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The
United
Gtates

of

America

The Director of the United States
Patent and Trademark Office

Has received an application for a patent for
a new and useful invention. The title and
description of the invention are enclosed.
The requirements of law have been com-
plied with, and it has been determined that
a patent on the invention shall be granted
under the law.

Therefore, this
United States Patent

Grants to the person(s) having title to this
patent the right to exclude others from mak-
ing, using, offering for sale, or selling the
invention throughout the United States of
America or importing the invention into the
United States of America, and if the inven-
tion is a process, of the right to exclude oth-
ers from using, offering for sale or selling
throughout the United States of America, or
importing into the United States of
America, products made by that process,
for the term set forth in 35 US.C. 154(a)(2)
or (c)(1), subject to the payment of mainte-
nance fees as provided by 35 U.S.C. 41(b).
See the Maintenance Fee Notice on the
inside of the cover.

/M/%% )

Deputy Director of the United States Patent and Trademark Office
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA W REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA

il PATENTS ACT, 1978

CERTIFICATE

In accordance with section 44 (1) of the Patents Act, No. 57 of 1978, it is hereby certified
that:
Massachusetts Institute of Technology
Has been granted a patent in respect of an invention described and claimed in complete
specification deposited at the Patent Office under the number
2014/00806

A copy of the complete specification is annexed, together with the relevant Form P2.

l In testimony thereof, the seal of the Patent Office has been affixed at Pretoria with effect

fromthe 27 dayof May 2015

istrar of Patents


hellenm

hellenm

hellenm

hellenm

hellenm

hellenm

hellenm

hellenm

hellenm

hellenm

hellenm

hellenm

hellenm


Reivindicaciones modificadas para la solicitud de patente

No. 14.042.258 como respuesta al Oficio de fondo en Abril de 2016

1. Una superficie que comprende una superficie impregnada
con liquido, dicha superficie comprende partes sdbélidas a
microescala y/o nanoescala, dicha superficie estable impregnada
con liquido contiene un liquido impregnado entre dichas partes
s6lidas, en donde dicho liquido impregnado llena el volumen entre
dichas partes sbé6lidas, donde dicho ligquido impregnado es retenido
en el lugar entre dichas partes sin tener en cuenta la
orientacidén de dicha superficie, en donde 0< @& <0.5, donde @ es
la fraccidén de 4&rea de 1la superficie de dicha superficie no
inmersa en dicho liquido impregnado y donde dicha superficie es
una superficie de textura 'y dichas partes sbélidas son

protuberancias de ingenieria de dicha superficie de textura.

2. La superficie de la reivindicacién 1 en donde dicho
liquido impregnado tiene una tensién superficial entre 15 mN/m y
40 mN/m a temperatura ambiente; o donde dicho liguido impregnado
tiene wuna viscosidad entre 10 c¢cP vy 1000 cP a temperatura
ambiente; o donde dicho liquido impregnado tiene una presidn de

vapor entre menos de 0.000001 mm Hg y 20 mm Hg.

3. La superficie de cualquiera de las reivindicaciones

3459679-v1I\BOGDMS 1



anteriores, en donde las partes tienen una altura uniforme.

4. La superficie de cualquiera de las reivindicaciones
anteriores en donde la pluralidad de partes sdélidas a microescala y/o

nanoescala son espaciadas uniformemente.

5. La superficie de cualgquiera de las reivindicaciones 1 a 3

donde la pluralidad de partes sbélidas a microescala y/o nanoescala

comprenden partes espaciadas de manera aleatoria.

6. La superficie de cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, en donde el espaciamiento entre partes es de 1 micrdmetro

a 100 micrémetros o desde 5 nandmetros a 1 micrdmetro.

7. La superficie de cualquiera de las reivindicaciones
anteriores en donde las partes comprenden estructuras jerarquicas o
donde las partes que comprenden estructuras Jjerdrquicas son partes a

microescala que comprenden partes a nanoescala sobre ellas.

8. La superficie de cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, en donde las partes tienen una altura entre 0.01 y 100

micrdémetros.

9. La superficie de cualquiera de las reivindicaciones
anteriores en el cual las partes comprenden un miembro seleccionado

del grupo gque consiste de un poste, una particula esférica, una

3459679-v1I\BOGDMS 2



nanoaguja, un “nanograss” (nanohierba) vy wuna parte de geometria

aleatoria que proporciona rugosidad de superficie.

