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invencién y la hacen o pudieran haceria distintiva del estado de la técnica. Estas
caracteristicas esenciales definen |a solucién al problema técnico que intenta resolver
la invencion” y "para efectos del examen, no se toma en cuenta como caracteristica
técnica de la invencion la inclusion de términos relativos a aspectos no técnicos”
(pagina 34 del Manual), como sucede en aste caso, por ¢jémplo, una secuencia de
procesamiento de sefial mediante uso de medios teécnices, puesto que el resultado o
fin alcanzado no es una caracteristica esencial para el efecto. Sin perjuicic de ello, la
inclusidn de elementos no técnicos pueden afectar la claridad de la reivindicacién.

Adicionalmente, cabe precisar que no es procedente en este caso el ejemplo con &l
que s¢ frata de mostrar el cumpiimiento def artfeulo 30, (fomado del Manual Anding,
del tipo elemento, medio o pieza para hacer una funcion, por gjemple, elemento para
medir la presién), pues en los campos mecanico, eléctrico, electronico,
electromecanico, mecatrénico y afines; no es posible asegurar que un "elemento para
definir la presién” no es, la definicidén de una funcidn en cualguiera de los campos
antes mencionados, sino que la relacién de funcion entre los elementos tiene una
forma especifica de realizacién en los campos mencionados, por ejemplo, mediante
las interconexiones entre los componentes de una dispesicion o por una funcion entre
los componentes de la estructura de una disposicién o de un sistema.

Ademas, en las reivindicaciones de producto del presente caso, se enumeran
glemeantos 16gicos junto con su uso, puesto que una base de datos se usa para
almacenar infermacion, un verificador se usa para verificar la informacion {secuencia
de caracteras), el elemento de emision se usa para emitic mensajes, etc., de alli que
resulte evidente que las reivindicaciones no definen una funcién entre los
componentes de un sistema, sino el uso de partes de ese sistema para logar e
efecto, no técnico, de verificar la validez comercial de algun fipo de artlcuio (Gl de

musica, ropas, bebidas, efc.})

Por otro lado, el solicitante manifiesta que "las reivindicaciones de procesc nc s¢
deben entender como secuencias de procesamiento de informacidn sino como un
procedimiento constituido por actividades consecutivas para efectuar dicho proceso.”
(Folio 145, parrafo 5)

Sin embargo, o hecho de que cualquier producto material (como un computador}
pueda usarse para efectuar un procedimiento, no significa que puedan presentarse
como procedimiento patentable, reivindicaciones redactadas en secuencias de
procesamiento de informacion, sefal {datos). porgue esas no son caracteristica
técnicas que sirvan para definir un procedimiento patentable, toda vez que “una
secuencia de caracteres gue identifica un articulo (preducto)”, se trata en realidad de
una forma de presentar y verificar informacién por procesamiento de informacion
funcionalmente, equivale al mero procesamiento de informacion o de sefal puesto
que la informacion, sefal o secuencia de caracteres de identificacion no es mas que

7 Sade Cenlrp; Carrgra 13 No, 27-00 Pisgs 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr, 404 Mo, 38-50 Conmutador 5870000
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una portadora de material descriptivo no funcional, el cual, por sl sclo no puede
proveer aplicaciones practicas para la manufactura de un objeto (el sistema de
autenticacion) con el cual se ejecuta (en sentido informatico) el proceso retvindicado.

Cabe agregar que, la serie o sucesién de operaciones de las reivindicaciones son, de
un lado, una secuencia para procesamiento de sefiai (datos) redactada en terminos
de uso de medios técnicos que no son caracteristica técnicas que sirven para definir
un procedimiento v, de otro lada, 1a serie reivindicada en el presente caso es una
secuencia de procesamiento de informacidon fuera de patentabilidad, acorde a las
disposiciones del articulo 15 e) de la Decisidén 486. Es decir, es posible proteger
mediante patente los procesos de control, siempre y cuando no sean secuencias
lagicas de procesamiento de senial, informacion o dates, como sucede en este caso,
pues es evidente que cae dentro del alcance del articulo 15 &) ya mencicnado.

De otra parte, se reitera que las reivindicaciones de sistema no tienen soporte
descriptivo, porque en ese aparte se expone, en términos de uso de medios técnicos,
la secuencia de procesamiento de sefal del proceso, nada de lo cual s discutido por
el solicitante en su respuesta.

Adicionalmente, de acuerdo con la normativa andina una de |as relaciones de la
descripcion con las reivindicaciones es la de servir de fundamento de aquellas, de
forma similar se conoce que la descripcion debe suministrar informacién suficiente tal
que esta le permita a un técnico de nivel medic evaluar y realizar la invencion,
requisitos que se ubican en el plano tecnolbgico y permiten, de un lado, valorar el
aporte de la invencién y, de ofro lado, verificar si con los medios mencionados se
logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible.

Ahora bien, para desvirtuar los argumentos relativos a que “la invencion no &s un
. método econdmice comercial” {(folios 146 y 147), resulta suficiente resaltar que:

Aungue en las reivindicaciones 1 a 18 no se reivindica un plan economico comercial,
aste se encuentra de modo implicito, tal como se observa en la descripcidn, segunla
cual el invento se dirige a verificar la validez de mercancias como ropas, CDs de
musica, bebidas, etc., mediante la creacién de un codigo de identificacién que se
inserta al articulo en un cédigo de barras, banda magnética o etiqueta, que se lee con
un lector cuya sefal se envia al procesador para su procesamiento o validacion.
Ademas, en las reivindicaciones 19 a 30 aparece explicitamente un “registrador de
venta capaz de grabar una transaccién comercial.”

