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I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, obrando como apoderada de la sociedad BASF SE
por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la
Resolucién N° 60382 del 17 de octubre de 2013, interpongo en su contra el recurso de
REPOSICION, para que sea revocada en su ARTICULO SEGUNDO y en consecuencia
se otorgue el privilegio de patente de invencion para las reivindicaciones 5 a 9.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucion N° 60382 del 17 de octubre de 2013, fue notificada mediante
Listado del 22 de octubre de 2013, desfijado el 22 de noviembre de 2013, por lo que el
término para interponer el recurso de reposicién vence el 29 de noviembre de 2013. En
consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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3.1

lil. LA DECISION RECURRIDA

Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacion, el Superintendente de

Industria y Comercio decidié:

3.1.1

3.1.2

3.2

3.21

3.2.2.

3.2.3

Articulo Primero: Otorgar patente de invencién para las reivindicaciones 1 a 4
de la presente solicitud titulada “ESPUMA DE PARTICULAS TERMOPLASTICAS
CON MEMBRANAS CELULARES BASADA EN MEZCLAS DE
POLIOLEFINA/POLIMERO DE ESTIRENO”

Articulo Segundo: Denegar la patente de invencion solicitada para las
reivindicaciones 5 a 9 de la misma solicitud.

En la parte motiva de la providencia, y en relacién con la negacién del beneficio
de patente de invencién para las reivindicaciones 5 a 9 de la solicitud, se hace
referencia a los siguientes fundamentos de la decision:

Las reivindicaciones 5 a 9 no pueden ser objeto de patente, debido a que
presentan una falsa dependencia, por cuanto hacen referencia a un producto y lo
caracterizan por el proceso lievado a cabo para su obtencién.

Renglén seguido se aclara que las reivindicaciones de producto y de
procedimiento son diferentes, y que por ello se deben redactar de forma
independiente en el pliego reivindicatorio.

En virtud de lo anterior, se deniega el beneficio de patente de invencién para las
reivindicaciones 5 a 9 de la solicitud en mencioén.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito

atentamente a su Despacho lo siguiente:

41.

Que revoque parcialmente la Resoluciéon No. 60382 del 17 de octubre de 2013,
en lo que respecta el articulo segundo de su parte resolutiva, y en



consecuencia que conceda el beneficio de patente de invencion a las
reivindicaciones 5 a 9 para la invencién “ESPUMA DE PARTICULAS
TERMOPLASTICAS CON MEMBRANAS CELULARES BASADA EN MEZCLAS
DE POLIOLEFINA/POLIMERO DE ESTIRENO”.

4.2, Que mantenga la decisién proferida en la Resolucién No. 60382 del 17 de
octubre de 2013, en lo que respecta a sus demas partes.
V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
Resolucién objeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decisién que carece

de sustento juridico valido, tal y como se expone a continuacion:

5.1. No prohibicion de falsas dependencias

5.1.1 Con respecto a la negacion de las reivindicaciones 5 a 6 (de las cuales a su vez
dependen las reivindicaciones 7 a 9 igualmente negadas) con base en que a opinién de
este Despacho se ha considerado que existe una falsa dependencia frente a las
reivindicaciones 1 a 4, se desea resaltar que el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE
SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD’ de su
Despacho define las falsas dependencias en el punto 2.6.4.3 de la siguiente forma:

“La relacion que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si
una reivindicacion se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay

una ‘“falsa dependencia”.

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo en el punto citado se ha limitado a
definir las falsas dependencias entre reivindicaciones, indicando que hay falsa
dependencia cuando una reivindicacién se limita a hacer mencién de las caracteristicas

definidas en una reivindicacion previa, sin que necesariamente dependa de ella.



Cabe resaltar que el uso de las falsas dependencias ayuda considerablemente a
que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repeticion de caracteristicas técnicas
previamente definidas, y denotan claramente los grupos de caracteristicas que pueden

definir la unidad de invencion entre reivindicaciones.

5.1.2 Con respecto a lo anterior, las “DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES
DE PATENTE” del DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACION TECNOLOGICA
de la OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS definen, con respecto a la misma

materia que:

“en ocasiones, una reivindicacién de una determinada categoria hace mencién a
ofra reivindicacion de otra categoria. Esta situacion constituye una falsa
dependencia, ya que se trata unicamente de una referencia o relaciéon con otra

reivindicacién que, ademas, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de

unidad de invencién” (Subraya fuera de texto).

Aunque las directrices de la Oficina Espafiola de patentes no tienen vigencia legal
en Colombia, si denota explicitamente la definicion de falsa dependencia, la cual es
acorde con la definicién del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES
DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO de Colombia.

