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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 55512
Por fa cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/09-133866

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 9126 del 08 de marzo de 2013, la
Superintendencia de Industria y Comercioc concedié parcialmente la patente de
invencion a la creacién denominada: “COMPQOSICION DE RECUBRIMIENTO PARA
MARCACION O IDENTIFICACION DE UN ELEMENTO USANDO UNA DISTRIBUCION
ALEATORIA DE ESCAMAS DE CLCP", con fundamento en los articutos 16 y 18 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al estimar que la invencién en
estudio no cumplié con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de abril de 2013 con
el No. 09-133866-00007-0000, encontrandose dentro del termino establecido para el
efecto, la sociedad SICPA HOLDING SA, interpuso recurso de reposicion contra la
citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a continuacién se sintetizan:

E! recurrente manifiesta que en la resolucion impugnada el Examinador refiere que las
reivindicaciones 11 a 14 indican un paso Unico del método y estan dirigidas a un uso
dado a la invencion, sin embargo, al ser dependientes de las reivindicaciones
precedentes, “...resulta erréneo afirmar que dichas reivindicaciones indican un paso
tnico, ya que su dependencia (...) incluyen todos los pasos de éstas...”. Por otro lado,
describe que dichas reivindicaciones son especificaciones de las condiciones del paso
“proveer al elemento de una marca que contiene particulas distribuidas en forma
aleatoria...”.

Por otra parte, difiere con respecto a lo citado por el Examinador en cuanto a los
resultados a alcanzar, ya que “...los filtros polarizados circulares para detectar y
analizar luz polarizada circular izquierda y derecha, se refiere la propiedad (sic) de
reflejar luz polarizada circular”, siendo el filtro un elemento tangible del dispositivo y no
una propiedad de éste. Con respecto al fragmento “para detectar y analizar luz
polarizada circular izquierda y derecha”, el recurrente sefiala que se considera como
una caracteristica funcional de la invencién y no un resultado a alcanzar, siendo esta
caracteristica esencial dentro de la invencién para que la persona versada en la materia
pueda entender correctamente el funcionamiento de la invencion,

De la misma manera, con respecto a la densidad de escamas por milimetro cuadrado,
el recurrente lo considera como una caracteristica de un pardmetro que puede ser
modificado dentro de una actividad comUn y obvia en el campo de la invencidn, y su
inclusion dentro de las “...reivindicaciones corresponde a que un valor especifico de
esta genera un efecto ventajosos sobre la invencién, pero no es, por si sola, una
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ventaja lograda por la invencion”,

Por otro lado, con respecto al analisis de novedad de la reivindicacion 25, el recurrente
menciona que difiere de dicho estudio, lo sustenta en que la caracteristica de dicha
reivindicacioén es: “...comprende ademas uno o dos filtros polarizados circulares para
detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y der y hardware y software...”,
y que aungque el documento B1 refiere la polarizacién de la luz, no insinda la
polarizacidn circular, la cual es esencial para generar la imagen diferencial, ni mucho
menos sefala la polarizacion circular de izquierda a derecha, por lo cual “...no resulta
obvio ni evidente derivar de dicho documento uno o dos filtros polarizados circulares
para detectar y analizar luz polarizada circular izquierda y derecha, como lo requiere la
reivindicacion 25, también resalta que del estado de la técnica no se puede desprender

la necesidad de hardware y software ‘para formar una imagen diferencial de

polarizacion circular”.

Asi mismo, en cuanto al andlisis de nivel inventivo, refiere que el planteamiento del
problema técnico de las reivindicaciones 1 y 15 es inadecuado, ya que esta incluido
dentro del problema, la solucién aportada por la invencién, siendo esta practica
impropia, ya que incluye informacion que no estaria disponible para el Examinador
antes de conocer la invencion, lo cual da como resultado que cualquier invencién seria
obvia, por lo tanto dicho examen resulta invalido para afectar el requisito de nivel
inventivo.

Adicionalmente, sefiala que el Examinador “... ha excluido completa e injustamente el
paso segun el cual ‘se forma una imagen diferencial de polarizacion circular para
discriminar fas escamas del fondo’, que hace parte de fa parte caracteristica de la
reivindicacion 1", con lo cual se invalidaria el analisis de nivel inventivo, puesto que se
llega a un resultado sesgado. Complementario a lo anterior menciona que dicha
caracteristica es indispensable para la invencion, ya gue es la que esta resolviendo el
problema técnico de “identificar de forma mas confiable un elemento provisto de una
marca que contiene particulas distribuidas en forma aleatoria”.

Finalmente, concluye que ninguno de los dos documentos del estado de la técnica
ensefian o sugieren la elaboracion de una imagen diferencial a partir de las imagenes
de polarizacion circular, tal como lo indica la invencion.

