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Sefior(a)
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
patentessic@castellanosyco.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT |Capitulo | X Capitulo Il
Nacional)

No. Solicitud PCT/FR2014/053480
Internacional

Fecha de Presentacion 19 de diciembre de 2014
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de
la Decision 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién NC2016/0000729 8 de agosto de 2016
Reivindicaciones: NC2016/0000729 6 de octubre de 2017
Dibujos: NC2016/0000729 8 de agosto de 2016
Prioridad(es): Pais: FR, FRANCIA, Numero: 1451028,Fecha: 11 de febrero de 2014

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el

al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que
cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la
tasa complementaria, s6lo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto,
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se estudiaran las reivindicaciones 1 a 11 del capitulo reivindicatorio (Radicado No.
NC2016/0000729 del 6 de octubre de 2017).

Titulo de la solicitud: “LAMINA DE VIDRIO CON CODIGO DE IDENTIFICACION”
(Radicado No. NC2016/0000729 8 de agosto de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefar una lamina
de vidrio que comprende un simbolo marcado en el interior del vidrio que permita ser
leido desde el frente, tal que se puede leer el simbolo en las dos caras principales de
la lamina de vidrio, aun cuando dichas laminas se encuentren apiladas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una lamina de
vidrio (2) comprende un simbolo (8) marcado en el interior del vidrio, el simbolo forma
un codigo. El simbolo esta marcado en al menos dos dimensiones, que incluyen la
dimensidn del espesor de la ldmina de vidrio, algunas partes del simbolo se marcan a
distintas profundidades en el espesor de la lamina de vidrio.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): B41M 5/26, C03C 23/00, GO9F 3/00.

4. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

En las reivindicaciones los términos “distintas profundidades” (reiv. 1), “algunas” (reiv.
1) "a una profundidad singular" (reiv. 2), "diferente" (reiv. 2, 10), "una primera
profundidad” (reiv. 10), "una segunda profundidad” (reiv. 10), son imprecisos y/o
relativos, por lo cual no permiten distinguir la invencion del estado de la técnica. Se
sugiere eliminarlos o sustituirlo por términos precisos 0 rangos concretos.

De la descripcion se desprende que las caracteristicas en las cuales se sefalan que
el plano inclinado de 45° respecto al borde (6) de la lamina de vidrio y dicha cara
principal (4) de la lamina de vidrio, asi como, lo relacionado a que las distintas partes
corresponden a la division del simbolo en varias secciones que son rectilineas y
paralelas, son esenciales para la invencion puesto que forman parte de la solucion al
problema técnico a resolver, sin embargo, estas caracteristicas no se mencionan en
las reivindicaciones independientes. Por lo cual las reivindicaciones independientes no
definen todas las caracteristicas esenciales de la invencion que permitirian al técnico
versado en la materia reproducir la invencion y llegar a solucionar el problema técnico
que se plantea en la presente solicitud. Se sugiere incluir estas caracteristicas
esenciales en las reivindicaciones.

En la reivindicacién 1 la expresion “el simbolo forma un codigo”, corresponde a una
caracteristica funcional, la cual aunque explica la relacién que hay entre diversas
caracteristicas estructurales y puede estar incluida en la reivindicacion, no definen la
invencion; de tal manera no se tiene en cuenta para el estudio de patentabilidad.

En las reivindicaciones la expresion: “de tal forma que es (...) legible tanto a través de
una cara principal de la lamina de vidrio como a través de un borde de la lamina de
vidrio” (reiv. 1, 8 y 10), esta definiendo la reivindicacion por un efecto técnico, lo cual
no es permitido para caracterizar la invencion, ya que incluiria no solo la solucién
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propuesta por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen
a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las caracteristicas esenciales que
contribuyen a la obtencioén de ese efecto.

