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Resolucién N° 7941
Ref. Expediente N° NC2020/0002400
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciéon
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion N° 43657 de 31 de julio de 2023, la Superintendencia de
Industria y Comercio deneg6 patente de invencion a la creacion denominada: “METODO
PARA DISMINUIR LA RESISTENCIA DE UNA LAMINA EN UN ARTICULO
RECUBIERTO CON UN OXIDO CONDUCTIVO TRANSPARENTE”, con fundamento en
el articulo 48 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al considerar
gue el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de septiembre de 2023 con el N°
NC2023/0012507, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, Vitro Flat
Glass LLC, interpuso recurso de reposicion contra la citada Resoluciéon con fundamento
en los argumentos que a continuacion se exponen:

La sociedad recurrente inicia su escrito con la exposicidn de sus pretensiones y un
recuento de los hechos de la actuacién administrativa.

Modificaciones allegadas junto con el escrito de recurso de reposicion

A continuacién, la sociedad recurrente indica que allega un nuevo capitulo reivindicatorio
constituido por dieciséis (16) reivindicaciones, y sobre este afirma que:

(...) Presento un nuevo pliego reivindicatorio en donde se ha modificado lo siguiente:

- Las reivindicaciones 2-7, 13-16 han sido eliminadas del Capitulo Reivindicatorio
Modificado y adjunto a la presente respuesta. En consecuencia, la numeracion y
dependencia de las reivindicaciones ha sido modificada de conformidad con dicho cambio.

- La reivindicacion 1 ha sido modificada para especificar las siguientes etapas del método
para reducir la resistencia de una ldmina de un articulo recubierto:

a. aplicar un revestimiento a un sustrato en donde el revestimiento comprende una capa
de 6xido conductor transparente aplicada a temperatura ambiente.

b. procesar la capa de 6xido conductor transparente, en donde la etapa de procesar la capa
de 6xido conductor transparente comprende recocer instantdneamente la capa de 6xido
conductor transparente de modo que la capa de 6xido conductor transparente alcance una
temperatura de al menos 223.8°C y ho mas de 470°C,

en donde la capa de éxido conductor transparente comprende 6xido de indio dopado con
estafio y tiene un espesor de al menos 127.9 nm y como maximo 275 nm, en donde la
resistencia laminar del articulo recubierto después de la etapa de procesar la capa de 6xido
conductor transparente no es superior a 20 Q/D y en donde la capa de 6xido conductor
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transparente es recocida instantaneamente para calentar una superficie de la capa de
Oxido conductor transparente.

- Se han adicionado las reivindicaciones 2-5, 11-16, en donde particularmente las
reivindicaciones independientes 2, 4 y 16 corresponden a reivindicaciones independientes
dirigidas a diferentes modalidades alusivas al método para reducir la resistencia de una
lamina de un articulo recubierto con caracteristicas concretas tales como materiales
diferentes que forman la capa de 6xido conductor transparente y el rango de espesor
especifico para cada uno. Con referencia a las reivindicaciones restantes, estas
corresponden a reivindicaciones dependientes que enuncian caracteristicas esenciales
sobre las etapas y elementos de los métodos reivindicados (...)

Sobre la falta de novedad de la solicitud

Enseguida, cita los argumentos expuestos durante el tramite relacionados con
valoracion del requisito mencionando que:

canales: \
01

(...) Frente a la anterior conclusién de su despacho frente a las reivindicaciones 1y 13y
expuesta en la Resolucion 43657 expreso mi total inconformidad y desacuerdo ya que la
invencion reivindicada en la reivindicacion 1 modificada si es novedosa a la luz de las
ensefianzas del documento D1 tal como expongo a continuacion.

En primer lugar, me permito sefialar que tal y como lo mencioné previamente, el Capitulo
Reivindicatorio ha sido modificado y particularmente las reivindicaciones 2-7, 13-16 han
sido eliminadas. Adicionalmente, en cuanto a la reivindicacion 1, me permito sefalar que
ésta se dirige a:

“1. Un método para reducir la resistencia de una ladmina de un articulo recubierto
caracterizado porque comprende las etapas de:

aplicar un revestimiento a un sustrato en donde el revestimiento comprende una capa de
oxido conductor transparente aplicada a temperatura ambiente; y la etapa de

procesar la capa de 6xido conductor transparente, en donde la etapa de procesar la capa
de 6xido conductor transparente comprende recocer instantdneamente la capa de 6xido
conductor transparente de modo que la capa de 6xido conductor transparente alcance una
temperatura de al menos 223.8°C y no mas de 470°C, en donde la capa de éxido conductor
transparente comprende Oxido de indio dopado con estafio y tiene un espesor de al menos
127.9 nm y como maximo 275 nm, en donde la resistencia laminar del articulo recubierto
después de la etapa de procesar la capa de 6xido conductor transparente no es superior a
20 (/D y en donde la capa de 6xido conductor transparente es recocida instantdneamente
para calentar una superficie de la capa de 6xido conductor transparente.”

De esta forma, es evidente que las caracteristicas ahora enunciadas no se encuentran
divulgadas por D1, ya que dicho documento comprende rangos muy grandes para el
espesor de la capa de 6xido conductor transparente (TCO) y la temperatura de recocido
instantdneo. De hecho, al observar la tabla comparativa mostrada en la Resolucién de
Negacion, el Examinador establece que D1 divulga 500 nm como el grosor de la capa TCO,
mientras que el método aqui reclamado especifica un espesor de entre 127.9 nm y 275
nm, estando este rango fuera de lo enunciado por D1. Adicionalmente, el método de esta
solicitud especifica que el recocido instantaneo de la capa de 6xido conductor transparente
debe alcanzar una temperatura de al menos 223.8°C y no mas de 470°C, mientras que
D1 enuncia: “La temperatura maxima experimentada por cada punto del revestimiento
durante el tratamiento térmico es preferiblemente de al menos 300 ° C, en particular 350 °
C, incluso 400 ° C e incluso 500 ° C 0 600 ° C”, sin especificar concretamente un rango de
valores concreto.
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Adicionalmente, la reivindicacion 1 ahora requiere que la capa de 6xido conductor
transparente comprende éxido de indio dopado con_estafio, componente que no se
encuentra especificamente divulgado por el parrafo 19 de D1.

