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‘EL. SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en e;ercumoWde sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4 numera[ 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Codigo Contencioso
Administrativo, y

|

!

PRIMERO: Que mediante Resolucion 33365 de 10 de octubre de 2007 la
Supermtendenc&a de Industria y Comercio, negd el priviegio de patente de
invencion a I? creacion denominada: ‘PESTICIDAS / PF 1022-221".

!

CONSIDERANDO

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 13 de noviembre de
2007, bajo el nimero 00-097176-00012-0000, el doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, interpuso
recurso de reposmlon centra la decision contenida en la citada resolucioén, con el
objeto de quq se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el
privilegio de patente solicitado.

1 ' : . .
TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se
fundamenté en sintesis, de la siguiente manera:

Argumenta el recurrente: "Respetuosamente ponemos de presente a su Despacho
que las razones que justifican la revocatoria de la Resolucion N° 33365 del 10 de
octubre de 2007 son tanto juridicas como técnicas, por cuanto las decisiones
adoptadas en la misma no solamente carecen de fundamento legal alguno sino
que adlmonalmente no consultan las ensefianzas de la solicitud y de textos
normalmente usados por los Exammadores de patentes como referencia para
adelantar los examenes a su cargo.”

Seguido a lo anterior, el recurrente argumenta la violacién del articulo 34 de la
Decision 486 y del articulo 1.2.1.8 de Ia Resolucién 210, y al respecto sefala que:
“La decision 'de su Despacho segun la cual no aceptd el nuevo pliego
reivindicatorio de la solicitud basandose en el hecho que ef método se esta
caracterizando por medio de una composicién que contiene el compuesto de
formula I y por lo tanto carece de claridad, viola las normas en cuestion.”
|

A continuacién, el recurrente trascribe el articulo 34 de la mencionada Decisién y
agrega: “Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho
énfasis en los requisitos arriba mencionados, requisitos que pueden ser
considerados ‘como requisitos positivos para el tramite de una modificacion. Por
otro lado el Tribunal ha establecido la ampliacion del invento o de su divulgacién
como la UNICA limitacion -para su aceptacion, ta! y como lo veremos a

’.
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“La Gnica limitacion impuesta al solicitante respecto de 1a modificacidn consiste en
que ésta no debe implicar una ampliacién del invento o de la divulgacion
contenida en la solicitud presentada’

“A ese respecto, queremos resaltar que los expertos en la técnica no tendrian
problemas en entender todas las caracteristicas reivindicadas en el pliego
relvmdicatorlo modificado porque las mismas estan completamente soportadas en
numerosas partes de la descripcion original y en los dibujos presentados junto con
la solicitud.

“‘De esta for'ma en concordancia con las normas anteriormente citadas, es claro
que los requisitos establecidos para gue una modificacién de una sohc:tud de
patente sea "aceptada por su Despacho son las siguientes:

0 Solicitar la modificacién dentro del tramite de la patente.

0 Presentar el Formulario Unico de Correcciones y Modificaciones.

0O  Pagar la tasa dispuesta para estos tramites.

0  No ampliar la materia inicialmente solicitada.

‘De esta forma podemos ver que existen requisitos procedimentales y de fondo
para la preselntacién y aceptacion de una modificacién de una solicitud de patente.

“Asi entonces, que la solicitud se realice dentro del tramite, que se presente el
Formulario Unlco de Modificaciones y que se pague la tasa, son los requisitos de
procedlmlento para que la Oficina de Patentes acepte y estudie el nuevo pliego
relvmdlcatorloi.

“Ademads, teniendo en cuenta que en el momento de presentacion de la
modificacién, la Oficina de Patentes no estudia el nuevo pliego, sino que dicho
pliego va a ser estudiado al momento que se realice el examen de fondo, este
requisito no se considera de procedibilidad.