La reivindicaciéon 10 que tiene como objeto " Un método para marcar un simbolo (8)
que forma un cédigo en una lamina de vidrio (2), que comprende: (...)", presenta falsa
dependencia de las reivindicaciones 1 a 9 ya que estas son de un producto y son
independiente de ella, lo cual no es permitido. Las reivindicaciones dependientes son
particularidades de la reivindicacion independiente de la cual depende, lo cual no
sucede en este caso. Se sugiere hacer la correccion necesaria teniendo en cuenta que
una reivindicacion de proceso se caracteriza por la secuencia de etapas técnicas y las
condiciones técnicas de dichas etapas.

El procedimiento de la reivindicaciéon 11 no se encuentra correctamente definido, por
cuanto su preambulo indica “Un proceso para la fabricacion de un producto de
acristalamiento que comprende una lamina de vidrio (2) (...)”, sin embargo, muestran
la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar las condiciones
técnicas (equipos que se utilizan, angulos y formas del simbolo, etc.), con las cuales
debe llevarse a cabo la invencién, por lo anterior esta reivindicacion no es clara. Se
sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invencion por sus
caracteristicas esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar
la material ya divulgada.

En las reivindicaciones se presentan como caracteristicas técnicas esenciales
términos generales, tales como "un simbolo” (reiv. 1), "primer momento" (reiv. 11) "en
un momento en que la lamina de vidrio no esta apilada con otras laminas de vidrio"
(reiv. 11), "segundo momento” (reiv. 11), "en un momento en que la lamina de vidrio
forma parte de una pila de laminas de vidrio" (reiv. 11), los cuales sugieren de forma
imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones
y no restringen la invencion, se sugiere realizar las modificaciones respectivas
utilizando términos que describan de forma mas especifica la invencion.

Descripcion (Art 28 D 486)

La descripcion no se encuentra redactada de manera suficientemente clara y completa
para su comprensién y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla, ya que no menciona la mejor manera por el
solicitante para llevar a la practica la invencion. Ahora bien, se le recuerda a la
solicitante que la descripcion debe contener informacién suficiente para que la persona
medianamente versada en la materia pueda poner en practica (o reproducir la
invencion) y esto debe ser posible sin necesidad de realizar un esfuerzo inventivo que
sea superior a su habilidades ordinarias. Por lo tanto, si en la descripcion se omite
informacion necesaria para poner en practica la invencion y que no puede ser suplida
por el conocimiento general de la persona del oficio normalmente versada en la
materia, se considerara que la invencién no esta lo suficientemente descrita. La
invencion puede estar lo suficientemente descrita si se aporta un solo ejemplo que
habiliten a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con
sus conocimientos generales, pueda poner en practica la invencion en toda el area
reivindicada y no so6lo algunas especies particulares reivindicadas, sin que se requiera
un esfuerzo inventivo. Se le recuerda tener en cuenta no ampliar la materia inicialmente
presentada. Ahora bien, se sugiere incluir ensayos o pruebas técnicas que
demuestren la mejor forma de realizacién del invento con su efecto técnico.

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 No.27- 00 pisos 1, 3,4, 5,6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000

Call center: (571) 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogota D.C. - Colombia.

MINCOMERCIO
INDUSTRIAY TURISMO




< Industria y Comercio
[_;/SUPERINTENDENCIA

Oficio N° 16144

Ref. Expediente N° NC2016/0000729

5. Determinacion del Estado de la Técnica

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de prioridad: 11 de febrero
de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta

solicitud:
item Documento Titulo Fecha de
Publicacién
D1 WO 2012/174545 “3d laser coding in glass” 20/diciembre/2012
“Method for internal laser marking in
D2 US 2008/0304525 transparent materials and device for 11/diciembre/2008
implementing said method”
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El documento D1 divulga un método y/o aparato para asegurar la autenticidad de
farmacos u otras sustancias envasadas en envases de vidrio o plastico,
particularmente jeringas (Pag. 1, Parr. 2).

El documento D22 divulga un método de marcado laser interno en materiales
transparentes, por ejemplo para marcar un identificador (5) para un objeto de material
transparente (6). La invencion se caracteriza porque se utiliza una fuente de laser
bombeada con diodo (1) para generar impulsos de laser (13) que se enfocan
sucesivamente en diferentes puntos (23) de la marca (5) (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art 18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Una lamina de vidrio (2) que comprende (...)”
(Radicado No. NC2016/0000729 del 18 de octubre de 2016).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas Esenciales

D1

D2

Una lamina de vidrio (2) que
comprende

No lo menciona

Marcado laser interno para
materiales transparentes

(Reivindicacion 1).

