P-4152

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

e

06-
Fecha  2014-12-17 15:36:46  Dep 2020 DIR NUEVASCIR
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL!
Act. 523 RESPUESTA Folios. 10

Clarke, Modet & C°

COLONBIA

SUPERINTENDLENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES "

I5.

Re:

S D.

ixpediente No. 13-137.642

Solicitud de patente a nombre de SICPA HOLDING SA

Yo, il

CVANA MARIA LOPEZ DIAYZ identificada como aparcce al pic de mi firma,

domiciljiada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de
acuerdo con ¢l documento de poder presentado ¢l 4 de abril de 2014 de la sociedad

SICPA

referen

HOLDING SA, domiciliada en Prilly, Suiza, solicitante de la patente de la
cia, en respuesta al oficio No. 13442 notificado por fijacion en lista ¢l 21 de

octubre de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Con fundamento en la facultad que confiere ¢l articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquicr momento del
tramite, presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, ¢l cual
consta de 17 reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado
anteriormente.  En ¢l nuevo capitulo reivindicatorio se realizaron las siguientes
modificaciones:

Como primera medida, se limité el alcance de la presente solicitud a la
composicion de precursor de cristal liquido quiral y el sustrato que lo
comprende. De esta forma, s climinaron de la presente solicitud las antiguas
retvindicaciones 26 a 42,

Asimismo, se¢ modificé la antigua reivindicacion 1, incluyendo una deseripeion
mas especifica de los componentes de la composicién y sus proporciones.

Adicionalmente, se climing la antigua reivindicacion 43, con ¢l fin de climinar
del presente capitulo reivindicatorio materia objeto  considerada como no
patentable en Colombia.

Por otra parte, se climinaron del presente capitulo reivindicatorio todos los
términos considerados por el examinador como ambiguos e imprecisos, de tal
forma que se permite la distincion entre las caracteristicas técnicas de la
invencion reclamada y el estado de la téenica.

Fin cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el 4nimo
de superar las objeciones de claridad, unidad de invencién y novedad, planteadas por el

examin
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Fin cuanto al namero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no sc
adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que ¢l nuevo capitulo
retvindicatorio tiene menor nimero de clausulas que el originalmente presentado y en
esencia es el mismo objeto pero mis limitado y ajustado a las normas de patentabilidad
cn Colombia,

2. Claridad de la solicitud

Respecto a las objeciones de claridad, ¢l solicitante manificsta que mediante la
presentacion del nuevo capitulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las
objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y
concision a la invencion descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas pot ¢l
examinador ¢n su concepto téenico.

Como primera medida, es desco del solicitante manifestar que la antigua reivindicacion

43 fuc climinada, con el fin de climinar caracteristicas de uso y materia objeto no
patentable de acuerdo a la legislacion colombiana de patentes.

Ademis, se aclara que el nuevo capitulo reivindicatorio estd dirigido anicamente a una
composicion de precursor de cristal liquido quiral y ¢l sustrato que lo comprende,
definido en las nuevas reivindicaciones 1 a 17.

La nueva reivindicacion 1 describe cada uno de los componentes de la composicion
reclamada, especificamente una sal, compuestos nematicos A y compuestos dopantes
quirales B, incluyendo la concentracion de la sal en dicha composicion. De esta forma,
sc definen las caracteristicas téenicas esenciales de la composicion reclamada.

Iis desco del solicitante manifestar que considera que la nucva reivindicacion 1 se
cncuentra debidamente  soportada por la informacion incluida en ¢l capitulo
descriptivo originalmente presentado, ya quc en este se incluyen las caracteristicas de la
sal, ¢l compuesto nematico A y el compuesto dopante B, definido en la nueva
retvindicacion 1. No se considera pertinente restringir de manera adicional la definicion
de la composicion reclamada, ya que a la luz de las modificaciones se definen los
compuestos que el solicitante utilizo durante ¢l desarrollo de la invencion reclamada.

