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Re:  Expediente No. 13-153.978
Solicitud de patente a nombre de DIGITAL CODING AND

TRACKING ASSOCIATION

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada ¢ mo aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como
apoderada sustituta de acuerdo con la sustitucién adjunta de la sociedad
DIGITAL CODING AND TRACKING ASSOCIATION, domiciliada en
Zurich, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, zuzerpongo recurso de reposicion
contra la resolucion No. 674 cmitida el 15 de enero de 2015 por el
Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el
ptivilegio de patente de invencién para la solicitud contenida en el expediente de
la referencia.

1. MODIFICACIONES A 1A SOLICITUD

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
tramite, presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio el cual
consta de trece (13) reivindicaciones dirigidas a un método y un aparato para
marcar articulos fabricados.

La solicitante desea manifestar respetuosamente que se eliminaron las
expresiones que ha fan referencia a resultados a obtener dentro de la
retvindicacion 13.

Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 14 y 15 que indicaban el uso del
método y del aparato de la presente invencién de acuerdo a las sugerencias del
sefior examinador.

Conforme a lo anterior, es claro que las modificacio es realizadas al capitulo
retvindicatorio no amplian de ninguna manera la materia objeto de la presente
solicitud y se realizaron con el dnimo de restringir la materia, las cuales estin
enteramente sustentadas por la descripcion.
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Sobre este particular me permito decir que se presenta tasa por modificacién de
la solicitud pero no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio cuenta con menor nimero de cliusulas que el
originalmente presentado, y es en esencia el mismo pero mas limitado.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relacién con los argumentos presentados por ese despacho en la resolucion
impugnada No. 674 emitida el 15 de enero de 2015, es necesario senalar que
carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia
y reglas técnicas que existen para evaluar la novedad y la altura inventiva de una
invencion.

21 Violacién de los articulos 14, 16 y 18 de la Decisién 486 por una
indebida aplicacién de la norma basada en un error de interpretacion de
la misma.

El sefior examinador indicé en la resolucion No. 674 que las reivindicaciones

presentadas carecen de novedad y nivel inventivo a la luz del documento D1 (EP
1645 992).

En este sentido, me permito decir que el articulo 16 de ia Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el
espiritu de la norma legal indicada, la invencién no se considera como nueva si
esta "comprendida" en el estado de la técnica, dicha norma se esta refiriendo,
naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los
componentes. Para que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que
ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “comjunto de conocimientos existentes
que son aplicables al proceso industrial” como define el estad de la técnica el Tribunal
de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31 de
octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aites, 1994, pagina 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual
para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién serd necesario que lo
reivindicado por la invencién bajo estudio corresponda de forma total con’lo
revelado en un documento o anterioridad sefialada, conclusién a la que sc llega
después de un analisis exhaustivo mediante una comparacién entre el capitulo
retvindicatorio de la invencién en estudio y la divulgacién de la referencia D1,

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la técnica no quie e ello decir, desde luego,
que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
raz6n ha dicho el mencionado Tribunal: “bay gue advertir qgue toda creacion es en cierta
Jorma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de gute el inventor ha

P-3848



Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

~

de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos gue le permitan Crear nuevos
procedimientos aplicables a la_industria” (Ibidem, paginas 53 y 54) (el
subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como minimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invencidn en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en
el documento que se menciona como antetioridad o de forma independiente en
los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habri que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencién con
sus nuevas caractetisticas al campo técnico al cual pertenece la invencién en
estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese
despacho para desvirtuar la novedad fuesen cierta , seria forzoso que se
demostrara que la invencién de mi mandante esté comprendida en el estado de la
técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la matetia reclamada en las
nuevas rejvindicaciones.

Por otro lado, el articulo 18 de la Decisién 486 establece que ‘Se considerard gue
una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencidn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado
de manera evidente del estado de la ténica”

Sobre este particular, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que el anilisis de

nivel inventivo NO es una comparacién de los objetos de las antetioridades y la
solicitud en estudio.

