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Radicacién : 8-87170- -8-0 Fecha: 2008-12-22 08:53:10
Tramite : 11 PATENTEIYI

Evento : 378 FASENACIONALI

Actuacién: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : ALVARO CORREA ORDONEZ Folios 1

Sefior (a)(es)
ALVARO CORREA ORDONEZ
AVENIDA 82 NO. 10-62 PISO 6
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 53918

Fecha : 19/12/2008

Expediente : 8-67170

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO i
Actuacion - 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, 1a providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucion a través de la opcién servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Cento: Carera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 53§18
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/08-067170

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 35061 de 19 de septiembre de 2008 la
Superintendencia de Industria y Comercio declaro retirada una solicitud de patente
presentada via PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 03 de octubre de
2008, bajo ef nimero 08-067170-00004-0000, el doctor Alvarc Correa Ordonez, en
calidad de apoderado de ta sociedad E.I. Du Pont de Nemours and Company,
interpuso recurso de reposicion contra la decisidon contenida en la citada
resolucion, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se proceda a dar
tramite a la presente solicitud.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se
fundamentd, en sintesis, de la siguiente manera:

Senala el recurrente, en comienzao, que el solicitante cumplié con los requisitos
establecidos en el articulo 22 del PCT dentro del plazo aplicable. Agrega que por
medio de escrito radicado el 30 de julio de 2008 &l presentd “traduccidn al espafiol
de! capitule reivindicatorio tal y como fue presentado en la fase internacional y la
traduccion al espafo! de las modificaciones al capitulo reivindicatorio segun
articulo 34 del PCT. De igual manera, presente la traduccion del sustento de las
modificaciones presentadas bajo articulo 34 de) PCT."

Por lo anterior solicita se evalie su memorial de alcance “radicado dentro del
término de 31 meses desde la fecha de la prioridad (30 de diciembre de 2005), por
medio del cual el solicitante completd los requisitos para entrada en fase nacional.”

Considera el recurrente que en este caso se ha violado el numeral 5.2.5 de la
Circular Unica de la SIC resaltando la parte de la disposicién que sefala
*...Cuando la traduccién proporcionada por el solicitante sélo contiene una de fas
dos traducciones de las reivindicaciones o solicitudes exigidas, la
Superintendencia requerira al solicitante para que en los términos que fija el
articulo 39 de la Decision 486 presente la traduccion faltante...”

Concluye en esta parte el recurrente que el examinador “debia haber requerido al
solicitante en los términos del articulo 38 de la Decision 486 para que presentara
la traducciéon que, a su juicio, hacia falta. No era procedente en este caso, que

Sede Centr¢: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2.5, 7 y 10
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION X538 18
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/08-067170

ese Despacho emitiera la Resolucion 35061 que retira la solicitud, cuando la
misma circular unica propone mecantsmos idéneos para que el solicitante
presente dentro del término de dos meses las traducciones que hicieran falta en
su expediente.”

Finalmente, sefala el recurrente que se ha violado el articulo 209 de la
Constitucion Politica y los articulos 2 y 3 del Codigo Contencioso Adminisirativo,
pues el Despacho no utilizo los mecanismos propuestos para que el administrado
cumpliera con los requisitos faltantes a la solicitud entrada en fase nacional y
anade: ... ante la duda del Examinador frente al cumplimiento del requisito de las
traducciones, contaba con caminos mas propicios que permitieran al solicitante
aclarar sus dudas, y presentar las traducciones que fueran del caso, antes de
pronunciarse de manera que retirara la solicitud del tramite cuando el solicitante
demostro su intencion de continuar con e! tramite al presentar todes los requisitos
considerados por ley... Asi mismo, la SIC vulneré el principio de la prelacion del
objeto de los procedimientos sobre las formas y omite su obligacion de dar
prelacion al derecho sustancial sobre obstaculos formales.”

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

NORMA APLICABLE

El Articulo 22 del PCT (Tratado de Cooperacién en materia de Patentes). sobre
Copia, traduccion y tasa para las Oficinas designadas, sefiala que:

* 1) El solicitante proporcionara a cada Oficina designada una copia de {a solicitud
internacional (salvo que ya se haya electuado la comunicacion prevista en el
Articulo 20) y una traduccion de la misma (en la forma prescrita) y pagara la tasa
nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30° meses desde la fecha
de prioridad..." (31 meses para Colombia).

El Articulo 24 del PCT establece, a su vez, que:

“Articulo 24, Posible pérdida de efectos en los Estados designados

*1) Sin perjuicio de 1o dispuesto en el Articulo 25, en el caso previsto en el punto ii)
infra los efectos de la soficitud internacional establecidos en el Arliculo 11.3) cesaran
en cualquier Estado designado con las mismas consecuencias que la retirada de
una solicitud nacional en ese Estado:

)

iy si et solicitante no realiza los acles mencionados en el Articulo 22 denlro def
plazo aplicable...”
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RESOLUCION 53818
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/08-067170

Que el punto 5.2.4 de! Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de
Industria y Comercio establece los requisitos minimos para la entrada en fase
nacional en virtud de los Capitulos | y |l del Tratado, asi: "Si la solicitud
internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional
en virtud del articulo 22 o del articulo 39.1 del Tratado, el solicitante debera
presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde
la fecha de la prioridad, una copia de la solicitud internacional tal como fue
presentada, con el contenido prescrito para las traducciones en el siguiente punto
52.5.