Sc aclara al examinador que la Decision 486/00 indica que un producto, ¢n este caso
una composicion, debe estar definido en forma clara de acuerdo a la informacion
incluida en ¢l capitulo descriptivo de la solicitud correspondiente. Sin embargo, en
ningun momento la Decision 486/00 indica que las reivindicaciones deben restringirse
a exactamente los compuestos incluidos en los ejemplos incluidos en la descripcion, yva
que cstos son Unicamente evidencia adicional de las caracteristicas que se reclaman
mediante la solicitud presentada. Asi, ¢l hecho que ¢l examinador solicite restringir la
solicitud a “wna rasonable cantidad de acuerds al lipo de compuestos probadss” corresponde a
una extralimitacion de sus funciones, lo cual afecta los derechos del solicitante. 1in la
nueva reivindicacion 1 se incluyen limitaciones a los componentes de la composicion
reclamada, pero mayores limitaciones testringirian en forma inadecuada la invencién
reclamada.
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Adicional a lo anterior, se indica al examinador que los términos “alrededor de”,
ung” y “uno o mds”, considerados como ambiguos ¢ imprecisos, fueron climinados del
presente capitulo reivindicatorio con ¢l fin de permitir que ¢l examinador reconozca las
diferencias téenicas entre la invencion reclamada y el estado de la téenica.

in cuanto al titulo de la solicitud, ¢l solicitante desea modificarlo a “COMPOSICION
DE PRECURSOR. BE (,'IU.S'”{"/JL LIQUIDO QUIRAL QUE COMPRENDIE UN.A
SAL, COMPUESTOS NEMATICOS Y COMPUESTOS DOPANTES QUIRALES™.

lin consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 17 se
ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decision 486.

3. Unidad de Invencidon

Ll examinador establece en su concepto téenico que la presente solicitud no cumple
con el requisito de unidad de invencién ya que define tres grupos inventivos diferentes.

A este respecto es desco del solicitante reiterar que la presente solicitud ha sido limitada
a la composicion de precursor de cristal liquido quiral v el sustrato que lo contiene, que
corresponde al grupo inventivo 1 indicado por el examinador en su concepto técnico
(antiguas reivindicaciones 1 a 25, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 1 a
17).

Fin consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 17 se ajustan a las disposiciones del
articulo 25 dc la Decision 486.

4, Novedad

Il examinador cstablece en su concepto téenico la falta de novedad de las antiguas
retvindicaciones 2 a 25 y 32 a 41 a la luz de las ensefanzas descritas en los documentos
CO 12-095243 (D1), CO 12-095246 (1D2), CO 12-0955238 (D3), US2003052305 (D4) v
US2007224341 (D5).

lin este sentido, me permito decir que ¢l articulo 16 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina establece que la invencidn se considera nueva cuando no esta
comprendida en ¢l estado de la téenica. Si de acuerdo con el espititu de la norma legal
indicada, la invencion no se considera como nueva si esta “comprendida” en ¢l estado de
la téenica, dicha norma sc estd refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a
alguno o a algunos de los componentes.

Para que la invencion pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA,
ha de cstar contenida en el “wujunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso
industrial” como define ¢l estado de la téenica el Tribunal de justicia del Acuerdo de
Cartagena (Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en
Jutisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-
INTAL, Bucnos Aires, 1994, pagina 60).
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sto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para
desvirtuar el requisito de novedad de una invencién serd necesario que lo reivindicado
por la invencion bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un
documento o anterioridad senalada, conclusion a la que se llega después de un andlisis
exhaustivo mediante una comparacion entre el capitulo reivindicatorio de la invencion
cn estudio y la divulgacién de las referencias D1, D2, D3, D4 o D5.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la téenica, no quicre cllo decir, desde luego, que la
invencidn deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razdén ha
dicho ¢l mencionado Tribunal: “bay que advertir que toda creacion es en certa forma, producto
del estado de la técnica existente, en of sentido de gue ¢f inventor ha de tener en cuenta un
conunto de conocimientos lécnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a
la industria” (Ibidem, paginas 53 y 54) (el subrayado ¢s nuestro).

Por lo tanto, como minimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invencién en cestudio esté contenida de forma TOTAL vy
ABSOLUTA en ¢l documento que se menciona como anterioridad o de forma
independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

- Que la invencion en estudio puede partir de conocimicntos conocidos, caso
en el cual habrd que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito v
novedoso, tenicndo que analizarse el valor agregado que aporta la invencion con
sus nuevas caractetisticas al campo téenico al cual pertencce la invencion en
estudio.

Aplicando lo anterior al caso conereto, para que las razones que aduce ese despacho
pata desvirtuar la novedad fuesen clertas, serfa forzoso que se demostrara que la
invencion de mi mandante csté comprendida en el estado de la téenica de forma
TOTAL, lo cual no sucede con la materia teclamada en las nuevas reivindicaciones (sc
aclara que las antiguas reivindicaciones 32 a 41 fucron climinadas del presente capitulo
reivindicatorio).

