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RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD
Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicién de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy
respuesta al Oficio 15520, notificado 01 de octubre de 2021 para el cual pedi una prérroga
el 23 de diciembre de 2021.

. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluacién de

patentabilidad de la presente invencion:

No Documento Titulo Fecha de publicacién
“Security document with
D2 | US 2013/0207375 holographic foil and printed 15 de agosto de 2013

machine-readable markings”

“Object Marking For Optical
D3 | WO 2015/079014 Authentication And Method For 04 de junio de 2015
Producing Same”

Il EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador argumenta que las reivindicaciones 1 a 3, 5a 7, 9 y 10 a 14 carecen de
actividad inventiva de acuerdo con los documentos D2 y D3, respetuosamente difiero de
la opinidon del Examinador, y con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente
invencion, y basandome en la Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencidon y

Modelo de Utilidad (Guia de la SIC), a continuacién expongo como el arte previo citado




CAVELIER

ABOGADDOS

por el Examinador no llevaria a la persona del oficio normalmente versada en la materia a

la invencion reclamada.

La presente invencion se refiere a un medio (10) que comprende dos o mas productos
laminares (1) dispuestos en mosaico, cada producto laminar (1) comprende:

al menos una caracteristica de seguridad (2) que tiene propiedades dpticas que
cambian con el angulo de vision y

al menos un marcador (3), en donde la posicién de al menos una caracteristica de

seguridad (2) en el producto laminar (1) estd predeterminada con respecto a la posicidon

de al menos un marcador (3) en el producto laminar (1),

caracterizado porque el producto laminar comprende dos o mds marcadores

diferentes (3), en donde cada marcador comprende un cédigo legible por maquina.

D3 es considerado como el arte previo mas cercano en tanto divulga un marcado de
objeto (6) y método para producirlo, para la autenticacién éptica de un objeto (10), en el
gue al menos un segmento (8) de una pieza de material (1) de un material basico se define
de forma arbitraria o aleatoria y el marcado de objeto (6) se produce con el al menos un
segmento (8), y en el que el material bdsico de la pieza de material (1) tiene una
caracteristica de seguridad repetitiva (5) que tiene propiedades dépticas que dependen del

angulo de visidon (Resumen).

Aparte de la diferencia reconocida por el Examinador entre D3 y la presente invencion,
donde cada marcador comprende un cédigo legible por maquina; contrario a la opinién
del Examinador, la presente invenciéon también difiere de D3 en el hecho de que en la

presente invencién la posicién de al menos una caracteristica de seguridad (2) en el

producto laminar (1) estd predeterminada con respecto a la posicion de al menos un

marcador (3) en el producto laminar (1).

El Examinador argumenta que D3 divulga que la inexactitud de posicionamiento del
recorte dentro de la marca de objeto también corresponde a una coincidencia "real" y
puede evaluarse, por lo que contribuye a la seguridad de la marca de objeto (Pag. 10).
Ademas, variando la posicion de la marca de objeto (6) con respecto al objeto (10) en si o
una marca de orientacion (19) aplicada al objeto (10) (véase la figura 3), se puede utilizar

para la autenticacién (Pag. 17). Sin embargo, D3 claramente revela que la posicién de la

seccion dentro de la marca de objeto puede variar de forma individual y aleatoria, lo cual

deriva en la inexactitud de posicionamiento. Dicha caracteristica es contraria a lo
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reclamado en la presente invencidn, ya que la posicién ya no estaria predeterminada, sino

gue seria aleatoria.

Dicha posicion predeterminada, tal como se define en la Descripcion, significa que la
posicion (relativa) es fija y conocida para el productor del producto laminar, ya sea debido
a que es un resultado obligatorio del proceso de producciéon o debido a que se registra

(determina) y almacena después del proceso de produccion antes del uso del producto

laminar (por ejemplo, al cortar 20 secciones en él) [Pag. 2, lineas 16 a 20]. El productor

qgue produce la materia prima que comprende el producto laminar 1 naturalmente posee

un conocimiento exhaustivo sobre su estructura y propiedades, es decir, conoce todos los

marcadores 3, sus ubicaciones absolutas x, vy, y las caracteristicas materiales y propiedades

Opticas de todas las caracteristicas de seguridad 2 [Pag. 8, lineas 27 a 30].

