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Sefor

DIRECTOR DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No. NC2017/0011271, solicitud de patente de invencion a favor de
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. Titulo: “GEL PRECURSOR
DE VIDRIOARA FABRICAR UN PRODUCTO DE VIDRIO A PARTIR DE
DICHO GEL”

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del
C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al
Oficio No. 7968 relacionado con la patentabilidad de la presente invencion y notificado el
06 de julio de 2020.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es
pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y razonablemente
general la invencion, razon por la que respetuosamente disiento de los comentarios de la
Sefiora Examinadora a este respecto. A continuacién, sin embargo, se incluyen los
argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los
requerimientos de la Sefiora Examinadora:

1. Capitulo Reivindicatorio

En primer lugar, me permito resaltar que el Capitulo Reivindicatorio de la presente solicitud
ha sido modificado de la siguiente manera:

- en la reivindicacion 6 se elimina la expresion “en el que la matriz en 6xido amorfo
en volumen se mezcla quimicamente homogéneamente y, adicionalmente”;

- enlareivindicaciéon 6 se sustituye la expresion “una matriz basada en 6xido amorfo
en volumen que tiene” por “una matriz quimicamente mezclada homogéneamente
basada en 6xidos amorfos en volumen que tiene”;

- enlareivindicacion 6 se sustituye el término “producto de vidrio” por “recipiente de
vidrio”;

- enlareivindicacion 11 se elimina la expresion “que el silicato de sodio disuelto”;

- en la ultima etapa de la reivindicacién 11 se elimina la expresiéon “en el que el gel
precursor de vidrio tiene una densidad de menos de 2,0 g/cm?®” y dicha expresion se
adiciona en la tercera etapa del método reclamado en la reivindicacion 11.

Teniendo en cuenta lo anterior, de manera atenta me permito resaltar que las
modificaciones realizadas al Capitulo Reivindicatorio no corresponden a una ampliaciéon de
la materia originalmente reclamada. Por lo tanto, el Capitulo Reivindicatorio Modificado y
adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos establecidos por la Decision
Andina 486.
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2. Claridad y concisién del Capitulo Reivindicatorio

i) En cuanto a la expresion “se mezcla quimicamente homogéneamente” en la
reivindicacién 6, respetuosamente difiero de la opinién de la Examinadora ya que dicha
expresion limita el alcance del método reclamado al reclamar que la matriz a base de 6xido
amorfo en volumen del gel se mezcla quimicamente de manera homogénea, y no que la
mezcla se realiza mediante una mezcla quimica de forma heterogénea. Adicionalmente,
vale resaltar que dicha expresion adiciona directamente condiciones especificas al método
de obtencidn reclamado, ya que una matriz a base de 6xido amorfo a volumen que esta
mezclada quimicamente de manera homogénea no tiene que calentarse a una temperatura
alta o mantenerse a una temperatura elevada durante un periodo de tiempo tan largo para
obtener vidrio fundido, en comparacion a una materia prima de vidrio convencional. Y,
ademas, no requiere un refinado prolongado una vez fundido, ya que los 6xidos SiO,, Na,O
y CaO ya estan homogéneamente mezclados quimicamente.

Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de facilitar el trdmite de la presente invencion me
permito llamar la atencion de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el
Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indique en el numeral 1 del presente
memorial, en donde en la reivindicacion 6 se elimina la expresion “en el que la matriz en
o6xido amorfo en volumen se mezcla quimicamente homogéneamente y, adicionalmente” y
en la misma se sustituye la expresion “una matriz basada en 6xido amorfo en volumen que
tiene” por “una matriz quimicamente mezclada homogéneamente basada en 6éxidos
amorfos en volumen mezclada quimicamente de manera homogénea que tiene”. Asi, la
nueva reivindicacion 6, ademas de estar recomendada como valida por la Guia de la SIC,
cumple con los requisitos estipulados por el Articulo 30 de la Decisién 486 ya que los limites
de la proteccion resultan claros para cualquier persona medianamente versada en la
materia. Por todo lo anterior, considero superada la objecion al respecto.