5.1.3. Asi las cosas, es posible concluir que no existe fundamento legal para afirmar que
las reivindicaciones que contienen falsas dependencias no son objeto de patente por este
solo hecho, tal y como lo ha afirmado este Despacho en la Resolucién impugnada, sino
que por el contrario la existencia de falsas dependencias en ocasiones contribuye de
manera positiva al cumplimiento de los requisitos de unidad de invencién, concision y

claridad del pliego reivindicatorio.

De acuerdo a lo expuesto, el argumento con base en el cual se niega el privilegio

de patente de invencién a las reivindicaciones 5 a 9 carece de sustento.



5.2 Modificacion a las reivindicaciones 5 y 6 de la solicitud en tramite:

5.2.1. No obstante lo anterior, y habiéndose aclarado que las reivindicaciones 5 a 9
actualmente presentadas no son objeto de negacién con base en lo argumentado por este
Despacho, es deseo del solicitante, presentar junto con éste recurso una modificaciéon a

las actuales reivindicaciones 5 y 6 de la siguiente forma:

e Reivindicacion N° 5: “Un_procedimiento para fabricar espumas de particulas

termoplasticas segun una de las reivindicaciones 1 a 4, cuyo proceso de obtencion
se caracteriza por las siguientes etapas:
a) se prepara una mezcla polimérica con una fase continua y una fase dispersa
mezclando dos polimeros termopléasticos no compatibles,
b)  se impregna estas mezclas con un agente de expansién y se peletiza en
particulas poliméricas termoplasticas, expandibles,
¢) se pre-espuman las particulas poliméricas termoplasticas, expandibles, dando

espumas de particulas, y

d)  se sueldan las particulas de espuma pre-espumadas entre si en un molde con
aire caliente o vapor de agua a una presion de ftransformacién, que es
suficientemente baja para que permanezca inalterada la estructura nanocelular
o fibrosa en las membranas celulares, dando piezas moldeadas de espuma de
particulas” (Subraya fuera de texto).

e Reivindicacion N° 6: “Un_procedimiento para fabricar espumas de particulas

termoplasticas segin una de las reivindicaciones 1 a 4, cuyo proceso de obtencién
se caracteriza por las siguientes etapas:
a) se prepara una mezcla polimérica con una fase continua y una fase dispersa
mezclando dos polimeros termopléasticos no compatibles,
b) se peletizan estas mezclas y se impregnan estas ulteriormente en fase acuosa
y bajo presion y alta temperatura con un agente de expansion dando particulas
poliméricas termoplasticas, expandibles,



c) se pre-espuman las particulas poliméricas termoplésticas, expandibles en
espumas de particulas, y

d)  se sueldan las particulas de espuma pre-espumadas entre si en un molde con
aire caliente o vapor de agua a una presion de transformacion, que es
suficientemente baja para que permanezca inalterada la estructura nanocelular
o fibrosa en las membranas celulares, dando piezas moldeadas de espuma de

particulas” (Subraya fuera de texto).

De lo anterior se observa que las reivindicaciones 5 y 6 se han modificado de
manera tal que su preambulo hace ahora referencia al procedimiento utilizado para
fabricar el producto reivindicado en las reivindicaciones previas 1 a 4, caracterizandolo de
acuerdo con la redaccién previamente sometida a su consideracion.

5.2.2. En relacién con esta modificacion, respetuosamente me permito citar lo dispuesto
en el punto 2.11.3.1 del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE
INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”, DE ACUERDO CON EL CUAL:

“El examinador debe tener presente que en los siguientes casos hay unidad de
invencion, y por lo tanto se permite incluir dentro de la misma solicitud, entre las
siguientes combinaciones de reivindicaciones de diferente categoria:

- Producto y procedimiento:

* Reivindicacion independiente para un PRODUCTO y

¢ Reivindicacion independiente para un PROCEDIMIENTO especialmente adaptado
para fabricar dicho producto”.

De acuerdo con lo anterior, y debido a que las reivindicaciones 5 y 6 modificadas
como se expuso con anterioridad encajan dentro del ejemplo citado al tratarse de
reivindicaciones independientes para procedimientos especiaimente adaptados para
fabricar el producto de las reivindicaciones 1 a 4, teniendo ademas en cuenta que las
llamadas “falsas dependencias” son permitidas con base en los argumentos expuestos y a
fin de no repetir innecesariamente el producto ya descrito, considero que las
reivindicaciones 5 y 6 aun modificadas como lo ha deseado el solicitante son meritorias
del beneficio de patente de invencion.



