Sefora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.
Referencia: Expediente No. NC2020/0006298
Solicitud de patente para: METODO PARA PRODUCIR UN PANEL DE VIDRIO
Asunto: RECUBIERTO E IMPRESO, CON UN RECUBRIMIENTO DE METAL Y UNA CAPA
POLIMERICA PROTECTORA.
Solicitante: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE.

Fecha de solicitud: 26 de mayo de 2020

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE FONDO
Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicion de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy
respuesta al Oficio 15413, notificado el 29 de septiembre del 2021.

I. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito

adjuntar un Capitulo Reivindicatorio Modificado en donde se realizan las siguientes

modificaciones:

— Se elimina la Reivindicacion 2.

— Se agrego la materia de la antigua Reivindicacidn 2 en la nueva Reivindicacion 1.



— Se elimind la expresion “al menos” en las nuevas reivindicaciones 11 y 12 (antiguas
reivindicaciones 12y 13)

— Se ajustd la numeracion y las dependencias de las nuevas Reivindicaciones de
acuerdo con las modificaciones mencionadas.

— Se incluyeron los numeros de referencia entre paréntesis en todo el Capitulo

Reivindicatorio Modificado.

Valga anotar que la modificacion efectuada al Capitulo Reivindicatorio cumple a cabalidad
con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decisidén 486, ya que no constituye una ampliacion

de la proteccién que corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

I. EN CUANTO A LA FUSION DE SOLICITUDES

La Examinadora menciona que la presente invencién NC2020/0006298 y la solicitud
NC2020/0006315 presentan coincidencias en la materia reclamada, por lo cual sugiere

fusionarlas en una unica solicitud.

En cuanto a este respecto, el solicitante manifiesta que es de su interés mantener esta
solicitud en tramite. Adicionalmente, quisiera resaltar que la presente invencién se

diferencia de la solicitud NC2020/0006315 en que esta no divulga un paso C) donde el

recubrimiento que contiene metal es removido de tal manera que dentro de la primera

region y Unicamente en una segunda regidn se crea una region de borde en la cual el

recubrimiento que tiene metal aln estan intacto y en la cual la capa polimérica protectora se
removié en un paso anterior b). De acuerdo con lo anterior, el alcance de la presente

invencion es diferente a la solicitud NC2020/0006315.



Il. EN CUANTO AL TITUTLO

La Examinadora sugiere cambiar el titulo de la solicitud porque no este no se relaciona con el
objeto de la solicitud contenido en la descripcion y las reivindicaciones. Siguiendo la amable

sugerencia del Examinador, me permito modificar el titulo de la siguiente forma:

“METODO PARA PRODUCIR UN PANEL DE VIDRIO RECUBIERTO E IMPRESO, CON UN
RECUBRIMIENTO DE METAL Y UNA CAPA POLIMERICA PROTECTORA”.

De acuerdo a lo anterior, considero superada esta objecién.

lll. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

i) La Examinadora menciona que el término “al menos” de las reivindicaciones 1, 2, 4,
12 y 13 son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invencién del estado de la

técnica.

En cuanto a este respecto, quisiera senalarle respetuosamente a la Examinadora que dicho
término se ha eliminado de las nuevas Reivindicaciones 11 y 12 (antiguas Reivindicaciones

12 y 13) del Capitulo Reivindicatorio Modificado.

Ahora bien, en relacion con el término “al menos” de la Reivindicacion 1, considero que este
es perfectamente claro para toda persona del oficio normalmente versada en la materia
pues establece los requisitos minimos que la invencién debe satisfacer para ser reproducida.

Considerando su contexto, en el paso a), es claro que se debe proporcionar un sustrato de

vidrio (2) que tiene un recubrimiento que contiene metal (4) sobre al menos una primera

superficie (3.1). Esto quiere decir que el recubrimiento que contiene metal puede disponerse

en otras superficies, pero que, preferiblemente se dispone sobre una primera superficie.



Adicionalmente, me permito aclarar que el solicitante tiene el derecho de reclamar
proteccion sobre la totalidad del concepto inventivo que, en el presente caso, incluye
realizaciones en las que se dispone un recubrimiento que contiene metal sobre al menos una
primera superficie, lo cual es perfectamente comprensible para la persona normalmente

versada en la materia. De acuerdo con lo anterior, considero superada esta objecién.

ii) La Examinadora menciona que la Reivindicacién 1 tiene mds de un enlace gramatical
al referir “que comprende” y “caracterizado porque”, lo cual no permite identificar con

claridad el objeto que se busca proteger y las caracteristicas que lo definen.

