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Yo, ALICIA LLOIEDA RICAURTE, mayor de edad, vecina de Øsa cludad, abogada 

titulada e identifiada con (a cØdula de ciudadanla ntmero 39.6O.713 de UsaquØn, 

Representante Leg  en Bogota para todos los asuntos relativos a la Prpiedad Industrial de  
4 la sociedad WYETH HOLDINGS CORPORTATION, organizada y exisl1ente de conformidad 

- con las leyes del ;stado de Maine, Estados Unidos de America y do iciliada en Madison, 

Estado de New Jesey, Estados Unidos de America, ateritamente ma ifiesto a usted que 

interpongo Recuro de Repas!dón contra la Resoluclón No 8265, dictada por el seæor 

Superintendente 4 Industria y Comercio, el 25 de FebrerO de 2009 y notificada por Edicto 

fijado el 6 de Ma rode 2009, por medlo de la cual se niega (a solid ud de patente de la 

referenda. 

I. 

(1) El 6 d marzo de 2000 se presentó ante la Division de Nu vas Creaclones de la Su

perntendencia de Industria y Comerclo (en ade(an1e SIC), solicitud de 

Paten   de Invención para "COMPOSICIONES XNSECTI4IDA$ SINERGICAS 

QUE COMPRENDEN UN ANTAGONISTA DEL CNAL DE SODIO 

NEU1ONAL Y UN COMPUESTO DE AMZDINOHIDRAONA", a nombre de 

AMEFICAN CYANAMID COMPANY sociedad organiada y existente de 

confomIdad con las leyes del Estado de Maine, Estados Unldos de America y 

domiciliada en Madison, Estado de New Jersey, Estados Unikios de America. 

(2) La soicitud mencionada fue admitida a trÆmite por este espacho en vista del 

cumpimiento de los requisitos establecidos en la ley, siØndole otorgado el 

nimero,de radicaciOn 00-017.310. 

(3) Poste-Iormente la solicitud fue objeto de examen de for a, segtn lo prescrito 

en el ArtIculo 21 de la Decision Andina 344, cuyos equerimientos fuerori 

atencidos en debida forma y tiempo por parte del solicitaiite. 

(4) En vista de lo anterior, el extracto de (a solicitud de a referenda apareció 

pubIiado en Ia Gaceta de la Propiedad Industrial No. 521 de fecha 30 de 



(6) 
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Octubre de 2002, surglendo para el solicitante la carga del solicitar la 

realizaclón del examen de patentabllidad de la invención 4uya p otcclón se 

pretende, asI como la de pagar la correspondiente tasa admi strtiva. El 

solicitante, estando dentro del tØrmino previsto, mediante memo at te fecha 

21 de Abril de 2003 solicitó dicho examen, y adjuntó el rØcibo p pago que 

acreditaba la cancelación de la tasa administrativa mencionaa. 

Posteriormente, mediante memorial de fecha 11 de abril de 200 , se radicó 

ante ese Despacho el cambio de nombre de (a sociedØd so cithnte de 

AMERICAN CYANAMID COMPANY a su nombre actual WYETH OL.DINGS 

CORPORATION, junto con todos los documentos necesarios par 1 el Iregistro 

de dicho cambio de nombre, debidamente legalizados. 

A continuaclón, y en virtud del Articulo 46 de la Decision And! r 486, fue 

requerido at solicitante la presentaclón de los documentos (I) Har1er, H.H El 

AL "DPX-MP062: A novel broad spectrum environmentally soft, in ktl control 

compound" (ii) "Journal Of Economic Entomology, Vol 90 No.5" y (i i) Mixtures 

of Arthropodicides And Fungicides-Research Disclosure, GB, Industrial 

Opportunities Ltd", requerimiento que fue atendido oportuname te par el 

solicitante el dIa 31 de Agosto de 2005. 

(7) AsI mismo, y en atención  at Articulo 45 de (a Decision Andina 481 

Junto de 2005, la SIC notificó el Concepto TØcnico No. 682, medianl 

fueron informadas at solicitante las objeciones formuladas por es 

respecto del cumplimlento de los requisitos de Claridad de la 

Unidad de Invenci6n2 exigidos para el otorgamiento del privileglo de 

(8) 

(9) 

El solicitante dio respuesta oportuna a dicho requerimiento el 

Septiembre de 2008, refiriØridose a cada una de las objeciones exi 
ese Despacho en su Concepto TØcnico No. 682 respecto de la falta 

de la Soilcitud y de Unidad de InvenciOn, junto con la presenta 

nuevo juego de reivindicaciones presentado para el estudio de ese d 

No obstante to anterior, mediante fijación de 16 de marzo de 20C 

procedió a notificar el Concepto TØcnico No. 381 en donde nueva 

objeta la claridad y la existencia de un ciriico concepto comn inven 

soilcitud bajo estudio. El solicitante atendló oportunamente es 
requerimiento, presentando una vez mÆs argumentos tØcnicos 5 

contra las mericionadas objeclones formuladas par la SIC en ell pres 

as( como nueve (9) solicitudes divisionales en atención  a la objeción I 

por el seiIor Examinador respecto del cumplimiento del requisito de I 

Invención. 

na 486 de 2000, Articulo 30. 
no 486 de 2000, Artfculo 25. 
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(10) Una v z mÆs, este Despacho consideró erradamente 

modifi aciones y divislonales presentadas en respuesta 

fatta de Claridad y Unidaci de Invención formuladas en el 

381, no fueron suficientes a fin de superar dicha 

consec encia el 2 de septiembre de 2006 notiflcó el Conci 

en do de se ratiflcan las objeclones previamente mencic 

las solicitudes divisionates presentadas por el solicitante. 

debida respuesta al nuevo requerimierito formulado, p 

nueve (9) sollcitudes divisionales en donde se modlfh 

reivinificatorlos an atenclón a las objeclones respe 

formu ados por el seæor Examinador en su Concepto 

los argumentos, 

las objeciones de 

cepto TØcnico No. 

objeciones, y en 

o TØcnlco No.1485 

das y se rechazan 

evamente Øste dio 

entando otra vez 

on los capitulos 

de los mismos 

rcnlco No.1485. 

(11) Sorpre dentemente, la SIC expidió Ia Resolución No.  8265, dictada por el 

seuior uperintendente de Industria y Comercio, el 25 de Febrero de 2009 y 

notific da por Edicto fijado el 6 de Marzo de 2009, por medio de la cual se 

niega la solicitud de patente de la referenda para la inve don arriba referida, 

bajo los acÆpites de Falta de Claridad de la Solicitud y de Unidad de Invención, 

dadoue inexplicablemente este Despacho no aceptO, ni Ic dlo trÆmite a las 

solicit des divislonales presentada por el solicitante. 