Por lo anterior, solicita la revocatoria de la Resolucion No. 9126 del 08 de marzo de
2013 y de esta manera tener el privilegio de patente de invencién a la solicitud del
recurrente.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicidn interpuesto en los siguientes términos:
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Con respecto a lo mencionado por el recurrente, en cuanto a que es erréneo afirmar
gue las reivindicaciones 11 a 14 indican un paso unico, ya que su dependencia incluye
todos los pasos de éstas, ésta Oficina aclara que dichas reivindicaciones no hacen
parte del meétodo de las cuales dependen: “Método para marcar e identificar 0

autenticar un efemento (...) CARACTERIZADO porque las_particufas distribuidas en.
forma aleatoria consisten en escamas de polimero de Cristal liquido colestérico que.

reflejan un componente de luz polari ircular,.. " -subrayado fuera de texto-, 1o que
esta sustentado en las diferencias existentes entre el método de la reivindicacion 1 y el
de las reivindicaciones 11 a 14, ya que el primero hace referencia al elemento que se
marca e identifica y las otras reivindicaciones definen un método por el cual se elabord
el elemento “...a través de una técnica de recubrimiento seleccionada entre recubrir 0

imprimir...", “...es sobreimpresa o cubierta con marcas distintivas.”, "...es aplicada
mediante una técnica de impresion que aplica un patron...”, “...se provee al efemento
en forma de una etiqueta, un laminado, una pelicula,...”". De la misma forma se

complementa que dichas reivindicaciones dependientes 11 a 14 no son particularidades
de la reivindicacién independiente 1, por cuanto ensefian el uso de las particulas
distribuidas en forma aleatoria de escamas de polimero de cristal liquido colésterico,
por lo que se reitera que dichas reivindicaciones no son aceptadas.

En cuanto a lo descrito por el recurrente, relacionado con que el Examinador cita que:
“los filtros polarizados circulares para detectar y analizar luz polarizada circular
izquierda y derecha, se refiere la propiedad (sic) de reflejar luz polarizada circular”, son
un resultado a alcanzar, es importante explicar que el Examinador no hizo referencia a
los filtros polarizados, por el contrario, se enfocé en la “...propiedad de reflejar la luz
polarizada que permite evaluar la marcacion bajo mas de una condicion de
polarizacién...” , 1o que se sustenta en el folio 113 del capitulo descriptivo, con lo cual
se ratifica que dicha propiedad no es una caracteristica técnica esencial del dispositivo.

Contrario a lo argumentado por el recurrente, en cuanto a que la densidad de escamas
por milimetro cuadrado no se considera un resultado a alcanzar, esta Oficina mantiene
dicha objecion, puesto que, como bien se sugiere en la descripcion, dicha densidad de
escamas depende de la cantidad de escamas aplicadas a la composicion de
recubrimiento vy, por lo tanto, es un resultado esperado a partir de dicha concentracion
de escamas en la mezcla, o que implica una mezcla de cantidad apropiada de escamas
en una composicion de recubrimiento (FI.125, parr.3), por lo cual es algo que se espera
obtener a partir de dicha mezcla, de manera que no se considera como una
caracteristica técnica.

Con respecto al andlisis de novedad, estamos en desacuerdo con el recurrente en
cuanto a que el documento D1 no se refiere a la polarizacion de la luz, y la polarizacion
circular, puesto que dicho documento menciona uno ¢ mas filtros pticos polarizados
que pueden rotar entre la etiqueta y el sensor lector, que produciria tantos diferentes
colores como cambios de angulo de filtracién (Pag.46, Parr.2), de la misma forma
describe un sistema de hardware y software, comao lo es la informacion se almacena en
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una base de datos centralizada (PC u otro) y/o en el dispositivo o etiqueta en si (g].
tarjeta inteligente) (Pag.14, Parr.7), siendo estas las mismas caracteristicas técnicas de
la reivindicacion 25. En cuanto a la frase de la necesidad de un hardware y software
“para formar una imagen diferencial de polarizacion circular”, cabe mencionar que dicha
caracteristica seria una caracteristica funcional del hardware y software, lo cual no le
puede dar novedad a la reivindicacién.

En cuanto al incorrecto analisis de nivel inventivo, cabe mencionar gue el argumento del
recurrente ng es persuasivo en vista de que el Examinador aplico correctamente el
método Problema-Solucion, ya que definid adecuadamente el efecto técnico causado y
atribuible al elemento diferencial (la aplicacién de particulas distribuidas aleatoriamente,
las cuales consisten en escamas de polimero de cristal liquido colestérico) y replanted
el problema técnico que la solicitud habia mencionado inicialmente, basandose en
hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la
invencion (¢ Coémo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el
efecto técnico que la invencion proporciona?), lo que esté correcto con el planteamiento
del problema técnico objetivo, ya que lo que menciona el recurrente como solucion, es
el efecto técnico que aportan “los pofimeros de cristal liquido colestéricos”, ya
conocidos en el estado de la técnica.

Con respecto a lo expresado por el recurrente en cuanto a que el Examinador “... ha
excluido completa e injustamente el paso segun el cual _se forma una imagen_
iferencial de polarizacion cir fscriminar las escamas del
-subrayado fuera de texto-, siendo ésta parte de la caracteristica de la reivindicacion 1,
reiteramos la exclusion, puesto que dicha caracteristica no se considera una
caracteristica técnica del método, ya gue especifica el resultado del uso de las escamas
de polimero de cristal liquido colestérico con la reflexion de la luz polarizada circular, el
cual es formar una imagen diferencial. Por otro lado, es importante resaltar que dicha
reivindicacion fue objetada por que dicho método esta mal caracterizado ya que no

define alguna etapa o condicién especifica en el que debiera realizarse.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio
comprendido en las reivindicaciones 1 a 23 y 25 a 34, no cumplen con los requisitos de
patentabilidad legalmente previstos, especificamente el de novedad; en consecuencia,
no se halla mérito para revocar la decision impugnada.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién No. 9126 del
08 de marzo de 2013, por medio de la cual se otorgd parcialmente una patente de
invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
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SICPA HOLDING SA, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra elta no
procede recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D. C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

—

3
PABLO FELIPE ROBLED TILLG
Doctora .
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
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