(..

Por otro lado, es relevante mencionar que parte de la evaluacion de la novedad de una
solicitud recae en comparar, elemento por elemento, las caracteristicas técnicas esenciales
con las caracteristicas de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.
Seguidamente, el Examinador debe verificar, segin la comparacion anterior, si la invenciéon
reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, y en el presente caso,
ademas de proporcionar condiciones distintas a las divulgadas por D1, la presente solicitud
comprende 0Oxido de indio_dopado con estafio en la capa de Oxido conductor
transparente, por lo que es mas que claro que la presente solicitud difiere de aquella
divulgada por D1 y cumple con todos los lineamientos del Articulo 16 de la Decisién 486.

De esta manera me permito manifestar que al comparar elemento por elemento las
caracteristicas esenciales de la materia aqui divulgada, es mas que claro que D1 no
divulga el mismo método de la presente invencién con exactamente las mismas
caracteristicas esenciales descritas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado, por 1o
gue la materia agui reclamada es totalmente novedosa. Asi, tal y como la Guia de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lo establece, las invenciones revisten de
novedad cuando la invencion reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la
técnica (referirse al anterior parrafo de la Guia aqui citado). En el presente caso, es
evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencidon no habian sido
reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Sefior Examinador.

Adicionalmente, y con referencia a la reivindicacién 13, me permito sefialar que esta
reivindicacion ha sido eliminada del Capitulo Reivindicatorio aqui adjunto, por lo que
considero superadas las objeciones al respecto. Por otro lado, en cuanto a las
reivindicaciones dependientes me permito manifestar que estas corresponden a
reivindicaciones dependientes que contienen todas las caracteristicas de la reivindicacion
de la cual depende, hacen referencia a ésta y adicionan una o mas caracteristicas que
limitan el objeto a proteger. De hecho, la Guia para Examen de Solicitudes de Patente de
Invencién y Modelo de Utilidad, establece que “Una reivindicacibn dependiente es
patentable, si la reivindicacion independiente de la cual se deriva es patentable.”, por lo
tanto, estas reivindicaciones, como la reivindicacion independiente 1y las demas incluidas
gozan de novedad. (...)

Sobre el nivel inventivo de la solicitud

Posterior a ello, la sociedad recurrente manifiesta frente al nivel inventivo de la solicitud
que:

(...) Frente a la anterior conclusion de su despacho frente a la reivindicacion 6 y expuesta
en la Resolucion 43657 expreso mi total inconformidad y desacuerdo ya que la invencion
reivindicada en la reivindicacion 1 modificada si es inventiva a la luz de las ensefianzas de
los documentos D1 y D2 tal como expongo a continuacion.

En primer lugar, nuevamente me permito llamar la atencion de ese Despacho en el hecho
que el Capitulo Reivindicatorio ha sido modificado y la reivindicacion 6 dependiente de la
reivindicacién 1y alusiva a especificar etapas adicionales del método ha sido eliminada del
documento aqui adjunto. Por lo cual considero superadas las objeciones al respecto.

No obstante, me permito sefialar que, si bien dicha reivindicacion ya no hace parte de las
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reivindicaciones aqui adjuntas, parte de las caracteristicas de la misma se enuncian en el
Capitulo Reivindicatorio Modificado anexo a este memorial de respuesta. Claro esta, el
alcance de las reivindicaciones aqui presentadas difiere completamente de las ensefianzas
de D1y D2.

Sin perjuicio de lo anterior, de todas formas me permito sefialar que los documentos citados
no afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones en vista de los resultados inesperado
revelados en el Ejemplo 1, parrafos [0139]-[0141] de la presente solicitud, asi como en los
Ejemplos 2 y 3, parrafos [0142]- [0155]. Tal y como se analiza en la descripcidén de esta
invencion, los inventores han determinado con éxito una gama especifica de parametros
(espesor de la capa de TCO y temperatura del recocido instantaneo) que resultan en un
ahorro de tiempo y dinero para reducir la resistividad de un sustrato recubierto de 6xido
conductor transparente.

Como se discutid en el ejemplo 1 y los parrafos [0139]-[0141], se ha determinado que
usando un espesor de aproximadamente 125 nm, la capa de ITO tendria una resistencia
laminar de menos de 20 Q/D cuando es calentada a cualquier temperatura. Ademas,
resultados similares fueron obtenidos con otros 6xidos conductores transparentes, lo que
sugiere que la temperatura, independientemente del tipo de 6xido conductor transparente,
debe estar por encima de 380 °F (193 °C), al menos 435 °F (223.8 “C). Como se indica en
el parrafo [0141] de la descripcién, al centrarse en la temperatura superficial minima
necesaria para aumentar la formacién de cristales de 6xido de indio dopado con estafio
(ITO), se obtiene un enorme beneficio de conservacion energia.

De hecho, se encontraron inesperadamente resultados similares usando 6xido de zinc
dopado con galio (GZO), que tiene un espesor de 300 nm-500 nm (reivindicacion
independiente 2), o una capa de 6xido conductor transparente de 6xido de zinc dopado con
aluminio (AZO) que tiene un espesor de 344 nm-860 nm (reivindicacion independiente 16).
En particular, el Ejemplo 2 de esta solicitud muestra que una capa de GZO que tiene un
espesor de al menos 320 nm tiene una resistencia laminar de no mas de 12,7 Q/D cuando
se recoce a todas las temperaturas dentro del rango reivindicado. Por otro lado, el ejemplo
3 también muestra que una capa de AZO gque tiene un espesor de al menos 344 nm tiene
una resistencia laminar de no mas de 19,5 Q/D cuando se recoce a todas las temperaturas
dentro del rango reivindicado.