Son los heclilos aqul enunciados que dan lugar al presente 

sustentado en los iguientes: 

XL 

Como fundai 

expedición y el cot 

debido proceso qw 

de patente ante 

administrativa cor 

constitucional en e 

4 del Código de Pr 

25,28y30delaC 

1. 

de reposición, 

ento de mi recur-so me permito manifestar ante e e Despacho que la 

enido de la Resoluclón No. 8265 se constituye en yna clara violación at 

le asiste al solicitante dentro del trØmite administr tivo de una solicitud 

la Superintendencla de Industria y Comerci , como autoridad 

etente para tales efectos, presupuØsto consag ado incluso a nivel 

ArtIculo 29 de nuestra Carta PolItica de 1991, asI domo de los ArtIculos 

:edimiento Civil (Articulo 267 del Código Contencio o Administrativo), y 

cisión Andlna 486 de 2000, tat y como se demostr r6 a continuación: 

El ArtIculo 29 de la Constitución PolItica de 1991 establece: 

"Artfculo 2 El debido pro ceso se aplicarÆ a toda 

judiclales y administrativas. 

Nadie podr, ser juzgado sino con forme a leyes p 

le Imputa, nte juez o tribunal competente y con 

de las forms proplas de cada julcIo 

de actua clones 

al acto que Se 

de la plenitud 
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En, mater/a penal, ía fey permisiva o favorable, aun cuando sea poten 
de preferencia a la restrict/va o desfavorable. 

Toca persona se presume inocente mientras no se Ia haya dedaradc 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a Ia as 
abogado escogido por el, o de of/cia, durante la investigaciÆn y el juz 
debido proceso publico sin dilaciones injust/ficadas; a presenar 

contra vertir las qua se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
y no serjuzgado dos veces por el m/smo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, ía prueba obten/da con yb/ac/on del debido 
(Negrilla y cursiva fuera del texto) 

De, la atenta lectura de Øste precepto constitucional se concluye sin lugar 
toda actuación admiriistrativa, en sede de la cuªl se establece unp relac 
adrninistración (a travØs de sus diferentes entes) y los administrados, d 

poLetida
el debido proceso, es decir, que la actuaciOn de la administración 

a preceptos legales y reglamentarios previos que gal 
adrrriinistrado la guarda efectiva de sus derechos y libertades. 

Vale anotar que la aplicación del principlo del debido proceso como re 
actuaciones administrativas ha sido reconocida ampliarnent6 por 

Costitucional, siendo Øste un pilar que soporta el funcionamiento 
ordenamiento jurIdico colomblano, entre otras, en la Sentencia C-50 de 
afirma lo que sigue: 

"El debido proceso se bnstituye en ía Carta PolItica de 1991 coma un 
ran go fundamental de apllcación inmediata (arts. 29 y 85) que rige para 
de actuaciones, sean 

estas judiclales o administrativas, somtiØn 

que los sujetos de derecho puedan tram/tar los asuntos sometidos a dec 

dist/ntas autoridades, con protección de sus derechos y I/bertades 
meIiante el otorgamiento de med/os idOneos y oportun/dades de dfensa 
de manera que garant/cen ía legal/dad y certeza juridica en las resoluc/c 
se dopten,’4 (Negrilla y cursiva fuera del texto). 

Es Uaro entonces que en el caso que nos ocupa, la Superiritendencia de 
Conercio como ente administrativo competente parà tramitar una 5 

patnte con aplicación de las Ieyes pertinentes, deberÆ siempre, y por ma 
Corstitución misma, garantizar el debido proceso a los admlnistrads IntE 
di0o trmite, y sus actuaclones deberÆn slempre estar someti 
proedimientos y requisitos pre-existente para la actuaciOn de qua 

se 

tratc 

Poiltica Dc Colombia. ArtIculo 29. 
Corte Corstituclonal. Sala Plena. Sentencla C-540 de 1997. Bogota D.C., velrititrØs (23) de 
veclentos noventa y siete (1997). 
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en aras de ciarantizar Ia legalidad y Ia certeza juridica de los actos administrativos 

que en todas sus formas expida la Admlnistración. 

Volviendo al asunto que nos ocupa, y en vista de las anteriores consideraciones, me 

permito sei lane a este Despacho que al haber expedido la Re ;olución 8265 de 25 

de Febrero le 2008, medlante la cuâl se niega la solicitud de patente de ml 

representadc, vulneró el debido proceso, toda vez que, aun habidndose cumplido 

todos los re c ulsitos exigidos en la ley para ello, y aun aquellos I neamientos dictados 

por la SIC, p ocedló a negar dicha solicitud, sin que se haya adel ntado un estudio de 

los mØnitos de la invención y sin haber nunca acepta o las solicitudes 

divisionalles presentadas par el solicitante en respuesta a las objeclones 

formuladas por ese mismo despacho en contra de la Clan ad y la Unidad de 

Invención de Ia solicitud que nos ocupa. 

En este ord n de ideas, es procedente hacer un recuento s )bre cuÆles son los 

requisitos le ales necesarios para la aceptación y trmite de u a solicitud divisional 

de patente, eXistentes en Ia legislación aplicable al tema. 

En primer I gar, el ArtIculo 36 de (a Decision Andina 486 d2000 conisagra la 
facultad del olicitante de dividir su solicitud, en los siguientes tØ minos: 

"tArtIculo 3 .- El soilcitante podrÆ, en cualquier momento del trØm/te, dividir su 

solicitud en dos o mØs fraccionarias, pero n/n guna de Østas podrÆ imp//car una 

ampliaciÆn d la protección que corresponda a la divulgación co tenida en la solicitud 

in/c/al. 

La oficina ,acional competente podrÆ, en cualquler mo,iento del trÆmite, 

requerir at soilcitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el 

requisito dq unidad de Invenclón. 

11 Cada 5oiicituki fraccionaria se beneficiarØ de la fecha de presen ac/On y, en su caso, 

de ía fecha d prioridad de la soilcitud in/cial. 

En caso de iaberse invocado prior/dades malt/pIes o parciale , el so/icitante o ía 

ofic/na nac/o al competente, indicarÆ ía fecha o fechas de priori ’ad que corresponda 

a las mate as que deberÆn quedar cubiertas por cada una de las solicitudes 
fraccionarias A efectos de ía divisiOn de una solicitud, el so!/c tante consignarÆ los 

documentos que fuesen necesarios para formar las so Th itudes fraccionarias 

correspondie ites." 

Como se dec 

de solicitar I 

hacerlo, o � 

formule la SI 

uce de la atenta lectura del Artrculo citado, el sollcitnte tiene (a facultad 

division de su solicitud, bien sea en razón a su deseo voluntanio de 

n respuesta al requerimiento que por falta de (.nidad de Invención 

en su calidad de autonidad competente en la mateia. 
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* r. 