De hecho, el anilisis de nivel inventivo debe ir m4s all4 y tiene que demostrar la
obviedad de la invencién y establecer cémo la misma no contiene un salto
cualitativo que demuestre su altura inventiva y que hubiese sido obvia para una
persona versada en la materia.

En este sentido, es deseo de la Solicitante reafirmar que la caracteristica
“encriptar, por medio del centro de verificacién (114), el codigo de activacion
(213) con una clave publica de un par de claves asimétricas asociado con un
certificado de la clave criptografica de manera que el codigo de activacion (213)
puede ser descifrado por el punto de la cadena de suministro utilizando una clave
privada del par de claves asimétricas asociado con el certificado de la clave
criptografica” de la reivindicacién 1, NO se encuentra sugerida ni ensefiada por la
referencia citada D1.

P-3848



Clarke, Modet & C° *

- COLOMBIA

Aunque D1 podria formar parte de la técnica anterior mas cetcana a la invencién
reclamada, dicho documento no da a conocer “claves asimétricas asociadas con
un certificado de la clave criptografica” para “encriptar el cédigo de activacion”.
Este enfoque no parte del conocimiento comin de un experto en la materia. El
documento del arte previo citado podtfa sugerir una solucién obvia en la que se
utiliza una encriptacién asimétrica cominmente conocida basada en una alianza
de un par de claves privadas-pablicas (tal como SSL/TLS para una red encriptada
de conexién). Sin embatgo, este hecho esta lejos de la invencion reclamada.

Por al menos las razones expuestas anteriormente, la solicitante sostiene
respetuosamente que el rechazo de la presente invencién como carente de
novedad a la luz de D1 es impropia. Por lo cual, se solicita respetuosamente que
dicho rechazo sea retirado.

Por tanto, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en este
memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud
cumple cabalmente con los requisitos de novedad y nivel inventivo Por lo tanto,
solicito comedidamente a ‘ese despacho se sitva reconocer estos requisitos y
conceder el privilegio de patente de invencién a la solicitud en estudio.

En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que consideramos que
el seflor examinador ha hecho un anélisis no permitido para la evaluacién de la
novedad y del nivel inventivo, por lo que se ha incumplido con los articulos 14,
16 y 18 de la decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que
procede la reposicidon del presente tramite.

3. - Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3, 42 y 80 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren
y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi
como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolucién No. 674 emitida el 15 de enero de 2015 por el
Superintendente de Industria y Cometcio, y se proceda a conceder el privilegio
de patente de invencién a la solicitud de mi mandante.

C.C. 22.468.787 de Barrang
T.P 147463 del CSJ v
notificaciones(@clarkemodet.com.co
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ANEXO

Nuevo capitulo reivindicatorio
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Jicacion

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1.

ldentificacion del Tramite -
[ ] Error material , Modificacién a una Solicitud en tramite

Patente de Invencidn

|| Patente de Modelo de Utilidad

[_] Registro de Disefio Industrial

[] Esquemade Trazado de Circuitos Integrados

2.

Datos del solicitante

Persona Natural ' Persona Juridica |
| I X

DIGITAL CODING AND TRACKING ASSOCIATION

Nombre o denomina_ciéh / Nombre o razén social completa
Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro [] Pequeﬁa[:l Mediana [ ] Otra []
Documento de identificacién: DC.C. DC.E. DNIT DOtro Nlmero

Nacionalidad/Pais de constitucién Direccién y domicilio del titular Ciudad

SUIZA Transcontag AG Treuhand-und Revisionsgesellschaft
Seefeldstrasse 108 CH-8008 Zurich

Direccién electrénica ; No. Fax Numero telefonico

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las
comunicaciones sean enviadas a través de la direccién de correo electrénico

3.