Por lo tanto, la presente invencion ha determinado que el recocido instantdneo de una capa
o recubrimiento de 6xido conductor transparente que tiene un espesor y temperatura dentro
de un rango particular da como resultado inesperadamente una reduccioén de la resistencia
a laminar de la capa de 6xido conductor transparente por debajo de 20 Q/D. Ademas, la
presente invencion también ha determinado el rango de temperatura clave para el recocido
instantaneo, independientemente del material utilizado para la capa de 6xido conductor
transparente, y asi reducir la resistencia de la lamina por debajo de 20 Q/D.
Especificamente, la presente invencién ha determinado el siguiente rango de espesor y
rango de temperatura para varias capas de 0xido conductor transparente que daran como
resultado una reduccion de la resistencia de la lamina por debajo de 20 Q/D:

Capa de TCO Espesor Temperatura de recocido
instantineo
ITO 127.9 nm-950 nm (o 223.8°C-470°C
275nm)
0 127.9-275
GZO 320 nm-480 nm 223.8°C-470°C
AZO 344 nm-860 nm 223.8°C-470°C

Considerando lo anterior, es mas que claro que las modificaciones a las reivindicaciones y
las ensefianzas de D1 no tiene punto de comparacion, ya que particularmente D1
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comprende rangos muy grandes para el espesor de la capa de TCO y la temperatura de
recocido instantaneo. Ademas, D2 no supera las deficiencias de D1 en términos de
reconocer las ventajas conseguidas usando los espesores y temperaturas de recocido
instantaneo particularmente reivindicados en las reivindicaciones aqui adjuntas. Por lo
tanto, salta a la vista que el alcance reivindicado en el Capitulo Reivindicatorio anexo a
este documento cumple con los lineamientos de la Decision 486 en cuanto al nivel inventivo
de la solicitud.

(..)

Por lo anterior, es claro que los métodos para reducir la resistencia de una ladmina de un
articulo recubierto con etapas que comprenden a su vez condiciones y elementos
particulares, que no habrian sido obvios a la luz de las ensefianzas de D1 y D2, ya sea
solos 0 en combinaciéon, porque no habria razén para realizar las modificaciones
especificas a las divulgaciones en D1 o D2 necesarias para lograr desarrollar el método de
las reivindicaciones modificadas en vista de la cantidad de modificaciones a
parametros que estaban disponibles para los expertos en la materia en el momento
en que la solicitud fue presentada y ademas por la falta de orientacién en dicho arte
previo para desarrollar especificamente las etapas ahora reivindicadas.

Ademas, con base en las reivindicaciones modificadas, no habria habido una expectativa
razonable de que la modificacion del método de D1 tendria, de hecho, un enorme beneficio
de conservacion energia resultado inesperadamente de una reduccién de la resistencia
laminar de la capa de 6xido conductor transparente por debajo de 20 Q/D. (...)

De la conclusion del analisis de nivel inventivo

A continuacioén, la sociedad recurrente argumenta frente a las etapas que se deberian
modificar en los antecedentes D1 y D2 para llegar al objeto de la invencién que:

(...) En vista de las anteriores consideraciones, el examinador falla en explicar por qué
una persona versada en la materia, partiendo de las ensefianzas del arte previo, estaria
motivada a modificar los métodos alli divulgados para llegar al objeto de la presente
solicitud, y mucho menos cuales seria los pasos que dicha persona tendria que realizar
para:

(...) consideramos que no existe obviedad en el desarrollo de la presente invencién en la
medida que el mismo arte previo D1 y D2 no sugiere las etapas a modificar, ni tampoco los
elementos con caracteristicas esenciales a modificar del método ahora reivindicado, por
ejemplo, en la reivindicacion independiente 1 modificada:

“1. Un método para reducir la resistencia de una ldmina de un articulo recubierto
caracterizado porque comprende las etapas de:

aplicar un revestimiento a un sustrato en donde el revestimiento comprende una capa de
O6xido conductor transparente aplicada a temperatura ambiente; y la etapa de
procesar la capa de 6xido conductor transparente, en donde la etapa de procesar la capa
de 6xido conductor transparente comprende recocer instantdneamente la capa de 6xido
conductor transparente de modo que la capa de 6xido conductor transparente alcance una
temperatura de al menos 223.8°C y no mas de 470°C, en donde la capa de éxido conductor
transparente comprende 6xido de indio dopado con estafio y tiene un espesor de al menos
127.9 nm y como méaximo 275 nm, en donde la resistencia laminar del articulo recubierto
después de la etapa de procesar la capa de 6xido conductor transparente no es superior a
20 /Dy en donde la capa de 6xido conductor transparente es recocida instantaneamente
para calentar una superficie de la capa de 6xido conductor transparente.”
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En otras palabras, en el documento D2 deberia existir una ensefianza concreta con
respecto a los rangos de espesor, la temperatura de recocido instantaneo y mas aun del
material de la capa de Oxido conductor transparente ahora mencionados en esta
reivindicacion.

Adicionalmente, en cuanto a las demas reivindicaciones independientes, si bien estas
reclaman realizaciones especificas adicionales, estas se dirigen a diferentes materiales
que forman la capa de 6xido conductor transparente y el rango de espesor especifico para
cada uno no se encuentran divulgados en D1 o D2 o incluso al combinar las ensefianzas
de estos documentos.

(..)

De la mano con la anterior argumentacién, en ninguna parte de los documentos D1 o D2
se revela de manera especifica las etapas, materiales, condiciones como rangos de
espesor o temperatura de recocido instantaneo, entre otras, ahora reivindicadas y por lo
tanto un versado en la materia no habria utilizado sus ensefianzas para llegar de manera
especifica al método ahora reivindicado, asi como a las modalidades especificas
reclamadas.