Ta ribiØn es posible concluir que en dicho Articulo no se estÆ ex’giendo nI 
im ponlendo el cumpilmento de nlngün requisito de fondo de h solicitud 
di’ Islonal presentada, salvo el Instituirse en una ampllaciófl de 

a 

riaterla 
Inicialmente presentada, y en consecuencla, para su admlsIn a t Ænite, no 
se 1 Ic indica a la SIC ci adelantar nlngün tipo de estudio Fespe o de los 
mØritos de la invenclón contenida ahora en la nueva soliltud divisional, 
salvo, como ya se duo, no encontrarse frente a una ampIlaclói de n1atorla. 

Asil mismo, ese Despacho en concepto No. 08058560 ha establecido que: ’En efecto, 

las solicitudes de patentes en cua(quier momenta del trÆmite, es p s, con 

anterior/dad a la fecha de expedición del acto administrat/vo que decida solicitud, 

puden dividirse en dos a mØs fraccionarias, sin aue ella implique :eo ninaÆn 

momenta una ampliaciÆn a ía solicitud inicialmente presentada. Lai feE/ia de 

presentación de la soilcitud fraccionaria serØ la de la soilcitud in/c/al, y si 6s dl caso, 
serÆ Ia de ía prioridad invocada en ía solicitud in/cial. AdemÆ, ca a 4olicitud 
fraccionaria deberØ contener los documentos que conformen la solicitud r spctiva y 

el iecibo par concepto del pago de la tasa establecida".5 

Adidonalmente establece este Despacho que: "la solicitud in/cial y las frpOccionarias 
no podrØp reivindicar la misma mater, de tal manera que sus àbjetos deen ser 
clara y precisamente d!stinguibles"6. 

En consecuencia, los inicos requisitos para la admisión a trÆmite de u a solicitud 
divisional o fraccionarla, tat y como Ia reconoce este mismo Despacho ep et citado 
concepto, se rel9eren a una real separación y diferenciación de La rateri cobtenida 
en la solicitud inicial frente a aquella cuya protección se pretende en a solicitud 
divisional presentada y a la imposibilidad de ampliar la materla illici6lmente 
pre entada ante dicho despacho, siendo los demÆs requisitos enundados, ale 

I 

s como 
el allegar los documentos que conformen la solicitud y et pa go de una tasa 
administrativa, de carÆcter puramente formal. 

Es antonces claro que ci anÆllsis respecto del cumplimiento do los 
de patentabilidad de la Invención descrita en la solicitud dlvIsio 
ha erse en el trÆmite administrativo independlente y seprado 
sol citud iniclal, abierto por ese Despacho en virtud de Ia sollçitud 
prsentada por el solicitante, bien sea por su deseo voluntarlo d 
m4eria de su solicitud, o en respuesta a una objeción de falta de 
Invención. 

Vol’iendo a la solicitud bajo estudlo, las nueve (9) solicitdes C 

preeritadas par et solicitante responden a la formulación de una objción j 
Unl1lacl de Invención, dado que el seiior Examinador, en su Concepto TØcni’ 
manifesto to que sigue: "La invenc/ón no comprende un grupc de ii 

Concepto N. 08058560. Supertntendencla de Industria y Comercio, PÆgina 3. 
Concepto No. 08058560. Superintendencta do Xndustrla y Comerclo, PÆglna 3. 
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relacionadas entre si, de manera que se integre un On/co 

con forme a! grticulo 25 de la Decision 486 de ía corn/s/On de 

puesto que de acuerdo con e/ nuevo capitulo reivindicato, 

comprende uia amp/ia gama de mezdas diferentes... "i. 

Mn cuando 

consagrados 

lineamientos 

sorprenaent 

solicitudes d 

so/icitud 

div/s/On 

el solicitante dlo cabal cumplimiento a los r 

en Ia normatividad andina citada, y habiØ 

planteados por ese Despacho en el Concepto No. 

mecliante el Concepto TØcnico No.1485 la SIC 

iisionales presentadas afirmando que: "Con resp� 

s 272 a 281 y a los nuevos capItu/os reivindica 

!ada por el interesado, no aceptan en razón a 

respectivos ctapituios reivindicatorios presentan falta de clan 

lnvenclón... i8 

in vent! vo, 

comunidad andina, 

la invención aun 

sitos enunciados, 

;e ceæido a los 

8560, de manera 

zó las nueve (9) 

a ía division de ía 

s resuítado de ía 

cada uno de los 

Coma es evi ente de Ia anterior, el rechazo de las nueve (9) solicitudes divisionales 

presentadas no estÆ sustentado en ninguna norma vinculante que le imponga al 

solicitante la carga de cumplir con los requisitos de patentabilid d conteniclos en los 

Articulos 25 y 30 de. la Decision Andina 486 de 2000, referi os a la lJnidad de 

Invención prdIcabIe de la solicitud correspondiente y la Claridad de la misma. 

Por tal, es Despacho vulneró el debido proceso del soli itante desde este 

mismo instrnte procesal, al no haber, como ha debido, admitido a trÆmite 

las soiicitu4es divisionales presentadas y al haberle Imp esto al solicitante 

una carga is obligaclón extra no contemplada en la no matividad vigente 

para la adriislón de este tipo de solicitudes, pues reit ro que los ünlcos 

requisitos iue se seæala para la admlslón :a trÆmlte de una solicitud 

divisional eis que Østa no Implique una ampllaclón a Pa sol citud Inicialmente 

presentada y que exista una real division de mater a, ademÆs de la 

presentac14i de los documentos necesarios y el pago de la tasa 

admInlstratva establecida para tales efectos. 

No obstante lo anterior, y en respuesta al citadó Concepto TØcnlco (No. 1485) 

mediante el cuI arbitrariamente fueron rechazadas las solicitudes divisionales bajo 

estudlo, el s licitante, en ejercicio de lo dispuesto en el ArtIcu o 36 de Ia Decision 

Andina 486 C’e 2000 y en atención al ArtIculo 45 de la misma D cisión, procedió una 

vez mÆs a solicitar Ia dIvision de su solicitud Inicial en nueve (9) solicitudes 

fraccionarias a fin de dar respuesta a la objeciOn de falta de Un dad de Invención de 

la solicitud ruevamente formulada por el sefor Examinador, r tificó las objeciones 

expuestas erl su Concepto TØcnico No. 381. 

’ Concepto TØcnlco 
Concepto TØcnlco 

Pglna 1. 
PÆglna 3. 
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Ado seguido, la SIC expidió  la Resoluclón No. 8265 ahora impugnada, en virtjd de la 

cuI negó la protección via patente de invención para la solicitud de la re erencia, asi 

coma la admislón a trÆmite de las nueve (9) solicitudes divisionales presentadas, 

vunerando, como ha quedado claramente demostrado, el debido pro esol que le 

asiste a ml representada. 

