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Solicitud de Patente de Invención titulada: "Sistema que comprende nna

composición de recubrimiento que incluye material fluorescente para

producir imágenes seguras",

Solicitante:    Troy Group, lnc.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 30

DEL 28 DE JULIO DE 20151 OFICIO NO. 8461 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como

aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy

respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado en mi

memorial l 2-051593-00013-0000 de fecha 21 de octubre de 2015:

1.  Respuesta a las objeciones del Examinador

1.1   Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

El examinador establece que las reivindicaciones 1 y 14 no son patentables pues se

menciona el uso.

Al respecto, aclaramos al examinador que las reivindicaciones 1 y 14 no hacen referencia a

un uso sino a un sistema, materia claramente patentable de acuerdo con el artículo 14 de la

Decisión 486.



1.2   Título

El examinador afirma que el título no permite distinguir el objeto a proteger, por lo tanto es

necesario cambiarlo.

Con el fin de atender a la anterior observación mi representada esta de acuerdo con la

modificación sugerida por el examinador.

Por lo tanto, el título se modifica a:   "Sistema que comprende una composición de

recubrhniento que inch¿ve material fluorescente para producir hnágenes seguras".

De esta ron-na se da por superada esta observación.

1.3   Reivindicaciones

El Examinador menciona que las reivindicaciones 1, 13 y 14 no son claras porque presentan

efectos: "la imagen formada con el tinte sobre la primera superficie del sustrato que templa

el prhner recubrüniento luego de contacto con el primer recubrimiento originando una

imagen hn,ersa negativa de esa parte de la imagen sobre la  .......  ", "material que produce

fluorescencia blanca, amarilla.... ". "para mejorar la miÿ'ac'ión del tinte....para producir

una hnagen negativa inversa de la imagen ñnpresa sobre la primera superficie que entra en

contacto ",

Así mismo, el examinador establece que las reivindicaciones 1 y 3 referidas a un producto

en particular un sistema, incluyen características funcionales "dicho tóner imprime una

imagen sobre la prhnera supeJÿcie del sustrato", "que mejora la migT"ación del tinte al

sztstrato aplicado a la superficie de sustrato mediante bnpresión offset", " la resina que

genera alta viscosMad y propiedades de baja nebzth2ación", y que dichas características no

le pueden dar novedad ni nivel inventivo a la invención.

El examinador estabIece que las reivindicaciones 1 y 10 referidas a un sistema incluyen

características de proceso "aplicado a la sztperJicie del sustrato mediante impresión offset",

"el segTmdo pronTotor de la migración es aplicado a la superficie del sustrato mediante

impresión offset".
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Por último se menciona que "la reivindieación 14 tiene por objeto zm método, sh7 embargo

aunque muestra la secztencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una

materia en un producto....no se enseña las etapas técnicas con sus condiciones técnicas por

lo que no es clara.... í

1.3.1   Modificación a una solicitud en trámite

Con el objeto de atender a las observaciones del examinador y de conformidad con artículo

34 de la Decisión 486, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio como sustituto

del anteriormente presentado el cual se encuentra totalmente sustentado en la memoria

descriptiva originalmente presentada.

El examinador podrá notar que las reivindicaciones I y 13 son las únicas reivindicaciones

independientes las cuales se modificaron sustancialmente.

Con las modificaciones efectuadas se supera las observaciones de claridad establecidas por

su Despacho.

Las reivindicaciones originales 2, 11-12 y 16-20 fueron canceladas. Las reivindicaciones

10-12 y 16 fueron canceladas anteriormente. El examinador podrá notar que el nuevo pliego

reivindicatorio se dirige solamente a un sistema para producir un documento seguro.

La reivindicación  1  y  las reivindicaciones  dependientes de  esta,  es  decir,  las

reivindicaciones 3,4,5,6,7,8,9 y 10 se dirigen a un sistema para producir un documento

seguro que incluye un sistema de creación de imágenes con base en tóner. El sistema

requiere un sustrato de papel, un tóner el cual contiene un colorante y un tinte empleado por

un sistema de creación de imágenes con base en tóner para aplicar una imagen a la primera

superficie del sustrato de papel.

