CAVELIER
ABOGADTE OS
Sefior Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0001269

Asunto: Solicitud de patente para: PELICULAS MICROCAPILARES
Solicitante: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.

Fecha de solicitud: 26 de agosto de 2016

RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE FONDO

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 1717,

notificado por fijacién en lista el 16 de febrero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un Capitulo Reivindicatorio modificado conformado
por 9 reivindicaciones en las que se limité la Reivindicacién 1 de tal forma que el gas dispuesto en los
canales (20) es un gas inerte o aire y que dicho uno o mads gases inertes o aire estan llenan los canales
en la totalidad de su longitud. Dicha modificacidn tiene soporte en la pagina 26, lineas 11 a 16 del

Capitulo Descriptivo.

Esta modificacion se ajusta al Articulo 34 de la Decisiéon 486 de 2000, ya que no constituye una

ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

Il. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD
1. Respecto a la expresion “Pelicula microcapilar que tiene un primer extremo y un segundo
extremo”, deseo aclarar nuevamente que ésta es perfectamente clara para cualquier persona

medianamente versada en la materia, ya que indica especificamente que dicha pelicula microcapilar es

una pelicula finita (es decir, que tiene un primer extremo y un segundo extremo). Por otra parte,
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deseo aclarar que dicha expresidn se encuentra en el preambulo de la reivindicacidn y no en la seccién

de caracteristicas técnicas.

Por otra parte, deseo aclarar que dicha objecién resulta incoherente e inconsistente, ya que el
Examinador si pudo encontrar arte previo que afectase la presente invencion, por lo que confirma que
la reivindicacion si es lo suficientemente clara como para distinguir la invencién del estado de la

técnica.

2. En relacion con los términos generales, deseo aclarar nuevamente que la invenciéon definida en
la Reivindicacion 1 estd redactada en términos perfectamente claros y concisos como para que
cualquier persona medianamente versada en la materia los pueda entender; y asimismo pueda
reproducir y ejecutarla. Adicionalmente, y en relacion con la amplitud, deseo aclarar que se incluyé un

detalle adicional a la caracteristica (c) que indica que uno o mdas gases inertes o aire estan dispuestos

en dichos uno o mds canales (20), formando asi canales (20) con un volumen de porosidad (12) lleno
con dichos uno o mas gases; lo cual limita drasticamente el alcance de la reivindicacion. Asi las cosas,
ademas, deseo recordarle al Examinador que un inventor esta en derecho de reclamar la totalidad del
concepto inventivo desarrollado y que una reivindicacion puede ser tan amplia como se desee siempre
y cuando se cumpla con el requisito de unidad de invencidn y no haya arte previo que la afecte, que en
este caso corresponde a la pelicula reivindicada. Es mas, el solicitante no estd en obligacion de incluir
elementos no esenciales de la invencién en las reivindicaciones, sino Unicamente aquellas
caracteristicas que los distingan del arte previo. Incluir detalles adicionales Unicamente limitaria el
alcance de la proteccién de la patente y restringiria injustificadamente el alcance de la proteccion

sobre la cual tiene derecho el solicitante.

3. Respecto a los términos y expresiones “por lo menos” (Reivindicacion 1), “uno o mds”
(Reivindicacion 1, 5, 6, 8), “mds larga” (Reivindicacién 1), “mds corta” (Reivindicacién 1), deseo
aclarar que dichas expresiones son perfectamente claras para cualquier persona medianamente
versada en la materia y que definen estructuralmente la invencidon. A saber, las expresiones "por lo
menos" y "uno o mds" se refieren al hecho de que la pelicula tiene canales (en plural) y, por lo tanto, la

pelicula puede tener mas de un canal para tener sus propiedades correspondientes.

En cuanto a los términos "mds larga" y "mds corta", deseo enfatizar que la pelicula tiene un alto y
ancho; independientemente de cual sea cudl, la pelicula tiene una relacion de aspecto dada por la
relacidon entre el extremo mas largo y el mas corto; dando asi su proporciéon de uno con respecto al
otro. De hecho, le recuerdo al Examinador que dichas expresiones no estdn solas sino que vienen

acompafadas por una caracteristica técnica estructural que es la relaciéon de aspecto en el intervalo de
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1:1 a 100:1, medido como la relacidn de dimensiones mas larga a mas corta de una seccién transversal
del canal perpendicular a la direccion de la mdaquina de la pelicula (10). Por lo tanto, proporcionar
mediciones especificas limitaria indebidamente el alcance de la proteccién a la que el Solicitante tiene

derecho. Por lo que considero superada dicha objecién.

En este caso, nuevamente deseo aclarar que dicha objecién resulta incoherente e inconsistente, ya que
el Examinador si pudo encontrar arte previo que afectase la presente invencidn, por lo que confirma
gue la reivindicacion si es lo suficientemente clara como para distinguir la invencion del estado de la

técnica.