Con respecto a esta objecion, quiero resaltar que en el Capitulo Reivindicatorio Modificado
presentado se permite identificar el enlace gramatical y la parte caracterizante de la

Reivindicacion 1, reemplazando la palabra “caracterizado porque” por “en donde” como se

muestra a continuacion:

REIVINDICACION

PREAMBULO

ENLACE

GRAMATICAL

PARTE CARACTERISTICA

Reivindicacion 1

Un método
para producir
un panel de

Que

comprende al

a) Proporcionar un sustrato de vidrio (2) que
tiene un recubrimiento que contiene metal (4)
sobre al menos una primera superficie (3.1) y
una capa polimérica protectora (5) con un
espesor d arreglado sobre este recubrimiento
que contiene metal (4);

b) Remover la capa polimérica protectora
(5) en una primera regién (6) usando un laser de
didxido de carbono;

c¢) Remover el recubrimiento que contiene

vidrio menos los . .
. metal (4) dentro de la primera region (6)
recubierto e | pasos de:

impreso

Unicamente en la segunda regién (9) usando un
laser en estado sélido de modo que se cree una
region de borde (10), en la cual el recubrimiento
gue contiene metal esté intacto y en la cual la
capa polimérica protectora (5) se removio en el
paso b),

d) Aplicar una tinta de ceramica
Unicamente en la primera region (6),

(7)




e) El tratamiento con temperatura del panel
de vidrio a > 600°C, caracterizado—porgue en
donde:

- la capa polimérica protectora (5) se
remueve sobre toda la primera superficie (3.1), y
- la tinta de ceramica (7) en la region de
borde (10) migra hacia el recubrimiento que
contiene metal (4) y se une con la primera
superficie (3.1) del panel de vidrio (1);

- donde en el paso d), la capa de tinta de
ceramica (7) se aplica en la regién de borde (10)
a una distancia s de al menos 0.5mm de la capa

protectora remanente (5).

Asi las cosas, es evidentemente claro para una persona medianamente versada en la materia
la estructura y el enlace de todas y cada una de las caracteristicas técnicas de la
Reivindicacion 1 de la presente invencion. De acuerdo con lo anterior considero superada

esta objecion.

iii) La Examinadora menciona que las expresiones “recubrimiento que contiene metal”,
“capa polimérica protectora” y “tinta cerdmica” presentes en la Reivindicacion 1 son frases
de cardcter general que sugieren de forma imprecisa que la proteccién se extienda a

posibles variaciones o modificaciones.

En cuanto a este respecto, respetuosamente me permito mencionar que el solicitante esta
en derecho de reclamar proteccion por la totalidad del concepto inventivo ademas de que
dichas expresiones no solo son comunmente conocidas por una persona versada en la
materia, sino que son absolutamente necesarias para que una persona pueda comprender
de manera adecuada el alcance de la invencién. Particularmente, quiero mencionar que
dichos términos se encuentran definidos en la pagina 5, lineas 36-39, pdgina 6, lineas 1 a 21,
pagina 6, linea 26-33, pagina 7, lineas 15-19, pagina 6, lineas 37-39, pagina 7 lineas 1-14. del

Capitulo Descriptivo y que cualquier persona medianamente versada en la materia estaria en




la capacidad de entender y reproducir la invencién reclamada sin problema alguno. De

acuerdo con lo anterior, considero superada esta objecion.

iv) La Examinadora menciona que la Reivindicacion 6 no es clara porque hace referencia
a resultados a alcanzar y no definen al método que es objeto de la solicitud, ademads, dicha
Reivindicacién incluiria no solo la solucidon propuesta sino todas las alternativas presentes o

futuras que lleguen a ese resultado.

En relaciéon con esta objecion, quisiera mencionar que las expresiones contenidas en la
Reivindicacion 6 son permitidas de acuerdo con la Guia de Examen de Solicitudes de Patente
de Invenciéon y Modelo de Utilidad (Guia SIC) siempre y cuando la invencién se encuentre
debidamente definida por sus caracteristicas estructurales esenciales?. Es decir, el panel de
vidrio que se templa térmicamente durante el tratamiento con temperatura ya se encuentra
caracterizado en el método para producir un panel de vidrio recubierto e impreso por sus
caracteristicas esenciales que permiten obtener un vidrio templado de seguridad de un solo
cristal y, por consiguiente, estas expresiones deben ser aceptadas de acuerdo con la Guia de

la SIC. De acuerdo con lo anterior, considero superada esta objecién.

