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REF: Expediente No. 15 -134.625- solicitud de patente de invencion a

favor de BUNGE AMORPHIC SOLUTIONS LLC. Titulo:
COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO CON PROPIEDADES
ANTICORROSIVAS.

RECURSO DE REPOSICION

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del
C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que
debidamente notificado de la Resolucion No. 84754 del 28 de Octubre de 2015,
interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICION, para que sea
revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el

objeto de la solicitud en referencia.
Respaldo el RECURSO en los siguientes
HECHOS
1. La resolucion No. 84754 arriba citada niega el Privilegio exclusivo de Patente de

Invencion para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el

capitulo reivindicatorio se encuentra referido a un uso.

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la solicitud divisional
relacionada con la creacion titulada “COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO CON
PROPIEDADES ANTICORROSIVAS”.

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a todas y cada una de las
objeciones de la Resolucion No. 84754 toda vez que en dicho andlisis no se demostro
de manera concluyente que la invencion corresponde a un supuesto uso. A
continuacion, me permito desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su
Despacho en contra de la patentabilidad de la invencion y expuestas en la Resolucion

No. 84754.

Como primera medida, consideramos pertinente manifestar nuestra sorpresa frente a
la decision de denegar el privilegio de patente a la presente solicitud en ausencia del
respectivo examen técnico estipulado por el Articulo 45 de la Decision 486, el cual no
fue llevado a cabo en ninglin momento para la materia concerniente a la presente

solicitud divisional.

Para contextualizar esta situacién, es preciso sefalar que la presente solicitud
divisional surge en respuesta a la objecion de unidad de invencion manifestada en la
Resolucion No. 20197 del 24 de Abril de 2015 relacionada con la solicitud parental No.
13-120.066, segun la cual la materia examinada en esa instancia podia ser clasificada
en dos grupos inventivos dados correspondientes conceptos inventivos

independientes.

Partiendo de ello, mediante la presentacion del respectivo Recurso de Reposicion se
llevo a cabo la restriccion de la materia relacionada con dicha solicitud parental vy,
adicionalmente, se inicid6 el trdmite de esta solicitud divisional dirigida

especificamente al Grupo inventivo 2 sefalado en dicha Resolucion, procurando de

este modo mantener un cubrimiento adecuado al objeto completo de la primera

divulgacion.
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De acuerdo con el Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y

Modelo de Utilidad, el procedimiento a seguir en el caso de una solicitud divisional

como la aqui descrita es el siguiente:

‘'2.11.5 Procedimiento consecuente con la determinacion de falta de
invencion

Después que el solicitante ha presentado las solicitudes divisionales, como
consecuencia a que se ha comunicado que su solicitud carece de unidad de
invencion el procedimiento serd el siguiente:

Si el examinador considera que las solicitudes divisionales presentadas por el
solicitante como respuesta a un requerimiento por falta de unidad de invencion,
estan bien divididas, debe aceptar las solicitudes divisionales.

Si_el examinador considera que las solicitudes divisionales presentadas por el

Solicitante como respuesta a un Requerimiento por falta de Unidad de Invencién,

no estan bien divididas (de acuerdo con los grupos que él menciond), por ejemplo,
porque contienen materia que se traslapa, debe aceptar las solicitudes
divisionales.

Y'en cada una de ellas presenta un primer requerimiento que contenga:

- Una definicidn clara de cudl es la materia que se traslapa y que, por tanto, debe
ser retirada de alguna de las solicitudes divisionales y puede permanecer en otra;
con el fin de que esta vez queden bien divididas; y

- El examen de patentabilidad (novedad y nivel inventivo), por lo menos de la
primera invencion.

El solicitante puede, en respuesta al requerimiento, aportar sus propios
argumentos o retirar de una de las solicitudes divisionales la materia que se
traslapa. Después de lo cual, se continua el examen de cada una de ellas de forma
independiente.