i) Respecto a la objecion de la reivindicacion 11, respetuosamente difiero de la
opinion de la Examinadora ya que dicha etapa cumple con todos los requisitos de claridad.
En primer lugar, para cualquier persona medianamente versada en la materia es totalmente
claro cudl es disolvente que se retira en esta etapa. En particular, dicha persona se
encuentra en plena capacidad de entender que dicho disolvente se refiere al liquido que se
produce cuando los sélidos precipitan de la solucion al afiadir una sal de calcio soluble a la
solucién de silicato, y, ademas, que dicho disolvente obviamente incluye el disolvente que
se incluy6 originalmente en la solucion de silicato, debido a que es de conocimiento técnico
que una solucion incluye un soluto disuelto en un solvente. Asimismo, el “disolvente” que
se elimina del precipitado himedo también puede incluir otros componentes liquidos. Por
ejemplo, en los péarrafos [0027] a [0033] del Capitulo Descriptivo de la presente invencion
se describe un proceso en el que la solucion de silicato puede incluir originalmente un
disolvente a base de sodio, como NaOH, en donde ademas se pueden introducir otros
liquidos, incluido un &cido neutralizante, como HNO3, y agua en la solucion de silicato para
ajustar la relacién de Na,O a SiO, en el silicato de sodio disuelto y para afiadir otros 6xidos
a la solucion. A partir de estas ensefianzas, una persona medianamente versada en la
materia entenderia que el “disolvente” que se elimina del precipitado himedo es
simplemente un liquido que no se une quimicamente a los sélidos del precipitado humedo
y, por lo tanto, puede eliminarse fisicamente de los soélidos. Por todo lo anterior, cualquier
persona medianamente versada en la materia se encuentra en plena capacidad de
entender este concepto y no necesitaria identificar especificamente el “disolvente”
identificado en la reivindicacidon para comprender absolutamente el método reclamado en
la reivindicacién 11.
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Ahora bien, en cuanto al requisito de la Examinadora de reclamar la forma en la que se
retira el disolvente, respetuosamente difiero de la opinién de esta, por lo que me permito
resaltar que un inventor esta en su derecho de reclamar proteccién para la totalidad de un
concepto inventivo desarrollado, sin_importar la amplitud de éste, y no GUnicamente a
modalidades preferidas especificamente ilustradas en los ejemplos o el Capitulo
Descriptivo, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invencion y no haya
arte previo que afecte su patentabilidad, tal como sucede en el presente caso. Es decir, una
reivindicacion puede ser tan amplia como se requiera para asi poder enmarcar la totalidad
del concepto inventivo desarrollado, y dicha amplitud no necesariamente implica falta de
claridad. Asi, en el presente caso, la materia reclamada en el Capitulo Reivindicatorio
corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no deberia existir
obligacién alguna de limitar drasticamente dicha etapa en el método reclamado, pues esta
medida reduciria injustamente el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho.
Asimismo, la posibilidad de obtener la invencion en diversas modalidades es una practica
aceptada a nivel mundial en el &mbito de las patentes, ya que una patente de invencién 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.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que cualquier persona medianamente versada en la
materia se encuentra en plena capacidad de entender que la etapa de retirar el disolvente
en un proceso de sintesis quimica es comin y podria lograrse de diversas formas. Por
ejemplo, el parrafo [0034] del Capitulo Descriptivo describe que el disolvente puede
eliminarse mediante “centrifugacién, ésmosis de membrana, presion de filtro, presion de
tornillo, separaciéon quimica y/o formacién de compuestos mecanicos (es decir, apretar),
seguido de un secado para extraer el disolvente residual de los sélidos recuperados”. Por
lo tanto, y si bien la etapa de remover el disolvente se reclama en la reivindicacién 11, dicha
etapa no confiere novedad al método reclamado, sin embargo, es indispensable para llevar
a cabo el método de la invencién, por lo que no existe una razon por la que se deba limitar
la etapa de retirar el disolvente eligiendo una técnica de eliminacién de disolvente particular
entre varias opciones adecuadas. Asi las cosas, la reivindicacion 11 no necesita reclamar
elementos no esenciales de la invencion, sino mas bien solo aquellas caracteristicas que
las distinguen del arte previo. Proporcionar detalles adicionales solo limitarian la proteccion
de la patente y restringiria injustamente el alcance de la proteccion a la que el Solicitante
tiene derecho ya que, al incluir dichas condiciones, la novedad y el nivel inventivo no sera
el mismo que el reclamado originalmente. Por lo tanto, cualquier persona medianamente
versada en la materia se encuentra en plena capacidad de entender la etapa de “retirar el
disolvente del precipitado humedo”, ademas de reproducir la invencién sin necesidad de
llevar a cabo una experimentacion adicional ya que dicha persona conoce perfectamente
cualquiera de los métodos de eliminacién de disolvente mencionados anteriormente. Asi, la
nueva reivindicacién 11, ademas de estar recomendada como valida por la Guia de la SIC,
cumple con los requisitos estipulados por el Articulo 30 de la Decision 486 ya que los limites
de la proteccién resultan claros para cualquier persona medianamente versada en la
materia.

iii) Respecto a la objecion de la reivindicacion 12, respetuosamente difiero de la
opinion de la Examinadora ya que dicha reivindicacion reclama una técnica particular para
sintetizar la solucién de silicato. En otras palabras, la solucion de silicato se puede
proporcionar al disolver hidrotérmicamente arena de cuarzo en un disolvente basado en
sodio acuoso caustico, tal como NaOH, asi como se describe en el parrafo [0027] del
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Capitulo Descriptivo. Este proceso da como resultado que la arena de cuarzo se disuelva
en una solucién y se combine con el sodio del disolvente para formar los sélidos de silicato
de sodio disueltos (es decir, Na,O ¢ xSiO,) a una temperatura de 300°C 0 menos y a una
presion elevada. La arena de cuarzo mencionada en la reivindicacion 12 es un reactivo que
no persiste dentro de la solucién de silicato y ciertamente no se incluye en el gel precursor
de vidrio ni se introduce en el horno para su fusion. Asi las cosas, es completamente claro
gue no existe ninguna inconsistencia entre la reivindicacién 12 y el Capitulo Descriptivo de
la presente invencidn, por el contrario, dicho Capitulo Descriptivo proporciona un adecuado
soporte al Capitulo Reivindicatorio Modificado y en particular a la reivindicacion 12, por lo
gue considero superada la objecion al respecto.

iv) En cuanto a la redundancia de la reivindicacion 11, me permito llamar la
atencion de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capitulo
Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde siguiendo las amables sugerencias de la
Examinadora se elimina la expresion “que el silicato de sodio disuelto”, por lo que considero
superada la objecién al respecto.

V) Respecto a la expresion “en el que el gel precursor de vidrio tiene una
densidad de menos de 2,0 g/cm?®” en la reivindicacioén 11, me permito llamar la atencion de
la Examinadora sobre las modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio
Modificado adjunto, en donde siguiendo las amables sugerencias de la Examinadora se
elimina la expresién objetada de la dltima etapa del método reclamado en dicha
reivindicacién. Ademas, dicha expresion es adicionada a la tercera etapa del método
mencionado en la reivindicacion 11, asi las cosas, considero superada la objecién al
respecto.

Vi) En cuanto a los resultados a alcanzar en las reivindicaciones 5, 18 y 20,
respetuosamente difiero de la opinion de la Examinadora, puesto que, contrario a su
opinion, la presente invencién se caracteriza por definir de manera adecuada, y mediante
sus caracteristicas esenciales, el producto y método reclamado. De hecho, estas
caracteristicas esenciales son el conjunto de elementos que soluciona el problema técnico
y permiten diferenciar el producto y método reclamados del arte previo.