Manifiesta este Despacho en la Resolución impugnada que: "Para e caso poncreto, y 

terUendo en cuenta lo anterior, no se acepta la alt/ma solicitud divish tal por las 

sigiientes razones: Las divisionales contiruan presentando falta de un/dad de 

invenciÆn, dado que se contemplan composiciones que comprenden un co 7pLiesto de 

f6rq7lula I, en combinación con compuestos estructuralmente dife,entes aI como 

que: "Se conduye que las divisionales allegadas no presentan unliad d intención, 

no cumpliendo asI con el artIculo 25 de la Decision 486 de 2000, raOn P0 Ia FujI, es 

del caso su rechazo1110. 

Cabe entonces preguntarse ci porquØ la Superintendencla, clescon ocindo a 

toas luces ci debido proceso que ha debido observar al mol1ento derecIbir 

Ia liolicitud de division de la solicitud de patente que nos ocupa, I rocedlO a 

rechazar Ia misma, violando ablertamente ci procedimiento adm nistrativo 

que ha debido seguir contempiado en la Decision Andina 486 deli 000, as 

decir, la inlciación de un trÆmite Independlente para cada u a de las 
solicitudes fraccionarias, cuando en este caso ci soilcitane si 4uTpI116 a 

calaIidad con los requisitos legates para tales efectos, iustenta6do su 

reChazo en el incumplimlento de requisitos de_Jondo de las oliCitudes 

divisionales (falta de claridad y de unidad de invenclón), que s In asidero 

legal alguno, evaiuO en seda del trÆmite correspondiente a la s kcitud de 

patente de invenclón iniclalmente presantada y no en ci que a ca ,a una de 

ellas Ic corresponderIa por icy? 

Cor,no es evidente, dicha injustificada actuación de rechazar unas solicitudes 

divisionales entrando a evaluar a priori los requisitos de fonda, se erige coma un 

fraante desconocimiento de Ia normativa aplicable al trmite de una oIictud de 

divislón de una solicitud de patente presentada ante la SIC como a itorid d nacional 

corpetente para tales efectos, actuación que a todas Iuces vulhera I pecepto 

contitucionaI del debido proceso contenido en el Articulo 29 de Ia Ca a IPolItica 

Colmbiana. 

Establece el ArtIculo 4 del Código de Procedlmiento Civil Ia sigulente: 

"ArtIculo 4-. Interpretación de las normas procesales. 

Superintendencia de Industria y Comerclo. Resolución No. 8265. Pâgina 3. ° SuperInterdencIa de Iridustrla y Comerclo. Resolución No. 8265. Pglna 11. 

El 
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Al interpreta ía ley procesal, el juez deberØ tener en cuenta que el, objeto de los 

pro cedimietos es la efectivldad de los derechos reco tocidos en la Icy 

sustancial. .as dudas que Sudan en ía interpretación del prest. Site Código, deberÆn 
aclararse me 1/ante la aplIcación de los pr/nc/pbs genera/es del derecho procesal, de 

manera qu se cumpla can la garantia constitücional del lebido proceso, se 

respete el d recho de defensa y se mantenga la igualdad de leis partes" (cursiva y 

negrilla fuera del texto). 

Teniendo en cuenta que mediante Ia Resoluclón No 8265 al solicitante no le fueron 

admitidas la nueve (9) solicitudes divisionates presentadas aun cuando si cumplian 

con los requlsitos necesarios para que siguleran can trÆmites independientes a Ia 

solicitud Inicial, es evidente que la SIC incurrlô en una errada interpretación de Ia 

norma proce ;al, lnterpretación que como se dijo vulnera el dc bido proceso que le 

asiste ml re resentada, derecho sustanclal de rango constituci nal y de obllgatoria 

observancia n todas las ac–uaclones de la Adminlstración. 

Como Se ha mencionado anteriormente, al rechazar las solici 

Despacho ha desconocido los argumentos y modlflca 

completamei te las objeclones expuestas con respºcto a la  

presentada, que hacen que dicha solicitud cumpla totalmente 

patentabilida I. 

En referenci a la suficiencia del capItulo descriptivo seæalada 

impugnada esolución, dichas modiflcaciones ilgadas a la d 

solicitud hac n que dentro del capItulo reivindicatorlo modlfic 

con ml men orial de Febrero 6 de 2007, la reclamación se c 

aquellas rea Izaciones preferidas de la invención las cuales 

sustentadas lentro de dicho capItulo descriptivo. 

des divislonales ese 

nes que superan 

icitud originalmente 

on los requisitos de 

el numeral 3 de la 

isión de la negada 

o, presentado junto 

ntre iThicamente en 

completamente 

Consecuentenente, at no aceptar la division de Ia materia y regar el beneficio de 

patente, ese Despacho Incurre en la violaciOn del Articulo 28 ce la Decision 48611, 

11 El Articulo 28 de Ia ecisión Andlna 486 de 2000 establece: "Articulo 28.- La desc ipción deberÆ divulgar la 
lnvención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona 
capacitada en Is mate la tØcnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripclón d Ia lnvenclón indicarÆ el 
nombre de la lnvenciói e Incluiri la siguiente lnformaclón: 
a) el sector tecnológlci al que se reflere o al cual Se aplica Is Invenclón; 
b) Is tecnologia anterior conoclda por el solicitante que fuese 6t[l pars la compre sión y el examen de Ia 
Invención, y las referer clas a los documentos y publicaclones anteriores relativas a dl ha tecnologIa; 
c) una descrlpclón de la lnvención en tØrminos que permitan Is comprenslón  del problema tØcnlco y de Ia 
solución aportada por la lnvención, exponlendo las diferencias y eventuales yen ajas con respecto a la 
tecnoloy(a anterior; 
d) una reseæa sobre los dlbujos, cuando los hublera; 
e) una descrlpciÆn de Is mejor manera conocida por el solicitante pars ejecutar Ilevar a la prØctica Is 
lnvenclón, utlllzando ci mplos y referenclas a los dibujos, de ser Østos pertinentes; y, 

J) una lndicaclón de [a manera en que la lnvenclón satisface la condición de ser usceptlble de apllcaclón 
industrial, si ella no fu se evidente de la descripción o de la naturaleza de la lnvenció �" 



Pc 

Di

 

"A 

gr 

CC) 

Al 

da vez que el capItulo reivindicatono moclificado Si cuenta con total sut tenth dentro 

Ia descripción de la solicitud, 

r su parte, el Articulo 30 de la Decision Andlna 486 de 2000 dispone q : 

s reivindicaciones deflnlrÆr la materia qua se desea proteger median Ia pate nte. 