V) La Reivindicacidn 1 no es clara al enunciar “dentro de la primera region unicamente
en la segunda region”, lo cual no se entiende en que regidon se debe remover el

recubrimiento que contiene metal.

En cuanto a esta objecidn y contrario a la opinion de la Examinadora, me permito mencionar
que el enunciado es perfectamente claro para que una persona medianamente versada en la
materia pueda replicarla y/o entenderla. De hecho, cualquier persona con conocimientos en

la materia y basandose en la descripcidn y las figuras entenderia que la primera region (6) se

1 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invenciony
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccidén 2.6.5.8



refiere al lugar donde un laser de diéxido de carbono remueve la capa polimérica (5)
dispuesta sobre el recubrimiento que contiene metal (4) como se muestra en la Figura 3b a

continuacion:

B

Ahora bien, la segunda region (9) corresponde al lugar donde la se removid el material
polimérico (5) sin incluir la region de borde (10) generada como se evidencia la Figura 3c) a

continuacion:

Con el fin de clarificar ain mas el enunciado “dentro de la primera regién tunicamente en la
segunda region” me permito aclarar que de acuerdo con la pdgina 11 lineas 25-39 de la
Descripcion de la solicitud, se evidencia que en el paso b), el laser de didxido de carbono

remueve en la primera regién (6) la capa polimérica protectora (5) y que en el paso C) la

segunda regidn se descubrié con un dispositivo de barrido laser 2d con un laser en estado

solido, donde el recubrimiento que tiene metal (4) se remueve en toda la segunda region (9).
Lo anterior permite identificar que la segunda region (9) se encuentra dentro de la primera

region (6). De acuerdo con lo anterior, considero superada esta objecion.



vi) La Examinadora menciona que de la descripcién se desprende que “la remocion de la
capa polimérica protectora no necesita ser del 100%. Es posible que el espesor d se reduzca,
solo a 10% del espesor original” y “la tinta de cerdmica para el método de acuerdo con la
invencion incluye adicionalmente componentes que permiten la disolucion del recubrimiento
que contiene metal en el paso e)” pero estas caracteristicas no estdan mencionadas en las

reivindicaciones.

En cuanto a esta objecidn, difiero amablemente de la opinidn de la Examinadora toda vez
que la expresiéon “la remocion de la capa protectora no necesita ser del 100%” corresponde a
una modalidad de la invencién, en donde remover la capa protectora, es posible que se
reduzca el espesor d solo a 10% del espesor original. De acuerdo con lo anterior, modificar la
Reivindicacion 1 incluyendo esta caracteristica corresponderia a una limitacidn injustificada a

la que el solicitante tiene derecho.

Ahora bien, en relacién con la tinta de cerdmica y de acuerdo con la pagina 7, lineas 1 a 14
de la descripciéon de la presente invencién, la disolucidon del recubrimiento que contiene
metal en el paso e), corresponde a una modalidad de la invencién, donde un proceso
quimico durante el tratamiento con temperatura puede hacer que las particulas contenidas
en la tinta puedan migrar hacia el recubrimiento de metal adyacente. Particularmente me
permito mencionar que incluir estas caracteristicas adicionales a la Reivindicacion 1
corresponderia a una limitacién injustificada de la invencién. Por lo anterior, considero

superada dicha objecidn.

vii) El Examinador sugiere incluir entre paréntesis los nimeros de referencia de cada uno
de los elementos que hacen parte de la invencién de acuerdo con la numeracién empleada
en los dibujos. Me permito aclarar que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto al
presente memorial se incluyeron los nimeros de referencia entre paréntesis. Por lo tanto,

considero superada la objecidn al respecto.



Con base en lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto al
presente memorial cumplen con todos los requisitos de claridad y concisién, ajustandose asi
a los lineamientos del Articulo 30 de la Decisién 486, ya que cualquier persona del oficio
normalmente versada en la materia esta en completa capacidad de reproducir la invencién

sin ambigliedad alguna.

IV. ESTADO DE LA TECNICA.

El Examinador determind que el estado de la técnica es el 30 de noviembre de 2017 ya que
corresponde a la fecha de presentacién de la solicitud de prioridad. El examinador encontré
dos documentos relevantes para realizar el analisis de patentabilidad de la presente

invencion:

ftem Documento Titulo Fecha de publicacién

“Window units made using ceramic frit
that dissolves physical vapor deposition 04 de septiembre
D1 | W02014133929A2
(PVD) deposited coatings, and/or de 2014

associated methods”

“Substrate having a functional coating 12 de febrero de
D2 | W02015019022A1
and a temporary protection layer” 2015

V. EN CUANTO A NIVEL INVENTIVO.

La Examinadora considera que el documento W02014133929A2 (D1) y el documento
W02015019022A1 (D2) afectan el nivel inventivo de las Reivindicacién independiente 1 de la
presente invencion. Adicionalmente, la Examinadora considera que dichos documentos

afectan el nivel inventivo de las Reivindicaciones dependientes 3,6, 7, 12y 13.