El Examinador también se refiere al uso de la posicién de la marca del objeto en relacidn
con el objeto o en relacién con una marca de orientacién 19 (Fig. 3) descrita en D3. Sin
embargo, el Examinador pasa por alto el hecho de que estas posiciones relativas en D3, en
primer lugar, no son propiedades del material base y, en segundo lugar, de acuerdo con la
ensefianza de D3, no deben estar predeterminadas explicitamente para que sean utiles

como caracteristica de autenticacion.

Las ubicaciones predeterminadas del elemento de seguridad incluido dentro del medio
reivindicado en la presente solicitud producen como efecto técnico tener un conocimiento
exhaustivo del producto laminar, que puede ser almacenado en un mapa y puede ser
utilizado para consultar las propiedades opticas de los elementos de seguridad
comprendidos en las secciones. Las propiedades dpticas se pueden usar entonces para
una verificacién de plausibilidad mejorada (y por lo tanto mas segura) en un

procedimiento de inscripcidn y registro.

Por otro lado, D2 fue considerado como documento complementario en tanto se refiere a
un documento de seguridad, como un billete de banco o un documento de identificacién,
con una lamina hologréafica y marcas impresas legibles por maquina. La invencidon también
se refiere a métodos para fabricar tal documento de seguridad, asi como para verificar su
autenticidad” (pagina 1, parrafo [0001]). Sin embargo, D2 no tiene relacién con el
problema técnico planteado en la accion oficial de: “¢Cémo modificar el medio conocido
en D3 con el fin de permitir pequefnas secciones del producto laminar que pueden utilizarse

para etiquetas de seguridad y sean adecuadas para su uso en un esquema de
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autenticacion visual automdtica o semiautomdtica?” Toda vez que D2 no revela el uso de
secciones cortadas del producto (mas grande). En consecuencia, el propdsito de las
marcas divulgadas en D2 es diferente al de los marcadores reivindicados. Este propdsito
diferente ya esta claro para el experto sobre la base de D2 porque en las realizaciones se
ensefian multiples tipos diferentes de marcas. Aparentemente, el propdsito de las marcas
de diferentes tipos es lograr una mejor proteccién contra la falsificacion.

Por ejemplo, D2 ensefa explicitamente que se pueden usar marcas visibles e invisibles
(véanse los parrafos 34 y 35). Esto es incompatible con el "esquema de autenticacion
visual" que el Examinador reconoce correctamente en el planteamiento del problema

técnico.

Cabe resaltar que D2 tampoco enseiia que la posicién de al menos una caracteristica de
seguridad (2) en el producto laminar (1) estd predeterminada con respecto a la posicion
de al menos un marcador (3) en el producto laminar (1), es mas, la posicion relativa no
tiene significado en D2. Sin tal significado, el experto en la materia no podria asumir que
tiene que especificar la posicidon relativa. Mas bien, la disposicidn irregular en la Fig. 1 de

D2, da la impresion de que se pueden seleccionar posiciones arbitrarias.

Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo

cuando

“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento
que contiene una ensefianza que indicaria (no sdlo que podria indicar, sino
que indicaria) a la persona medianamente versada en la materia,
enfrentada al problema técnico, como modificar o adaptar el estado de la
técnica mds cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada,
sin realizar una actividad inventiva” !

En el presente caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién
no se podian prever a partir de las ensefanzas del arte previo citado por el Examinador sin

llevar a cabo una actividad inventiva.

! Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccién 2.13.5.1



. PETICION

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccién de

Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

Sefora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogota

T.P. 114.908

COLO-21633-0841-0003-0
LAR\LAR\ID-308887\WPC21633
No. M-2022-308887\LAR