Ein este sentido, se indica al examinador que la nueva reivindicacion independiente 1
hace referencia a una composicion de precursor de cristal liquido que comprende “una
sal seleceionada entre sales metdlicas y sales de amonio presenier en la composicion en una concentracion
de 0.01% a 10% en pesa, en funcicn de un contenido de sélidos de la composicion de precursory (1)
compuestor nepraticos A, y (i) compuestos dopantes quirales B, gue generan un estado colestérico de la
composicion de precursor de cristal ligitido quiral; en donde los compuesios nemdticos A comprenden nn
grupo polinerizable gue comprende un grupo de formuta HoC=CH -C(O)- y en donde la composicion
de precursor de cristal ligiido quiral comprende un_compuesto_dopante_guiral B de fdrmila (1):
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independientemente un grupo de formula (i) a (iii): (z) -[(CH3),-O)-C(O)-CH=CH; (i) -C(O)-D;-
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y ¢ denotan cada uno independientemente 0, 1 6 2; y denota 0, 1,2,3,4,5 0 6; 5 es toual a O 50y ey
toral a 0, y 5 es fgnal a 1 52y es igual a 1-67.

Al revisar deralladamente los documentos D1, D2 y D3, que corresponden a solicitudes
de patente previamente concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
encontramos que ninguno de dichos documentos describe TOIDAS las caracteristicas
técnicas reclamadas en la nueva reivindicacion 1. Particularmente, ninguna de las
referencias citadas menciona una composicion de precursor de cristal liquido quiral que
comprende una sal seleccionada entre sales metdlicas y sales de amonio.

FEn relacion con el documento D4, este describe una tinta de seguridad que no incluye
TODAS las caracteristicas descritas en la nueva reivindicacion 1. Aunque ¢l examinador
indica en ¢l reporte téenico que los compuestos nemdticos Ay los compucstos
dopantes quirales B son descritos en tal documento, la tinta de seguridad conticne
compuestos definidos cn forma diferente a los compuestos que se describen en la
nueva reivindicaciéon 1. Adicionalmente, ¢l documento D4 no menciona o sugiere la
presencia en la composicion de una sal scleccionada entre sales metdlicas y sales de
amonio.

Por su parte, ¢l documento D5 no es relevante para ¢l andlisis de novedad de la
invencion reclamada.

Iin este sentido, es claro para una persona del oficio normalmente versada en la téenica
que la composicion de precursor de cristal liquido caracterizada en la nucva
reivindicacion 1 conticne caractetisticas técnicas distintas a las descritas en los
documentos citados por ¢l examinador D1, 1D2, D3 y D4

Asi, se¢ demuestra que la nueva reivindicacion 1, y por tanto sus reivindicaciones
dependientes 2 a 17, cumplen a cabalidad con ¢l requisito de novedad, en concordancia
con los lineamientos del articulo 16 de la Decision 486/00.
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Habiendo atendido  cabalmente las objeciones presentadas por c¢se  despacho,
atentamente solicitamos se conceda ¢l privilegio de patente de invencidn a la solicitud
en estudio o si el senor examinador considera que subsisten razones para objetar Ia
presente invencion, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos v
razones que sustenten su objecion con el fin de que nuestro mandante tenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacion de los articulos 45
de la Decision 486 -¢l cual otorga la facultad al examinador para emitir los examenes de
fondo-, 35 y 59 del Codigo Contencioso Administrativo que senala que: “babiéndore dado
oportunidad a loy interesados para expresar sus opiniones, y con base en fay priehas ¢ informes
disponibles, se tomard la decision que serd motivada al menos en forma sumaria st afecta a
particulares”y “(..) deberd proferirie la decision definitiva. Esta se motivard en sus aspectos de hecho y
de derecho, y en los de conveniencia si es ef caso”, tespectivamente (Fl subrayado es nuestro).

Iin consccuencia, solicitamos a ¢se despacho pronunciarse en relacion con  todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del
debido proceso consagrado en ¢l articulo 29 de la Constituciéon Nacional

Senor Superintendente,

— S
%ARIA LOPEZ

C.C. 22.468.787 de Barranquil
T.P 147463 del CSJ

notificaciones(@clarkemodet.com.co
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REIVINDICACIONES

5 Una composicion de precursor de cristal liquido guiral, donde la composicion
de precursor de cristal liquido quiral comprende

una sal seleccionada entre sales metalicas y sales de amonio presentes en la
composicion en una concentracion de 0.01% a 10% en peso, en funciéon de un
contenido de solidos de la composicion de precursor;