Ademdas, me permito resaltar que la seccion 2.6.4.2 de la Guia de la SIC establece que una
reivindicacion dependiente es la que contiene todas las caracteristicas de la reivindicacion
de la cual depende y, ademas: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o mas
caracteristicas que limitan el objeto a proteger.! Por lo tanto, las reivindicaciones 5, 18 y 20
estan correctamente definidas, ya que comprenden todas las caracteristicas estructurales
mencionadas por las reivindicaciones independiente 1 y 11 y, ademas, reclaman
caracteristicas adicionales que permiten limitar la invencion. En este punto vale la pena
resaltar que las expresiones “luego de calentar, el gel precursor de vidrio desarrolla
gradualmente gas oxigeno entre 450°C y 1500°C” (reivindicacion 5) y “fundir el gel
precursor de vidrio de silice-cal-sosa desarrolla gradualmente vapor de agua”
(reivindicacion 20) corresponden a limitaciones que define una caracteristica estructural del
gel y, de hecho, ayuda a distinguir el gel de otros materiales que incluyen una mezcla
quimica homogénea de 6xidos, por ejemplo, vidrio reciclado o vidrio reciclado. En particular,
el Capitulo Descriptivo en la pagina 25 describe que el gel precursor retiene algo del
subproducto de sodio soluble que se genera cuando se desplaza Na,O con CaO durante la
sintesis quimica del gel, en donde el subproducto de sodio retenido se descompone para

1 1bidem, Seccién 2.6.4.2

Bogota, Colombia | Calle 70 A No. 4-41 | Tel: (571) 744 2200 | Fax: (571) 310 0609
Cali, Colombia | Calle 6 Norte No. 1-42 | Tel: (572) 489 7394



B r |ga rd www.bc.com.co

BRIGARD & CASTRO S AS.

Ca Stro NIT. 860.047.372-8

Nuewvos tiempos / Nuevas soluciones

generar oxigeno cuando se calienta. Por lo tanto, una persona medianamente versada en
la materia entiende perfectamente que la expresion “luego de calentar, el gel precursor de
vidrio desarrolla gradualmente gas oxigeno entre 450°C y 1500°C” indica que el gel incluye
un subproducto de sodio que se descompone y oxida, en donde, ademas, el gel puede
incluir agua como agente de hinchamiento. Por otra parte, el Capitulo Descriptivo en la
pagina 15 describe que el agua esta atrapada quimicamente dentro de la matriz basada en
oxido amorfo, en lugar de estar atrapada fisicamente, lo cual es detectable por la evolucion
del vapor de agua durante el calentamiento. La cantidad de agua quimicamente atrapada
dentro del gel diferencia el gel del vidrio reciclado o casco, por lo que la expresion “fundir el
gel precursor de vidrio de silice-cal-sosa desarrolla gradualmente vapor de agua” indica que
el gel incluye agua quimicamente arrastrada que hincha la matriz a base de 6xido amorfo.

Por todo lo anterior, las expresiones objetadas no deben ser consideradas como resultados
a alcanzar puesto que permiten definir el producto y el método por sus caracteristicas
estructurales, ademas que limitan la materia reclamada, por lo que cualquier persona
medianamente versada en la materia entenderia que dichas expresiones les brindan mayor
claridad a las reivindicaciones y permiten una comprension completa de la invencion.
Ademas, las limitaciones mencionadas son, de hecho, parte del concepto inventivo
desarrollado por el solicitante, limitar la invencién eliminando las caracteristicas objetadas
por la Examinadora restringiria injustamente el alcance que el solicitante tiene derecho a
proteger.

Adicionalmente, en este punto vale la pena resaltar que el solicitante se encuentra
totalmente de acuerdo con la Examinadora en el hecho que dichas expresiones a pesar de
gue son consideradas como caracteristicas estructurales del producto y el método estas no
se consideraran en el analisis de patentabilidad, ya que el solicitante no se basa en dichas
expresiones para diferenciar el gel precursor de vidrio de la presente invencién del arte
previo. Asi las cosas, considero superada la objecién al respecto.

vii) Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el
Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y
concision establecidos en la Decision 486 de la Comunidad Andina, permitiéndole a la
persona medianamente versada en la materia comprender inequivocamente el alcance de
la materia reclamada.

3. Nivel Inventivo

En cuanto al Nivel Inventivo de la invencion, de manera atenta me permito resaltar que
contrario a los sefialamientos expuestos en el Oficio No. 7968, la presente invencion cumple
con los lineamientos del articulo 18 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

i) En primer lugar, me permito resaltar que la reivindicacién 1 de la presente
invencién se encuentra dirigida a un gel precursor de vidrio que comprende una matriz
quimicamente mezclada homogéneamente basada en 6xido amorfo en volumen que tiene
una red inorganica de o6xidos constituyentes primarios y agua, en donde el agua esta
atrapada quimicamente dentro de la matriz basada en 6xido amorfo en volumen, y en donde
los 6xidos constituyentes primarios comprenden de 60% en moles a 85% de silice, 8% de
moles a 18% de moles de 6xido de sodio y 5% a 15% de moles de 6xido de calcio; y en
donde el gel precursor de vidrio tiene una densidad de menos de 2,0 g/cm3.
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En este punto, vale la pena resaltar que el gel precursor de vidrio de la invencién es poroso
y friable, lo que explica su densidad relativamente baja de menos de 2,0 g/cm?3 y, por lo
tanto, es mas facil de fundir de forma rapida y eficiente en comparacion con la fusion de
una mezcla de materias primas que incluye arena y otras materias primas. El gel precursor
de vidrio es incluso menos denso y de mayor superficie que el vidrio de desecho, debido a
que el gel precursor de vidrio es ligero, poroso y tiene una densidad relativamente baja. Por
todo lo anterior, el efecto técnico descrito del gel es sintetizar un precursor que se puede
fundir rdpidamente en vidrio fundido quimicamente homogeneizado y practicamente sin
burbujas con energia reducida.

Por su parte D3 esta dirigido a un método para producir esferas de vidrio huecas que tienen
una gravedad especifica de 0,8 o mas. Asi las cosas, el problema técnico resuelto por D3
es “¢Como obtener esferas de vidrio huecas con una gravedad especifica aumentada
comparada con los métodos previos, que producian esferas con un peso especifico de 0,1
a 0,5, sin sacrificar la transparencia del vidrio y a costos razonables?”.