En el que el material
transparente es de vidrio y la
marca esta formada en el
interior del material de vidrio
(Reivindicacion 26).

un simbolo (8) marcado en el
interior del vidrio, el simbolo
forma un codigo

en el cual el simbolo esta
marcado en dos o tres
dimensiones, que incluyen la

Un codigo 3D predeterminado
debajo de una superficie del
recipiente, a través de un laser
pulsado, para marcar el
contenedor con el cédigo 3D
predeterminado (Reivindicacion

1).

En el que la marca es un cédigo

de identificacién, y unos
cuantos bits de los cddigos de
identificacién definen la
posicion de un  codigo
antifraude invisible
(Reivindicacion 25).

No lo menciona

1 https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblioc?CC=WO&NR=2012174545A1&KC=A1&FT=D
2 https://www.google.com/patents/US20080304525
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dimension del espesor de la
lamina de vidrio

Mediante el cambio de Ia
posicion de enfoque del laser o
el desplazamiento de |Ila
algunas partes del simbolo se | posicion del vidrio, esta | En el que se proporciona mas

marcan a distintas | invencion se puede utilizar para | de una marca junto a otra, pero
profundidades en el espesor de | crear las caracteristicas | a  diferentes  profundidades
la lamina de vidrio anteriores a diferentes | (Reivindicacion 32).

profundidades (en diferentes
capas de profundidad) en el
vidrio (Pag. 7, Parr. 02).

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencién
definida en la reivindicacion 1, porque divulga un método y/o aparato para asegurar la
autenticidad de farmacos u otras sustancias envasadas en envases de vidrio o plastico,
particularmente jeringas (Pag. 1, Parr. 2).

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacién 1 y el producto divulgado
en D1 consiste en que este ultimo no menciona que sea una lamina de vidrio.

No se evidencia un efecto técnico inesperado entre el producto de la presente solicitud
que plantea una lamina de vidrio que comprende un simbolo (8) marcado en el interior
del vidrio y el producto de D1 que divulga recipientes de vidrio como jeringas que tienen
un sistema de codificacion que permite asegurar su autenticidad (Pag. 1, Parr. 2), dado
que dichos documentos solucionan el mismo problema técnico, que consiste en
disefar sobre vidrio un simbolo marcado en el interior, que permita ser leido desde el
frente, tal que se puede leer el simbolo en las dos caras principales de la [amina de
vidrio, aun cuando dichas laminas se encuentren apiladas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “;Cémo obtener un producto alternativo al revelado en el
documento D1?”

Sin embargo, el tener una lamina de vidrio que comprende un simbolo en su interior,
ya era conocido en el estado de la técnica, por cuanto el documento D2 ensefia que
un marcador laser interno para materiales transparentes (Reivindicacién 1), en el que
el material transparente es de vidrio y la marca esta formada en el interior del material
de vidrio (Reivindicacion 26). La marca es un cédigo de identificacion, y unos cuantos
bits de los cddigos de identificacion definen la posicidn de un cédigo antifraude invisible
(Reivindicacion 25). Por su parte, el documento D1 ensefa un recipiente de vidrio que
tiene una codificacion para su autenticacién, donde el cédigo 3D predeterminado se
encuentra debajo de una superficie del recipiente, a través de un laser pulsado, para
marcar el contenedor con el cédigo 3D predeterminado (Reivindicacién 1).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
una lamina de vidrio marcada con un simbolo en su interior, segun lo divulgado en el
documento D2 de manera alternativa, en el producto divulgado en el documento D1
para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera
obvia.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
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e Reivindicacién 2: Dos o mas niveles de profundidad distintos para crear un
cédigo digital. Desde la superficie superior, el patron puede verse como un
codigo de barras 2D, o un patrdon regular sin codigo aparente, aunque de hecho
se crea en 3D dentro del cristal y contiene el cédigo. Con mas de dos niveles
de profundidad, es posible un cédigo mas complejo (Pag. 6, Parr. 5 hasta Pag.
7, Parr. 1).