El punto crucial de la invención es el recubrimiento del papel en áreas seleccionadas con un

recubrimiento  que comprende material fluorescente, un aceite, una resina, un agente

antinebulización  y un agente anticompensación en la primera o segunda superficie. La

interacción del recubrimiento y el tóner es como se menciona en la reivindicación en la

parte "donde".



La reivindieación 10 reclama un sistema para producir un documento seguro que utiliza un

sistema de creación de imágenes con base en tóner, un sustrato de papel, un tóner que

contiene un color, y un tinte, empleado por el sistema de creación de imágenes con base en

tóner para aplicar una imagen al sustrato de papel. Un primer recubrimiento que contiene

material fluorescente está en la primera o segunda superficie del sustrato de papel en áreas

seleccionadas. Un segundo recubrimiento contiene un aceite con viscosidad alta eon baja

tensión superficial y un agente anti-nebulización está sobre la primera o segunda superficie

del sustrato de papel en áreas seleccionadas. La interacción del recubrimiento y el tóner es

como se menciona en la reivindicación en la parte "donde".

La diferencia entre las reivindicaciones l y 10, es que la reivindicación 10 utiliza dos

recubrimientos sobre el sustrato de papel mientras que la reivindicación 1 utiliza solamente

un recubrimiento. Los contenidos de los recubrimientos son importantes para obtener el

resultado deseado.

Teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al pliego reivindicatorio así como las

explicaciones dadas anteriormente, se tiene que la presente solicitud cumple a cabalidad con

el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

1.4   Novedad

Su Despacho reconoce la novedad de la presente solicitud de patente. Por lo tanto, el

requisito a sustentar es el nivel inventivo.

1.5   Nivel Inventivo

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que el documento D2ÿ (US

2007/0231725) afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5, 8, 10, 13, 14 and 15

de la solicitud en estudio, y que el documento DI-" (US 7,220,524) afectan el nivel inventivo

de las reivindicaciones 1,4,6,7,9,11,12,14 y 15 de la solicitud en estudio.

I "Secure imaging toner and methods of forming and using the same"
"- "System and methud for producing secure toner-based images"
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En forma resumida se argumenta:

".....Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica eereano a la invención

definida en la reivindicación 1 porqzte divulgan sistemas para producir documentos

seguros.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el sistema de D2 consiste

en que este zíltimo no menciona que el material fluorescente entre otros aditivos se

encuentre en zm primer recztbrimiento y no en el tóner.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el sistema de Dl consiste

en que este zíltimo no menciona un materialdTuoreseente.

No se evidencia zm efecto técnico hTesperado o sorprendente el hecho de que el material

fluorescente entre otros aditivos se encuentren en zm primer recubrimiento y no el tóneÿ.

por czta77to el documento D2 divulga en la Fig. 2 (a) y Fig, 2 (79) ilustran zm cheque impreso

en una primera superficie (204) de la verificación y zma imagen (206) que se forma como

resultado de la migración de coloíante  ......  (...)..Sin embargo,  la utilización de zm

recubrimiento que comprende zm material fluorescente (pztede ser zm material (por ejemplo,

tinte o pigmento) visible bajo luz ambiente o puede hacerse visible bajo otra radiación, por

ejemplo, radiación ztltrm,ioleta ... (...) para disponer ele otra alternativa para prodncir

imágenes segzo'as, ya está divulgada en el docz,nento Dl que se refiere a zm sistema para

producir zm documento segaro usando imágenes con base en tóner (reivindicaeión 1),

donde, zm sustrato que inch!ye un agente de migración de mejora se forma mediante

recztbrimiento de zma base con zm agente mejorador de migración ele sustancias... (...),,

En consecuencia, la persona del oficio normahnente versada en la materia, estaría

motivada a inchffr el material fluorescente en el recubrimiento y no en el tóner de DI en el

sistema de D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se

considera obvia,.... ".



Con relación a la reivindicación 14 se establece lo siguiente:

".....Los documentos Dl y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención

definida en la reivindicación 14 parque divulgan métodos para producir documentos

seguros.

La diferencia entre la invención definida en la rehÿUMieación 14 y el método de D2 consiste

en que este zílthno 77o menciona que en el recubrimiento se incluye el material fluarescente

entre otros aditivos y que se bnprima mediante impresión offset sobre el sustrato.