’ben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la desc pci on. 

s reivindicaclones podrÆn ser independientes o dependientes. Una lvldicación 
rØ independiente cuando define ía mater/a qua se desea proteger sin refrenc!a a 
a relvindicaclón anterior. Una reivindicadón serÆ dependiente cuan 0 flefina Ia 

teria que se desea proteger refirlØndose a luna re,vindicaclón a tetior. Una 
vindicaciÆn que se refiera a dos o mÆs reivindicaciones anteriores se considerarØ 

a reivindicación dependlente malt/pie- 

n base en la anterior normativa andina, alega ese despacho que Ia In en IOn bajo 

udio carece de daridad, desconociendo abiertamente leis mod ca lones y 
Ilcitudes divisionales presentadas, por medlo de [as cuales, Ia aleg cia faith de 
ridad del capItulo reivindicatorio es tamblØn totalmente superada. 

n es as! que la relterada objeciOn correspondiente a la configuraciOr de la linea 

nteada C N que representa un doble enlace seg(in lo nianifiesta Ia 

vindlcación 2, no tiene sustento, toda vez que el nuevo capItulo r yin icatorlo 

nta ünicamente con 2 reivindicadones, y dentro de la reivindicaci1 n 1 se ha 

flnido completamente dicha linea punteada subsanando este errbr. 

igual forma, [as objeciones respecto a la falta de ciaridad de I  rely nd1 clones 
r referirse a dlez grupos distintos de compuestos, y el hecho de que alt unas se 
eran a mØtodos de tratamiento, son completamente super da coma 

isecuencla de [as modificacioneg realizadas al dividir la presente solicit . 

r to tanto, at negar dicha presente solicitud ese Despacho viola el ArtIc ilo jO de Ia 

cision 486, toda vez que el capItulo relvindicatorlo modificado as total erte clara 
onciso al reclamar las composiciones lnsecticldas objeto cia Ia invencló 

almente, el Articulo 25 de la citada DecisiOn AndIna establece lo sigule e: 
lfcuIo 25.- La solidtud de patente sÆlo podrÆ comprender una Inve ich i 0 Un 

(P0 de invenciones relacionadas entre sI’, de manera qua contbrme 7 L)fl Ænico 
cepto inventivo". 

gual que en los casos anteriores, la no aceptaciOn de la divisiOn de la s Jiciud hace 

r ese Despatho clesconozca que el capitulo relvincilcatorlo modiflcado eta 1obijado 

?10  un solo concepto comCin inventivo, segin Jo dispone La citada norma andhia, y en 
tdrmlnos exigldos por la misma. 
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En la impugn da Resolución se seiiaIa que dlcho capItulo reivindicatorio comprende una 

amplia gama de mezclas diferentes toda vez que. se cont rnplan mezclas de 

antagonistas del canal de sodio de formula I con compuestos que son agrupados en 

diferentes grupos funcionales. 

Sin embargo, en virtud de las rnodil9cacbones realizadas al dividir la solicitud, el capitulo 

reivindicatoric modificado correspondiente a la solicitud original estÆ enfocado a la 

reclarnación inicarnente de una composición Insecticida que comp ende un antagonista 

del canal de s dbo neuronal de formula (I) e hidrametilnón. 

De esta for a, dade que el nümero de posibles composlcloies es restringido, 

y que todas ellas comparten las mlsmas caracteristicas: te er un antagonista 

del canal dd sodio neuronal de formula (I) mezclado con hidrametilnOn, 

dichas comiosLclones claramente estÆn cobijadas bajo e mismo concepto 

comun Invertivo 

Por otro lado la citada Resolución No. 8265 seæala que adicion Imente a no existir 

unidad de in ención a priori, las composiciones no pueden re nirse bajo un solo 

concepto Co lfl inventivo dado que los compuestos de formula I no son nuevos ni 

Inventivos, y consecuentemente las mezclas que los conteng n no tendrIan un 

elemento nue o e inventivo que los una. 

A este respeto me permito Ilamar la atención de ese Despacho a dos hechos 

fundamentale, prirnero que la solicitud hace referenda a una corn osiciOn insecticida y 

no a un corrpuesto per se, y que el concepto corniin inventivo que une dichas 

composiciones no se constituye en los compuestos de fOrm Ia I, sino en una 

composiciOn 1iueva y sinØrgica que presenta corno minimo dos componentes: un 

antagonista del canal de sodio de fOrmula I e hidrarnetllnOn; segundo, que ese 

Despacho aflrna que los compuestos de formula I son conocidos en el arte, pero no ha 

. realizado ninn examen de fondo ni citado ninguna anterioridad que sustente dicha 

afirmaciOn. 

Tomando en onsideracIón lo anteriormente expuesto, es claro 

solicitudes di isionales y negar el beneficbo de patente a la pre 

despacho inc rre en la violación del Articulo 25 de la Decision 4 

capItulo reivi dicatorio modiflcado claramente estØ cobijado por 

inventivo. 

ADICIONALES 

Ahora bien, n cuanto a los argumentos de fondo sefialados 

relacionados con la Claridad y la Unidad de Invención de las r 

divisbonales p esentadas, me permito entrar a demostrar que Si 

seæalado, los mismos, por ser de fondo, no pueden ser causal i 
trÆmite de dichas divisionales, aÆn en gracia de dlscusiOn es 

que al rechazar las 

sente solicitud, ese 

36, toda vez que el 

un iThico concepto 

)r ese Despacho y 

eve (9) solicitudes 

en, como ya se ha 

ra la inadmisión a 

alegada falta de 

0 
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ad y Unidad de Invenciôn tampoco tiene un debido fundam 

se explica a continuación. 

las cosas, y contrario a Jo afirmado en la impugnada Resolu 

:itudes divisionales hace referenda a mezclas de insectic 

epto comiin inventivo entre sus reivindicaciones, sin incurrir 

tal y 

cad ura de las 
que poeen un 

un sbiaoamiento 

entre la materia corisiderada en cada solicitud, y por to tanto no pude de I ninguna 
mnera considerarse que "no se realizÆ una division adecuada de la mater", clomo se 
afima en dicha Resolución. 

De esta forma, cada una de las solicitudes divisionales contempla una 

inil 

ecticida que comprende un antagonista del canal de sodio de fómula 
co ti otro compuesto el cual pertenece especificamente a una clasp en 
inedicidas. 

Dentro de la ResoluciOn No. 8265 se asegura que dado que dichds corn 
estructuralmente diferentes, no podrIa establecerse una relación tØcnic 
mezclas y por to tanto carecerian de unidad de invención. 

A este respecto vale la pena resaltar que la persona versada en la ma 
coiciente del hecho que Ia clasificaclón que se realiza a este tipo le cor 
necesariamente estÆ ligada a su estructura quImica, sino a la acbión b 
presentan, y por to tanto que dichos compuestos no tengan una estruct 
esrechamente cercana no implica que no tengan una relación entre si. 