Con el fin de resolver este problema, D3 divulga un proceso que involucra la formacion de
un polvo similar a un gel mediante el método sol-gel. El polvo similar a un gel se forma
mediante la mezcla de alcoxidos metdlicos y gelificacion de los alc6xidos mediante
hidrdlisis, seguido de secado de la lechada. Sin embargo, en ninguna parte del documento
D3 se ensefia o sugiere que este gel hidrolizado o su gel seco tenga una densidad de menos
de 2,0 g/cm3. De hecho, las esferas de vidrio huecas divulgadas en el documento D3 tienen
una gravedad especifica de méas de 0,8.

Adicionalmente, la Examinadora cita vagamente el libro “Glass lll: Treatise on Materials
Science and Technology™ y esta sefiala que a partir de las ensefianzas de dicho libro una
persona medianamente versada en la materia sabria que el gel tiene una densidad de 1,8
g/cm? y que esta densidad podria aumentarse a 2,2 g/cm?, sin embargo, dicho argumento
tiene diversas contradicciones. En primer lugar, no sabemos especificamente en qué parte
de las 332 paginas del libro se basa la Examinadora para respaldar el rechazo lo cual hace
dificil acceder a las declaraciones de la misma. Por lo que, después de una busqueda
exhaustiva se encontrd que en la pagina 143 de dicho libro se divulga que se realizé un
estudio detallado del cambio del gel preparado a partir de la solucion que contiene 10 moles
de agua por mol de Si(OC,Hs), y se confirmé que la densidad aumenta de 1.8 para el gel a
2.2 para la silice fundida a 700°C y los poros de varias decenas de angstroms observados
por microscopia electronica en el gel calentado a 400°C desaparecen a 700°C. Sin
embargo, ninguna persona medianamente versada en la materia estaria motivada por las
ensefianzas de dicho libro, ya que en este se divulga que el gel se prepara a partir de agua
y tetraetil ortosilicato, mientras que la presente invencion reclama que el gel comprende una
matriz la cual a su vez comprende agua, silice, 6xido de sodio y Oxido de calcio.
Adicionalmente, vale la pena resaltar que el libro de Tomazawa et, al. divulga que la
densidad de 2,2 corresponde a la silice fundida y no al gel, como lo sefala la Examinadora.
Por ende, es totalmente claro que el gel que se obtiene en el libro es un gel completamente
diferente al reclamado por la presente invencion, debido a la diferencia estructural y ademas
a la densidad obtenida, puesto que si una persona medianamente versada en la materia
siguiera las ensefianzas de esto documento en el mejor de los casos obtendria un gel con
una densidad de 1,8 g/cm? con una estructura totalmente diferente a la reclamada por la
invencion.

2 Tomozawa, M. “Glass Ill: Treatise on Materials Science and Technology”, 1982, vol. 22.
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Por todo lo anterior, para dicha persona medianamente versada en la materia no seria obvio
la obtencion del gel reclamado por la reivindicacion 1 y mucho menos su densidad.

Por otra parte, parece que la Examinadora se basa nuevamente en las ensefianzas de D3
que se relacionan con el vidrio de SiO, monolitico producido por el método sol-gel, en donde
este vidrio de SiO, monalitico incluye en su totalidad silica y no otros 6xidos (por ejemplo,
no incluye Na,O ni CaO). De hecho, el gel actia como precursor del vidrio de SiO,
monolitico, razén por la cual esto resulta ser materia irrelevante si se compara con el gel
precursor de vidrio aqui reclamado, ya que su composicion es completamente diferente.

Asi las cosas, es evidente que la modificacién sin fundamento del gel de vidrio descrita en
D3 no es suficiente para demostrar que el gel precursor de vidrio de la reivindicacion 1
carece de nivel inventivo. En particular, D3 no divulga el efecto técnico del gel precursor de
vidrio de la invencién y, ademas, no habria razén para modificar la densidad del gel de vidrio
divulgado en D3 porque tal modificacion no se relaciona de ninguna manera con el objetivo
de D3, el cual corresponde a aumentar la gravedad especifica de las esferas de vidrio
huecas en su conjunto en comparacion con los métodos divulgado en el arte previo. En
vista de lo anterior, una persona medianamente versada en la materia requeriria de un
documento del estado del arte adicional que ensefiara las caracteristicas anteriormente
mencionadas o, que al menos las sugiriera, sin embargo, y a pesar de que la Examinadora
cita el libro de Tomazawa et, al., y como se menciona anteriormente, este tampoco divulga
el gel de la invencion y mucho menos la densidad del mismo. Por lo tanto, considerando
todas las diferencias que se mencionan anteriormente, el gel precursor de vidrio de esta
invencibn no puede derivarse obviamente del arte previo. Incluso si una persona
medianamente versada en la materia estuviese motivada por las ensefianzas de D3 y el
libro de Tomazawa et, al. dicha persona habria incluido el vidrio de SiO, monolitico de D3
en un gel con tetraetil ortosilicato del libro Tomazawa et, al. para obtener una densidad de
1,8 g/cm?® y no obtendria el gel reclamado. En el presente caso, el gel reclamado y sus
resultados son completamente impredecibles basados en la ensefianza del arte previo.

Ahora bien, en cuanto a la reivindicacién 6, me permito llamar la atencidon de la Examinadora
respecto a las modificaciones del Capitulo Descriptivo Modificado en donde la nueva
reivindicacion 6 reclama un método para fabricar un recipiente de vidrio de un gel precursor
de vidrio, el método comprende: obtener un gel precursor de vidrio que comprende una
matriz quimicamente mezclada homogéneamente basada en 6xidos amorfos en volumen
que tiene una red inorganica de 6xidos constituyentes primarios y agua, en donde el agua
es atrapada quimicamente dentro de la matriz basada en éxido amorfo en volumen, y en
donde los 6xidos constituyentes primarios comprenden 60% de moles a 85% de moles de
silice, 8% de moles a 18 % de moles de éxido de sodio y 5% a 15 % de moles de éxido de
calcio; en el que el gel precursor de vidrio tiene una densidad de menos de 2,0 g/cm?; fundir
el gel precursor de vidrio en vidrio fundido; y formar el vidrio fundido en un recipiente de
vidrio. No obstante, y ademas de las multiples diferencias mencionadas anteriormente entre
D3y la invencién, D3 en ninguna parte del documento divulga el uso del gel de vidrio para
formar un recipiente de vidrio, lo cual se considera como una caracteristica esencial de la
presente invencion, en el mejor de los casos D3 divulga que por el método se obtienen unas
microesferas huecas. Por el contrario, dicho documento tiene como objetivo encontrar una
forma alternativa de fabricar esferas de vidrio huecas transparentes de una gravedad
especifica méas alta que las mencionadas en al arte previo disminuyendo el costo de las
mismas.

