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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2018/0006939
Solicitud de patente a nombre de SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad SAINT-
GOBAIN GLASS FRANCE, domiciliada en Courbevoie, Francia, solicitante de la patente
de la referencia, en respuesta al oficio No. 2788 notificado mediante comunicacion
electrénica el 27 de febrero de 2020, relacionado con concepto técnico de fondo, me
permito manifestar:

1. Modificacion a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisiéon 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
quince (15) reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado
anteriormente. En el nuevo capitulo reivindicatorio se realizaron las siguientes
modificaciones:

1.1 Se modificé la antigua reivindicacion 1 para eliminar las expresiones “y/0” y
tan solo dejar “0” y asi dar claridad a la invencién reclamada.

1.2 De forma similar, se elimind la expresion “opcionalmente” en las antiguas
reivindicaciones 10 y 11.

1.3 Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 11, 12y 14,
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1.4 Se ha eliminado la antigua reivindicacién 13.

1.5 Se reenumeran las reivindicaciones restantes y sus dependencias, de

acuerdo a las modificaciones anteriores.

En 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 animo
de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en
su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relacidon con el numero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
se adjunta tasa por dos (2) reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo
reivindicatorio contiene un ndmero mayor de cldusulas que el anteriormente
presentado.

Por otra parte, aunque el presente memorial de respuesta se presenta junto con
modificaciones al capitulo reivindicatorio, no se adjunta recibo por concepto de examen
de patentabilidad considerando que el nimero de requerimientos por no patentabilidad
estara supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18
meses contados desde la publicacidén de la solicitud de patente, segun lo establecido en
la Resolucion 3719 del 2016. En el presente caso la fecha de publicacién de la solicitud
es el 19 de julio de 2018.

3. Claridad y Concision de las Reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las
modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio quedan subsanadas la
totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan

claridad y concision a la invencion descrita.

Como se indico anteriormente, en la antigua reivindicacion 1 se eliminaron las
expresiones "y/0” y asi dar claridad a la invencién reclamada.
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Por otra parte, se elimind la expresion “"opcionalmente” en las antiguas reivindicaciones
10 y 11, y asi dar claridad a la materia reclamada.

En relacidn con la objecion del uso de términos generales, me permito sefialar
respetuosamente que el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guia de Examen de
Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen que el lenguaje
utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje comdn del campo técnico
relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que
normalmente se da en el area técnica de la solicitud, siendo claro para la persona
versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente
solicitud. Asi las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo
suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, pues el uso de
frases en el capitulo reivindicatorio como "material diferente”, entre otros, pues a la luz
del Capitulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona

medianamente versada en la materia.

Es mas, a lo largo del Capitulo Descriptivo, dichos términos tienen los significados
asociados explicitamente aqui, con el dnimo de establecer el alcance de ciertos términos

y delimitar la interpretacion de las caracteristicas reclamadas en el presente invento.

Debe recordarse que la Descripcidon de una solicitud de patente debe servir para
interpretar las reivindicaciones. En conclusion, una persona medianamente versada en
la materia puede entender perfectamente el alcance y los limites de la proteccion
solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el

invento y cuales elementos estan cobijados por las reivindicaciones y cuales no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor esta en su derecho de reclamar
proteccidn para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la
amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invencién. Asi las cosas,
respetuosamente considero errada la objecién que el Examinador presenta en relacion
con los términos objetados, pues éstos indican claramente y de manera directa que tipo

de caracteristica estructural debe estar incluida en el producto reclamado.
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Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin
apartarse del espiritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona
versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los limites de la
proteccion solicitada, entendiendo qué modalidades incluyen sustituciones y cuales no,
con base en la informacién divulgada en el Capitulo Descriptivo. Por lo demas, vale la
pena anotar que el uso de estos términos y otros andlogos que indican la posibilidad de
obtener la invencion en diversas modalidades, es una practica aceptada a nivel mundial
en el ambito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de
invencion no se limita a una Unica modalidad, sino que cubre un concepto inventivo
global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invencion)
ligadas por un efecto técnico comun que finalmente delimita el alcance de la invencion.
Asi las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados son perfectamente
entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera
gue a la luz del Capitulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los limites de
la proteccién solicitada, entendiendo cuales materializaciones estan cobijadas por las

reivindicaciones y cuales no.

Adicionalmente, en linea con las modificaciones realizadas al Capitulo Reivindicatorio
adjunto, se debe entender que el esquema de reivindicaciones de producto y método
responde a una aproximacion de “medios mas funcién”, que define elementos
estructurales mediante la relacién funcional entre dichos elementos. Como el
Examinador bien debe saberlo, este tipo de caracterizacion es permitido por los
lineamientos de examen en Colombia. Especificamente, la Guia de Examen de Patentes
y Modelos de Utilidad de la SIC, establece en el Capitulo 2.6.5.15 que se puede redactar
una reivindicacion por su funcién, siempre y cuando se precisen sus elementos
estructurales. En el presente caso, se estd reclamando el producto por sus
caracteristicas técnicas estructurales, y adicionalmente se le esta afiadiendo el caracter
funcional de cada elemento estructural reclamado.