Para ilustrar este hecho me permito referirme a la solicitud divisional A, I 
referencia a una composición que comprende un antagonista del can 
neuronal y un compuesto piretroide o de tipo piretroide, seleccionadc 
Co sistente en: cipermetriria, cihalotrina, ciflutrina, permetrina, etc 
sillifluoflin, tat coma Jo indica la relvindicación 1 de dicha solicitud divisional 

En relación con Ia anterior me permito sefialar que si bien los compuestos c 

d4itro de dicha reivindicación 1 no presentan estructuras quImicas niuy cei 
si, para la persona medianamente versada en la materia serla evidertlte qu 
seclasifican en un mismo grupo de Insecticidas porque guardan una estrec 
en su mecanismo de acción. 

Co secuentemente, al ser todos los compuestos consideradcs del 
rei tindicaci6n 1 del capItulo reivindicatorio de dicha solicitud divisional 
deçitro del estado del arte como pertenecientes al grupo de los plretrides, 
clue su estructura quImica no sea idØntica, Zpor quØ no guardarlan una re 
el4s?, a mªs  a6 .por quØ las composiciones insecticidas que los cortiener 

esiar cobijadas bajo un mismo concepto inventivo, si es ampliamente 
detro del campo tØcnico que dichos compuestos pertenecen a la mlsn 
inscticidas y por to tanto presentan una acción biológica similar? 

rpposicion 

conbinado 

rticular de 

son 

las 

estarIa 

uesros no 

Ióica que 

ra quimica 

hace 

sodio 

grupo 

rox, y 

derados 

s entre 
los ellos 

;imilitud 

’troll de la 

cnocidos 
In i;mportar 

acirn entre 
no podrIan 

reonocido 

’a cIase de 
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En este pun o vale la pena resaltar que dentro del campo de los compuestos 

biológicamen e activos es ampllamente conocido el concepto de ’bioisosterlsrno". Un 

bioisóstero es un grupo que puede reemplazar a otro dentro de un compuesto 

manterilendo a misma actividad blológica del compuesto original, 0 un compuesto que 

a pesar de se dlferente estructuralmente de otro tiene igual activi ad biológica. 

En este set 

estructurairne 

su acción biok 

Dentro del ca 

todos los corn 

tienen la misi 

insecticidas, y 

Esto implica 

reclarnado en 

Inventivo. 

Am, todas las 

compren un 

compuestos 

compuestos 

compuestos 

(Divisional F 

compuestos 

Vale aqul la 

de las reiv 

concepto cc 

canal de so 

una clase 

Por su parte, 

un antagonist 

Nucleopolihed 

que en caso 

la combinac 

por lo que 

invención. 

En vista de 

referencia a 

comin Inver 

tido, es clara que no se requiere que dos compuestos sean 

nte rnuy cercanos para que estØn relaclonados entre si, siempre y cuando 

Sgica sea la misma. 

;o que nos ocupa, es evidente que a pesar de las dife encias estructurales 

puestos considerados en la reivindicación 1 de las 51 licltudes divisionales 

iia acción biológlca, siendo por esto clasificados en el mismo grupo de 

por lo tanto guardan una estrecha relación entre Si. 

que todas las posibles composiciones insecticida resultantes de Ia 

dichas reivindicaciones 1 estn unidas entre Si porun concepto comi’in 

solicitud divisionales presentadas hacen referenda composiciones que 

3ntagonista del canal de sodlo neuronal de fórmu a I combinado can 

strechamente relaclonados por su pctividad bi lógica coma son: 

organafosfato (Divisional C), compuestos de carb rnato (Divisional D), 

e lactona macrocIclica (Divisional F), compuestos ai taganistas de GABA 

compuestos de uganda receptor de acetilcolin (Divisional G), y 

formamidina (Divisional H). 

ia resaltar que todas las posibles composiciones Cu iertas por el alcance 

caclones 1 de cada una de dichas solicitudes c mparten el mismo 

n inventivo: una mezcla novedosa y sinØrgica de un antagonista del 

neuronal de formula I y un compuesto pertenecien e especificamente a 

War de insecticidas. 

solicitud divisional B contempla la composición In ecticida que incluye 

del canal de sodlo neuronal de fOrmula I y un Hz PVAaIT, Helicoverpa 

virus que expresa la toxina del insecto Andracton s australis. Al igual 

Ia solicitud original modificada la solicitud Divisiona B hace referencia a 

de los compuestos de formula I iinlcarnente con un agente especIfico, 

evidente que dichas composiciones constltuyen una 6nica unidad de 

lo anterior, es claro que cada una de las solicltuces divisionales hace 

posiciones insecticidas relacionadas entre Si por el mismo concepto 

13 
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Iv. 

1. La Resotución No. 8265, dlctada por el seæor Superintenderte de �Incustria y 
Comercio, el 25 de Febrero de 2009 y notificada por Edicto fiado el6 de Marzo 

de 2009, por medio de la cual se niega Ia solicitud de patent:e de I rderencia, 
se erigen como una clara e indiscutibte violación a los Artfctlos 29 de nuestra 
Carta PolItica, asI como de los ArtIculos 4 del Código de Procedi iehto Civil 

(Articulo 267 del Código Contencioso Administrativo), y 25, 28 y 0 de la 

Decision Andina 486 de 2000, dado que como fue explicado ànterio mente, ese 

Despacho, en atenciOn a las normas citadas y a las disposiciones de Icar6cter 

supranacional contenidas en la DecisiOn Andina 486 de 112000,1 hal debido 
aceptar Ia petición de divisiOn de Ia solicitud inicial y darle el trmite 

establecido en la ley a cada una de las nueve (9) soliciudes ivisionaIes 

presentadas, esto es, un trÆmite independiente de la solicitud ml tat en sede 

del cul los requisitos de fondo para su concesión fueran evalua os, y no a 

travØs de un estudio a priori de Østos en sede del anÆlisis de patentabUidad de 

la solicitud inicial, tat como reconoce este mismo despacho que pro 

2. AsI mismo, ha debido este despacho, en vista de los arglLimŁntos y 

modificaciones que superan completamente las objeciones exp ¶iestas con 
respecto a la solicitud originalmente presentada y que hacen 1 qup dicha 
solicitud cumpla a cabalidad con los requisitos de patentablidad, prceder a 
conceder el privilegio de patente para la solicitud de la referenda. 

En consecuencia y en aras de restablecer los derechos vulklerados al 

solicitante, tal y como fue explicado a lo largo del presen e escrito, 

atentamente solicito a ese Despacho considerar los ai gunentos 

expuestos anteriormente y revocar la Resolución NO. 8265 irPP4gnada, 
en el sentido do admitir a trÆmite cada una de las nueve oolicitudes 

divisionales presentadas con ml memorial do fecha 8 do F ebiero de 
2007 y conceder el privileglo do patente para la solicitud i icll de la 
referenda. 