5.2.3. Finalmente, en relacién con las modificaciones en menciéon, me permito recordar a
este Despacho que de acuerdo con el articulo 34 de la decisiéon 486 de la Comunidad
Andina, una solicitud de patente podra modificarse en cualquier momento del tramite,
siempre que dicha modificacion no implique una ampliacion de la proteccién que
corresponderia a la divulgacién en la solicitud inicial.

Entendiendo que la presente solicitud de patente N° 09.118.652 aun se encuentra
en tramite dado que no ha ocurrido el agotamiento de la via gubernativa y que las
modificaciones propuestas no implican ampliacion de materia por encontrarse
debidamente sustentadas en la descripcion de la solicitud, respetuosamente solicito
admitir y tener en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio que adjunto a este memorial.

5.3. Cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de las reivindicaciones 5 a 9 de la
solicitud.

5.3.1. Habiéndose superado las objeciones presentadas por este Despacho en contra de
las reivindicaciones 5 a 9 en mencién, me permito hacer referencia al Oficio 19902 emitido
por este Despacho y notificado por fijacién en lista de 6 de noviembre de 2012, y a mi
memorial radicado el 31 de enero de 2013 en respuesta al Oficio en mencion.

Es de observarse en los documentos anteriormente mencionados, que este
Despacho inicialmente presentd a través del Oficio 19902 objeciones basadas en una
falta de claridad, unidad de invencién, y nivel inventivo de la solicitud en tramite, todas las
cuales fueron superadas a través de los argumentos expuestos en mi memorial del 31 de
enero de 2013 y el nuevo pliego reivindicatorio presentado.

Tanto es asi, que la Resolucién 60382 objeto del presente recurso en ningun
momento cuestiona el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una
patente frente a ninguna de las reivindicaciones 1 a 9 actualmente en tramite. De hecho,
la resolucién impugnada reconoce el cumplimiento de éstos requisitos a tal punto que
concede el beneficio de patente de invencién para las reivindicaciones 1 a 4, negando
este beneficio para las reivindicaciones 5 a 9 Gnicamente en mérito de los argumentos
referentes a la falsa dependencia de las mismas, los cuales me permito reiterar, carecen
de sustento juridico con base en lo expuesto.

5.3.2. De acuerdo con lo anterior, y habiéndose desvirtuado la Unica objecién planteada
por la resoluciéon impugnada en contra de la patentabilidad de las reivindicaciones 5 a 9
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de la presente solicitud, amablemente llamo la atencion de este Despacho a reconocer el
beneficio de patente para las reivindicaciones 5 a 9 mencionadas.
VI. PETICION
Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decision contenida en
el articulo segundo de la Resolucion N° 60382 del 17 de octubre de 2013, en
cuando resuelve denegar la patente de invencién solicitada para las
reivindicaciones 5 a 9 de la presente solicitud, y en consecuencia, que se
conceda el beneficio de patente de invencion para las mismas.

VIl. PRUEBAS
Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

71. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia

y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

VIll. ANEXOS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como anexos los siguientes:

8.1. Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones, en el cual se
realizaron las modificaciones a las reivindicaciones 5 y 6 anteriormente
explicadas.

8.2. Recibo de pago que comprueba la cancelacion de la tasa establecida para la

modificacion en el capitulo reivindicatorio mencionada.

83 Formulario de modificaciones.



IX. NOMBRE Y DIRECCION
El nombre y la direccion de la sociedad recurrente son los siguientes:

BASF SE
67056 Ludwigshafen,
Alemania.

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4. No. 72-35, piso 4°, de esta
ciudad de Bogota, D.C.

Sefor Superintendente,

oL @@V@/)@ a@é@é&
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. N° 23.555

COLO-16452-0841-038-8
)9@ MMS\JGG\ID-255967\WPC 16452
"No. M-2013-255967\MMS
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

Industria v Comercio
SUPERINTENDENCGIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del Tramite
D Error material IE Modificacion a una Solicitud en tramite
E Patente de Invencién
[ Patente de Modelo de Utilidad
D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural D Persona Juridica @

BASF SE

Nombre o denominacion / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequefia El Mediana D Ofra D
Documento de identificacién: DC.C. D C.E. D NIT D Otro Numero
Nacionalidad/Pais de constitucién | Direccién y domicilio del titular Ciudad
Alemania 67056 Ludwigshafen, Alemania Ludwigshafen
. Direccion electrénica No. Fax A Numero telefénico
clientes@cavelier.com 2118650 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccién de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23.555
Direccién y domicilio Ciudad
Carrera 42 No. 72 -35 Bogota
Direccién electrénica No. Fax Numero telefénico
cavelier@cavelier.com 2118650 347 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el nimero de su radicacién o protocolo de poder general

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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4. Datos del tramite
Correccion:

Expediente No 09.118.654

Aparece
Debe ser

Modificacion:

E Modificacion al capitulo reivindicatorio. ;
Presento nuevo capitulo reivindicatorio.compuesto por 9 reivindicaciones y pido respetuosamente que
el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a:la proteccion que pueda obtener sobre dicha materia y
ademas se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

D Modificacion al capitulo descriptivo.
D Modificacion al resumen.