(..

esperar que una persona versada en la materia hubiese llevado a cabo mdultiples
experimentos evaluando todas las posibles modificaciones de espesores de capa,
temperaturas de recocido e incluso en materiales de la capa de TCO en D1 y D2 sin
una ensefanza especifica que lo hubiera llevado al alcance ahora reclamado, no sustenta
de ninguna manera una expectativa de éxito para llegar de manera obvia a los métodos
reclamados. En este sentido, el versado en la materia se habria enfrentado a millones de
posibilidades y no especificamente a las modificaciones altamente especificas ahora
definidas para los métodos reclamados. (...)

Pretensiones
Por ultimo, la sociedad recurrente solicita a esta Oficina que:

(...) Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la
decisibn tomada mediante la Resolucion No. 43657 del 31 de julio de 2023 y
CONCEDER el Privilegio de Patente a la solicitud de patente METODO PARA DISMINUIR
LA RESISTENCIA DE UNA LAMINA EN UN ARTICULO RECUBIERTO CON UN OXIDO
CONDUCTIVO TRANSPARENTE de conformidad con los articulos 14 y 48 de la Decision
486 de la comunidad Andina (...)

Objeto de lainvencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar la resistencia
de una lamina, quimica y/o mecanicamente, asi como minimizar el grosor de una capa
de 6xido conductivo transparente para minimizar el impacto que el 6xido conductivo
transparente tiene en el color del articulo recubierto mientras se mantiene la resistencia
de la lamina. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un
método para reducir la resistencia de una lamina de un articulo recubierto caracterizado
porque comprende las etapas de:

v" Aplicar un revestimiento a un sustrato en donde el revestimiento comprende una capa

de oxido conductor transparente aplicada a temperatura ambiente; y la etapa de
procesar la capa de 6xido conductor transparente, en donde la etapa de procesar la
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capa de oxido conductor transparente comprende recocer instantAneamente la capa
de O6xido conductor transparente de modo que la capa de o6xido conductor
transparente alcance una temperatura de al menos 223.8°C y no mas de 470°C,

En donde la capa de 6xido conductor transparente comprende 6xido de indio dopado con
estafio y tiene un espesor de al menos 127.9 nm y como maximo 275 nm, en donde la
resistencia laminar del articulo recubierto después de la etapa de procesar la capa de
oxido conductor transparente no es superior a 20 Q/D y en donde la capa de 6xido
conductor transparente es recocida instantaneamente para calentar una superficie de la
capa de Oxido conductor transparente.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2020/0002400 del 03 de marzo de 2020, requerida en dos (2) oportunidades durante
la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del
articulo 45 de la Decision 486, mediante los Oficios N° 14570 de 14 de septiembre de
2021 y N° 11200 de 18 de julio de 2022.

En el primer requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 14570 de 14 de
septiembre de 2021, la Oficina objeto tanto la claridad de las reivindicaciones como de la
descripcioén. De igual forma, comunicé que la materia reclamada de las reivindicaciones
carecia de novedad respecto del antecedente US2016229741 -D1- y de nivel inventivo
a la luz de la ensefianzas en conjunto de los documentos D1 y US2004241490 -D2-. En
consideracion a las objeciones de claridad al pliego reivindicatorio la sociedad solicitante
presento junto con la respuesta al requerimiento un capitulo reivindicatorio modificado
constituido por dieciocho (18) reivindicaciones el 26 de enero de 2022.

Una vez revisada esta respuesta, la Oficina considero realizar un segundo requerimiento
de fondo, comunicado mediante el Oficio N° 11200 de 18 de julio de 2022, en el cual se
comunicaron objeciones por claridad y concision de las reivindicaciones, asi como,
reiterar las objeciones a la novedad y el nivel inventivo de la solitud a la luz de la
ensefianza de los documentos D1 y D2. En atencién a las observaciones presentadas
por esta Oficina en el Oficio 14365, la sociedad recurrente presento el 29 de noviembre
de 2022 su respuesta al segundo requerimiento, en donde incluyé un nuevo capitulo
reivindicatorio constituido por dieciséis (16) reivindicaciones. Sin embargo, al revisar
estos argumentos esta Superintendencia considerd que no se podian dar por superados
los impedimentos para la concesion del derecho exclusivo y decidié denegar la patente
para las reivindicaciones, al considerar que la materia reclamada no cumplié con el
requisitos de novedad y nivel inventivo, en virtud de las ensefianzas de los documentos
D1y D2, de conformidad con las prescripciones normativas de los articulos 16 y 18 de la
Decision 486 de 2000.

Normativa aplicable

El articulo 45 de la Decision 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencién no es patentable, ademas prevé la
consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesion, en los siguientes términos:

(...) Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision
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para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion.

Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, la oficina nacional
competente denegara la patente (...)

Modificaciones presentadas
El articulo 34 de la Decision 486 establece que:

(...) El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier
momento del trdmite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la proteccion
gue corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial (...)

En relacion con el &mbito y alcance de la modificacion, el Tribunal ha establecido lo
siguiente:

(...) La nica limitacién impuesta al solicitante respecto de la modificacién consiste en que
ésta no debe implicar una ampliacién del invento o de la divulgacién contenida en la
solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacion de la solicitud podra concretar el
invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redaccién
originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relacion a
las reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones
puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripcién
contenida en la solicitud inicial (...)

En el caso objeto de la presente revisién, la sociedad recurrente presenta en el memorial
del recurso un nuevo capitulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2023/0012510 del 22
de septiembre de 2023 donde se incluyen las reivindicaciones 1 a 16, con el fin de que
sea considerado al momento de resolver sobre la patentabilidad de la materia.