Si se desestiman los argumentos presentados, se redacta un segundo
requerimiento, para que cada solicitud divisional contenga una sola invencién. En
caso que el solicitante no responda, o subsista la situacién de falta de unidad, se
denegard la patente.”

Adaptado del Instructivo de Patentabilidad, pdginas 59 y 60
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Puesto que la materia de la presente solicitud divisional ha sido restringida de
acuerdo con uno de los grupos inventivos sefialados por el sefior Examinador y en
definitiva no se traslapa con la solicitud parental, el procedimiento a seguir
corresponde a la emision de un primer requerimiento presentando el respectivo

examen de patentabilidad.

Contrario a ello, encontramos que el sefior Examinador ha actuado en contra del
debido proceso porque en lugar de llevar a cabo el estudio de la novedad y nivel
inventivo de la presente solicitud divisional a la luz de las ensenanzas del arte previo,
ha optado de manera deliberada por denegarle el privilegio de patente argumentando

que la misma da a conocer un supuesto uso.

Ante estos hechos, es nuestra intencion mencionar que la actuacién del sefor
Examinador carece de todo fundamento pues, en caso de considerar que la presente
invencion corresponde a materia no patentable, el procedimiento a seguir
correspondia a la emision de un primer requerimiento instando a enmendar tal
situacion, en lugar de proceder directamente a tomar una decision definitiva en torno

a la patentabilidad de la materia aqui reivindicada.

Ahora bien, centrdndonos en la objecién como tal, consideramos que no hay lugar a
calificar la invenciéon como un supuesto “uso” pues la misma se encuentra

pertinentemente caracterizada de la siguiente manera:

“Un sistema para proporcionar proteccion contra la corrosion que comprende
una composicion de recubrimiento que se aplica a un sustrato metdlico y que se
deja curar para formar una pelicula, la pelicula comprende un polimero de unién
que tiene un pigmento inhibidor de la corrosion de fosfato de aluminio que
comprende ortofosfato de hidroxi aluminio amorfo suelto dispersado en el mismo,
en donde el ortofosfato de hidroxi aluminio amorfo se prepara mediante la
combinacién de ingredientes en condiciones de temperatura ambiente, en donde
el ortofosfato de hidroxi aluminio amorfo tiene una absorcién de aceite de menos
de 50, la composicién de recubrimiento comprende en el rango de desde 1 a 25
por ciento en peso del ortofosfato de hidroxi aluminio amorfo basado en el peso
total de la composicion de recubrimiento, la pelicula tiene una liberacién
controlada de anion fosfato de entre 50 a 500 ppm.”

Adaptado del actual pliego reivindicatorio divisional, reivindicacion 1
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A partir de lo anterior, es evidente que la presente invencion corresponde a un
sistema para proporcionar proteccion contra la corrosion que se describe de

manera apropiada enunciando cada uno de los elementos y atributos que hacen parte

del mismo, razon por la que consideramos que no hay lugar a afirmar que el mismo

corresponde a un uso o segundo uso de la invencion.

De acuerdo con esto, el sistema para proporcionar proteccion contra la corrosion

comprende los siguientes elementos:

(a) Una composicién de recubrimiento que comprende de 1 a 25% en peso de

ortofosfato de hidroxi aluminio amorfo; y

(b) Un sustrato metdlico sobre el cual se aplica dicha composicion de

recubrimiento, dando lugar a una pelicula que comprende:

- Un polimero de unién
- Un pigmento inhibidor de la corrosion de fosfato de aluminio que
comprende ortofosfato de hidroxi aluminio amorfo suelto y dispersado,

el cual se prepara bajo condiciones de temperatura ambiente.

Partiendo de esta caracterizacion, insistimos en que la presente divulgacion no recae
en ainguna excepcion a la patentabilidad ni mucho menos refiere posibles usos de la
invancion aqui descrita, razén por la cual ratificamos la falta de fundamentos que

rodea la decision del senor Examinador.