Bogota, Colombia | Calle 70 A No. 4-41 | Tel: (571) 744 2200 | Fax: (571) 310 0609
Cali, Colombia | Calle 6 Norte No. 1-42 | Tel: (572) 489 7394



B r |ga rd www.bc.com.co

BRIGARD & CASTRO S AS.

Castro

Nuewvos tiempos / Nuevas soluciones

Por lo tanto, es perfectamente claro que ni D3 ni el libro de Tomazawa et, al. divulgan solos
0 en combinacién absolutamente todas las caracteristicas de la presente invencion, por lo
que cualquier persona medianamente versada en la materia consideraria que la presente
invencién es inventiva a la luz de las multiples diferencias con dicho arte previo.

En cuanto a la reivindicacién 7, esta reclama un método en el que la etapa de obtener un
gel precursor de vidrio comprende: proporcionar una solucién de silicato que incluye un
silicato de alcali disuelto, el silicato alcali disuelto tiene una relacién molar de un 6xido de
metal alcali a silice; agregar una sal alcalinotérrea a la solucion de silicato para desplazar
algo del oxido éalcali con un éxido de metal alcalinotérreo y derivar un precipitado himedo
gue tiene una relacion molar de 6xido de metal alcali a 6xido de metal alcalinotérreo a silice;
y retirar el disolvente liquido del precipitado himedo para obtener el gel precursor de vidrio.
Ahora bien, D3 no describe las etapas de agregar una solucién de sal de sodio y luego una
sal de calcio con una relacion molar seguida de agitacion durante 24 horas e hidrolizaciéon
del material. En el mejor de los casos, D3 divulga el mezclar un alcéxido de Si, un alcéxido
alcalino y un alcéxido alcalinotérreo juntos y luego hidrolizar los materiales mezclados, o
alternativamente, hidrolizar el alcoxido de Si primero y luego mezclar todos los alcéxidos
restantes, en donde dichos alcéxidos contienen Na y Ca con agua. En ninguna parte de D3
se ensefia 0 sugiere agregar una sal de calcio soluble a una solucién de silice que incluye
un silicato de sodio disuelto para desplazar parte del 6xido de sodio en el silicato de sodio
disuelto con 6xido de calcio y también para obtener un precipitado himedo al mismo tiempo
que se requiere. Ahora bien, si la Examinadora se basara en cambio en D1 para esta
ensefianza, notamos que los supuestos geles en D1 y D3 son completamente diferentes y
los pasos de sintesis de D1 no pueden simplemente impartirse en D3, especialmente
porgue D3 ensefia que ayuda promover una reaccion de hidrélisis uniforme. Por lo tanto,
para cualquier persona medianamente versada en la materia es totalmente claro que la
reivindicacion 7 es inventiva a la luz del arte previo.

Adicionalmente, respecto a la reivindicacibn 10, la Examinadora sostiene que es de
conocimiento general que un gel se pueda fundir entre 30 minutos y 16 horas. No obstante,
el solicitante considera que esa afirmacion es solo especulacién y es incompatible con las
ensefianzas expresas de D3, que establece que el calentamiento se lleva acabo a una
temperatura entre 1000°C y 1600°C durante alrededor de 1 a 10 segundos. Por lo tanto, es
completamente contradictorio que la Examinadora establezca que dicho rango de tiempo y
temperatura es de conocimiento general cuando el arte previo que ella misma cita para
afectar la presente invencién no se encuentra en dicho rango, por lo que para cualquier
persona medianamente versada en la materia es totalmente claro que D3 simplemente no
ensefia ni sugiere el gel precursor de vidrio requerido en la reivindicacion 1 o los pardmetros
de calentamiento requeridos en la reivindicacién 10, que conducen a un vidrio refinado de
manera adecuada que se necesita para formar recipientes de vidrio.

Por su parte, la reivindicaciéon 11 se encuentra dirigida a un método para fabricar un
producto de vidrio, el método comprende: proporcionar una solucion de silicato que incluye
un silicato de sodio disuelto que comprende una relacion molar de Na20:SiO2; agregar una
sal de calcio soluble a la solucién de silicato para desplazar algo del 6xido de sodio en el
silicato de sodio disuelto con 6xido claro y derivar un precipitado himedo que comprende
una relacién molar de Na20:CaO:SiO2; retirar el disolvente del precipitado humedo para
obtener un gel precursor de vidrio de silice-cal-sosa, el gel comprende una matriz basada
en 6xido amorfo en volumen que tiene una red inorganica de 6xidos que comprenden 60%
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de moles a 85 % de moles de silice, 8% de moles a 18 % de moles de 6xido de sodio, y 5%
de moles a 15 % de moles de éxido de calcio, en el que el gel precursor de vidrio tiene una
densidad de menos de 2,0 g/cm3; fundir el gel precursor de vidrio de silice-cal-sosa en vidrio
fundido; y formar el vidrio fundido en un producto de vidrio.

Por el contrario, D1 se encuentra dirigido a un método de preparacion de una microperla de
vidrio hueco de alta resistencia que comprende: preparar un gel de BaO-Al203-SiO2-Li20-
S03-Ca0-P205-Na20B203 por medio de un método de sol-gel para hidrolizar una sal de
alcohol polihidrico; preparar nano polvo de silice usando un método de hidrolisis-
precipitacion de alcoxido; mezclar las muestras obtenidas en los anteriores pasos,
homogenizar y luego deshidratar rapidamente y secar para obtener el polvo precursor
esférico. Las microperlas esféricas huecas se obtienen haciendo pasar el polvo precursor
esférico obtenido en el tercer paso a través de un proceso de sinterizacion de vitrificacion
a 600 a 650°C.