e Reivindicacién 3: Para separar las diferentes profundidades, el paso de
profundidad entre cada capa de profundidad debe ser por lo menos un cuarto
del tamafo medio de la caracteristica de marcado laser microscopico o mayor
(Pag. 5, Parr. 2).

e Reivindicacién 4: Dependiendo del disefio de la optica difractiva, se pueden
producir multiples vigas convergentes o divergentes, permitiendo crear
simultdneamente profundidades de enfoque idénticas o diferentes (Pag. 9, Parr.
4).

¢ Reivindicacién 5: Los pixeles en un cédigo de barras de datamatriz u otro patrén
se pueden crear usando un laser ps, escribiendo lineas formadas por filas de
microfisuras largas de 5um, por ejemplo 50-100um pixeles que contienen 10,
20 o mas de tales lineas (Pag. 9, Parr. 6).

e Reivindicaciones 6 y 7: Una pluralidad de circuitos de deteccion eléctrica con
salidas paralelas puede formar un sensor de matriz bidimensional o
bidimensional para la deteccién analégica coherente o heterodina de sefales
opticas moduladas en intensidad simultdaneamente para todos los pixeles con
un alto rango dinamico (Pag. 4, Parr. 1).

Asimismo, el documento D2 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacidn 8: Los cddigos o logotipos pueden tener efectos sorprendentes.
Pueden ser, por ejemplo, invisibles excepto desde un angulo visual, cambiar de
color en funcion del angulo visual o ser solo visibles bajo la luz apropiada. Para
aun mas seguridad, el angulo visual desde el que se puede leer el identificador
puede ser claramente modificado (Parr. 0148).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna caracteristica que le dé
nivel inventivo al producto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

Por su parte, la reivindicacion 10 consiste en: “Un método para marcar un simbolo (8)
que forma un codigo en una lamina de vidrio (2) que comprende (...)” (Radicado No.
NC2016/0000729 del 18 de octubre de 2016).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

| Caracteristicas Esenciales | D1 D2
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Los métodos de marcado de
productos de vidrio para fines
de seguridad incluyen métodos
Un método para marcar un | de impresién y métodos de | Método de marcado Ilaser
simbolo (8) que forma un cédigo | marcado con laser en la | interno para materiales
en una lamina de vidrio (2) que | superficie del material (Pag. 2, | transparentes (Reivindicacién

comprende:

Parr. 3).

No menciona que sea una
lamina de vidrio

1),

Marcar una primera parte del
simbolo en una primera
profundidad en el espesor de la
lamina de vidrio;

Marcar una segunda parte del
simbolo en una segunda
profundidad en el espesor de la
lamina de vidrio

Dicha segunda profundidad es
diferente de la  primera
profundidad

Por lo tanto, se puede producir
un patrén tridimensional de
caracteristicas en el vidrio, con
una precision entre 1-10, 1-
20,1-30, 5-20, 5-30,5-40 y 5-50
micras. Este patrén puede o no
ser visible a simple vista. Para
separar las diferentes
profundidades, el paso de
profundidad entre cada capa de
profundidad debe ser por lo
menos un cuarto del tamafio
medio de la caracteristica de

Que comprende usar una fuente
de laser bombeada con diodo
para generar diferentes puntos
de wun area del material
transparente a marcar para
crear una marca no agresiva de
alto contraste (Reivindicacion

1).

En el que se proporciona mas
de una marca junto a otra, pero
a diferentes profundidades

marcado ladser microscépico o (Reivindicacion 32).

mayor (Pag. 5, Parr. 2).