A este respecto, nos permitimos seflalar que el objeto de la presente solicitud
divisional ha sido juzgado bajo un enfoque evidentemente subjetivo mediante el cual
el mismo es calificado como un supuesto “uso” basidndose en interpretaciones

personales del sefior Examinador e ignorando por completo la caracterizacion técnica

expuesta y relacionada con la presente invencion, la cual indica explicitamente su

naturaleza como sistema.

Como muestra de lo dicho, citamos a continuacion una de las afirmaciones del sefior

Examinador con respecto a la materia reivindicada:
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“Notese que las reivindicaciones 1-13 claramente indican como paso unico del
supuesto sistema ‘una composicion que se aplica..., y por lo tanto no es posible
conceder para ellas el privilegio de patente solicitado”

Adaptado de la Resolucion No. 84754 del 28 de Octubre de 2015

En relacion con este comentario, nos permitimos aclarar, en primer lugar, que la

materia reivindicada corresponde a un sistema y no a un método, razén por la que la

misma no hace referencia a ningun tipo de “paso Unico” o secuencia de etapas sino a

un conjunto de elementos fisicos y estructurales como bien se aprecia a lo largo de la

reivindicacion 1.

Por tal razon, solicitamos respetuosamente al sefior Examinador cefirse a estudiar la
materia reivindicada tal y como ha sido explicitamente descrita, en lugar de
permitirse interpretaciones propias con base en el lenguaje empleado o en
apreciaciones personales, la cuales impiden lograr una comprension adecuada del

objeto y alcance de esta solicitud divisional.

De la mano con lo anterior, es nuestra intencion aclarar que la modalidad ilustrada a
lo largo del actual pliego reivindicatorio corresponde a una estrategia de proteccion
que permite proteger aspectos claves e inventivos de la presente invencion, tal y como

explica el siguiente fragmento:

“Existe un par de diferentes categorias de reivindicaciones. La ultima vez nos
enfocamos en las reivindicaciones de procedimiento —un conjunto de pasos que
describen como llevar a cabo una invencién. Si un competidor tiene intencién de
infringir la reivindicacion, debe llevar a cabo cada uno de los pasos de la
reivindicacion. Una reivindicacién de sistema proporciona un enfoque diferente
para la proteccion de la invencion. En lugar de proteger los pasos o etapas
adoptadas para ejecutar un_procedimiento inventivo, se protegen los
nuevos componentes que llevan a cabo esos pasos. Ademds de proteger los
aspectos realmente novedosos de los elementos en los cuales se basa la invencidn,

la reivindicacion de sistema proporciona una forma de proteger la invencidn en

el caso de que un competidor no siga cada uno de los pasos que se indican en una

reivindicacion de método pero hava copiado el elemento novedoso.”

Adaptado de “Anatomy of a system claim”, fecha de consulta: noviembre 10, 2015

Disponible en linea: http://hyperionlawboston.com/blog/2011/04/anatomy-system-claim/
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Asi pues, solicitamos sea reconocido que la modalidad de la presente invencion
dirigida a un sistema para proporcionar proteccion contra la corrosion como bien
se reivindica corresponde a una estrategia vdlida para proporcionar cobertura
adecuada al alcance de la solicitud inicial, y que de ninguna manera se ve relacionada

con el supuesto “uso” que objeta el senor Examinador.

[gualmente, es nuestra intencién aclarar que la expresion “una composicion que se
aplica” -o mas exactamente “una composicién de recubrimiento que se aplica a un
sustrato metdlico y que se deja curar para formar una pelicula”™ no hace referencia a
ninguna etapa y mucho menos al uso de la invencién. Por el contrario, tal expresion
indica una condicidon técnica necesaria para la ejecucion de la presente invencion y
consecuente resolucion del problema técnico objetivo, hecho que solicitamos sea
reconocido en esta instancia como muestra de la total validez de la materia

actualmente reivindicada.

En linea con la argumentacion precedente, nos permitimos agregar que la presente
invencion se acoge a la definicién de sistema proporcionada por la Real Academia

Espanola de la siguiente manera:

sistema.