Respetuosamente difiero de las conclusiones a las que llega la Examinadora, ya que pasa por
alto aspectos importantes de la presente invencion que la diferencia de los documentos

citados como lo expongo a continuacion:

i) La presente invencién de acuerdo con la nueva Reivindicacién 1 corresponde
a un método para producir un panel de vidrio recubierto e impreso que comprende los
pasos de a) proporcionar un sustrato de vidrio (2) que tiene un recubrimiento que contiene
metal (4) sobre al menos una primera superficie (3.1) y una capa polimérica protectora (5)
con un espesor d arreglado sobre este recubrimiento que contiene metal (4). En una etapa
b), remover la capa polimérica (5) en una primera region (6) usando un laser de didxido de
carbono y en una etapa c) remover el recubrimiento que contiene metal (4) dentro de la
primera region (6) Unicamente en la segunda regidén (9) usando un ldser en estado sélido de
modo que se cree una region de borde (10), en la cual el recubrimiento que contiene metal
esté intacto y en la cual la capa polimérica (5) se removié en el paso b). Ademas, en una
etapa d), aplicar una tinta de ceramica (7) Unicamente en la primera regién (6) y en una
etapa e), el tratamiento con temperatura del panel de vidrio a >600°C en donde la capa
polimérica protectora (5) se remueve sobre toda la primera superficie (3.1) y la tinta de
ceramica (7) en la regién de borde (10) migra hacia el recubrimiento que contiene metal (4)

y se une con la primera superficie (3.1) del panel de vidrio (1), donde en el paso d), la capa

de tinta de cerdmica (7) se aplica en la regién de borde (10) a una distancia s de al menos

0.5mm de la capa polimérica protectora (5).
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FIG. 2 de la invencidén FIG. 5B de la invencidn.
ii) Por su parte, D1 se considera el estado de la técnica mas cercano ya que

segun la Examinadora, divulga la mayoria de las caracteristicas estructurales del presente
invento. D1 divulga un método para hacer un articulo recubierto que comprende: serigrafia
de una frita en un patréon deseado sobre un sustrato de vidrio que soporta un recubrimiento
de pelicula delgada tratable con calor, y tratar térmicamente el sustrato con el revestimiento
de pelicula fina y la frita sobre el mismo en relacién con una primera temperatura o un
primer intervalo de temperatura suficiente para (a) hacer que las particulas de la frita migren
hacia abajo al revestimiento de pelicula fina y disuelvan el revestimiento de pelicula fina en
areas que se encuentran debajo del patrén, y (b) fusionar la frita directamente al sustrato,

en el patréon deseado, para hacer el articulo revestido.

03
e
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Low-E Coating
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Glass

FIG. 6 de D1

Sin embargo, D1 difiere de la presente invencion al menos en que esta no describe ni divulga

las siguientes caracteristicas técnicas:

11



- Una capa polimérica protectora.

- Un paso de remover la capa polimérica protectora en una primera region usando
un laser de diéxido de carbono.

- Un paso donde la tinta de ceramica se aplique en la regiéon de borde a una

distancia de al menos 0.5mm de la capa polimérica protectora

Contrario a la opinién de la Examinadora, el método de D1 usa una tinta directamente sobre
el recubrimiento que contiene metal, lo cual es diferente a la presente invencidn ya que la
tinta se aplica en la regién de borde a una distancia s de al menos 0.5mm de la capa

polimérica protectora.

iii) Contario a la opinién de la Examinadora, el efecto técnico asociado a estas
diferencias consiste en que: i) se obtiene una alineacion correcta de impresién entre la
region de borde (10) y la superficie de vidrio (3.1), puesto que el recubrimiento que contiene
metal puede sobreimprimirse en la region de borde, en consecuencia, no se desarrollan
huecos entre la impresién y el recubrimiento que tiene metal en el producto final y ii)
obtener un panel de vidrio endurecido o templado que tiene un recubrimiento que contiene
metal y una impresién en una regién limitada.. Por lo tanto, el problema técnico a ser
resuelto por la presente invencidon deberia ser planteado de la siguiente manera: “Como
modificar el método conocido en D1 para obtener un panel de vidrio endurecido o templado
que tiene un recubrimiento que contiene metal y una impresion en una region limitada, en
donde se obtiene una alineacion correcta de impresion entre la region de borde y la

superficie de vidrio?