Datos del apoderado:

SILVANA MARIA LOPEZ DiAZ .C.C. 22.468.787 147463 CS)

Apellidos y Nombre v Documento de identificacion Tarjeta profesional

Direccién y domicilio ' ‘ Ciudad

Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogota D.C., Colombia - Bogota D.C.
Direccién electrénica - No. Fax Numero telefonico
notificaciones@clarkemodet.com.co 6350824 6181088

En caso de haber presentado poder general bara asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad industrial,
sirvase indicar el nimero de su radicacién o protocolo de poder general
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4. Datos del tramite
Correccion:

Expediente No. 13-153.978

Aparece

Debe ser

Modificacion:

Presentacion Solicitud Divisional.

Modificacion al capitulo descriptivo.

Presento junto con este Recurso nuevo capitulo reivindicatorio el cual consta de trece (13)
reivindicaciones dirigidas a un método para marcar articulos fabricados. al capitulo.

Reivindicatorio

Modificacion al resumen.

[ ]

Modificacion a los dibujos.

]

Modificacion al solicitante.

5. Anexos
[ Comprobanfe de pago de la tasa para la presentacién de la correccion y/o modificacién

D Poder, si fuere el caso.

- Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

|:| Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

C.C.22.468.787 de Barranquﬂl

T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co
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REIVINDICACIONES

1. Un método para marcar articulos fabricados, caracterizado
porgque comprende:

proporcionar una clave criptografica en un estado
inactivo a un punto en la cadena de suministro para los
articulos fabricados; proporcionar la clave criptografica en
un estado activo y un cédigo de activacidén (213) para activar
la clave criptografica en el estado activo, para formar la
clave criptogrdfica en el estado activo, a un centro de
verificacién (114);

proporcionar el cédigo de activacidén (213) al punto
en la cadena de suministro en respuesta al punto en la cadena
de suministro que transmite la informacidén relacionada con la
clave <criptografica recibida, en donde el cbédigo de
activacidén (213) permite que la clave criptogréafica en el
estado inactivo en el punto en la cadena de suministro se
active para formar la clave criptografica en el estado activo
y

enviar el cédigo de activacidén (213) del centro de
verificacién (114) al punto en la cadena de suministro;

encriptar, por medio del centro de verificacién
(114), el cédigo de activacidén (213) con una clave publica de
un par de claves asimétricas asociado con un certificado de
la clave criptogréfica de manera que el cdédigo de activacién
(213) puede ser descifrado por el punto de la cadena de
suministro utilizando una clave privada del par de claves
asimétricas asociado con el certificado de la clave
criptogréafica;

generar, en el punto en la cadena de suministro, un
cdédigo de identificacién (ID) para cada articulo fabricado,
el cédigo ID siendo derivado de la clave criptografica en el
estado activo y una clave dindmica generada para cada lote de

articulos fabricados;
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proporcionar la clave dindmica para cada lote de
articulos fabricados al centro de verificacidn;

marcar cada articulo fabricado con el cédigo ID;

contar el numero de cébdigos ID marcados en 1los
articulos fabricados.

2. El método de conformidad con la reivindicacidn
1, caracterizado porque la clave criptogrédfica se genera en
un generador de claves (115) separado del punto en la cadena
de suministro.

3. El método de conformidad con la reivindicacidn 1
o reivindicacién 2, caracterizado porque el cbédigo de
activacién (213) puede ser descifrado por un cédigo generador
en el puntc de la cadena de suministro utilizando una clave
privada del par de <claves asimétricas asociado <con el
certificado de la clave criptografica. i

4. El método de conformidad con cualquier
reivindicacidén precedente, caracterizado porque el paso de
del punto en la cadena de suministro que transmite la
informacién relacionada con la clave criptografica recibida
comprende enviar informacidén relacionada con la clave
criptografica recibida del punto en la cadena de suministro
al centro de verificacién (114).

5. El método de conformidad con cualqguier
reivindicacidén precedente, caracterizado porque los cdédigos
ID generados no se almacenan.