Consecuentemerite, consultar una base de datos para verificar |a validez de un
articulo y llevar a cabo el registro de una venta comercial, no son caracteristicas
técnicas que sirvan de base para la patentabilidad, porque se trata de un plan
economico comercial, el cual a la luz del literal d) del articule 15 de ta Decision 486,

] Sede Cento; Carrera 13 Mo, 27-00 Pisos 2. 5.7 4 10
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Adicionalmente, la auteridad de blsgueda considerd que "el objeto para el que se
busca proteccion se relaciona fuetemente en parte a métedos de hacer negocios
{plan economico comercial) que en la mayor parte de las regulaciones de patentes,
regionales ¢ nacionales, se excluyen de patentabilidad” {folic 80, Gltimo parrafo).

En cuanto a qgue la invencidon no s un programa de ordenador 0 un software como
tal, el sclicitante manifiesta que "por la terminologia usada en la legislacion {"come
tal” o "per se"} se entiende que Unicamente el software como {al, por ejemplo, el
codige de lineas expresade en un lenguaje no es patentable. Sin embargo, la
legislacidon no prehibe expresamente |a patentabilidad de invenciones implementadas
por computador que, por demas, tienen un efecto técnico, tienen novedad ¥y nivel
inventivo y o se relacionan simplemente con métodos o procescs conocidos con
antericridad.” (Folio 147, parrafo 5)

No cbstante lo anterior, tal como le fue indicado al solicitante en el traslade de fondo
(folios 138 y 139), el proceso de autenticacion reivindicado no se dirige a solucionar
un problema técnico sino al manejo de la comercializacién de productos, mediante el
uso de medios técnicos para usar la informacion. Siendo dichos medios técnicos,
soporte 16gico como tal, porque dentro de esta categoria no solo caben las
instrucciones gue necesita una maquina para obtener un resultado, sino también las
secuencias logicas de procesamiento de sefal, informacion y/o datos, las rutinas, los
. protocolos, los algoritmes, los diagramas de flujo, ete.

De otro lado, una persona medianamente versada en el arte sabe que las figuras 1y
2 son diagramas de flujo de las secuencias légicas para procesar la informacion de la
"secuencia de caracteres (codigo de barras) gue identifica un articulo.”

Cabe agregar que los componentes usados para ejecutar el proceso y sistema
reivindicados (como si eso fuese lo mismo) son légicos, con lo que se& refuerza el uso
de soporie logico como tal; asimismo, en la descripcion (paginas 16 a 26) se
menciona el uso de la funcion de Hagh o transformacion criptografica, una algoritme
de compresion de datos, & tabla de identidades validas y no validas, etc. todos los
cuales son elementos de soporte [6gico como tal.

Aln mas, en el ejemplo de la descripcién {pagina 27 y siguientes), se relacionan
explicitamente elementos del software a usar, por gjemplo, “el software produce a
partir de los numeros de entrada Al.. este mismo software calcula &l producto...”,
para lograr €l efecto no técnico de verificar la validez de medicamentos empacados
en un recipiente que tiene una secuencia de caracteres, o que contradice las
afirmaciones det sclicitante.
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Con relacion a los alegatos referentes al nivel inventivo, es necesario precisar que de
ninglin modo se reconoce caracter técnico a lo solicitado, la relacién de documentos
y la opinién dada por la autoridad de busqueda se cita en cuanto a gue lo
reivindi¢ado se relaciona conh un plan econdémico comercial.

Por otro fado, el agregar uno o mds pasos al meétodo de validacion no implica un
aporte al estado de la técnica, porque eso no cambia que lo solicitado sea software
dirigido a facilitar un plan econdmico comercial, exento de patentabilidad por no ser
un invento.

Adicionalmente, es preciso tenar en cuenta que la objecion s hizo en el sentido de
que un técnico medio en el arte {programador) podria realizar el métode y el sistema
de autenticaciéon de productos por medios fuera de linea, sin ningun esfuerzo
intelectual adicional, para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones
que, comunmente, ejecuta eén su campo.

Para finalizar, vale aclarar que no es posible aceptar como sustento de patentabilidad
el uso de componentes convencionales ¢ parte de elles, ni la redaccion del
documento con mezcelas de caracteristicas ne patentables, puesto gue se distersiona
el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporcidn que debe existir entre lo
divulgado y la proteccién solicitada.

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 14, 15y
30 de la Decisidn 486, se denegara la patente, toda vez que a pesar de la respuesta
del interesado a la notificacién de fondo, no cumpie con los requisitos exigidos en la

ley.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a fa creacion
denominada: "“PROCESO Y SISTEMA DE AUTENTICACION DE PRODUCTOS POR
MEDIOS FUERA DE LINEA”

ARTICULO SEGUNDCQ: Notificar personalmente a la doctora Margarita Castellanos
Abondano, en su calidad de apoderada del sefior Isaac Leo Bain, o a quien haga sus
veces, o contenido de la oresente resolucion, entregandole copia de ia misma,
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el

10 Sede Cenirp: Carrera 13 Mg, 27.00 Pisos 2,5, 7 y 10
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Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los &
dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 15 AR, 2010,

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

5. m\iw ke

MARIA TERESA PINED;

BUENAVENTURA

Coctora

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Galle 94A N° 7A - 0D

Bogata D.C.

202058
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