El alcance de la materia reclamada se circunscribe a las reivindicaciones independientes
1, 2, 4 y 16 de la categoria inventiva de procedimiento, puesto que todas las
independientes hacen referencia a procedimientos similares, pero en donde cada uno
especifica un espesor de la “capa de 6xido conductor transparente” distinto y define el
material de la pelicula protectora a 6xido de indio dopado con estafio (ITO). Aclarado el
panorama, la primera reivindicacién (1) de la categoria de procedimiento reclama:

(...) 1. Un método para reducir la resistencia de una ldmina de un articulo recubierto
caracterizado porque comprende las etapas de:

aplicar un revestimiento a un sustrato en donde el revestimiento comprende una capa de
6xido conductor transparente aplicada a temperatura ambiente;

y la etapa de procesar la capa de 6xido conductor transparente, en donde la etapa de
procesar la capa de 6xido conductor transparente comprende recocer instantaneamente la
capa de Oxido conductor transparente de modo que la capa de 6xido conductor
transparente alcance una temperatura de al menos 223.8°C y no mas de 470°C,

en donde la capa de 6xido conductor transparente comprende 6xido de indio dopado con
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estafio y tiene un espesor de al menos 127.9 nm y como méximo 275 nm, en donde la
resistencia laminar del articulo recubierto después de la etapa de procesar la capa de 6xido
conductor transparente no es superior a 20 Q/D y en donde la capa de 6xido conductor
transparente es recocida instantaneamente para calentar una superficie de la capa de
6xido conductor transparente. (...)

La segunda reivindicaciéon independiente (2) hace referencia a:

(...) 2. Un método para reducir la resistencia de una ldmina de un articulo recubierto
caracterizado porque comprende las etapas de:

aplicar un revestimiento a un sustrato en donde el revestimiento comprende una capa de
Oxido conductor transparente aplicada a temperatura ambiente;

y la etapa de procesar la capa de 6xido conductor transparente, en donde la etapa de
procesar la capa de 6xido conductor transparente comprende recocer instantdneamente la
capa de Oxido conductor transparente de modo que la capa de 6xido conductor
transparente alcance una temperatura de al menos 223.8°C y no mas de 470°C,

en donde la capa de 6xido conductor transparente comprende 6xido de indio dopado con
estafio y tiene un espesor de al menos 320 nm v como maximo 480 nm, en donde la
resistencia laminar del articulo recubierto después de la etapa de procesar la capa de 6xido
conductor transparente no es superior a 20 Q/D y en donde la capa de 6xido conductor
transparente es recocida instantaneamente para calentar una superficie de la capa de
oxido conductor transparente. (...)

Respecto a la tercera reivindicacion independiente (3) esta reclama:

4. Un método para reducir la resistencia de una lamina de un articulo recubierto
caracterizado porque comprende las etapas de:

aplicar un revestimiento a un sustrato en donde el revestimiento comprende una capa de
O6xido conductor transparente aplicada a temperatura ambiente con un espesor de al
menos 127,9 nm y como maximo 950 nm; y

una etapa de procesar la capa de 6xido conductor transparente, en donde la etapa de
procesar la capa de éxido conductor transparente comprende recocer instantdneamente la
capa de Oxido conductor transparente de modo que la capa de o6xido conductor
transparente alcance una temperatura de al menos 223.8°C y no mas de 470°C, y

en donde la capa de 6xido conductor transparente se recoce instantaneamente para
calentar una superficie de la capa de 6xido conductor transparente, y en donde la
resistencia laminar del articulo recubierto después de la etapa de procesar la capa de 6xido
conductor transparente no es mas de 20 Q/D, comprendiendo ademas el método aplicar
una primera pelicula protectora sobre al menos una porcion de la capa de 6xido conductor
transparente, en_donde la primera pelicula protectora comprende titania, alimina,
6xido de zinc, 6xido de estafo, circona, silice o mezclas de los mismos, v aplicar una
sequnda pelicula protectora sobre al menos una porciéon de la capa de 6xido
conductor transparente en donde la segunda pelicula protectora comprende titania
y alumina, en donde la composicion de la primera pelicula protectora es diferente a
la composicién de la sequnda pelicula protectora, y en donde la aplicacion de la
primera pelicula protectora v la aplicacién de la sequnda pelicula protectora se
produce antes o después de la etapa de procesamiento de la capa de 6xido
conductor transparente

Por ultimo, la cuarta reivindicacion independiente (16) hace referencia a:
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16. Un método para reducir la resistencia laminar de un articulo recubierto que comprende
las etapas de aplicar un recubrimiento a un sustrato en donde el recubrimiento comprende
una capa de 6xido conductor transparente aplicada a temperatura ambiente; y una etapa
de procesar la capa de 6xido conductor transparente en donde la etapa de procesar la capa
de oxido conductor transparente comprende el recocido instantaneo de la capa de 6xido
conductor transparente de manera que la capa de 6xido conductor transparente alcance
una temperatura de al menos 223.8°C pero no mas de 470°C,

en donde la capa de 6xido conductor transparente comprende 6xido de zinc dopado con
aluminio que tiene un espesor de al menos 344 nm y como maximo 860 nm y en donde
la resistencia laminar del articulo recubierto después del paso de procesar la capa de 6xido
conductor transparente no es mayor que 20 Q/D, y en donde la capa de 6xido conductor
transparente se recoce instantaneamente para calentar una superficie de la capa de éxido
conductor transparente.

En donde, las reivindicaciones 3 y 5 a 15 corresponde a limitaciones de la materia
reclamada en la reivindicacion independiente 1, 2 y 4.