Contrario a la opinién de la Examinadora, la reivindicacién 11 de la presente invencién
difiere de D1 en mas de dos diferencias. En primer lugar, D1 no divulga en ninguna parte
del documento un método en el que se agrega una sal de calcio soluble a una solucién de
silicato que incluye un silicato de sodio disuelto para obtener un precipitado himedo, lo cual
se considera como caracteristica esencial del método reclamado por la presente invencion.
En segundo lugar, la presente invencion incluye los componentes en un vidrio que no se
consideraria de la variedad de sosa-cal-silice, mientras que D1 divulga dicha variedad. De
manera similar, la reivindicacién 11 reclama una etapa del método en el que se retira el
solvente, mientras que D1 no menciona dicha etapa en el método. Por ultimo, D1 no
menciona la presencia de un gel precursor de vidrio que comprenda una matriz basada en
6xido amorfo en volumen que comprende 60% a 85% de moles de silice, 8% a 18% de
moles de éxido de sodio y 5% a 15% de moles de 6xido de calcio, lo cual es considerado
como una caracteristica esencial de la primera etapa del método reclamado en la
reivindicacion 11, ya que dichos componentes se encuentran comprendidos en los oxidos
constituyentes primarios de la red inorganica de dicha matriz.

En particular, la produccién de microesferas de vidrio descritas en D1 no implica la adicion
de “una sal de calcio soluble” a una solucién de silicato que incluye un silicato de sodio
disuelto como se reclama en la reivindicacion 11. De hecho, en el paso 1 del método de D1,
se preparan inicialmente dos geles: (i) un gel de BaO-Al,03-Si0,-Li,0-S0O5-Na,O en el paso
101 y (ii) un gel de CaO-P,05-Na,0-B,0; en el paso 102; estos dos geles se mezclan en
una proporcién de masa de 1:1 y se agrega agua a la mezcla para facilitar la hidrolisis y
policondensacion de los dos geles en un gel BaO-Al,05-SiO,-Li,O-SO;-CaO-P,05-Na,O-
B,Os. Claramente, el gel CaO-P,05-Na,0-B,03; que se combina con el gel BaO-Al,O3-SiO,-
Li,O-S0Os-Na,O no es una “sal de calcio”. En este punto, me permito sefialar que en el
péarrafo [0031] del Capitulo Descriptivo de la presente invencion se describe que una sal de
calcio es un compuesto que proporciona una fuente de iones de calcio en solucion, en
donde los ejemplos de una sal de calcio incluyen nitrato de calcio, cloruro de calcio e
hidréxido de calcio. Sin embargo, el gel CaO-P,05-Na,0-B,03; no corresponde a este tipo
de sales. Ademas, nada en D1 sugiere que el calcio del gel CaO-P,05-Na,0O-B,0; desplace
el 6xido de sodio en el gel BaO-Al,03-SiO,-Li,O-SO3-Na,O como sucede en la
reivindicacion 11.

Asi las cosas, el “gel” que se forma en el método de D1, es decir, el gel BaO-Al,03-SiO,-
Li,O-S0O5;Ca0-P,05-Na,0-B,03, no incluye el mismo contenido de 6xido que se especifica
en la reivindicacion 11. Como se describe en D1, el gel formado en el paso 101 incluye 50%
en masa de SiO,, por lo que cuando el gel BaO-Al,0;-SiO,-Li,O-S05-Na,O del paso 101y
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el gel CaO-P,0s5-Na,0-B,0; del paso 102 se mezclan en una proporciéon de masa 1:1, el
contenido de SiO, del BaO resultante (Al,O3-SiO,-Li,O-S0O5-Ca0-P,05-Na,0-B,0s) debe
ser inferior al 50% en masa, lo cual se encuentra fuera del rango reclamado en la
reivindicacion 11. La Examinadora parece considerar el poder precursor esférico que
resulta de la mezcla de BaO-Al,O-SiO,-Li,0-SO;-Ca0-P,05-Na,0-B,0O; del paso 1 con un
nanopolvo de silice formado en el paso 2 como equivalente al “gel precursor de vidrio” de
la reivindicacion 11. Pero la Examinadora no explica como el precursor esférico en polvo
retiene la naturaleza gelatinosa del gel BaO-Al,O;-SiO,-Li,O-S0O3-Ca0-P,05-Na,0-B,03
después de que la suspension que resulta de mezclar el gel y el nanopolvo de silice se
rocia por centrifugacion y se seca a “alta temperatura”.

Incluso si asumimos que el polvo precursor esférico formado en el paso 3 equivale al gel
precursor de vidrio reclamado, el contenido de 6xido del supuesto gel aln esta fuera del
rango especificado en la reivindicacion 11. Especificamente, el polvo precursor esférico
incluye solo 5,5 a 6% de Na,O y D1 insiste en que no se permite ningiin aumento en el
contenido de Na,O. D1 no permite mas del 6% de Na,O ya que, segin D1, un contenido de
metal alcalino mas alto da como resultado una resistencia a la compresién insuficiente de
las microperlas de vidrio formadas a partir del polvo precursor esférico. Con ese fin, el polvo
precursor esférico y el vidrio resultante de D1 contiene un 6% o menos de Na,O para no
“reducir la resistencia mecanica, la estabilidad quimica y la estabilidad térmica del vidrio”.
De hecho, el polvo debe incluir entre 2,5% y 3% de Li,O (6xido de metal alcalino) ademas
de Na,O y el contenido total de metal alcalino no puede exceder del 8% al 9%. Si el
contenido de Na,O del polvo y el vidrio se aumenta arbitrariamente a un minimo de 8% en
moles como sugiere la Examinadora, se violarian los limites expresos establecidos tanto en
el contenido de Na,O como en el contenido total de metales alcalinos por D1. Por tanto,
una persona medianamente versada en la materia no tendria ninguna razén para aumentar
el contenido de Na,O del polvo precursor esférico de D1 porque hacerlo entraria en conflicto
con las ensefianzas de D1. Ademas, nada en D3 puede superar esta deficiencia ya que los
dos geles son completamente diferentes en composicion y funcién (resistencia a la
compresion en D1 frente a gravedad especifica en D3).