10. La superficie de cualquiera de las reivindicaciones
anteriores en el cual el liquido comprende un miembro seleccionado del
grupo que consiste en aceite de silicona, un liquido de
perfluorocarbono, un aceite de wvacio perfluorofluorado (por ejemplo
Krytox 1506 o Fromblin 06/6), un refrigerante fluorado (p. ej.,
perfluoro-tripentilamina vendido como FC-70, fabricado por 3M), un
liquido idénico, un liquido idénico fluorado que es inmiscible con agua,
un aceite de silicona dque comprende PDMS, un aceite de silicona
fluorado, un metal ligquido, un fluido electrorreoldgico, un fluido
magnetorreoldégico, un ferrofluido, un liquido dieléctrico, un ligquido
de hidrocarburo, un liquido de fluorocarbono, un refrigerante, un
aceite de vacio, un material de cambio de fase, un semiliquido, grasa,

liquido sinovial, un fluido corporal.

11. La superficie de cualquiera de las reivindicaciones 1-10 en
el cual la superficie impregnada con liquido inhibe la corrosidén y/o
donde la superficie impregnada con ligquido es una superficie

antiincrustante que resiste la adsorcién de restos en ella.

12. La superficie de —cualgquiera de 1las reivindicaciones

anteriores, en donde 0<®<0.25.

3459679-v1I\BOGDMS 3



13. La superficie de cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, en donde dicho 1ligquido impregnado es retenido en el
lugar entre dichas partes sdélidas a microescala y/o nanoescala a
pesar del movimiento de aire u otros fluidos sobre la superficie

impregnada con liquido.
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Baker & McKenzie S.A.S
NIT: 800.532.338-9

Av. 82 No. 10-62 Piso 6
Bogotd
Colombia

Tel: +57 1 634 1500
Fax: +57 1 376 2211
www.bakermckenzie.com

Doctor

José Luis Salazar

Director de Division de Nuevas Creaciones (C)
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Referencia: Expediente No. 14.042.258
Solicitud de Patente de Invencidn titulada: “Dispositivo que incorpora una

superficie impregnada con liquido™

Solicitante: Massachusetts Institute of Technology

RESPUESTA AL AUTQ NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA NO. 48
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, OFICIO NO. 13927, ACTUACION 519 (EXAMEN DE FONDO)

ALVARO CORREA ORDONEZ, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado tal como
aparece al pie de mi firma, en mi caricter de apoderado de la sociedad en referencia, doy
respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prérroga solicitado en mi
memorial 14-042258-00011-0000 de fecha 4 de febrero de 2016:

1. Respuesta a las observaciones del Examinador

1.1  Reivindicaciones relativas a un uso 0 a un segundo uso

Su Despacho establece que las reivindicaciones 11 y 12 hacen referencia a un uso "la
superficie es un miembro seleccionado del grupo que consiste en una parte de turbina de
vapor, una parte de turbina de gas, una parte de aeronave, una parte de turbina de
viento.....(...)...el articulo es una parte de termocambiador”. Por lo que su Despacho

concluye que las mencionadas reivindicaciones no son patentables.



Con el objeto de atender a esta observacién y de conformidad con el articulo 34 de la
Decision 486 presento un nuevo pliego reivindicatorio como sustituto del anteriormente
presentado en el cual se cancelaron las reivindicaciones 11 y 12. De esta forma se da por

superada esta observacion.
1.2 Reivindicacion |

Su Despacho establece que la reivindicacion 1, referida a un producto en particular a un
articulo, se incluyen caracteristicas funcionales "para contener de forma estable un liguido
impregnado entre ellas”, "en donde dicho liquido impregnado es retenido en el lugar entre
dicha pluralidad de partes sin tener en cuenta la orientacion de dicha superficie” las cuales
no se tendran en cuenta para el estudio ya que dichas caracteristicas no le pueden dar
novedad ni nivel inventivo a la invencién. El examinador sugiere caracterizar el articulo por

sus partes estructurales.

Con relacidn a esta observacioén es importante mencionar lo que establecen los articulos 14

v 30 de la Decision 486 establece:

Articulo 14:
“Los Paises Miembros olorgardn patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel

inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.
Articulo 30:

"Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger medianie la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enieramente sustentadas por la descripcion...(...)".