Por lo anterior, esta Superintendencia encuentra que el capitulo reivindicatorio ahora
presentado corresponde a una limitacion respecto del pliego reivindicatorio objeto de
estudio en la resolucion impugnada, puesto que esta ultimo capitulo reivindicatorio limita
el grosor de la capa 6xido conductor transparente -0xido de indio dopado con estafio
(ITO)- y precisa la temperatura de recocido. Con base en las modificaciones
mencionadas, se acepta la modificacion allegada con el escrito del recurso, teniendo en
cuenta que se ajusta a las prescripciones del articulo 34 de la Decision 486, en la medida
gue no constituye ampliacién de la proteccién que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial y se acomparia del pago de la tasa correspondiente por
modificaciones voluntarias (Recibo N° 212465 de 22 de septiembre de 2023)

Del resultado del andlisis de Novedad

De acuerdo con el articulo 16 de la Decisién 486 para que una invencién sea novedosa
se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de
la fecha de presentacién de la solicitud o de la prioridad reconocida, tanto la innovacién
como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al
publico. Una vez revisado los documentos aportados por la solicitante y los obrantes en
el estado de la técnica esta Superintendencia encuentra que, el método para reducir la
resistencia de una lamina de un articulo recubierto cumple con lo establecido en el
mencionado articulo. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

De las ensefianzas del documento US2016229741 -D1-

Frente a los argumentos expuestos por la sociedad recurrente donde manifiesta que:

(...) es evidente que las caracteristicas ahora enunciadas no se encuentran divulgadas por
D1, ya que dicho documento comprende rangos muy grandes para el espesor de la capa
de 6xido conductor transparente (TCO) y la temperatura de recocido instantaneo. De
hecho, al observar la tabla comparativa mostrada en la Resolucion de Negacion, el
Examinador establece que D1 divulga 500 nm cémo el grosor de la capa TCO, mientras
que el método aqui reclamado especifica un_espesor _de entre 127.9 nm y 275 nm,
estando este rango fuera de lo enunciado por D1. Adicionalmente, el método de esta
solicitud especifica que el recocido instantaneo de la capa de 6xido conductor transparente
debe alcanzar una temperatura de al menos 223.8°C y no mas de 470°C, mientras que

Muestro aporte es fundamental,
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D1 enuncia: “La temperatura maxima experimentada por cada punto del revestimiento
durante el tratamiento térmico es preferiblemente de al menos 300 ° C, en particular 350 °
C, incluso 400 ° C e incluso 500 ° C 0 600 ° C”, sin especificar concretamente un rango de
valores concreto.

Adicionalmente, la reivindicacion 1 ahora requiere que la capa de éxido conductor
transparente comprende 6xido de indio_dopado _con _estafio, componente que no se
encuentra especificamente divulgado por el parrafo 19 de D1.

(..

Por otro lado, es relevante mencionar que parte de la evaluacion de la novedad de una
solicitud recae en comparar, elemento por elemento, las caracteristicas técnicas esenciales
con las caracteristicas de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.
Seguidamente, el Examinador debe verificar, segun la comparacion anterior, si la invencion
reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, y en el presente caso,
ademas de proporcionar condiciones distintas a las divulgadas por D1, la presente solicitud
comprende 6xido de indio _dopado con_estafio en la capa de 6xido conductor
transparente, por lo que es mas que claro que la presente solicitud difiere de aquella
divulgada por D1 y cumple con todos los lineamientos del Articulo 16 de la Decision 486.

De esta manera me permito manifestar que al comparar elemento por elemento las
caracteristicas esenciales de la materia aqui divulgada, es mas que claro que D1 no
divulga el mismo método de la presente invencién con exactamente las mismas
caracteristicas esenciales descritas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado, por 1o
gue la materia agui reclamada es totalmente novedosa. Asi, tal y como la Guia de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lo establece, las invenciones revisten de
novedad cuando la invencion reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la
técnica (referirse al anterior parrafo de la Guia aqui citado). En el presente caso, es
evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion no habian sido
reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Sefior Examinador.

Adicionalmente, y con referencia a la reivindicacién 13, me permito sefialar que esta
reivindicacion ha sido eliminada del Capitulo Reivindicatorio aqui adjunto, por lo que
considero superadas las objeciones al respecto. Por otro lado, en cuanto a las
reivindicaciones dependientes me permito manifestar que estas corresponden a
reivindicaciones dependientes que contienen todas las caracteristicas de la reivindicacion
de la cual depende, hacen referencia a ésta y adicionan una o mas caracteristicas que
limitan el objeto a proteger. (...)

Esta Superintendencia advierte que, el antecedente US2016229741 -D1- revela un
procedimiento que corrige la falta de homogeneidad o6ptica, en las capas de O6xido
transparente conductor (TCO) -depositadas sobre sustratos de vidrio o vitroceramica-. La
mencionada falta de homogeneidad se hace especialmente notoria, en sustratos de gran
tamanfo tratados a altas velocidades, con radiacion de alta densidad de potencia -como
la radiacion laser o la emitida por lamparas de destello-. El procedimiento se caracteriza
por la deposicion en la pila de capas delgadas, de una capa homogeneizadora adicional.

Esta capa homogeneizadora puede ser una capa de metal, una capa a base de nitruro
de metal (distinto de nitruro de aluminio) o una capa a base de carburo de metal. La
presencia de esta capa homogeneizadora permite "suavizar" las heterogeneidades en la
capa de oOxido transparente conductor y en la radiacién, lo que resulta en una mayor
homogeneidad oOptica en el producto final (Pag. 1 a 4).
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En particular, el antecedente D1 revela un procedimiento para la fabricacién de articulos
gue comprenden un sustrato de vidrio o vitrocerdmica (Resumen), que se caracteriza
porgue incluye al menos las siguientes etapas:

v' Aplicar a un sustrato de vidrio o vitroceramica (sodocalcico, borosilicato o alumino-
borosilicato) un revestimiento que de un 6xido conductor transparente (Indio-estafio
(ITO), indio-zinc (1ZO), estafio dopado con antimonio o flior (ATO y FTO), zinc dopado
con aluminio, galio o titanio (AZO, GZO o TZO), titanio dopado con niobio o tantalo, o
estannato de zinc o cadmio (Parr. 0019, 0029), en al menos una porcién, en al menos
una de sus caras, de una pila de capas delgadas (Parr. 11). Esta deposiciéon se puede
realizar mediante técnicas de vacio, como la pulverizacién catédica con magnetron;

o Si se requiere, se depositan capas adicionales de TCO, dieléctricas o barrera de
oxigeno.