(Del lat. systéma, y este del gr. guaTnpa).

1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre si.

2. Conjunto de cosas que relacionadas entre si ordenadamente contribuyen a determinado objeto.

Adaptado de la version electronica del Diccionario de la Lengua Espariola
22.2 edicion

Comparando consideracion la segunda definicion arriba descrita; “Conjunto de cosas
que relacionadas entre si ordenadamente contribuyen a determinado objeto”, es
evidente que la materia descrita en la reivindicacién 1 corresponde a un conjunto de

cosas, es decir a el conjunto de (a) una composicion de recubrimiento y (b) un

sustrato metdlico sobre el cual se aplica dicha composicion de recubrimiento dando

lugar a una pelfcula de atributos definidos, los cuales contribuyen a un determinado

objeto entendido como proporcionar proteccién contra la corrosion.
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A la luz de estas aclaraciones, solicitamos respetuosamente sea reconocido que el
objeto de la presente solicitud divisional corresponde en efecto a materia patentable,
dando lugar al consecuente retiro de la objecion mediante la cual se le deniega el

privilegio de patente por supuestamente referirse a un “uso”.

Aclarado lo anterior, nos permitimos ahora llamar la atencion sobre los siguientes dos
aspectos del tramite de la presente solicitud que en nuestra opinion respaldan la
argumentacion precedente pues confirman la falta de fundamentos de la objecion y
comentarios planteados por el sefior Examinador manifestados en la Resolucion No.

84754

(1) La novedad de la materia descrita en el actual pliego reivindicatorio

divisional ya habia sido reconocida en una instancia anterior del tramite

de la solicitud parental, tal y como demuestra el siguiente fragmento:

“Conclusion:

Las reivindicaciones 3, 4, 14 = 27, 32 - 33, 53 - 54 cumplen el requisito de
novedad(Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).”

Adaptado del Oficio No. 9385 del 5 de agosto de 2014

Segun indicé el mismo Examinador al practicar el examen de fondo a la solicitud
parental que da origen a esta divisional, las reivindicaciones 14 a 27 (SISTEMA)
cumplen con el requisito de novedad, representando en efecto materia valida y
patentable. Nos preguntamos entonces lo siguiente: Si su despacho considerd
novedosas las reivindicaciones de sistema en el oficio 9385 del 5 de agosto de 2014,
entonces estaba aceptando implicitamente que las reivindicaciones correspondian a
una de los dos categorfas patentables bajo nuestra legislacién; producto y/o
procedimiento. Luego, no tiene ningtin sentido que de un momento a otro su despacho
ahora categorice a las reivindicaciones de sistema como un “uso” cuando previamente
las consideré novedosas. Evidentemente, la posicion de su despacho tanto en el oficio
9385 como en la resolucién objeto del presente recurso son absolutamente

inconsecuentes.
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Debido a que son precisamente dichas reivindicaciones 14 a 27 las que divulgan el
sistema de la presente solicitud divisional como bien se indica en el numeral 6
(Unidad de invenci6n) del Oficio No. 9385 y en la tabla comparativa presentada como

parte de la citada Resolucion No. 84754, solicitamos sea reconocida su total validez.

En este sentido, consideramos que seria incoherente admitir o reconocer el
cumplimiento de un requisito de patentabilidad por parte de materia
supuestamente no patentable, razon por la que es evidente que la objecion del

senor Examinador carece de todo fundamento.

(1)  La Resolucién No. 20197 del 24 de Abril de 2015 relacionada con la

solicitud parental no emite ninguna objecion relacionada con el

supuesto “uso” de las reivindicaciones del grupo inventivo 2, hecho

que nos desconcierta pues de ser el caso, la supuesta invalidez de la materia
aqui reivindicada debié haber sido mencionada en ese justo momento en

lugar de sugerir una segunda division de la materia reivindicada.