Finalmente me permito recordarle a este Despacho que el doc nento que 
acredita mi calidàd de representante legal en BogotØ para auntos reltivos a 

la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria, fue presntado ante dicha 

entidad el dIa 11 de Abril de 2005, junto con mi memorial de esa ml $m fecha. 

V. 

a) I Copia de la respuesta a la consulta radicada ante ese Despach 
trÆmites de los Art(culos 34 y 36 de la DecisiOn Andina 486 de 2000; bajo la ra 
08058566 de fecha 21 de Agosto de 2008 ; y 

b) Copia de la Traducción Oficial No.2005-04-05-205 presºntado 
Despachc con memorial del 11 de Abril de 2005. 

los 
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Estimada Doctcra 

Con el alcan 
Admiriistrativo 
Superintenden 
cual solicita 
artIculos 34 y 
ArtIculo 4 G 
Industrial con 
permito manif 

1. Unidad de I 

De conformid 
Decision 486 
comunitaria a 
establece 105 
invención fren 
indispensables 

*k4. 

e prevlsto en el artIculo 25 del Códi o Contencioso 
damos respuesta a su consulta rad cada en esta 

Ia bajo el nmero que se indica en el asur to, mediante la 
;e pronuncie sobre la interpretación  y a licación de los 
6 de la Decision Andina 486 de 2000, en con ordancia con el 
el Convenlo de Paris para la Proteccióri  de la Propiedad 
derando los particulares aqul expuestos". AI respecto, me 
tarle to siguiente: 

don 

con lo previsto en el CapItulo primero del TItulo II de la 
de la Comisión de la Comunidad Andin , normatividad 
licable en materia de propledad industrial el articulo 14 
productos y procedimientos corno categ rIas ónlcas de 

a las cuales se puede otorgar patente, y como requlsitos 
para la concesión de patentes de que con tituyen los tres 
VOS de patentabilldad. 

Ahora bien, el atIculo 25 de la misma decision determina jue "La solicitud 
de patente sól podra comprender una invenciOno un grup de invenciones 
relacionadas ntre si, de manera que conformen un Ænico concepto 
inventivo". (RsaItado fuera del texto). 

De las dispo4lciones arriba transcritas se inflØre que una solicitud de 
patente, aderrÆs de reunir los requisitos objetios de pa entabilidad para 
efectos de Iadoncesión,  tambiØn debe cumplir con el requi ito de unidad de 
irivención. 

Se sabe en 
invención. Y, 
unidad de in 
que conform( 
relación tØcn 
medlo de, at I 

nces, que las reivindica clones : deben t ner unidad de 
para que el capitulo reivindicatoro de una solicitud guarde 
anción, las reivindicaciories deben relaciona se de tal forma 
1 un Ænico concepto Inventivo, to cual, se determina con la 
:a, 

entre los grupos (categorias) de reivi dicaciones, por 
ienos, una caracteristica tØcnlca cómin e mv ntiva. 



Por !o demÆs, es a la Superintendencia de Industria y Comercio 
corrØsponde establecer en el caso particular y concreto, si las - 
guadan unidad de invención. De manera que la Superintendenc 
calidad de Oficina nacional competente, al realizar el ex 
pateitabilidad estabiecido en el artIculo 45 de la Decisón 4 
verifcar el cumplimiento de todos los requisitos establcido5 
otorgamiento de (a patentee Vale anotar, que entre tale reqi 

enclientra ci de la unidad de invención. 

V1 pra determinar la unidad de la invención, segÆn el TribLnal .4 

3usticia, ’..Ia doctrina ha seæalado que se entcnderÆ que existe t 
aón cuando la solicitud contenga reivindicaciones indeendi 
distiiitas categorlas, siempre que dichas reivindicaciones est4n yin 
formen parte de un mismo conjunto inventivo a concepcióA invc 
enteiderÆ que hay unidad de la invenclón en las solicitudes que c 
reividicaciones independientes en las siguientes combinaciones 
estalista sea limitativa: 

a) Un producto y un procedimiento para la fabricción 
prod.icto. 
b) Un procedimiento y un aparato o media para la puesta en p 
ese procedimiento. 
c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho 
un ararato a media pare la puesta en practice de ese procedimient 

En rfriateria de patentes tambiØn se sabe, que la falta ide L 

inve4ción se puede identificar tanto "a priori" (can la simple led 
soiictud, en especial de las reivindicaciones) como "a posteriori" 
de 1p calificación de los documentos relevantes del arte previo, a 
cual se detecta que la caracterIstica tØcnica comtn no es no 
inventiva). 

Ahora bien, en ci caso de que no se cumpia con ci mencionado re 
unidd de invención,  la solicitud se debe dividir en dos o mÆs s 
fraccionarias, ya sea a petición del interesado, ye sea a pedi 
Superintendencia, de acuerdo con lo previsto en ci artIculo 36 de 
Deciión andina, con el fin de subsanar la solicitud. Si es a ped 
Suprintendericia, ci solicitante debe cumplir con ci requerimieri 
pare Iasi evitar la den egación de  la solicitud. 

2. Mcdificación a la solicitud en tramite 

El arIculo 34 de la DecisIon 486 prevØ que "El soilcitante ce un 
podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momeqto d 
La rrodificación  no podrØ implicar una ampliación de  la rote 
corrsponderIa a la divuigación contenida en Ia solicitud inicil". C 
y su1rayado fuera del texto). 

En t 
cons’ 
para 
expu 

I virtud, solo el peticionario en cualquier momento de   tra 
derarlo conveniente, podrÆ modificar Ia solicitud originara, 
efectos de aclarar y/o precisar ci objeto de la protecci6n 
bsta, ciaro estÆ, siempre y cuando dicha modificación io 
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una ampliaci’n. Resulta pertinerite tener en, consider ción que tales 
modificaciones deben ser claras y concisas, estar debidame nte sustentadas 
en el respectlfro capItulo descriptivo y deben cumplir cor el requisito de 
unidad de invención de que trata el artIculo 25 de la Decisió 486. 