De los anteriores articulos 14 y 30 de la Decision 486 es claro que nuestra legislacion en
materia de propiedad intelectual no establece como una reivindicacién de producto o de
método deben definirse o si el lenguaje funcional en una reivindicacion de producto deberd

no tenerse en cuenta para el analisis de novedad y de nivel inventivo.



ahora bien con relacién a la gufa' expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) con relacion a las caracteristicas técnicas estructurales y técnicas

funcionales establece lo siguiente en las paginas 75, 76 y 77:
"2.6.5.4 Caracteristicas esenciales

Las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion. ....(...)..las caracteristicas técnicas esenciales son las que definen la invencion,
las que la hacen (o deberian hacerla) diferente del estado de la técnica, y, por tamto,

constituyen la solucién al problema técnico que intenta resolver la invencion.

- Caracteristicas técnicas estructurales:

Las caracteristicas que definen la invencién som las caracteristicas estructurales. Por

ejemplo: los elementos que conforman wna mdquina, la forma de una pieza, la estructura

quimica, etc,
- Caracteristicas técnicas funcionales:

Las caracteristicas técnicas funcionales son los elementos que conforman las
invenciones, descritos en términos de su uso o su funcién. No definen la invencién, pero
explican la relacion que hay entre sus diversas caracteristicas estructurales. Por

¢jemplo: aparato que tiene, ademds un “elemento para medir la presion”.

Las reivindicaciones deben incluir caracteristicas estructurales y funcionales cuando
para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el

Juncionamiento de los elementos caracteristicos y la relacion entre estos.

Por otro lado, las reivindicaciones pueden incluir caracteristicas estructurales y
Juncionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea

obvio el funcionamiento de los elementos caracteristicos y la relacién entre estos.

' Guia para examen de solicitudes de patente de invencién y modelo de utilidad, SIC, Bogots mayo
2012.



De lo anterior es claro que si no es obvio como las caracteristicas estructurales funcionan,

las reivindicaciones deben tener tanto caracteristicas funcionales como estructurales.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos respetuosamente que las siguientes caracteristicas

esenciales de la invencion sean tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad:

"donde dicho liquido impregnado es retenido en el lugar entre dichas paries sin lener en

cuenta la orientacion de dicha superficie".

Por otro lado, informamos a su Despacho que la reivindicacion 1 se modificéd de tal forma
que el término "pluralidad” se cancelé y la expresion "espaciadas suficientemente
estrechas para contener de forma estable un liguido impregnado entre ellas”, también fue

cancelada.
De esta forma se de por superada esta observacion.
1.3 Reivindicaciones 2 y 10

Con relacion a las reivindicaciones 2 y 10 su Despacho establece que no son claras porque
la expresion "liquido impregnado” no corresponde a una caracteristica estructural del

producto a proteger es decir de la superficie.

Al respecto se hace notar a su Despacho que el término "liquido impregnado” estd
claramente definido por sus caracteristicas fisicas como su viscosidad y presién de vapor y

en la reivindicacién 10 se define claramente el liquido impregnado como sigue:

" ioielonn-) ... el liquido comprende un miembro seleccionado del grupo que consiste en aceite
de silicona, un liquide de perfluorocarbono, un aceite de vacio perfluoroflucrado (por
ejemplo Krytox 1506 o Fromblin 06/6), un refrigerante fluorado (p. ej., perfluoro-
tripentilamina vendido como FC-70, fabricado por 3M), un liquido iénico, un liquido idnico
Sfluorado que es inmiscible con agua, un aceite de silicona que comprende PDMS, un aceite

de silicona fluorado, un metal liquido, un fluido electrorreoldgico, un fluido



magnetorreoldgico, un ferrofluido, un liguido dieléctrico, un liquido de hidrocarburo, um
liguido de fluorocarbono, un refrigerante, un aceite de vacio, un material de cambio de

Jase, un semiliquido, grasa, liguido sinovial, un fluido corporal”.

Por lo tanto, las reivindicaciones 2 y 20 cumplen a cabalidad con el requisito de claridad

establecido en el articulo 30 de la Decisién 486.
1.4 Reivindicaciones 13 y 15

Con relacidn a las reivindicaciones 13 y 15 su Despacho establece su Despacho establece
que dichas reivindicaciones no son claras porque dichas reivindicaciones caracterizan

resultados, usos, ventajas o efectos.

Al respecto se hace notar a su Despacho que la misma Guia expedida por la SIC en su

pagina 79 establece lo siguiente con respecto a resultados a alcanzar:

"Como se menciona anteriormente, las reivindicaciones deben definir la invencién por sus
caracleristicas técnicas esenciales, estructurales. El examinador no admitird que la
refvindicacion defina la invencion por el resultado a alcanzar (del tipo: “Aparato de
destilacion caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%), puesto que en realidad
equivaldria a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicacion,
incluiria no sélo la solucion propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas
presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

El resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencion. Puede aparecer en
la reivindicacion, pero siempre acompafiando las caracteristicas técnicas que definen la

invencion'.