En nuestro concepto, estos dos hechos demuestran que la negacion a la cual nos
oponemos mediante el presente Recurso de Reposicién ha sido determinada con base
a un analisis subjetivo e infundado del objeto de la presente invencion, oponiéndose
ademds al debido proceso del tramite de una solicitud divisional como bien
mencionamos anteriormente; hechos que solicitamos sean enmendados admitiendo

nuevamente a tramite esta solicitud.

En conexion con esto, reiteramos que la materia descrita a lo largo del actual pliego

divisional no ha sido objeto de examen de fondo segin estipula el Articulo 45 de la

Decision 486 y por tanto, en ausencia de un primer requerimiento, no hay lugar a

tomar alguna decision en torno a su patentabilidad en este momento.

Asimismo, consideramos que a pesar de que la materia perteneciente al Grupo
inventivo 2 relacionada con el objeto de la presente solicitud haya podido ser
estudiada como parte de la solicitud parental en el momento de su examen de fondo,

esta materia hace parte ahora de una solicitud divisional completamente
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independiente y como tal, se hace necesaria la ejecucion de un examen de

patentabilidad enfocado tnica y exclusivamente en el objeto de dicha divisional.

De hecho, destacamos que la Resolucion No. 20197 se centra Unicamente en el analisis
del Grupo inventivo 1 sin hacer referencia de ninguna manera a la materia
concerniente a la presente solicitud divisional, hecho que demuestra una vez mas la
necesidad de llevar a cabo un estudio de patentabilidad centrado dnica y
exclusivamente en el objeto de esta Ultima, independiente del tramite relativo a la

solicitud parental originaria de la misma.

Con base en lo anterior, afirmamos que aun cuando la solicitud parental en mencién
dio origen a la presente solicitud divisional, cada una de dichas solicitudes debe
enfrentar un tramite independiente y distinto, de manera que no existe ninguna
razon por la cual las objeciones levantadas en torno a la materia de dicha solicitud
parental puedan ser aplicables al objeto de esta solicitud divisional, o mas atn, dar
lugar a un caso de negacién inmediata como el presente, omitiendo por completo la

instancia definida por el Articulo 45 de la Decision 486.

Adicional a lo ya comentado, insistimos en que hasta el momento la invencién descrita
en esta solicitud divisional no enfrenta ningln tipo de objecion en contra de los
requisitos de novedad y nivel inventivo pues la misma no ha atravesado la instancia
contemplada por el Articulo 45 de la Decision 486 y por tanto, su patentabilidad no

puede ser determinada en la manera en que lo ha hecho el sefior Examinador.

Teniendo en cuenta lo dicho, solicitamos respetuosamente sea reconocido que la
materia objeto de la presente solicitud divisional no ha sido pertinentemente
examinada de acuerdo con lo estipulado en la Decision 486 y en el Instructivo de
Patentabilidad previamente citado, y que por tanto no hay lugar a denegarle el

privilegio de patente que se solicita.

Con base en las razones aqui expuestas, concluimos que la decision manifestada en la
Resolucion No. 84754 desatiende el debido proceso y ademds carece completamente
de fundamentos, hecho que solicitamos respetuosamente sea enmendado admitiendo

nuevamente a tramite la presente solicitud divisional.

S
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Consideracion final

De acuerdo con las politicas restrictivas de su despacho, la materia de una solicitud
divisional no debe solaparse con la materia de la solicitud que dio origen a dicha
solicizud divisional. En el caso en que su despacho identifique uno o mas grupos
inventivos, el solicitante debe restringir la invencién a uno de dichos grupos y

presentar solicitudes divisionales a los demas.

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud divisional surgi6 debido a la objecion de
su despacho en la Resolucion 20197 del 24 de abril de 2015 de la solicitud parental en

la cual objetaba la presencia de dos grupos inventivos.

Ahorz bien, si en respuesta a la objecién de unidad de invencién de la resolucién
20197 del 24 de abril de 2015 el solicitante no hubiera dividido la solicitud sino
argumentado en favor de un Unico concepto inventivo, su despacho inmediatamente
habria desvirtuado cualquier tipo de argumentacion, sustentando que la invencién

careceria finalmente de unidad de invencion.