“Sin embargo, con independencia del tipo de requisitos que sean los consagrados
en las normas legales anteriormente mencionados, es claro que ninguna de elias
establece la posibilidad a la Administracién de no aceptar una modificacién de!
pliego reivindicatorio de una solicitud de patente porque éste Ultimo no tiene
sustento desclriptivo, no divulga caracteristicas técnicas que permitan distinguir un
producto o se encuentre redactado en términos del uso de los componentes de un
sistema. ‘

“Por otro Iado,‘es claro que habiéndose presentado el nuevo pliego reivindicatorio
en respuesta a anteriores objeciones del Despacho, el mismo debe ser aceptado

{
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para su estudio con mdependencna de que al final se otorgue o niegue la patente.
Pero lo que no puede hacer el Despacho, es negarse a aceptar el nuevo pliego
reivindicatorio sin fundamento legal alguno y contrariando la legistacién vigente
sobre la materla y proferir una decisién final con base en e! pliego inicialmente
presentado. Lo anterior, por cuantc actuar de esta manera implica desconocer que
el objeto de los requerimientos formulados bajo el articulo 45 de la Decision 486
es el de permmr al solicitante efectuar modificaciones a la solicitud con miras a su
eventual otorgamlento

“Sin embaréo, cuando el Despacho no acepta de plano el nuevo pliego
reivindicatorio por razones sustentadas en la Ley, dicha posibilidad en la practica
desaparece .para el solicitante y, como en el presente caso, su solicitud sera
necesariamente negada. Lo anterior, bajo ninguna circunstancia implica que las
modificaciones presentadas a una solicitud de patente necesariamente deben ser
objeto de patente pero si de analisis de fondo por parte del Despacho, mas aun
cuando se han pagado tasas correspondientes por dicho concepto.
]

i
“Asi entonces, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la
Adm1mstrac16n a no aceptar el nuevo pliego reivindicatorio no tienen fundamento
legal, es necesario concluir que esta decision debe ser revocada y en su lugar se
debe proceder a otorgar el privilegio de patente sobre el nuevo pliego
reivindicatori?."

A continuacién, el recurrente argumenta que se viol6 el articulo 16 de la Decision
486 y al respecto indica: “En primer lugar deseo expresar mi total desacuerdo con
las razones expuestas por ese Despacho respecto a la falta de novedad de la
presente mvenc:lon Cabe resaltar que el método caracterizado por la etapa
mediante la cual la composicion que incluye el compuesto de la férmula | y
excipientes como diluyentes o extendedores, conforme a la descripcién es
aplicada a las pestes indeseadas y/o a su habitat y/o semilla para obtener el efecto
esperado no ihabia sido previamente divulgado en ninguno de los documentos
citados como antenondades '

“Por lo tanto, de la comparacion detallada de los documentos que el sefor
Examinador tuvo a bien considerar como anterioridades de la presente solicitud de
patente, esto es, elemento por elemento como lo ensefia el Manual Andino de
Patentes, se puede concluir que los (sic) mismo no afecta la novedad de la
solicitud de mi representada, toda vez que dicho documento nc menciona
explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion.

“Por las razones anteriores, la decision de negar la patente de invencién antes que
estar sustentada en estas normas de la Decision 486 lo que hace es violar las
misma por cuanto fueron interpretadas erréneamente y aplicadas indebidamente
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al presente caso, de tal manera que la resolucion recurrida debe ser revocada al
momento dé resolver el presente recurso y la patentabilidad de la reivindicacion
del nuevo pliego reivindicatorio debe ser evaluada frente a los documentos del
estado del arte que puedan estar dirigidos a solucionar el mismo problema técnico
planteado pqr la presente invencion.”

CUARTO: Que para atender lo senalado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas
y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE .

i
E! articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comisién de la Comunidad
Andina establece que: “Los Paises Miembros otorgardn patentes para las
“invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacién industrial”.

i
Por su parte, el articulo 16 de la Decisién 486 sefiala: “Una invencion se
considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. El
estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al pablico por
una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacron de la solicitud de patente o, en su caso, de la
pricridad reconocida.

El articulo 21 de la Decision mencionada establece: "Los productos o
procedlmlentos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad ¢on el articulo 16 de la presente Decision, no seran objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial.”

