Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUcION No: 1699

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. N0.10-014480

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
det articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de febrero de
2010, con el N° 10-014480-00000-0000, por la sociedad Smartwater Research Limited,
entrd6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “USO DE
MATERIALES NOVEDOSOS EN SISTEMAS DE MARCADORES".

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de 1a Propiedad
Industrial N° 631 del 22 de agosto de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15181 y notificado por
fijacion en lista el 28 de agosto de 2012 se requirié a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que
presentara respuesta a las observaciones de caréacter técnico visibles a folios 41 a 43 del
cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decisifn, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-014480-00008-0000
del 29 de noviembre de 2012, respondié oportunamente el requerimiento formulado, y
presentd nuevas reivindicaciones 1 a 12 (Fls. 58 y 59) que reemplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a
las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decisién 486.

Pagina 1 de 7
Al contestar favor indigue ) nimerg S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7y 10 PBX: 5870000
de radicacién gue se indica a continuacion: Sede CAN: Av, Carrera 50 No, 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacién; 102003086 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01800-91016%

Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.qov.co
Bogoté D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucion No: 1699
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. N0.10-014480

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por
fa Comisién de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para fas
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos fos campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién
industrial.”

5.1. Objeto de la invencién

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
mejoras de marcadores Gtiles para la seguridad, seguimiento y identificacion encubierta
de productos, articulos, bienes, vehiculos y/o establecimientos para su control. Para
resoiver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un marcador que
comprende un material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda
especifica cuando se somete a un estimulo. La solicitud adem&s proporciona un
método para la verificacion de la autenticidad de un articulo.

5.2. Determinacion del estado de la técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de patente nacional, es decir, el 10 de febrero de 2010.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd el siguiente
documento anterior a la fecha de presentaciéon de la solicitud, relacionados con la
materia de la solicitud en estudio.

item Documento Titulo Fecha de Publicacién

‘Identification infarmation Containing Article, information -
L1 WO02009147874 Device and Information |dentification Method’ 10/Diciembre/2009
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El documento D1' divulga un articulo que contiene informacién de identificacién que
comprende al menos un material fluorescente con diferentes longitudes de onda de
pico, configurado de tal manera gue el material fluorescente contiene una forma de
onda fluorescente espectral seleccionado entre mlltiples materiales de puntos
cuanticos fluorescentes y un método de identificacion de la informacion (resumen).

5.3. Novedad.
Segun lo dispuesto en el articuio 16 de la Decisién 486:

“Una invencién se consideraré nueva cuando no esté comprendida en el estado
de fa técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida”.

En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que, la reivindicacion 1 estd referida a: “un marcador para aplicacién a las
superficies de ftems, articulos, bienes, vehiculos y/o establecimientos, dicho marcador
comprende un material fluorescente capaz de fluorecer a una longitud de onda
especifica cuando se somete a un estimulo” (FI. 58).

La tabla siguiente presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el
documento D1, que representa el estado de la técnica:

blicationDetai
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Caracteristicas esenciales D1

Un marcador que comprende: | Un articulo que contiene informacién para identificacién (resumen):

Un material flugrescente, Un material fluorescente con diferentes longitudes de onda (resumen)

Las caracteristicas esenciales del marcador de la reivindicacion 1 habian sido
divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer un marcador que comprende un
material fluorescente con diferentes longitudes de onda (resumen). Dado lo anterior, las
caracteristicas técnicas del marcador relacionado en la reivindicacion 1, no representa
un avance tecnoldgico sobre el estado de la técnica.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el marcador de la reivindicacioén 1, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Que por su parte, el articulo 30 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, sefala:

“Las reivindicaciones definirdn la maleria que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes 0 dependientes. Una reivindicacion sera
independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra
reivindicacion anterior. Una reivindicacién serd dependiente cuando defina la materia
que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacién anterior. Una reivindicacion que
se refiera a dos o més reivindicaciones anteriores se considerard una reivindicacion
dependiente multiple.”

Siendo claro, que las reivindicaciones 1 a 8 visibles en el folio 58 del expediente
administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la
norma en comento.
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Notese que estas reivindicaciones no estan caracterizando de forma correcta el
marcador como seria por sus componentes y rangos de los mismos, sino por efectos,
usos y ventajas asi, reivindicacién 1 “material fluorescente capaz de fluorecer a una
longitud de onda especifica cuando se somete a un estimulo”, reivindicacion 2 "material
fosforescente capaz de fosforecer cuando se somete a un estimulo”, reivindicacion 3
“material de emision infrarroja capaz de emitir luz a una frecuencia especifica cuando
se somete a un estimulo”, reivindicacion 8 “materiales que tienen una estabilidad
inherente alta que es resistente a condiciones ambientales y/o remocion a través de
labrado o abrasién”, no aportando novedad a la invencién. Estas objeciones se habian
realizado en el requerimiento previo y que no fueron corregidas o aclaradas.

Por lo anterior, las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con lo establecido en el articulo 30
y, en consecuencia, no hay lugar para ellas el privilegio de patente solicitado.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 9 a 12
contenidas en los folios 58 y 59, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y
aplicacion industrial de que trata el articulo 14 de la Decision 486, por lo tanto hay lugar a
conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; asi mismo, se niega el privilegio de
patente para las reivindicaciones 1 a 8 del folio 58, por carecer de novedad como se
explicé anteriormente.

SEPTIMO: Que de acuerdo con la modificacion presentada por el solicitante y teniendo en
cuenta el objeto concedido, se modifica el titulo de la invencion, el cual quedara de la
siguiente manera: “METODO PARA LA VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE UN
ARTICULO".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entré en fase
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naciona! en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titutada:
“METODO PARA LA VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE UN ARTICULO"

Clasificacién IPC: B 43 K 1/0.

Reivindicaciones:; 9a 12 Folios: 58 y 59.

Titular: SMARTWATER RESEARCH LIMITED.

Domicilio: Liverpool, Reino Unido.

Inventor: Michael Cleary.

Vigente desde: 10 de febrero de 2010. Hasta: 10 de febrero de 2030.
ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion solicitada para las
reivindicaciones 1 a 8 contenidas en el folio 58 del expediente administrativo, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: E! titular tendré los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la
patente se debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el

articulo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.
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ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad
Smartwater Research Limited, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el
cual podra ser interpuestc en el momento de la notificacion o dentro de los cinco 5 dias
hébiles siguientes a ella.

RESUELVE:

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

e
PABLO FELIPE ROBLED TILLQ
Doctora
ANDREA TOBOS MATEUS
andrea.tobos@tobos.com,.co
info i tent
Elaboré: Yenny Marcela Campos Borda ¥
Revisé: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez *
Aprobé: Jose Luis LondoNo Femandez ¥
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