Al respecto aclaramos a su Despacho que las reivindicaciones 13 y 15 que con la nueva
numeracion corresponden a las reivindicaciones 11 y 13 son reivindicaciones dependientes
y por lo tanto, estas reivindicaciones no solamente estin definidas por resultados, usos,
efectos sino que también estdn definidas por caracteristicas técnicas esenciales y por lo tanto

deben ser aceptadas tal como lo establece la Guia expedida por la SIC.



1.5 Reivindicaciones 1 a §, 10, 11,12y 15

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 8, 10, 11, 12y 15 no son claras porque
presentan términos gencrales "liquido", "partes solidas”, "partes”, las cuales aunque
corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal
manera que sugieren de forma imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles
variaciones o modificaciones. El examinador sugiere sustituirlas por un término preciso o

un rango concreto.

Al respecto aclaramos que la expresién liquido estd claramente definida en la reivindicacién
10. Por otro lado, con relacién a la expresion "partes” aclaramos que esta expresion es la
traduccion en espafiol de la palabra en inglés "feature” y éste término estd claramente
definido en la reivindicacion 1 cuando se menciona: ...."dichas partes sélidas son

protuberancias de ingenieria de dicha superficie de lextura”,

De esta forma se de por superada la anterior observacion.

1.6  Reivindicaciones 1,8y 9

Con relacién a las reivindicaciones 1,8 y 9 su Despacho afirma que no son claras porque
presentan términos indefinidos y/o imprecisos "pluralidad”, "suficientemente estrechas”,

oo

"menor”, "al menos".

Al respecto con relacién a la anterior observacién, se presenta un nuevo pliego
reivindicatorio en el cual se suprimié el término "pluralidad", "suficientemente estrechas" y
"menor que".

De esta forma se de por superada la anterior observacion.

1.7 Reivindicacién 14

Con relacién a la reivindicacién 14 su Despacho establece que no es clara dado que el

término 0<P<0.25 es vago y poco claro.



Con relacién a esta observacion aclaramos a su Despacho que la reivindicacién 14 que con
la nueva numeracion corresponde a la reivindicacion 12 es una reivindicacién dependiente y
en la reivindicacion 1 claramente se define que @ es la fraccion de drea de la superficie de
dicha superficie no inmersa en dicho liquido impregnado y en la reivindicacién 12 el rango

se limitdo a 0<d<0.25.

Por lo tanto, el rango establecido para ¢ es claro. De esta forma se da por superada esta

observacion.
1.8 Novedad

El Examinador reconoce la novedad de la presente invencién. Por lo tanto, el requisito a

sustentar es el nivel inventivo.
1.9 Nivel inventivo

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que la invencion no muestra
un efecto técnico sorprendente en relacidon al estado de la técnica y el producto se
caracterizan de forma muy general, dado que no son claras las caracteristicas técnicas
estructurales pues se incluyen términos generales, términos indefinidos y/o imprecisos y
funcionalidades, por lo cual, la materia tal como fue reivindicada no esta aportando alguna

ventaja al arte previo, y no tiene altura inventiva.

En forma resumida su Despacho establece que el documento D1* (US20060013735) afecta
el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 15 y que el documento D2* (W02010129807)

afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 1,2, 6, 7 vy 8.

El examinador menciona que los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica
cercano a la invencién definida en la reivindicacién 1 porque divulga la aplicacién de
superficies impregnadas con liquido , en particular una superficie ultrafébica y articulos que

incluyen una nanoestructura superhidréfila sobre un sustrato.

* "Ultraphobic Surface having a multinde of reversibly producible hydrophilic and/or oleophilic
dreas”
* "Superhydrophilic nanostructure”



La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1y el producto de D1 consiste

en que en este Gltimo no se menciona partes sélidas a microescala y/o nanoescala.

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacidn 1 el producto de D2 consiste
en que en este ultimo no se menciona que dicha superficie estable impregnada con liquido
contiene dicho liquido impregnado entre dichas partes sdlidas en donde dicho liquido
impregnado llena el volumen entre dichas partes solidas. En donde 0<®<0.5, donde ® es la
fraccion de area de la superficie de dicha superficie no inmersa en dicho liquido

impregnado.