6. El método de conformidad con cualquier
reivindicacidén precedente, caracterizado porque adémés
comprende:

reportar a wuna autoridad gubernamental (301) el
numero de cdédigos ID marcados en los articulos fabricados;

almacenar la informacién, por medio del centro de
verificacidén, conectando 1los «cédigo ID marcados en los
articulos fabricados con la informacién especifica de esos
articulos fabricados de tal forma que los impuestos pagados o
que se deben pueden verificarse contra el numero actual de

articulos fabricados; y

Q=
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llevar a cabo una verificacidén de impuestos.

7. El método de conformidad con la reivindicacién
6, caracterizado porque el reporte se lleva a cabo por
embarque y por depdésito de impuestos sobre consumo de tal
forma que los 1impuestos pagados ©pueden verificarse o
calcularse por embarque y por depdsito de impuestos sobre
consumo.

8. El método de conformidad con cualquier
reivindicacién precedente, caracterizado porque ademas
comprende, antes del paso de generar un cdéddigo ID para cada
articulo fabricado, el paso de

recibir la autorizacidn de. la autoridad
gubernamental (301) del punto en la cadena de suministro para
generar un numero definido de cédigos ID; vy

llevar a cabo una verificacién de impuestos.

9. El método de conformidad con la reivindicacién
8, caracterizado porque ademds comprende, antes del paso de
la autorizacidén de la autoridad gubernamental (301) del punto
en la cadena de suministro para generar un numero definido de
cédigos ID, el paso de solicitar la autorizacién de 1la
autoridad gubernamental (301).

10. El método de conformidad con %a reivindicacién
8 o reivindicacién 9, caracterizado porque ademads comprende
reportar a la autoridad gubernamental (301) el numero de
cébdigos ID marcados en los articulos fabricados.

11. El método de conformidad <con cualquier
reivindicaciédn precedente, caracterizado porque ademas
comprende reportar a un tercero el numero de cdédigos ID
marcados en los articulos fabricados; y llevar a cabo una
verificacién del volumen de produccién.

12. El método de conformidad con cualquier
reivindicacién precedente, caracterizado porque ademés
comprende gue:

un usuario transmita los cédigos ID marcados en un
articulo fabricado seleccionado al centro de Verificaéién

(114);
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el centro de verificacién derive del cddigo ID, la
clave criptografica y la clave dindmica wutilizadas para
generar el coédigo ID;

el centro de verificacidén (114) derive de la clave
criptografica y la clave dindmica informacidn relacionada con
los articulos fabricados seleccionados;

el centro de verificacidén (114) transmita al menos
algo de la informacidén relacionada con los articulos
fabricados selecciocnados al usuario; vy

llevar a cabo wuna autentificacidén del articulo
fabricado seleccionado.

13. Un aparato para marcar articulos fabricados,
caracterizado porgque comprende:

un generador de claves (115);

al menos un punto en una cadena de suministro para
los articulos fabricados, en donde el punto en la cadena de
suministro recibe un cédigo de activacidén (213) en respuesta
al punto en la cadena de suministro;

un centro de verificacidén (114);

el centro de verificacidn proporciona el cddigo de
activacidén (213) al punto en la cadena de suministro por
medio del envio del cdédigo de activacidén (213) del centro de
verificacidén al punto en la cadena de suminisstro;

un generador de cdédigo (111) en el punto en la
cadena de suministro;

un marcador (113) en el punto en la cadena de
suministro;
Yy

un contador,

en donde el centro de verificacidén (114) encripta
el cédigo de activacidn (213) con una clave éﬁblica de un par
de claves asimétricas asociado con un certificado de la clave
criptografica de manera que el cédigo de activacién (213)
puede ser descifrado por el punto de la cadena de suministro
utilizando una clave privada del par de claves asimétricas

asociado con el certificado de la clave criptogréafica.