iv) En cuanto a D2 como documento complementario, este divulga un sustrato

qgue incluye dos lados principales que definen dos superficies principales separadas por

bordes, teniendo dicho sustrato un revestimiento funcional depositado sobre al menos una

12



porcidon de una superficie principal y una capa de proteccion temporal depositada sobre al
menos una porcion del revestimiento funcional. La capa de proteccién temporal, que se
endurece por secado, radiacién UV o haz de electrones, tiene un espesor de al menos un
micrémetro y no es soluble en agua. Dicha capa de protecciéon temporal resulta de una
composicion liquida que incluye composiciones de (met) acrilato seleccionadas entre
mondmeros, oligdmeros, prepolimeros o polimeros que incluyen al menos una funcién (met)

acrilato

V) Teniendo en cuenta todo lo anterior y contrario a la opinidn del Examinador,
una persona medianamente versada en la materia no hubiera llegado de manera obvia a la
presente invencion a partir de las ensefianzas de D1 y D2. Particularmente, ni D1 ni D2

divulgan las siguientes caracteristicas reclamadas en la presente invencion:

- Un paso donde la tinta de ceramica se aplique en la region de borde a una

distancia de al menos 0.5mm de la capa polimérica protectora

Particularmente, me permito aclarar que D2 se refiere a la proteccion de sustratos,
preferiblemente vidrio que portan al menos un recubrimiento funcional. El documento D2 es
completamente silencioso respecto a la caracteristica técnica en la cual exista un paso donde
la tinta de ceramica se aplique en la regién de borde a una distancia de al menos 0.5mm de

la capa polimérica protectora como lo divulga la presente invencion.

De acuerdo con lo anterior, la persona medianamente versada en la materia no hubiera
llegado al método para producir paneles de vidrio recubiertos e impresos de la presente
invencion, dado que nada de D1 y D2 divulgan especificamente, el paso donde una tinta de
ceramica se aplique en la regidn de borde a una distancia de al menos 0.5mm de la capa

polimérica protectora.
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En vista de las diferencias estructurales de la presente invencién y los documentos, vale la
pena notar que en al momento de realizar el examen de fondo, el Examinador debe regirse
por lo estipulado en la Guia de la SIC en cuanto a la evaluacién de nivel inventivo, ya que
ésta debe basarse Unicamente en si existen sugerencias explicitas y suficientes en el arte
previo que indicarian de manera clara cdmo desarrollar, de manera obvia, la turbina
deshidratadora y pulverizadora de alta velocidad, el cual, como se demostré anteriormente,

no existe.

Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia no recurriria a ninguno de
los documentos citados, para desarrollar el método para producir paneles de vidrio
recubiertos e impresos de la presente invencion, por lo que el presente invento es inventivo

a la luz del arte citado.

De igual manera, me permito sefialar que el analisis no debe limitarse a mencionar una
diferencia y a sefalar similitudes inexistentes entre la presente solicitud y el arte previo
citado. No es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invencidn, ya que asi,
siempre resultarda “obvio” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente
esta parecera derivada de la teoria en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia
al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invencion para llegar a la solucion del

problema planteado en la solicitud.

En conclusidn, a la luz de la clara evidencia en favor del nivel inventivo suministrada
anteriormente la invencién no habria podido ser dilucidada ni mucho menos prevista a partir
de la informacion aportada por D1 o D2. La persona medianamente versada en la materia no
habria encontrado sugerencia o motivacion alguna que la condujera directamente a

desarrollar el método para producir un panel de vidrio recubierto e impreso
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Teniendo en cuenta reivindicaciones 3, 6, 7, 12 y 13 son dependientes de la Reivindicacién 1,
estas comparten las mismas caracteristicas novedosas e inventivas de la Reivindicacion 1 de

la cual dependen.

VI. PETICION

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccidn

de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificacién
introducida al Capitulo Reivindicatorio amerita revisidén adicional, solicito que se requiera un
examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 10 de la

Resolucién 59669 de 25 de septiembre de 2020.

VII.ANEXOS
1. Capitulo Reivindicatorio Modificado por 13 reivindicaciones.
2. Pago por concepto de modificaciones voluntarias.

Seinora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotd

T.P.114.908

COLO-24320-0841-0013-0
AFB\AFB\ID-308790\WP(C24320
No. M-2021-308790\AFB
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