"Si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en
la fase nacional el solicitante debera presentar ante la Superintendencia, dentro
del plazo antes senalado, una traduccion al castellano de la solicitud internacional
tal como fue presentada, con ei contenido prescrito en el siguiente punto 5.2.5".

A su vez el punto 52.5 relacionado con el contenido de la traduccién de la
solicitud internacional a los efectos de los articulos 22 y 39 del Tratado, prevé: “La
traduccion de la soclicitud internacional como minimo debera contener, la
descripcion, las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia
de los mismos, el resumen y, de ser el caso, las modificaciones y la declaracion
previstas en el articule 19 del Tratado. :

*Si como resultado del informe de busqueda internacional el solicitante ha hecho
modificaciones a las reivindicaciones, la traduccién proporcionada por el solicitante
debe contener las reivindicaciones tal como fueron presentadas inicialimente y tal
como fueron modificadas.

"Si durante el examen preliminar internacional el solicitante ha hecho
modificaciones a la solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 34
del Tratado, la traduccion proporcionada por el solicitante debe contener la
solicitud tal como fue presentada iniciaimente y tal como fue modificada por el
informe de examen preliminar internacional.

“Cuando la traduccion proporcionada por el solicitante solo contiene una de las
dos traducciones de Jas reivindicaciones o solicitudes exigidas, la
Superintendencia requerira al solicitante para que en los términos que fija el
articulo 39 de la Decision 486 presenta la traduccion faitante...”

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicilud se relaciona con “ciertas Isoxazolinas, su
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ResoLucion M9 3818
Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad. PCT/08-067170

N-Oxidos, sales y composiciones adecuadas para usos agrondmicos y no
agrondmicos,...” (ver folio 130)

En el presente tramite administrativo se radicé solicitud de patente PCT entrada en
fase nacional el 01 de julio de 2008 y la cual reivindico prioridad de la solicitud US
60/755,247 de fecha 30 de diciembre de 2005.

Mediante Resolucién 35061 de 19 de septiembre de 2008 la Superintendencia de
industria y Comercio resolvié declarar retirada la solicitud, por cuanto revisada ia
misma se constaté que el solicitante no realizé los actos mencionados en el
articulo 22 del Tratado PCT dentro del plazo aplicable. El solicitante, para efectos
de entrar a la fase nacional “no presentd una traduccidon al casteilano de la
solicitud internacional tal como fue presentada. En efecto, la traduccidn del
capitulo reivindicatorio allegado no coincide con el inicialmente presentado,...” (ver
folio 356)

Por Io anterior "cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el
anticulo 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde la
fecha de su presentacion internacional, los efectos de una presentacion nacional
regular en Colombia™.

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente que el solicitante
cumplid con los requisitos establecidos en el articulo 22 del PCT dentro del plazo
aplicable. Agrega que por medio de escrito radicado el 30 de julio de 2008 este
presentd “traduccion al espafol del capitulo reivindicatorio tal y como fue
presentado en la fase internacional y la traduccion al espafol de las
modificaciones al capituto reivindicatorio segun articulo 34 del PCT. De igual
manera, presente la traduccién del sustento de las modificaciones presentadas
bajo articulo 34 del PCT.” Por Ip tanto, solicita se evalle su memorial de alcance
“radicado dentro del término de 31 meses desde la fecha de la prioridad (30 de
diciembre de 2005}, por medio del cual el solicitante completd los requisitos para
entrada en fase nacional.”

Efectuada una revisidon de los documentos que conforman este expediente,
advierte la Oficina que si bien al momento de radicarse la solicitud en fase
nacional esta no cumplia con todos los requisitos de ley, posteriormente mediante
escrito presentado el 30 de julio de 2008, y estando aun dentro del plazo
permitido, se completd ta misma. E&n efecto, en la fecha antes mencionada se
radicé escrito que contiene traduccion al espanol del capitulo reivindicatorio tal y
como fue presentado en la fase internacional asi como la traduccidn al espafnol de
las modificaciones ai capitulo reivindicatorio de acuerdo con lo previsto en la
normativa aplicable, con lo que se completd la solicitud; sin embargo, dicho escrito
no fue allegado oportunamente al expediente razdén por la cual no se tuvo en
cuenta al momento de hacer una primera evaluacion de la solicitud.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION M5 39 13
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/08-067170

Por lo anterior, encuentra la Oficina que al estar completa la solicitud hay lugar a
revocar la decisién adoptada mediante Resolucion 35061 de 19 de septiembre de
2008 y, en consecuencia, a disponer la continuacion del tramite para la obtencién
de la patente previsto en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucidn 35061 de
19 de septiembre de 2008, por medio de la cual se declara retirada una solicitud
de patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuacion del tramite dando aplicacién al
procedimiento previsto en la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, para tal fin se envia el expediente a la Divisidén de Nuevas Creaciones.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Alvaro Correa Ordofiez, en su calidad de apoderado de la
sociedad E.l. Du Pont de Nemours and Company, 0 a quien haga sus veces,
entregandole copia de la misma, advirtiendole que contra ella no procede recurso
alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 4 "
Dada en Bogota D.C..a los 9 'ﬁ“ 2004

1

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY Cof RCI(‘): ‘
I I ;;,’1-\’.‘14;:5 .

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

Alvaro Correa Ordonez
Avenida 82 No 10 - 62, piso 6
Bogota D. C.
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