De otro lado, ‘el articulo 30 de la Decision 486 indica que: “Las reivindicaciones
definiran la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcién. Las reivindicaciones
podran ser lndependlentes o dependientes. Una reivindicacion sera independiente
cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacion
anterior. Una reivindicacién anterior sera dependiente cuando defina la materia
que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacién anterior. Una
reivindicacién, que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se
considerara una reivindicacién dependiente multiple.”

|
Finalmente, el articulo 34 de la Decisién 486 reza: "El solicitante de una patente

i
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podra pedir jque se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La
modlflcamon no podra implicar una ampliacién de la proteccidn que corresponderia
a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.”

FRENTE AL/ CASO EN ESTUDIO

Examinadas! nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se refiere a un "Agente para la lucha
contra las pestes animales, caracterizado por un contenido del compuesto de la
férmula I” (Ver folio 114). Se refiere al empleo de un ciclodepsipéptido con 24
miembros para la lucha contra las pestes animales en agricultura, en silvicultura y
en la proteccion de los materiales asi como a agentes pesticidas que contlenen
este depsipéptido. (Ver folio 115)

Para dar respuesta a los argumentos del recurrente respecto de la violacion del
articulo 34 de la Decisién 486, es necesario traer a colacion dicho articulo. Este
reza: “El sollcnante de una patente podré pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del tramite. La modificacién no podra implicar una ampliacion
de la proteccion gue corresponderia_a la_divulgacion contenida en la solicitud
inicial.” (Resaltado y subrayado fuera del texto original)

De acuerdo lel anterior, una modificacién a una solicitud de patente, no podra
implicar la amphauén de la proteccién correspondiente a la divulgacion contenida
en la solicitud inicial. Al respecto, sefiala el Tribunal Andino de Justicia en
mterpretamén,prejud|c1a| No. 21-1P-2000:

“En efecto conforme a lo dispuesto por et articulo 17 de la Decision 344, el
petlmonano de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las
reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripcion del invento, o en
fin reforrnando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o
parciales por parte de la Administraciéon. La Unica limitacion impuesta al solicitante
respecto de la modificacién consiste en que ésta no debe implicar una ampliacion del
invento o de la divulgacién contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la
modificacién de la solicitud podra concretar el invento o reducir el alcance de las
reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redaccion originariamente propuesta;
por lo queI aun cuando el cambio sea sustancial con relacion a las reivindicaciones
iniciales, 1o tnico relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir
siendo sustentadas ramonalmente con fundamento en la descripcién contenida en la

solicitud |mC|a|

Cabe aclarar, que el requisito de fondo esencial para aceptar una modificacion a la
solicitud, consnste en que no debe implicar una ampliacion de la proteccién que
corresponderla a la divulgacién contenida en la solicitud inicial, asi entonces, si no
se cumple e§te requisito, se rechaza el nuevo pliego resolviéndose como
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consecuencia, con base en la solicitud inicial. No obstante, el verificar la
ampliacion 'del objeto de protecciéon con la modificacion, no obsta a que el
examinador verifigue el nuevo capitulo reivindicatorio con los demas requisitos
exigidos por la normatividad andina, cuando lo considere pertinente.