En la resolucion 84754 objeto del presente recurso, el examinador establece que las
reivindicaciones de sistema ya habian sido estudiadas en la solicitud parental, sin
embargo, en la Resolucién 20197 (parental), objeta que atn hay dos grupos

invenzivos.

En vista de lo anterior, el solicitante se encuentra en una “sin salida” toda vez que
cualquiera de las dos formas de superar una objecién por unidad de invencién
(restringiendo o argumentando), van a resultar finalmente en una negacién o en un
rechazo de la divisional. Especificamente, frente a la objecion por unidad de invencién

de la Resolucidén 20197 habia dos salidas:

1. Argumentar que existia un inico concepto inventivo. Sin embargo, en este
caso, su despacho habria argumentado que la solicitud seguiria careciendo de
unidad de invencién ya que la invencién estaba dirigida a dos grupos
inventivos como consecuencia de las diferentes categorias de reivindicaciones
y por ende diferentes objetos de invencion como efectivamente argumenta su
despacho (ver resolucién 20197, pagina 2).
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2. Restringir la invencion a uno de los grupos inventivos y presentar una
divisional al restante. Esta opcion fue por la que optd el solicitante pero
tampoco resultd conveniente ya que segun el examinador la materia de la
solicitud divisional se habfa revelado en la solicitud parental.

En este orden de ideas, insistimos nuevamente en que el solicitante se encuentra en
una “sin salida” ya que ninguna de las dos estrategias para supera una objecion por
unidad de invencion resulta aceptable para su despacho.

Por otra parte, aunque en la Resolucién 20197 se objetaron dos (2) grupos inventivos
(composicion y sistema), el examen de patentabilidad se hace inicamente al primer
grupo inventivo tal como consta en el articulo SEPTIMO de dicha resolucion. Por lo
tanto, si el examen se hizo Ginicamente al primer grupo inventivo, evidentemente la
materia que no fue estudiada, en este caso, el sistema, debe presentarse
necesariamente en una solicitud divisional y mas aun cuando dicho sistema fue
objetado por no tener unidad de invencién con la composicion. Las reivindicaciones
de sistema son de mucho interés para el solicitante y no se podia simplemente dejar
de lado dichas reivindicaciones y considerarlas abandonadas.

De acuerdo a lo anterior, es nuestro deseo que despacho revise las politicas de
solicitudes divisionales no solamente para este caso sino para todos los casos en
tramite ante se despacho ya que sinceramente los solicitantes se encuentran en una
posicion totalmente desventajosa a la hora de enfrentar una objecién por unidad de
invencion. Por ejemplo, si su despacho objeta varios grupos inventivos, nuestra
sugerencia es que se estudie unicamente uno (1) de ellos y de esa forma el
solicitante pueda decidir sobre los demds en forma de solicitudes divisionales. Asi,
posteriormente no existirfan problemas en una divisional argumentando que dicho
grupo X o Y ya habia sido estudiado.

Ahora bien, si su despacho objeta varios grupos inventivos por unidad de invencién
pero a la vez estudia todos ellos, nos veremos enfrentados a situaciones como las de
este expediente en donde el examinador establece que las reivindicaciones de la
divisional ya habian sido estudiadas en la solicitud parental. Nos preguntamos
entonces, de que otra forma superar una objecion por unidad de invencién?

PETICION

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese Despacho REVOCAR la
decision tomada mediante la Resoluciéon No. 84754 del 28 de Octubre de 2015 y
rendiente a estudiar la presente solicitud divisional de acuerdo con el articulo 45 de la
Jecision 486.
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NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y
Comercio, 0 en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70* No. 4-41

de esta ciudad de Bogota.

Del 7irector
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_—JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
T.P. No. 57.492 del C.S.J.
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle 70 ANo. 4 -41