Dos o mas niveles de
profundidad distintos para crear
un codigo digital. Desde la
superficie superior, el patrén
puede verse como un cédigo de
barras 2D, o un patrén regular
sin cédigo aparente, aunque de
hecho se crea en 3D dentro del
cristal y contiene el cddigo. Con
mas de dos niveles de
profundidad, es posible un
coédigo mas complejo (Pag. 6,
Parr. 5 hasta Pag. 7, Parr. 1)

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 10, porque divulga un método y/o aparato para asegurar
la autenticidad de farmacos u otras sustancias envasadas en envases de vidrio o

plastico, particularmente jeringas (Pag. 1, Parr. 2).

La marca de la segunda parte
esta desplazada respecto de la
marca de la primera parte en
otra dimensién de la lamina de
vidrio, tales como la dimensién
de longitud o ancho

No lo menciona

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacién 10 y el método divulgado
en D1 consiste en que este ultimo no menciona que el cédigo se forma sobre una
lamina de vidrio.

No se evidencia un efecto técnico inesperado entre el producto de la presente solicitud
que plantea una lamina de vidrio que comprende un simbolo (8) marcado en el interior
del vidrio y el método de D1 que divulga recipientes de vidrio como jeringas que tienen
un sistema de codificacion que permite asegurar su autenticidad (Pag. 1, Parr. 2), dado
que dichos documentos solucionan el mismo problema técnico, que consiste en
disefar sobre vidrio un simbolo marcado en el interior, que permita ser leido desde el
frente, tal que se puede leer el simbolo en las dos caras principales de la lamina de
vidrio, aun cuando dichas laminas se encuentren apiladas.
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “; Como obtener un método alternativo al revelado en el documento
D17?”

Sin embargo, el tener una lamina de vidrio que comprende un simbolo en su interior,
ya era conocido en el estado de la técnica, por cuanto el documento D2 ensefia que
un marcador laser interno para materiales transparentes (Reivindicacién 1), en el que
el material transparente es de vidrio y la marca esta formada en el interior del material
de vidrio (Reivindicacién 26). La marca es un codigo de identificacion, y unos cuantos
bits de los cédigos de identificacion definen la posicion de un codigo antifraude invisible
(Reivindicacion 25). Por su parte, el documento D1 ensefa un recipiente de vidrio que
tiene una codificacion para su autenticacion, donde el cédigo 3D predeterminado se
encuentra debajo de una superficie del recipiente, a través de un laser pulsado, para
marcar el contenedor con el codigo 3D predeterminado (Reivindicacion 1).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
una lamina de vidrio marcada con un simbolo en su interior, segun lo divulgado en el
documento D2 de manera alternativa, en el método divulgado en el documento D1 para
llegar asi al objeto de la reivindicacion 10 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por su parte, la reivindicacion 11 consiste en: “Un proceso para la fabricacion de un
producto de acristalamiento que comprende (...)” (Radicado No. NC2016/0000729 del
18 de octubre de 2016).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas Esenciales D1 D2

Como los
) . identificadores (5) pueden

L, Un método para determinar la ;

Un proceso para la fabricacion - ._ | hacerse a diferentes
autenticidad de una sustancia . .

de un producto de ; profundidades, es posible

. . contenida dentro de un . . -

acristalamiento que comprende o proporcionar varios codigos,
recipiente de producto ; )

(...) N pero a diferentes profundidades,
(Reivindicacion 8). L .
lo que hace casi imposible

eliminarlos (Parr. 0156).

Un ejemplo de un sistema de
lectura (7) comprende una
Leyendo, por debajo de Ila | camara (30), un objetivo (31)y
superficie del contenedor, un | una 1luz(32) (...) La mejor
codigo 3D predeterminado que | manera de leer los cddigos
se ha escrito previamente en el | grabados absorbentes es
recipiente con un laser de | mediante una Iluz (32)en un

que incluye un paso de leer el
cédigo a través de la cara
principal de la lamina de vidrio,
en un primer momento durante
la fabricacion, especialmente

impulsos (Reivindicacion 1). campo claro contra un fondo
en un momento en que la
. . L claro (33) (campo blanco) vy la
lamina de vidrio no esta apilada . . i
. Iy No menciona que sea una mejor manera de leer codigos
con otras laminas de vidrio -y e . . :
lamina de vidrio difractivos (5) es por medio de

una luz (32) contra un fondo
oscuro (34) (Parr. 0157 y 0158).
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y un paso de leer el cédigo a
través del borde, en un
segundo momento durante la
fabricacion, especialmente en
un momento en que la lamina