Adicionalmente, vale la pena mencionar que el problema técnico objetivo de la invencion es
cémo proporcionar un material de alimentacion de produccién de vidrio alternativo que se
mezcle quimicamente de manera homogénea y esté libre de carbonatos al ser sintetizado,
de modo que pueda fundirse rapidamente en una composicion de vidrio fundido
quimicamente homogeneizada y practicamente libre de burbujas durante la produccion de
vidrio de sosa, cal y silice en productos como, por ejemplo, envases de vidrio, al tiempo que
reducen la demanda energética. No obstante, D1 y D3 no plantea dicho problema técnico,
por lo que tampoco proporciona ninguna soluciéon al mismo. En particular, el problema
técnico de D3 es cémo proporcionar esferas de vidrio huecas con un peso especifico
aumentado que solucionen los problemas del arte previo y el problema técnico de D1 es
cdmo obtener microesferas de vidrio huecas con mejor resistencia a la compresién. Por
ende, no hay ninguna ensefianza en D1 ni D3, que llevase una persona medianamente
versada en la materia a obtener la presente invencién. En este caso patrticular, la Gnica
manera en que dicha persona podria llegar a la presente invencidn seria al realizar un
andlisis en retrospectiva una vez conoce la invencion aqui reclamada. Por lo tanto, es
totalmente claro que la persona medianamente versada en la materia no encontraria las
caracteristicas esenciales de la invencién en el documento del estado del arte ni en el
conocimiento general comun del campo técnico.
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Por ultimo, y contrario a lo sefialado por la Examinadora, las diferencias mencionadas
anteriormente permiten que la presente invenciébn comprenda un efecto técnico,
concretamente, la presente invencion en la pagina 13 del Capitulo Descriptivo describe que
el precursor de vidrio se puede sintetizar quimicamente, al hacer eso, las tres etapas que
limitan la velocidad de fabricacién del vidrio convencional: la disoluciéon de arena de cuarzo,
eliminacién de burbujas y homogenizacién/mezcla de los 6xidos constituyentes primarios,
se logran a bajas temperaturas por via de reacciones quimicas, no el procedimiento
estandar en el que las materias primas cristalinas (y opcionalmente algo de casco) se
mezclan fisicamente, se funden y mantienen en un estado fundido para facilitar la
disolucién, y ademas, el gel precursor de vidrio se mezcla quimicamente homogéneamente
y no contiene carbonato al ser sintetizad por lo que se puede fundir rApidamente en una
composicion de vidrio fundido quimicamente homogeneizado y practicamente libre de
burbujas durante la produccion de productos de vidrio de sosa-cal-silice como, por ejemplo,
recipientes de vidrio.

De manera similar, vale la pena resaltar que la pagina 11 y 12 del Capitulo Descriptivo
describe que la composicion del gel precursor de vidrio facilita la fundicién rapida en vidrio
fundido mientras que evita largos tiempos de residencia en el horno de vidrio. El gel
precursor de vidrio no incluye grandes cantidades de materiales cristalinos y, mas
notablemente, la matriz basada en 6xido amorfo no contiene ninglin material precursor
cristalino de silice tal como, por ejemplo, arena de cuarzo. La ausencia de arena de cuarzo
es notable aqui. Por el contrario, la materia prima de vidrio convencional que contiene una
cantidad justa de arena de cuarzo, que generalmente tiene una velocidad de disolucion
lenta, el gel precursor de vidrio no se tiene que mantener en un estado fundido a altas
temperaturas durante mucho tiempo con el fin de alcanzar una disolucion satisfactoria de
SiO,. La matriz basada en 6xido amorfo también incluye materiales que virtualmente no
contienen carbonato y, como tal, producirdn no mas de una cantidad insignificante de CO,
luego de fundicion y por lo tanto, no mas de una cantidad insignificante de burbujas dentro
del vidrio fundido. Por lo tanto, el vidrio fundido obtenido a partir del gel precursor de vidrio
no tiene que ser refinado al retirar cantidades sustanciales de burbujas arrastradas a través
de tiempos de calentamiento prolongados. Dado que la matriz basada en 6xido amorfo ya
se mezcla guimicamente de manera homogénea y no contiene materiales precursores
cristalinos de los 6xidos constituyentes primarios 0 mas de una cantidad insignificante de
materiales que contienen carbonato, el gel precursor de vidrio no se tiene que calentar a
una temperatura tan alta 0 mantenerse a temperaturas elevadas durante un tiempo largo
como las materias primas de vidrio convencionales con el fin de obtener un vidrio fundido
gue sea adecuado para el procesamiento posterior de un producto de vidrio.