0 Se deposita una capa homogeneizadora sobre la Ultima capa de TCO; y

v Tratamiento térmico: La pila de capas delgadas se somete a un tratamiento térmico
mediante radiacion como: la radiacion laser o la emitida por lamparas de destello. El
tratamiento térmico se realiza con el fin de mejorar las propiedades de la capa de
TCO, en particular su conductividad eléctrica y su homogeneidad 6ptica. Durante el
tratamiento térmico, la capa homogeneizadora se oxida al menos parcialmente, lo
gue contribuye a mejorar la homogeneidad de la capa de TCO. Una radiacion laser
se enfoca sobre dicho recubrimiento en forma de al menos una linea laser. También
puede ser emitido por al menos una lampara de flash. (Parr. 13). La temperatura
méaxima experimentada por cada punto del revestimiento durante el tratamiento
térmico es preferiblemente de al menos 300 ° C, en particular 350 ° C, incluso 400 °
C e incluso 500 ° C 0 600 ° C (Parr. 91).

Con relacion al espesor de la capa de 6xido conductor transparente, mas preferido, es
decir, el 6xido de indio y 6xido de estafio (ITO), el antecedente refiere que este 6xido se
valora por su alta conductividad eléctrica, lo que permite el uso de pequefios espesores
para obtener un buen nivel de emisividad o resistividad - Los materiales obtenidos tienen
asi una alta transmision de luz, lo que es apreciable en la mayoria de las aplicaciones
previstas-. Y en particular, frente al espesor fisico de la capa delgada en_el caso de ITO,
el espesor fisico es preferiblemente de al menos 30 nm, en particular 50, incluso 70 nm
e incluso 100 nm. Generalmente es como maximo de 800 nm, en particular de 500 nm,
el cual se ejemplifica con un espesor de 120 nm (Ej. 1, 4y 5).

En el caso de capas de otros 6xidos como: GZO o AZO, el contenido atbmico de aluminio
0 galio esta en un intervalo preferente que va de 1 a 5%. Los espesores fisicos estan
comprendidos preferiblemente en un intervalo que va de 60 a 1500 nm, en particular de
100 a 1000 nm. En el caso de FTO, el espesor fisico es preferiblemente de al menos 300
nm, en particular de 500 nm y como maximo de 5000 nm, en particular de 3000 nm (Parr.
0021y 0022).

De igual forma, el documento D1 ensefia la resistencia de lamina (sheet resistance) como
una propiedad eléctrica importante para las aplicaciones de electrodos. Se indica que
generalmente se busca una resistencia de lamina sea como maximo 15 Q, en particular
10 Q (Parr. 0024).

Péagina 12 de 15

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad Le ofrece los siguientes Q Nuestro aporte es fundamentz

)0 Linea gratuita a nivel nacional:

canales: www.sic.gov.co Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00

carrera 7 #31A-36
! ! " mos con el medio ambiente

s@sic.gov.co *

al usar menos papel contribu



¢
Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 7941
Ref. Expediente N° NC2020/0002400

Por lo que teniendo en cuenta el alcance del pliego reivindicatorio modificado y las
ensefanzas del antecedente US2016229741 -D1-, esta Superintendencia advierte que,
el antecedente en cuestidbn aunque ensefia un procedimiento que describe de manera
general las mismas etapas del procedimiento ahora definido en la reivindicacién 1, sin
embargo, no revela una modalidad que incluya todas las caracteristicas técnicas
esenciales de los procedimientos ahora reclamados, esto es, el antecedente
US2016229741 -D1- no menciona de manera especifica un procedimiento en el que:

e la etapa de aplicacion de revestimiento se haga a temperatura ambiente,

e la capa de Oxido conductor transparente alcance una temperatura de al menos
223.8°C y no mas de 470°C durante el tratamiento térmico, y

e lacapa de oxido conductor transparente comprende 6xido de indio dopado con estafio
y presente un espesor de al menos 127.9 nm y como maximo 275 nm o al menos 344
nm y como maximo 860 nm 0 al menos 320 nm y como maximo 480 nm.

En consecuencia, le asiste la razon a la sociedad recurrente que la materia objeto de la
nuevas reivindicaciones independientes (1, 2, 4 y 16), resultan novedosas a la luz de las
enseflanzas del documento D1, de tal suerte que cumple con el requisito de
patentabilidad previsto en el articulo 16 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

Del resultado del analisis de nivel inventivo

De acuerdo con el articulo 18 de la Decision 486 se considerara que una invencion tiene
nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica. En el presente caso se advierte que el estado
de la técnica puesto en consideracion para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto
concebido en el mismo campo técnico o esta dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la
invencion reivindicada y por lo tanto presenta caracteristicas técnicas similares.

Verificado el analisis de nivel inventivo presentado en la Resolucion impugnada se
observa que los documentos citados: US2016229741 -D1- y US2004241490 -D2-,
pertenecen al campo técnico de la invencion y fueron publicados con anticipacion a la
fecha de prioridad reivindicada del 04 de agosto de 2017.

De las enseflanzas del documento US2016229741 -D1-
En respuesta a los argumentos de la sociedad recurrente donde manifiesta que:

(...) nuevamente me permito llamar la atenciéon de ese Despacho en el hecho que el
Capitulo Reivindicatorio ha sido modificado y la reivindicacion 6 dependiente de la
reivindicacion 1y alusiva a especificar etapas adicionales del método ha sido eliminada del
documento aqui adjunto. Por lo cual considero superadas las objeciones al respecto.