Un nudmero significativo de
recipientes de jeringa puede
marcarse con un codigo 3D
predeterminado en una ventana
de tiempo relativamente corta.
(...) el sellado y después la
codificacion 3D, e incluso la
posterior verificacion de los
mismos, pueden ocurrir
secuencialmente alolargo de la
misma linea de proceso, lo que
asegura la autenticidad de las
sustancias en las jeringas (Pag.

No lo menciona

de vidrio forma parte de una
pila de laminas de vidrio.

11, Parr. 01).

También se pueden aplicar de
tal forma que las marcas de
laser  se lean en 3
dimensiones. Esto puede
leerse como una secuencia de
diferentes posiciones laterales
y profundidades (Pag. 5, Parr.
3)

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacién 11, porque divulga un método y/o aparato para asegurar
la autenticidad de farmacos u otras sustancias envasadas en envases de vidrio o
plastico, particularmente jeringas (Pag. 1, Parr. 2).

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacién 11 y el método divulgado
en D1 consiste en que este ultimo no menciona que el producto de acristalamiento sea
una lamina de vidrio.

No se evidencia un efecto técnico inesperado entre el producto de la presente solicitud
que plantea una lamina de vidrio que comprende un simbolo (8) marcado en el interior
del vidrio y el método de D1 que divulga recipientes de vidrio como jeringas que tienen
un sistema de codificacion que permite asegurar su autenticidad (Pag. 1, Parr. 2), dado
que dichos documentos solucionan el mismo problema técnico, que consiste en
disefiar sobre vidrio un simbolo marcado en el interior, que permita ser leido desde el
frente, tal que se puede leer el simbolo en las dos caras principales de la lamina de
vidrio, aun cuando dichas laminas se encuentren apiladas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “; Como obtener un método alternativo al revelado en el documento
D1?”

Sin embargo, el tener una lamina de vidrio que comprende un simbolo en su interior,
ya era conocido en el estado de la técnica, por cuanto el documento D2 ensefia que
un marcador laser interno para materiales transparentes (Reivindicacion 1), en el que
el material transparente es de vidrio y la marca esta formada en el interior del material
de vidrio (Reivindicacién 26). La marca es un codigo de identificacion, y unos cuantos
bits de los cédigos de identificacion definen la posicion de un codigo antifraude invisible
(Reivindicacion 25). Por su parte, el documento D1 ensefa un recipiente de vidrio que
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tiene una codificacion para su autenticacion, donde el cédigo 3D predeterminado se
encuentra debajo de una superficie del recipiente, a través de un laser pulsado, para
marcar el contenedor con el cédigo 3D predeterminado (Reivindicacién 1).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
una lamina de vidrio, segun lo divulgado en el documento D2 de manera alternativa,
en el método divulgado en el documento D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion
11 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

7. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WO 2012/174545 1a7,10y 11 Nivel Inventivo
D2 US 2008/0304525 1,8a11 Nivel Inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