0 modificacién a los dibujos.

5. Anexos

IE Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccién y/o modificacién por $125.000.
D Poder, si fuere el caso.
E Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos Firma :

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ Q, | é’é/y) ‘ E ﬁé g ro
C.C. 35.456.344 DE Usaquén Tarjeta Profesional 23.555 |

}Gﬂ JGGWGG\NCAVWD-AF256067\WPC16452
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

Espumas de particulas termoplasticas con células de un tamario de célula
medio de 20 a 500 um, caracterizadas porque las membranas celulares
presentan una estructura nanocelular o fibrosa con diametros de poros o bien

fibra por debajo de 1500 nm.

Espumas de particulas termoplasticas segun la reivindicacion 1,
caracterizadas porque el didmetro medio de poros o bien de fibra de la

estructura nanocelular o fibrosa se encuentra en el margen de 10 a 1000 nm.

Espumas de particulas termoplasticas segun las reivindicaciones 1 6 2,
caracterizadas porque la matriz polimérica se compone de una fase continua,

rica en polimero de estireno y una fase dispersa rica en poliolefinas.

Espumas de particulas termoplasticas segun una de las reivindicaciones 1 a
3, caracterizadas porque la matriz polimérica se compone de

A) 452 98,9 % en peso de polimero de estireno,

B) 1a45 % en peso de poliolefina y

C) 0,1 a 10 % en peso de un polimerizado de bloques hidrogenado o no

hidrogenado de estireno-butadieno.

Un procedimiento para fabricar espumas de particulas termoplasticas segun
una de las reivindicaciones 1 a 4, cuyo proceso de obtencién se caracteriza
por las siguientes etapas:

a) se prepara una mezcla polimérica con una fase continua y una fase

dispersa mezclando dos polimeros termoplasticos no compatibles,



b)

d)

se impregna estas mezclas con un agente de expansion y se peletiza en
particulas poliméricas termoplasticas, expandibles,
se pre-espuman las particulas poliméricas termoplasticas, expandibles, dando

espumas de particulas, y

se sueldan las particulas de espuma pre-espumadas entre si en un
molde con aire caliente o vapor de agua a una presion de
transformacién, que es suficientemente baja para que permanezca
inalterada la estructura nanocelular o fibrosa en las membranas

celulares, dando piezas moldeadas de espuma de particulas.

Un procedimiento para fabricar espumas de particulas termoplasticas segun

una de las reivindicaciones 1 a 4, cuyo proceso de obtencién se caracteriza

por las siguientes etapas:

a)

b)

d)

se prepara una mezcla polimérica con una fase continua y una fase
dispersa mezclando dos polimeros termoplasticos no compatibles,

se peletizan estas mezclas y se impregnan estas ulteriormente en fase
acuosa y bajo presion y alta temperatura con un agente de expansion

dando particulas poliméricas termoplasticas, expandibles,

se pre-espuman las particulas poliméricas termoplasticas, expandibles
en espumas de particulas, y

se sueldan las particulas de espuma pre-espumadas entre si en un
molde con aire caliente o vapor de agua a una presion de
transformacién, que es suficientemente baja para que permanezca
inalterada la estructura nanocelular o fibrosa en las membranas

celulares, dando piezas moldeadas de espuma de particulas.



7. Procedimiento segun las reivindicaciones 5 6 6, caracterizado porque el
diametro medio de la fase dispersa de la mezcla polimérica oscila de 1 a 1500

nm.

8. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizado porque
la mezcla polimérica se prepara en in etapa a) mezclando
A) 45 a 98,9 % en peso de polimero de estireno,
B) 1 a45 % en peso de poliolefina y
C) 0,12 10 % en peso de un polimerizado de bloques hidrogenado o no

hidrogenado de estireno-butadieno.
9. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizado porque

en la etapa b) se usa 1 a 10 % en peso, con respecto a la mezcla polimérica,

de un hidrocarburo de C3 a Cg como agente de expansion.

MMSWMMSVD-256001\WPC16452
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