Es importante sefalar, que en el capitulo reivindicatorio originalmente presentado,
el solicitante manifiesta en la reivindicacion 1 que la invencion esta constituida por:
un "Agente’ para Ia lucha contra las pestes animales, caracterizado por un
contenido del compuesto de formula (l)”, mientras en capitulo reivindicado
modificado se presentd como reivindicaciéon lo siguiente: “Método para controlar
pestes animales indeseadas en agricultura caracterizado por una composicion que
comprende de 0.1 a 95% en peso del compuesto de formula (I) y al menos un
diluente o extendedor, la cual es aplicada a las pestes indeseadas y/o a su habitat
y/o a semilla”. Como se puede apreciar en las anteriores reivindicaciones, las
modificaciones realizadas involucran el cambio de un AGENTE plaguicida a un
METODO para controlar pestes; de esta manera se presenta una ampliacién del
invento, ya'que la materia presentada inicialmente hace referencia a un
PRODUCTO. plaguidida que contiene los compuestos de férmula () y la
modificacién comprende un PROCEDIMIENTO en el cual se involucra una
composicion que contiene los compuestos de formula (I}, de tal manera que en la
modificacién jrealizada, fa materia a proteger esta constituida inicialmente por un
elemento particular y luego, este elemento es relacionado dentro de un proceso
general. Por lo tanto, la materia a proteger se ha ampliado ya que su alcance es
mayor en las modificaciones realizadas dado que el fundamento del proceso es la
aplicacion del producto que contiene los compuestos de férmula (1) con fin de
controlar las pestes animales en cultivos.

De otra parte, también se considera ampliacién de la materia en el capitulo
reivindicatorio modificado, el hecho de presentar un rango de concentracion para
los compuestos de formula (1) asi como indicar la presencia de un diluente o
extendedor, ya que ésta informacién no se habia contemplado en el capitulo
reivindicatorio originalmente presentado. Lo anterior, en virtud a que én una
solicitud de patente toda la materia que constituye la invencién se encuentra en el
capitulo reivindicatorio, por lo tanto las modificaciones que se realicen al capitulo
reivindicatorio' deben establecerse sobre la misma materia que fue presentada
inicialmente sin adicionar informacion, teniendo en cuenta que este hecho se
considera amphacubn del invento. Aunque la informacion adicionada se haya
encontrado previamente consignada en el capitulo descriptivo, esta no tiene
validez por no encontrarse inicialmente en el capitulo reivindicatorio originalmente
presentado. De esta manera, no es suficiente que un experto en la técnica
entienda el capitulo reivindicatorio modificado, sino que es necesario presentar un
capitulo reivindicatorio en el cual no se introduzca materia que no se, habia
contemplado en el capitulo reivindicatorio original.
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El hecho de realizar una modificacién al capitulo reivindicatorio inicialmente
solicitando un PRODUCTO y luego solicitando un PROCEDIMIENTO involucra un
cambio en el ambito de las reivindicaciones, por lo que la materia que se reclama
es diferente 'en los capitulos reivindicatorios presentados, aunque se encuentren
involucrados; los compuestos de formula (1) en dichos capitulos reivindicatorios.
]

Dado que el|solicitante realizé modificaciones las cuales presentan ampliacién de
la materia inicialmente presentada asl como cambios en el ambito de las
reivindicaciones, estas no fueron aceptadas, razon por la cual se tomé la decisién
de negar, con base en el capitulo reivindicatorio original. Teniendo en cuenta que
los compuestos de formula (1) se encuentran reportados en el estado del arte
previo, no habra razon alguna para continuar con otra actuacién diferente a la
negacién de!la solicitud por parte de esta Oficina, teniendo en cuenta que la
materia presentada én la solicitud no contaba con las caracteristicas técnicas
necesarias para considerar la decisién de concesién del derecho de patente toda
vez que estando presentados los compuestos bien sea en forma de producto
como un agente plaguicida o como un método que involucra la aplicaciéon de los
compuestos de férmula (I) siempre que estos sean conocidos en el arte previo, la
solicitud va a'carecer de NOVEDAD siendo este unc de los principales requisitos
para otorgar un privilegio de patente.

Cabe sefialar, que la forma procedimental como se realizé el tramite para
presentar las modificaciones al capitulo reivindicatorio se encuentra acorde a o
legalmente establecido, no obstante, dicha modificacién no cumplié con el
requisito de fondo de no ampliar la materia inicialmente presentada, motivo por el
cual el capitulo reivindicatorio fue rechazado. De esta manera, se resalta que las
modificaciones realizadas a la solicitud en su capitulo reivindicatorio no fueron
aceptadas. Para lo anterior, fue necesario el estudid del capitulo relvmdlcatono
moedificado. i '

Al respecto, es preciso‘aclarar que en el concepto técnico No. 1361 en el numerai
4.1, se realizo| una observacién con respecto a la forma en la cual se encuentra
formulada la  Unica reivindicacion presentada en el capitulo reivindicatorio
modificado, con lo que se demuestra que esta oficina realizd un estudio del
capitulo reivindicatorio, no obstante, por encontrarse ampliando la materia
inicialmente présentada, este fue rechazado.

Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez realizado un andlisis del presente
tramite, se concluye que este Despacho no ha violado el articulo 34 de la Decision
486, ni el numeral 1.2.1.6 de la Circular Unica (Resoluciéon 210 de 2001), sino que
por eI contrario; ha actuado conforme al articulo y numeral mencionados, asi como
con la normatividad andina y concordantes que regulan el presente tramite.

l
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Respecto a 'la violacion del articulo 16 de la Decisién 486 argumentada por el
recurrente cabe recordar, que el solicitante en su memorial de respuesta, radicado
el 25 de mayo de 2007, manifiesta que "Ademas considera ese Despacho que la
presente invencion carece de novedad. Con el objetivo de superar mencionada
(sic) objecidh la solicitante presenta una modificacion de la reivindicacién 1, de
manera quei describe un método caracterizado por al etapa mediante la cual la
composicion que incluye el compuesto de la férmula I...” (Ver folio 108), lo que
demuestra que el solicitante no realizé un pronunciamiento respecto a la objecion
de novedad presentada para los compuestos de férmula |, sino que simplemente
cambid el ambito de las reivindicaciones, no solventando la falta de novedad de la
solicitud, siendo este uno de los principales requisitos para otorgar una solicitud de
patente. ‘

Con lo expuésto anteriormente, se presentan las razones que justifican el hecho
de haber rechazado el capitulo reivindicatorio modificado, las cuales se sustentan
juridicamente con lo establecido en el articulo 34 de la Decision 486 de 2000.
4

En cuanto a la faita de novedad de la solicitud, con base en los tres documentos
presentados ‘como anterioridades, es posible observar que para los conocidos
compuestos de formula |, presentados en dichos documentos, se conocian sus
propiedades ‘como antlhelmmtlcos por lo que pretender presentar estos
compuestos para ser utilizados contra pestes animales constituye sencillamente
un segundo uso a compuestos conocidos bien sea en forma de un producto o del
procedimiento que se presenta en el capitulo reivindicatorio modificado, en el cual
solamente se hace mencion a la aplicacién de una composicion que contiene
dichos compuestos. Lo anterior, ya se habia manifestado al solicitante claramente
en el concepto técnico 0015 (folio 100). Por lo tanto, los documentos presentados
como anterioridades afectan la novedad de la solicitud, teniendo en cuenta que en
ellos se presentan los mismos compuestos de formula (1) de la solicitud y su
accién como antihelminticos también es reconocida en dichos documentos.

Teniendo en c1:uenta lo anterior y debido a que los argumentos presentados en el
recurso de reposicion no desvirtian lo que dicta la Resolucion No. 33365, se
ratifica dicha Resolucidn que niega el privilegio solicitado para las relwndlca,mones
1a 3 (ver 24).!

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con Ios requusnos de patentabilidad, especificamente con el de novedad;
en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decision impugnada.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

! REPUBLICA DE COLOMBIA

i SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

, RESOLUCION 2704
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion '

1

Rad. 00-097176

|
' RESUELVE

ARTICULO IPRII\&'IEFEO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 33365
de 10 de octubre de 2007, por medio de fa cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO l-SEGUN'DO: Notificar personalmente el contenido de la presente

resolucion al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, o a quien haga sus veces, entregéndole copia
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por
encontrarse agotada la via gubernativa.

|

| NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
5 ' Dada en Bogota D.C., a los,g | ENE. 2008

! -
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

\LBUENA QUINONES

Doctor

Emilio Ferrero,

Carrera 4 No. 72 — 35. Piso 5.
Bogota D. C. |
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