En cuanto a la claridad de la solicitud, la solicitante sefiala que: i) no esta de acuerdo
con la objecion realizada a las expresiones que se consideran imprecisas, ya que, una
persona versada en la materia basada en la descripcion de la solicitud y el problema
técnico que resuelve, estaria en capacidad de limitar el alcance de dichas expresiones
para compararla con el estado de la técnica, ii) la expresién “(...) el simbolo forma un
codigo (...)” no es una caracteristica funcional, si no hace referencia a una
caracteristica estructural, especificamente al cédigo que se forma a través del simbolo
que es marcado en la lamina de vidrio, iii) respecto a la objecion realizada a la
expresion “(...) de tal forma que es (...) legible tanto a través de una cara principal de
la lamina de vidrio como a través de un borde de la lamina de vidrio (...)”, la solicitante
sefala que dicha expresion corresponde a la caracteristica técnica esencial mas
importante de la invencion pues se refiere a que el cddigo se puede leer a través de la
cara frontal y a uno de sus bordes. La solicitante manifiesta que dicha caracteristica
no puede ser descrita a través de otras caracteristicas o elementos estructurales, como
lo son las diferentes profundidades de marcado, ya que siempre van a depender del
tipo de simbolo, y no es posible ser estandarizada, ademas, frente al estado de la
técnica dicha caracteristica da una ventaja técnica pues permite que los cédigos sean
leidos, si las laminas de vidrio se encuentran apiladas o si estan de manera horizontal,
la solicitante solicita que se reconozca dicha caracteristica técnica esencial de la
invencion y sea superada la objecidn, iv) respecto a la falsa dependencia, se indica
que dicha relacion se utiliza para ensenar que el método para la fabricacion de un
producto de acristalamiento, comprende una lamina de vidrio, sin la necesidad de
volver a escribir todas las caracteristicas descritas en las reivindicaciones, v) en
relacion a las expresiones generales, se sefala que una persona versada en la materia
estaria en capacidad de limitar el alcance de dichas expresiones y compararlo con el
estado de la técnica.

En vista de lo anterior, este Despacho indica que los términos imprecisos, no limitan el
alcance de la invencidn y no permiten distinguir la invencion del estado de la técnica,
por ejemplo, cuando se sefala que las profundidades son diferentes o distintas, el
técnico versado en la materia podria determinar una distancia mayor o menor a lo que
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requiere la invencion y no tendria certeza si de esta manera lograria garantizar que se
solucione el problema técnico propuesto en esta invencion, ademas, en la comparacion
con el estado de la técnica, el solo hecho de decir que varia la profundidad seria
equivalente a lo mencionado en la presente solicitud, sin precisar una particularidad de
la invencion. Ahora bien, la objecidn respecto a la caracteristica funcional aun persiste
en el pliego reivindicatorio, pues, aunque esta caracteristica da claridad a la invencién
no le puede brindar novedad, ni nivel inventivo, pues efectivamente, la caracteristica
de caracter estructural y tangible es el simbolo que se marca sobre la lamina de vidrio,
y el cédigo consiste en la combinacién de dichos simbolos que permite ser leido y
descifrado por los lectores dispuestos.

A pesar de que la solicitante insiste en que la expresion “(...) de tal forma que es (...)
legible tanto a través de una cara principal de la lamina de vidrio como a través de un
borde de la lamina de vidrio (...)” es una caracteristica técnica esencial de la invencién,
este Despacho sefiala su desacuerdo, debido a que, dicha expresion corresponde al
efecto que se desea obtener a partir de la invencion, se reitera que dicha frase, no le
puede brindar novedad, ni nivel inventivo al objeto reclamado; la solicitante debe
indicar correctamente y especificamente las caracteristicas técnicas esenciales que
permitan obtener este efecto, siendo las caracteristicas de caracter tangible que hacen
(o deberian hacer) diferente la invencion del estado de la técnica y constituyen la
solucién al problema técnico que intenta resolver la invencién. Asimismo, de la
descripcion se logra evidenciar que el angulo de inclinacion incide sobre la lectura del
codigo a través del borde y a través de la cara principal (Pag. 9, lineas 4 a 12), por lo
cual, se sugiere revisar la solicitud y tratar de encontrar estas caracteristicas
estructurales que le permiten a la invencion diferenciarse del estado de la técnica.

Por su parte, con relacion a la falsa dependencia de la reivindicacion 11 esta Oficina
sefala que una reivindicacion de procedimiento se caracteriza por la secuencia de
pasos que incide sobre una materia y se encamina a la obtencion de un resultado, por
su parte, una reivindicacion de producto estd destinado a llenar una necesidad
industrial que el estado de la técnica no ha satisfecho, es por esta razén que las
reivindicaciones de producto y proceso deben redactarse de manera independiente
en el pliego reivindicatorio, lo cual no sucede en este caso. Ademas, los términos
generales abarcan muchas posibilidades en el campo técnico, si bien, la persona
técnica comprende estos términos podria seleccionar una infinidad de posibilidades,
haciendo imprecisa la invencion. Por ejemplo, el técnico versado en la materia tendria
la opcion de seleccionar infinitos tipos de simbolos conocidas en el campo técnico para
llevar a cabo la invencién, no obstante, no tendria la certeza si con cada uno de ellos,
lograria resolver el problema técnico que se plantea en esta invencion.