(..)

Sin perjuicio de lo anterior, de todas formas me permito sefialar que los documentos citados
no afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones en vista de los resultados inesperado
revelados en el Ejemplo 1, parrafos [0139]-[0141] de la presente solicitud, asi como en los
Ejemplos 2 y 3, péarrafos [0142]- [0155]. Tal y como se analiza en la descripcion de esta
invencién, los inventores han determinado con éxito una gama especifica de parametros
(espesor de la capa de TCO y temperatura del recocido instantaneo) que resultan en un
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ahorro de tiempo y dinero para reducir la resistividad de un sustrato recubierto de 6xido
conductor transparente.

Como se discutié en el ejemplo 1 y los péarrafos [0139]-[0141], se ha determinado que
usando un espesor de aproximadamente 125 nm, la capa de ITO tendria una resistencia
laminar de menos de 20 Q/D cuando es calentada a cualquier temperatura. Ademas,
resultados similares fueron obtenidos con otros 6xidos conductores transparentes, lo que
sugiere que la temperatura, independientemente del tipo de 6xido conductor transparente,
debe estar por encima de 380 °F (193 °C), al menos 435 °F (223.8 °C). Como se indica en
el parrafo [0141] de la descripcién, al centrarse en la temperatura superficial minima
necesaria para aumentar la formacion de cristales de 6xido de indio dopado con estafio
(ITO), se obtiene un enorme beneficio de conservacion energia.

De hecho, se encontraron inesperadamente resultados similares usando 6xido de zinc
dopado con galio (GZO), que tiene un espesor de 300 nm-500 nm (reivindicacion
independiente 2), o una capa de 6xido conductor transparente de éxido de zinc dopado con
aluminio (AZO) que tiene un espesor de 344 nm-860 nm (reivindicacion independiente 16).
En particular, el Ejemplo 2 de esta solicitud muestra que una capa de GZO que tiene un
espesor de al menos 320 nm tiene una resistencia laminar de no mas de 12,7 Q/D cuando
se recoce a todas las temperaturas dentro del rango reivindicado. Por otro lado, el ejemplo
3 también muestra que una capa de AZO que tiene un espesor de al menos 344 nm tiene
una resistencia laminar de no mas de 19,5 Q/D cuando se recoce a todas las temperaturas
dentro del rango reivindicado.

(..)

Ademas, con base en las reivindicaciones modificadas, no habria habido una expectativa
razonable de que la modificacion del método de D1 tendria, de hecho, un enorme beneficio
de conservacion energia resultado inesperadamente de una reduccién de la resistencia
laminar de la capa de 6xido conductor transparente por debajo de 20 Q/D.

(..)

esperar que una persona versada en la materia hubiese llevado a cabo mudltiples
experimentos evaluando todas las posibles modificaciones de espesores de capa,
temperaturas de recocido e incluso en materiales de la capa de TCO en D1 y D2 sin
una ensefianza especifica que lo hubiera llevado al alcance ahora reclamado, no sustenta
de ninguna manera una expectativa de éxito para llegar de manera obvia a los métodos
reclamados. En este sentido, el versado en la materia se habria enfrentado a millones de
posibilidades y no especificamente a las modificaciones altamente especificas ahora
definidas para los métodos reclamados (...)

Esta Superintendencia advierte que, en la Resolucion N° 43657 del 31 de julio de 2023,
la Superintendencia de Industria y Comercio, determiné que la materia objeto de la
reivindicacion 6 y sus dependientes presentadas el 29 de noviembre de 2022, carecian
de nivel inventivo frente a las ensefianzas de los documentos US2016229741 -D1- y
US2004241490 -D2-.

Ahora bien, dado que en la presente etapa del tramite administrativo, la sociedad
recurrente allega un capitulo reivindicatorio modificado -en donde elimind las
reivindicaciones independiente 6 y sus reivindicaciones dependientes, objetadas en la
resolucion impugnada por nivel inventivo-, y en su lugar presenta nuevas
reivindicaciones, que refieren materia técnica nueva -al incluir caracteristicas técnicas
especificas del procedimiento, tales como: los materiales que forman la capa de oxido
conductor transparente y el rango de espesor de esta capa especifico para cada uno. De
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donde se advierte que la materia ahora reclamada aun no ha sido objeto de estudio
definitivo de patentabilidad, especificamente respecto al requisito de nivel inventivo. Por
lo anterior, en consideracion a la garantia constitucional del debido proceso y de una
adecuada aplicacion del procedimiento de examen previsto en el mismo cuerpo
normativo, resulta del caso revocar el acto administrativo por medio de la cual se deneg6
el derecho de exclusividad que otorga la patente de invencion, con el fin de que se evalle
los requisitos que sefialan lo contenido en el articulo 14 de la Decision 486.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE

ARTICULO 1: Revocar la Resolucion N° 43657 de 31 de julio de 2023, por medio de la
cual se deneg6 patente de invencion a la creacion titulada: “METODO PARA DISMINUIR
LA RESISTENCIA DE UNA LAMINA EN UN ARTICULO RECUBIERTO CON UN OXIDO
CONDUCTIVO TRANSPARENTE”, de acuerdo con las razones anteriormente
expuestas.

ARTICULO 2: Enviar el expediente a la Direccién de Nuevas Creaciones con el fin de
disponer la continuacion del tramite, que para todos los efectos legales es el examen de
fondo de la solicitud.

ARTICULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolucién a Vitro Flat Glass LLC,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 25 de febrero de 2025
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA' Y COMERCIO,
Firmado digitalmente

por: DIEGO ANDRES
SOLANO OSORIO

E ] ha: .02.
QWS ERR

Razén: Validez

juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.
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