Considerando todos los anteriores argumentos y explicaciones, se considera que se ha
respondido a las observaciones hechas por el examinador en este respecto, por tanto,
se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1
a 15 se ajustan a las disposiciones de la Decisidon 486/00.
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El sefor examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las
antiguas reivindicaciones 1 a 12 a la luz de las ensefnanzas técnicas descritas en los
documentos US2003/150711 (D1), US2003/104221 (D2) y US2006/0275613 (D3).

A este respecto, me permito decir que el articulo 16 de la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal
indicada, la invencién no se considera como nueva si esta “comprendida” en el estado
de la técnica, dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y
no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se demostrara que la
invencion de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, especificamente
en forma individual en los documentos D1 a D3 de forma TOTAL, lo cual no sucede con
la materia reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo de la solicitante manifestar su
desacuerdo con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad
de la invencidn que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 12.

En primer lugar, se llama la atencién del examinador sobre la materia reclamada en el
Capitulo Reivindicatorio, en el cual, la nueva reivindicacion independiente 1, reclama en
parte “Un sustrato (30) transparente proporcionado, sobre una cara principal,
con una pila de capas delgadas que comprenden por lo menos una, de hecho,
incluso sdlo una, capa (140) funcional metalica ... caracterizado porque por lo
menos una capa (127, 167) de oxido de niquel NixO se localiza debajo de dicha
capa (140) funcional en la direccion del sustrato (30), o encima de dicha capa
(140) funcional, con interposicion de al menos una capa o de solo una capa
hecha de un material diferente entre dicha o cada capa (127, 167) de 6xido de
niquel NixO y dicha capa (140) funcional”. Ninguna de estas caracteristicas
técnicas esta presente en los documentos D1 a D3, citados por el examinador.

El solicitante considera que el objeto de la reivindicacion independiente 1 es novedoso
e inventivo respecto al estado de la técnica por las siguientes razones:
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Con respecto a la técnica anterior, el documento D1, si bien cita una capa que
comprende 6xido de niquel, no ejemplifica una capa que consiste en éxido de niquel
sino una capa que consiste en 6xido de niquel-cromo (ver capas 11, 21 en tablas 1, 5
y 8; en las figuras 1, 3y 4 de D1). Esto es lo mismo con respecto a los documentos D2
y D3.

La presente invencion se basa en el uso de una capa que comprende solo (“que consiste
en”) o6xido de niguel que no estd en contacto con una capa funcional para reducir la
resistencia cuadrada de la pila, como se explica en la descripcion: “Se ha descubierto
que, sorprendentemente, la presencia de una capa de 6xido de niquel en una pila de
este tipo cerca de una capa funcional metdlica tiene efectos muy favorables en la
reduccién de la resistencia de la lamina de la pila en el caso de que esta capa de 6xido
de niquel no esté directamente en contacto con esta capa funcional metdlica a base de
plata”.

Por otra parte, se llama la atencion al examinador a los ejemplos 10-27 en la descripcién
original presentada que demuestran la obtencién del efecto técnico de la presente
invencion.

Por tales razones, la reivindicacién independiente 1 y sus dependientes 2 a 15 se
consideran novedosas e inventivas.

Con base en el analisis anterior, D1 a D3 no enseian o sugieren la presente
invencion. En vista de lo anterior, las reivindicaciones presentadas son novedosas
e inventivas sobre el estado del arte. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al
sefior examinador retire la objecién de novedad.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D1 a D3 citados por su
Despacho no pueden ser considerados como anterioridades validas capaces de
afectar la novedad de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan en ensefar
todas las caracteristicas esenciales de la invencidn, y la manera como se solucioné el
problema técnico en cuestion.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invencion tal y
como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 15, tiene diferencias con el
estado del arte e implicé un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser
considerada como novedosa e inventiva segun las disposiciones de los articulos 16 y 18
de la Decisién 486.

clarkemodet.com



Carrera 11 No. 86-53, Piso 3

Edificio Segovia
Clarke + 110221 Bogotda, Colombia

T (+57) 1618 10 88
MOdet F (+57) 1 63508 24

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relaciéon con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacién al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional.

5. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:

i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la
descripcion, cumpliendo con los requerimientos del Articulo 30 de la Decisién
486; y

i) Las reivindicaciones actuales 1 a 15 son patentables sobre D1, D2 y D3,
cumpliendo asi con los requerimientos de los Articulos 16 y 18 de la Decisién
486.

En consecuencia, se solicita atentamente otorgar el privilegio de patente solicitado, toda
vez que esta solicitud cumple con los requerimientos de la Decisién 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencidn a la solicitud
en estudio o si el sefior examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencion, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y
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 Decisidén 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los examenes
de fondo- y 42 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que sefiala que: "Habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la
decisiéon, que serd motivada. La decision resolvera todas las peticiones que hayan sido
oportunamente planteadas dentro de la actuacion por el peticionario y por los terceros
reconocidos”, (el subrayado es nuestro).
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Finalmente, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacidon con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacién al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Nacional.

6. Anexos

- Capitulo reivindicatorio que incluye quince (15) reivindicaciones.
- Se adjunta recibo de pago de la tasa por dos (2) reivindicaciones adicionales.

Sefiora Directora,
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C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co
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