Por todo lo anterior, la persona medianamente versada en la materia entenderia que el
efecto técnico atribuido al gel precursor de vidrio reclamado por la presente invencion
corresponde a la sintesis quimica del gel a bajas temperaturas antes de ser fundido, a
diferencia de las practicas convencionales de fabricacién de vidrio en las que la fundicién
de las materias primas y el vidrio reciclado mas homogeneizacion y el refinado de la masa
fundida de vidrio se llevan a cabo a altas temperaturas durante periodos prolongados de
tiempo. Ademas, la presente invencion reclama que cuando el gel precursor de vidrio se
usa durante la produccion de un producto de vidrio de sosa-cal-silice, el gel precursor de
vidrio se puede fundir rapidamente en un vidrio fundido quimicamente homogeneizado y sin
burbujas, que puede reducir el consumo de energia del horno y reducir la infraestructura de
la huella del horno atribuida a cada producto de vidrio producido, e incluso permitir disefios
de horno mas pequefios ya que el vidrio fundido derivado del gel precursor de vidrio no
tiene que permanecer en el horno por mucho tiempo antes de que esté listo para la
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produccién posterior. Asimismo, las paginas 24 y 25 del Capitulo Descriptivo sefialan que
el gel precursor de vidrio reclamado tiene una tendencia a producir vidrio de silice-cal-sosa
con buena claridad y color opuesto al color azul/verde que se encuentra normalmente en el
vidrio derivado de materias primas de vidrio convencionales, en donde el color azul/verde
se atribuye a impurezas de hierro que se dan por el estado reducido de mismo (ferroso,
Fe?*), que tienen un amplio pico de absorcién. En consecuencia, el oxidar el hierro ferroso
a hierro férrico (Fe**) reduce la coloracion azul/verde percibida del vidrio en razén a que el
hierro férrico es un colorante mucho mas débil que el hierro ferroso. Dicha oxidacion de
cualquier contenido de hierro ferroso a férrico se busca que ocurra cuando se funde el gel
precursor de vidrio, conduciendo de esta manera a un vidrio mas claro.

Por lo tanto, dicha persona medianamente versada en la materia ademas de entender que
D3 y D1 no divulgan las caracteristicas esenciales del gel precursor de vidrio y su
composicion de la matriz basado en 6xido amorfo a volumen, tampoco resuelven el
problema técnico planteado y abordado por la invencion. En vista de lo anterior,
respetuosamente difiero de la opiniébn de la Examinadora acerca de que la presente
invencion no tiene un efecto técnico asociado a las multiples diferencias con D3y D1, y que
ademas dicho arte previo resuelve el mismo problema técnico puesto que cualquier persona
medianamente versada en la materia notaria que los problemas y soluciones involucrados
tanto en D3 como en D1 no se superponen en absoluto con los de la presente solicitud. Por
lo tanto, dicha persona no encuentra ninguna motivacién o ensefianza para incluir las
esferas de vidrio huecas con un peso especifico aumentado divulgadas en D3 en el vidrio
hueco divulgado por D1. Incluso, en el mejor de los casos, la combinacién de las
ensefianzas de dichos documentos no permitiria la obtencién del gel precursor de vidrio de
la presente invencion debido a las mdltiples diferencias sefialadas anteriormente. Ademas,
ni D3 y/o D1 divulgan la adicién de una sal de calcio soluble a una solucion de silicato para
desplazar el 6xido de sodio con 6xido de calcio. Por lo tanto, al combinar las ensefianzas
de D3 y D1 ninguna persona medianamente versada en la materia podria llegar a la
presente invencién puesto que ni D3 ni D1 independientemente o en combinacién divulgan
las caracteristicas esenciales de la presente invencion.

En este sentido, es totalmente claro que cualquier persona medianamente versada en la
materia tendria diversas dificultades para adaptar las caracteristicas divulgadas en D1y
D3, y ademas elegir cual de dichas caracteristicas son aplicables para obtener la materia
reclamada en la presente invencion.

i) Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, me permito manifestar que
para determinar si una invencion tiene o no nivel inventivo, siempre es necesario considerar
cada uno de los elementos, y caracteristicas establecidas en la materia reclamada como
un todo y no como porciones separadas de una misma invencion, ni tampoco omitiendo
aquellas caracteristicas que son claves para una invencion, mas aln cuando dichas
caracteristicas se derivan de reivindicaciones independientes.

Ademas de lo anterior, es relevante considerar que tal y como lo expone el Manual para el
Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién en las Oficinas de Propiedad Industrial de
los paises de la Comunidad Andina “Para juzgar si la invenciéon definida por las
reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que
determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el
estado de la técnica mas cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invencién
carece de nivel inventivo y no solo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y
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dicho estado de la técnica™, por lo anterior, me permito llamar la atencién de la
Examinadora en el hecho que cada invencion es de cierta medida una combinacion de
elementos relacionados entre si, por lo que no es suficiente afirmar que dichos elementos
ylo caracteristicas ya habian sido previamente divulgados, partiendo de combinaciones de
ensefianzas convenientes, y que por ende, la combinacién de fracciones de diferentes
documentos permiten la deduccién obvia de la invencion reclamada.

Por el contrario, en primera instancia es importante entender que el nivel inventivo es un
proceso creativo e innovador en donde la cuestion para la Examinadora se enfoca en si
la invencion reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia.* Por lo tanto, para
determinar si una invencién posee nivel inventivo, es indispensable determinar si los
elementos y/o caracteristicas ya conocidas podrian haberse combinado para dar como
resultado una invencion particular, tal y como la definida por la presente solicitud.

Asi, considerando lo anterior, me permito resaltar que el analisis de nivel inventivo expuesto
en el Oficio 7968 es errado y de ninguna manera podria afirmarse que la materia de la
presente solicitud, tal y como se encuentra adjunta al presente Memorial de respuesta, es
evidente u obvia a la luz de las ensefianzas de D1y D3.

Es mas, no es posible prever el gel de esta solicitud y discutido anteriormente, a partir de
la lectura del arte previo citado, ya que las invenciones de patente tienen nivel inventivo
cuando el producto o método no es facilmente derivable por la persona medianamente
versada en la materia o cuando presentan un efecto inesperado o mejorado
impredecible de los documentos citados, como en la presente invencién. Por lo anterior,
nada en el arte previo sugiere ni ensefia esta invencion.

En conclusion, como se resalta en Articulo 18 de la Decision 486, las invenciones deberian
considerarse como inventivas cuando la materia reclamada no puede ser derivada del arte
previo. Por lo tanto, es claro que la presente invencién es inventiva a la luz del arte previo
citado, pues siguiendo las ensefianzas de D1 y D3, la persona medianamente versada en
la materia no obtendria la materia reclamada, ni podria esperar que ésta presentase las
propiedades que en efecto reviste.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones
de la presente solicitud y la concesién del privilegio solicitado, ya que en opinién del
solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decision 486.

Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 ANo. 4 -41

8 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los
paises de la Comunidad Andina, Seccion 10.
4 Ibidem.
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