La diferencia entre la invención deJTnMa en la reivindicación 14 y el método de Dl consiste

en que este zílthno 770 menciona zm materialJTuarescente. No se evidencia 7o7 efecto técnico

inesperado o sorprendente e! hecho de que el material fluarescente entre otros aditivos se

inchtyan en el recuhrhniento y 770 en el tóner y se imprima mediante hTzpresión offset sobre

el sustrato, por cuanto el doczmlento D2 divzdga que en laJTgara 2 (a) y Fig. (b) ihtstran zm

cheque (200.)formada usando el sistema (100). En particular, Fig. 2 (a) ihtstra zma imagen

(202) impreso en zma primera superficie (204) de la ventilación y zma imagen (206), que se

fortza como resultado de la migración de colorante, formado en  o visible desde una

superJTcie opuesta (208) del cheque (Párr.28), que con relación al sistema propuesto, e!

efecto sería el mismo, es dech" formación de zma hnagen inversa negativa para producir 7777

docz7mento segaro.

Sin embargo, la utilización ele zm recubrimiento que comprende un material flztorescente

(puede ser zm material (por ejemplo, tinte o pigmento) visible bajo luz ambiente o puede

hacerse visible bajo otra radiación, por ejemplo, radiación ultravioleta... (...) para disponer

ele otra alternativa pco-a producir imágenes seguras, ya está divulgada en el documento D 1

que se refiere a zm método para formar zm doczmTento seguro que comprende zm sustralo

que tiene zma prhnera y segTmda sztpeTÿcie ... (...).

En consecuencia, la persona del oJTcio normahnente versada en la materia, estaría

motivada a inchtir el material fluorescente en el recztbrimiento y no en el tóner, además de

h77primir el recztbrimiento que contiene material fluorescente mediante hnpresión offset

sobre el sztstrato de D1 en el método de D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 14

de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.
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1.5.1   Argumentos en favor del nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión

486 y se establece cuando "si para zma persona del oficio normalmente versada en la

materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hztóiese

derivado de manera evidente del estado de la técnica",

Contrario a lo que plantea el Examinador, los documentos del arte previo citado no afectan

el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente

invención a partir de las enseñanzas presentadas en los documentos DI o D2, debido a los

siguientes argumentos:

La presente invención como se establece en las reivindicaciones I y 10 del nuevo pliego

reivindicatorio se distingue de los documentos Dl y D2 por el hecho que de acuerdo con la

presente invención, el recnbñmiento aplicado al sustrato de papel se aplica separadamente y

selectivamente con el fin de depositar con exactitud el recubrimiento sobre solamente áreas

seleccionadas del sustrato de papel. La característica de seguridad, por lo tanto, se crea,

solamente en estas áreas preseleccionadas sobre el papel. El documento DI no enseña ni

sugiere impresión de un recnbrimiento que contiene material fluorescente y que mejora la

migración sobre un sustrato y dicho documento no enseña ni sugiere específicamente el

material de recubrimiento tal como se reclama en la presente invención.

El documento D2 no contempla impresión de un recubrimiento que contiene materiales

fluorescentes y que mejoran la migración sobre una superficie del papel. Este documento ni

siquiera contempla aplicar un recubrimiento. El documento D2 por el contrario se preocupa

por un recubrimiento que mejora la migración incorporado en el papel, a través de la

superficie entera del sustrato de papel.

En este orden de ideas, tenemos que la invención propuesta por el solicitante no solamente

es novedosa como ya lo ha reconocido su Despacho sino que también cumple con el

requisito de nivel inventivo y de esta manera es susceptible de ostentar el título de patente

de invención.



2.  Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que la patente US 8,747,997

equivalente a la presente solicitud colombiana ha sido otorgada. El examinador podrá notar

las reivindicaciones otorgadas en dicha patente son similares a las que ahora se presenta con

este escrito, siendo las otorgadas por la Oficina de Patente Estadounidense con un alcance

mayor.