4, En relacién con los resultados a alcanzar, deseo aclarar que éstos son permitidos de acuerdo
con la Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad (Guia de la SIC)
siempre y cuando la invencion se encuentre debidamente definida por sus caracteristicas estructurales
esenciales.! Asi las cosas, la pelicula esta caracterizada estructuralmente y por consiguiente estas
caracteristicas son aceptables de acuerdo con la misma Guia de la SIC. Por lo tanto, las expresiones a
las que se refiere el Examinador no solo son aceptables sino que permiten entender con mayor

claridad la invencion.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con
todos los requisitos de claridad y concision, ajustdndose asi a los lineamientos del Articulo 30 de la
Decisidon 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia estd en completa

capacidad de reproducir la invencidn sin ambigliedad alguna.
Il. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador consideré un documento como relevante para el andlisis de patentabilidad de la

presente invencion.

D2, referido al documento W02013/009538 titulado “Microcapillary films containing phase change
materials” divulga peliculas microcapilares que contienen materiales que cambian de fase. Dicha
pelicula tiene un primer extremo y un segundo extremo y compren una matriz de un material
termoplastico, al menos uno o mas canales dispuestos en paralelo en dicha matriz desde el primer

extremo hasta el segundo extremo de dicha pelicula microcapilar (Resumen).

1 Guia de la SIC, 2014, Seccién 2.6.5.8
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IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

Con respecto a D2, dicho documento ensefia peliculas microcapilares que contienen materiales de
cambio de fase. Sin embargo, D2 no ensefia una pelicula que consiste en uno o mas gases inertes o aire
dispuesto en dicho uno o mas canales formando asi canales con el volumen de vacio lleno con dichos
uno o mas gases inertes o aire a lo largo de toda la longitud de los canales. Aunque el parrafo [0008] de
D2 indica que el material de cambio de fase puede ser un gas, la interpretaciéon y comprensién
adicional de D2 revela que dicho gas no es un gas inerte o aire. Especificamente, en D2 se revela que
los materiales de cambio de fase tienen una temperatura de transicién preferida en el rango de -40 °C
a 125 °C con los materiales de cambio de fase de ejemplo que caen dentro de ese rango. Una persona
medianamente versada en la materia apreciard que el aire y el gas inerte pasarian de gas a liquido (o
sélido) a una temperatura muy por debajo de -40 °C. El gas inerte mas proximo seria el radén con una
temperatura de transicién de -61.8 °C. Como tal, el aire y el gas inerte reivindicados actualmente estan
fuera de los contemplados por la descripcién muy genérica de D2 de que el material de cambio de fase

se puede seleccionar del grupo que consiste en gas, liquido, sélidos o combinaciones de los mismos.

Para completar, la modificacidon para indicar el material de relleno de que es uno o mas gases inertes o
aire a lo largo de toda la longitud de los canales distingue ademas de D1 (citado en el primer examen
de fondo). Especificamente, D1 muestra una pelicula y/o espuma microcapilar reforzada. Sin embargo,
D1 no ensefia una pelicula que consiste en uno o mas gases inertes o aire dispuesto en dicho uno o
mas canales formando asi canales con el volumen de vacio lleno con dichos uno o mads gases inertes o
aire a lo largo de toda la longitud de los canales. De hecho, D1 indica especifica y repetidamente que
cualquier volumen de voladura de la pelicula microcapilar comprende un segundo material
termoplastico (mas allad del material de la matriz) que llena al menos una parte sustancial del volumen
de voladura. Por ejemplo, en la pagina 4, las lineas 8-9 de D1 indican que "la pelicula o espuma (1)
microcapillada reforzada puede comprender de 50 a 100 por ciento en volumen del sequndo material
termopldstico (12), basado en el volumen de vacio total". De forma similar, la primera reivindicacién
independiente de D1 indica que la pelicula comprende "un segundo material termopldstico dispuesto
en dicho uno o mds canales, donde dicho segundo material termopldstico es diferente al primer
material termopldstico." A medida que los canales de D1 se llenan con un segundo termoplastico
material, pueden no tener el volumen de voladura lleno con uno o mds gases inertes o aire a lo largo
de toda la longitud de los canales ya que el segundo material termoplastico ocupa al menos una parte

del volumen de voladura.

En conclusién, cualquier persona medianamente versada en la materia reconoceria que la presente

invencion es inventiva, sumado al hecho que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar



C ELIER

ABOGADTE DS
indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invencion de manera especifica, por lo que la

presente invencion reviste de nivel inventivo.
V. PETICION

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccion de Nuevas

Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
VI. ANEXOS
1. Capitulo Reivindicatorio modificado conformado por 9 reivindicaciones.
Sefior Director,
ANDRES RINCON USCATEGUI
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