Se establece que no se evidencia un efecto técnico inesperado o sorprendente, el hecho de
que la superficie comprenda partes sélidas a microescala y/o nanoescala, ya que D1 revela
que una superficie se impregna con un liquido humectante como acetona, acetonitrilo o

alcohol, preferiblemente isopropanol o mezclas de ellos....(...)....

Sin embargo, la utilizacién de partes sélidas a mircroescala y/o nanoescala en superficie
hidréfobas y/o oleofobas, ya estaba divulgada en el documento D2 que se refiere a un
sustrato....(...).. En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,
incluiria partes solidas a microescala y/o nanoescala de D2 en el producto de D1 para llegar

asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Se menciona ademds que las reivindicaciones dependientes 2 y 10 no mencionan
caracteristicas técnicas tangibles adicionales que puedan brindarle nivel inventivo al objeto

de la reivindicacién 1, puesto que estas se encuentran afectadas por claridad.
1.9.1 Argumentos en favor del Nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Articulo 18 de Ia Decision
486 y se establece cuando “si para una persona del oficio normalmente versada en la
maleria técnica correspondiente, esa invencidn no hubiese resultado obvia ni se hubiese

derivado de manera evidente del estado de la técnica”.



Los documentos del arte previo D1 y D2 no afectan el nivel inventivo de la presente
invencién por cuanto no es posible derivar la presente invencion a partir de las ensefianzas

presentadas en dichos documentos.

Es importante mencionar que se radica un nuevo pliego reivindicatorio donde se efectuaron

modificaciones para superar las observaciones establecidas por su Despacho.

El arte previo citado por su Despacho, es decir los documentos D1 y D2 no ensefian ni
sugieren una superficie impregnada con liquido, con partes s6lidas con una superficie
estable impregnada con liquido que contiene un liquido impregnado entre dichas partes
solidas. El documento D1 describe en el parrafo 37 el depdsito de gotas de agua sobre la
superficie de textura hidrofébica (la acetona no es mds que un agente humectante que
permite el depdsito de las gotas de agua). Estas gotas depositadas en la superficie son

diferentes de la superficie impregnada de liquido coherente.

Adicionalmente, las regiones que parecen estar en contacto con el agua en la figura 2 tienen
elementos que sobresalen que estdn completamente sumergidos en el liquido. Por lo que,
aln asumiendo que la gota de agua fuera un liquido impregnado, la regién impregnada
tendria un valor de =0, mientras que la reivindicacién 1 menciona "...(...).. en donde 0<
P <0.5". De hecho el examinador parece interpretar de manera errénea @: en la presente
invencion, la superficie entera es liquido impregnado, con ¥ que describe la parte del
area de la superficie "sobresaliendo™ del liquido. En la figura 2 del documento DI,
existen dreas que para nada estan impregnadas con agua y existen areas que estan totalmente

sumergidas.

Pareciera que el examinador interpretara de manera errénea ® como la proporcion entre ¢l
liquido-cubierto y la superficie seca/vacia. Estas son diferencias fundamentales entre la
reivindicacidn 1 y el documento D1, y las deficiencias encontradas en el documento D1 no
fueron remediadas por el documento D2. Adicionalmente, se hace notar al examinador de
Colombia que el documento D1 fue conocido por el examinador estadounidense (citado en
¢l reporte de busqueda y en la informacién "disclosure statement”, pero no fue citado

durante el tramite,



Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que no era obvio para una persona
medianamente experta en la técnica a partir de los documentos D1 y D2 llegar a la presente

invencién en particular a lo reclamado por la reivindicacién independiente 1.

En este orden de ideas, tenemos que la invencion propuesta por el solicitante st cumple con
los requisitos de patentabilidad y de esta manera es susceptible de ostentar el titulo de

patente de invencion.

2. Solicitudes concedidas en otros paises para esta misma invencién.

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que las patentes US 8,574,
704, la patente de la Republica de Sur Africa No. 2014/00806 y la patente de Nueva
Zelanda No. 620507 equivalentes a la presente solicitud colombiana han sido otorgadas.
Aun cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para
decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta factica la determinacion
de la existencia de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, las decisiones de otras

oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia.
En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en ¢l presente
documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invencién para el

invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,

C.¢N0.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: - Capitulo reivindicatorio modificado conformado por 13 reivindicaciones
- Copia de la caratula de las Patentes US 8,574, 704, Nueva Zelanda No.
620507 y la patente de la Republica de Sur Africa No. 2014/00806.
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