Aún cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para

decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta láctica la determinación

de la existencia de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, las decisiones de otras

oficinas de patentes constitnyen un antecedente persuasivo en la materia.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente

documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el

invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,

/

¡ C.C. No. 79.143.366 de Usaquéÿ
T.P. 20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 12 reivindicaciones
Copia de  Ia carátula de  la Patente US  8,747,997 junto con  las
reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS SOLICITUD DE PATENTE No. 12.051.593 - 

RESPUESTA A FONDO DICIEMBRE 2015 

 

1. Un sistema para producir un documento seguro que comprende: 

 un sistema de creación de imágenes con base en tóner; 

 un sustrato de papel que tiene una primera superficie y una segunda superficie; 

 un tóner que contiene un colorante y un tinte, el tóner empleado en el sistema de 

creación de imágenes con base en tóner para aplicar una imagen a la primera 

superficie del sustrato de papel; y  

 un recubrimiento que comprende material fluorescente, un aceite, una resina, un 

agente antinebulización y un agente anticompensación sobre la primera y segunda 

superficie del sustrato de papel a las porciones seleccionadas del sustrato de papel, 

 donde el tinte del tóner templa una porción del material fluorescente en el 

recubrimiento para producir una imagen inversa negativa de la imagen  aplicada a la 

primera superficie del sustrato de papel por el tóner, cuando se expone a la radiación 

ultravioleta. 

  

2. El sistema de la reivindicación 1, en donde el aceite es de un solo componente ó 

una combinación de uno ó más aceites, plastificadores y  polímeros líquidos. 
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3. El sistema de la reivindicación 1, en donde la resina es una resina que genera 

alta viscosidad, y propiedades de baja nebulización.  

 

4. El sistema de la reivindicación 1, en donde el agente anti-nebulización 

comprende un compuesto seleccionado del grupo que consiste de sílice, arcilla de 

bentonita, caolín, dióxido de titanio, y cualquier combinación de estos. 

 

5. El sistema de la reivindicación 1, en donde el agente anticompensación 

comprende un compuesto que tiene un tamaño de partícula entre 0,2 micrones a 25 

micrones. 

 

6. El sistema de la reivindicación 1, en donde  el agente anticompensación 

comprende un compuesto seleccionado del grupo que consiste de sílice, almidón de 

guisante, almidón de trigo, y cualquier combinación de los anteriores. 

 

7. El sistema de la reivindicación 1, en donde el agente anticompensación 

comprende una cera sintética, una cera natural, ó una combinación de estas. 

 

8. El sistema de la reivindicación 7, en donde la cera sintética comprende un 

polietileno, una cera de fluorocarbono, polipropileno, ó cualquier combinación de estas. 
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9. El sistema de la reivindicación 1, en donde el primer recubrimiento comprende 

material fluorescente  que comprende  de 0,5% a 4% de material fluorescente. 

 

10. Un sistema para producir un documento seguro que comprende: 

 un sistema de creación de imágenes con base en tóner; 

 un sustrato de papel que tiene una primera superficie y una segunda superficie; 

 un tóner que contiene un colorante y un tinte, el tóner empleado en el sistema de 

creación de imágenes  con base en tóner para aplicar una imagen a la primera 

superficie del sustrato de papel; 

 un primer recubrimiento que comprende material fluorescente aplicado a la 

primera o segunda superficie del sustrato de papel en áreas seleccionadas; y  

 un segundo recubrimiento  que contiene un aceite de viscosidad alta con baja 

tensión superficial y un agente anti-nebulización sobre la primera o segunda superficie 

del sustrato de papel en áreas seleccionadas; 

 donde el tinte del tóner templa una porción del recubrimiento que comprende 

material fluorescente para producir una imagen inversa negativa de la imagen  aplicada 

a la primera superficie del sustrato de papel por el tóner, cuando se expone a la 

radiación ultravioleta. 
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 11. El sistema de la reivindicación 10,  donde el agente anti-nebulización se 

selecciona del grupo que consiste de sílice, arcilla de bentonita, caolín, dióxido de 

titanio, y cualquier combinación de estos. 

 

12. El sistema de la reivindicación 10, donde el segundo recubrimiento comprende 

una combinación de aceites de silicona que tienen diferentes viscosidades, donde la 

viscosidad final de la composición es adecuada para la impresión litográfica offset. 
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