En relacion con la novedad y el nivel inventivo, la solicitante manifiesta que ninguno de
los documentos D1 y D2 divulga el hecho que el simbolo es legible tanto a través de
la cara principal, como a través de un borde de la lamina de vidrio, dicha caracteristica
no puede ser descrita a través de nuevas caracteristicas estructurales o arreglos
especificos dado que, las diferentes partes de un simbolo marcadas de manera
independiente a diferentes profundidades no hace que se obtenga esta caracteristica
y depende directamente del tamafio y la forma del simbolo. Cabe la pena sefalar que
nada en D1 indica que el codigo este adaptado para ser leido a través de una cara de
borde. Siendo probable que los puntos se solapen y estos eviten ser leidos, lo mismo
sucede con el documento D2, que al garantizar diferentes profundidades, esto no
implicaria que se obtuviera dicha caracteristica.
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Respecto a lo anterior, este Despacho insiste que la expresion que indica que el
simbolo es legible tanto a través de la cara principal como a través de un borde la
lamina de vidrio, no puede ser considerada como una caracteristica técnica esencial
de la invencion, sino se considera un efecto que busca la solicitud, por lo que se debe
direccion el pliego reivindicatorio hacia las caracteristicas que hacen que se obtenga
este efecto. No obstante, hay que decir que el documento D1 ensefia que en el
recipiente de vidrio puede marcarse con un cédigo 3D predeterminado en una ventana
de tiempo relativamente corta. (...) el sellado y después la codificacion 3D, e incluso la
posterior verificacion de los mismos, pueden ocurrir secuencialmente a lo largo de la
misma linea de proceso, lo que asegura la autenticidad de las sustancias en las
jeringas (Pag. 11, Parr. 01), donde, también se pueden aplicar de tal forma que las
marcas de laser se lean en 3 dimensiones. Esto puede leerse como una secuencia de
diferentes posiciones laterales y profundidades (Pag. 5, Parr. 3), siendo lo anterior,
totalmente comparable con lo sefialado en la presente invencion.

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho sefiala que el estudio de patentabilidad
se basa en el texto de las reivindicaciones, dado que estas delimitan el objeto para el
cual se solicita la proteccidn, por ello es indispensable que sean claras, concisas y que
contengan las caracteristicas técnicas que definen completamente la invencion y la
hacen diferente del estado de la técnica, puesto que serviran de base para la
comparacion con el estado del arte y asi determinar si esas caracteristicas constituyen
la solucion al problema técnico. En este orden de ideas, hubiera sido obvio para un
experto en la técnica, en el momento de la invencidn, haber modificado el objeto
reclamado, segun las ensefianzas del documento D2 en lo sefalado en el documento
D1.

En cumplimiento del articulo 45, de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacion. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcién de la invencién a proteger, iii) o presente un nuevo
capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a
esta modificacion, no debera pagar la tasa de modificacién voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio de
patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacion de la
solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y
éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones debera pagar la tasa por reivindicacion
adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante
para los sesenta (60) dias.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via gubernativa.

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 No.27- 00 pisos 1, 3,4, 5,6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000

Call center: (571) 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogota D.C. - Colombia.

(%.; MINCOMERCIO
=4 INDUSTRIAY TURISMO




< Industria y Comercio TODOS PORUN
Ii;/SUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Oficio N° 16144

Ref. Expediente N° NC2016/0000729

Atentamente,

—————

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELCY LORENA MONTES VANEGAS
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 No.27- 00 pisos 1, 3,4, 5,6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000

Call center: (571) 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogota D.C. - Colombia.

22y MINCOMERCIO
=¥ [INDUSTRIAY TURISMO