(i) compuestos nematicos A; y (ii) compuestos dopantes quirales B, que
generan un estado colestérico de la composicion de precursor de cristal liquido
quiral;

en donde los compuestos nematicos A comprenden un grupo polimerizable
que comprende un grupo de formula H,C=CH-C(O)-; y en donde la composicidon de

precursor de cristal liquido quiral comprende un compuesto dopante quiral B de
formula (1):

donde:

R1, Rs, Rs, Ry, Rs, Rg, R7y Rg denotan cada uno independientemente alquilo
C+-Cs y alcoxi C4-Cg;

A1y A, denotan cada uno independientemente un grupo de formula (i) a (iii):

(i) -[(CH2)y-0]-C(O)-CH=CH;

(ii) -C(0)-D4-0O-[(CH2),-01,-C(O)-CH=CHj;

(i) -C(O)-Dz-O-[(CH3)y-0),-C(O)-CH=CHy;

D1 denota un grupo de férmula

[: F!E:J_q /

Y

&
’ (str

D, denota un grupo de férmula




m, n, 0, P, g, 1, sy tdenotan cada uno independientemente 0, 1 6 2;
ydenota0,1,2,3,4,5 0 6;

zesiguala Osiyesiguala0,yzesiguala1siyesiguala1-6.

2. La composicion de precursor de la reivindicacion 1, donde la composicion de

precursor de cristal liguido quiral comprende dos compuestos nematicos A.

2. La composicién de precursor de la reivindicacién 1, donde la sal comprende
perclorato de litio, nitrato de litio, tetrafluoroborato de litio, bromuro de litio, cloruro
de litio, perclorato de tetrabutilamonio, cloruro de tetrabutilamonio, tetrafluoroborato
de tetrabutilamonio, bromuro de tetrabutilamonio, carbonato de sodio, cloruro de

sodio o nitrato de sodio.

4. La composicion de precursor de la reivindicacion 1, donde la sal comprende

una sal metalica.

3 La composicién de precursor de la reivindicacion 4, donde el metal se

selecciona entre metales alcalinos y alcalinoterreos.

6. La composicion de precursor de la reivindicacion 5, donde el metal se

selecciona entre Liy Na.

T, La composicion de precursor de la reivindicacion 6, donde el metal es Li.

8. La composicion de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7,
donde la sal estd presente en una concentracion que produce un desplazamiento
de una posicién de la banda de reflexion selectiva exhibida por la composicion de
precursor en el estado curado de 5 nm en comparacioén con una posicion de la
banda de reflexion selectiva exhibida por la composicién de precursor en el estado

curado sin dicha sal.



9, La composicion de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8,
donde la sal desplaza una posicion de la banda de reflexién selectiva exhibida por

la composicion en el estado curado hasta longitudes de onda mas largas.

10. La composicion de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8,
donde la sal desplaza una posicion de la banda de reflexién selectiva exhibida por

la composicion en el estado curado hasta longitudes de onda mas cortas.

11.  La composicion de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10,
donde una parte de la banda de reflexién selectiva exhibida por la composicion de
precursor en el estado curado que ha sido desplazada por la sal esta en el rango

visible,

12. La composicién de precursor de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11,

donde la composicidon comprende ademas un iniciador de la polimerizacion.

13.  La composicién de precursor de la reivindicacién 12, donde dicho iniciador de

la polimerizacion comprende un iniciador de la polimerizacién UV.

14. La composicidn de precurscr de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13,
donde la composicidon esta en forma de una imagen, una foto, un logo, marcas
distintivas y un patron que representa un codige seleccionado entre un cédigo de
barras unidimensional, un codigo de barras unidimensional superpuesto, un codigo

de barras bidimensional, un cédigo de barras tridimensional y una matriz de datos.

15. La composicion de precursor de la reivindicacion 14, donde la composicion

de precursor esta en el estado de cristal liquido quiral curado.

16. Un sustrato que comprende una compaosicion de precursor de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.

17. El sustrato de la reivindicaciéon 16, donde el sustrato es o comprende una
etiqueta, un envoltorio, un cartucho, un envase que contiene productos
nutracéuticos, productos farmacéuticos, productos alimenticios o bebidas, un
billete, una tarjeta de crédito, un sello, un timbre fiscal, un documento de seguridad,
un pasaporte, un documento nacional de identidad, una licencia de conducir, una

tarjeta de acceso, un boleto de transporte, una entrada, un vale, una pelicula de




‘transferencia de tinta, una pelicula reflectora, un papel de aluminio o un articulo

comercial.