En este punto es pertinente traer a colación Jo que sobre la figura de las 
modificacionesl ha dicho el Tribunal de Justicia de la Corpunidad Andina, 
dentro del Proceso 21-IP-2000, en los siguientes tØrminos: 

"(...) En efect , conforme a Jo dispuesto por el articulo 17 del a decision 
344, el peticlo arlo de una patente puede modificar su solictud, redactando 
nuevamente I $ reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la 
descripción de Invento, o en fin retomando aspectos de aqiielIa que puedan 
dar lugar a objeciones totates o parciales por parte de la Adninistración 

"La ,nica limtaciOn impuesta al solicitante respecto de la modificaciOn 
consiste en q  esta no debe implicar una ampliaciOn del invento o de la 
divulgación c ntenida en la solicitud presentada Con rarlo sensu, la 
modificación de la solicitud podr6 concretar el invento o r ducir el alcance 
de las reivindicaciones, sin importar cual haya sid

 

la redacción 
originalmente propuesta, por lo que acm cuando el cambio sea sustancial 
con relaciOn a las reivindicaciones iniciates, Jo inico retevnte viene a ser 
que las nuvas reivindicaciones puedan sØguir siendo sustentadas 
racionalmente can fundamento en la descripciOn contenid en la solicitud 
inicial".(ResaItdo y subrayado fuera del texto) 

Ahora bien, cLando con  la modificación de la invención, se usca precisar el 
objeto mismo de Ia invenciOn debido a que la solicitud n cumple con el 
requisito de unidad, el solicitante que no divida Ia solicitud puede 
modificarla, ellminando las relvindicaciones que no guardan unidad de 
invención, con el fin de limitar la solicitud a una sola inivención y  as[ 
subsanar tal vcio 

AsI las cosas, las modificaciones efectuadas a un capitulo rivindicatorio par 
parte del pticionario se sujetarn a una nueva fresentaciOn de 
reivindicacions, aclarando yb sustentando, segin sea el caso, los 
respectivos apectos en la parte de la descripción del invento, y al pago de 
la tasa respectiva. 

3. DivisiOn a Lnia solicitud en trmite 

Ahora bien, pr su parte, el artIculo 36 de la DecsiOn 486, Iispone que: 
"El soIicitantepodrÆ, en cualquier momenta del trmite, dvidir su solicitud 
en dos o ms fraccionarias, pero ninguna de Østas po41r implicar una 
ampliaciOn de la protección que corresponda a la divuIgaiOn contenida en 
la solicitud iniiaI. 

"La oficina nacionaI competente podrÆ, en cualquier momnto del trmite, 
requerir al sllcitante que divida Ia soflcitud si ella no cumpliera con el 
requisito de unidad de invenciOn. 



Cada solicitud fraccionaria se beneficiarÆ de la fecha de present ioh y, en 
su c4aso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial. "(...)". (R saltado y 
subi ayado fuera del texto). 

En oncordancia con lo anterior, el artIculo 4 del Convenlo ’e Pa Is . prevØ 
que 

’G.1) Si el examen revela que una solicitud de patentes es c mrleja el 
solicitante podrÆ dividir la solicitud en cierto nómero de oliitudes 
dlvi lonales, conservando como fecha de cada una la fecha de I solicitud 
inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derech de pribridad. 

G. ?2) TamblØn podrÆ el solicitante, por su propia inicitiva, di4’idir la 
solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud di isi!onal la 
fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficlo d I derecho 
de rioridad. Cada pals de la Union tendrÆ Ia facultad de dete miflar las 
conIiciones en las cuales esta decision ser6 autorizada". (esai ado fuera 
delexto), 

Por u parte, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admihisrativo, 
Seción Primera, en Sentencia del 12 de jun10 de 2008, ha selial dc sobre 
este tópico, que: "(...) Ia Sala encuentra que la norma andina citdda en 
efecto permite que en cuaiquier estado del trÆmite la oficin 1 ncionaI 
competente requiera al solicitante para que divida la solicitud I sta no 
cumpIe con el requisito de unidad de invención y que al igual falulta al 
SON ’itante para que tamblØn en cuaiquier estado del trmlte divda su 
soil itud. 

"Dicho requerimiento es discrecional y no impositivo, com se esprende 
del artIculo 36 en cita cuando seæala que la oficina nacioæai c metente 
"pocrÆ"...". (Resaitado fuera del texto) 

De Æcuerdo con lo antes expuesto, se observa que este tipo de oiiitudes 
tiene sus particularidades propias que perfectamente lo diferen ian de la 
figura jurIdica de la modificación. Es decir, no se puede corfundi lall figura 
jurIcica de Ia modificación a que hace referenda el articulo 3 de I. Decision 
486 con (a de (a division que de manera concreta e in epe iiepte se 
encuentra reguiada en el artIcuio 36 la mencionada normativ and na 

Tam poco se puede entender como una ciase de modifica ion, porque Ia 
dlvi ion siempre se ha considerado como una solicitud 1 que i tine su 
apli abilidad propia y finaildad especifica. 

En fecto, las solicitudes de patentes en cualquier momerito d tifØmite, 
esto, es, con 
ant rioridad a la fecha de expedición del acto administrativo quedecida la 
soil itud , pueden dividirse en dos o mÆs fraccionarias, sin que eli inpIique 
en ningIn momento una Æmpllación a la solicitud inicialmente pres ntda. 

La fecha de presentación de la solicitud fraccionarla serÆ Ia de 
inicial y, si es del caso, serÆ la de la prioridad invocada en la soIl’ 
Adei1nÆs, cada solicitud fraccionaria debei-6 coritener los dbcui 

I icitud 
niclal. 
s que 

11 



conformen la olicitud respectiva y el recibo por concepto del pago de la 
tasa establecid. 

Debe quedar completamente claro que en caso d division, las 
reivindicacione de Ia solicitud original o madre deben ser claramente 
delimitadas a una sola invención y las reivindicaciones de la solicitud 
fraccionaria, d forma clara y precisa, deben ser delimitad s a materia no 
reclamada en I solicitud original. Si son varias fraccionaria , cada uria debe 
ajustarse a lo anterior y estar claramente delirnitada a unsola invención, 
de ser asI cad solicitud fraccionaria se tramitaride maner independiente. 

Dc acuerdo coi to anterior, Ia solicitud original y las fraccioruarias no podrÆn 
reivindicar Ia risma materia, de tal manera que sus objeto deben ser clara 
y precisament distinguibles. 

Ahora bien, a diferencia de las modificaciones, la division se puede hacer no 
solo a petición del solicitante (division voluntaria), sino tamiØn a pedido de 
la Superintendencia (division requerida), cuando la solicitud no cumple con 
el requisito de la unidad de invención. 

As[ las cosas cuando la solicitud carece de unidad ce invención, el 
solicitante podr proceder de manera voluntaria a la division de su solicitud 
en tantas artes como Invenciones existan. Por su parte, la 
Superintendencia podr requerir al solicitante a fin de que roceda a dividir 
a solicitud on inal o madre en dos o ma’s fraccionarias, sin que las mismas 
Ileguen a corn artir las mismas car acterIsticas. 

En el caso de objetarse la solicitud por falta de unidad de invención y con 
base en el requerimiento previsto en ci artIculo 45 de la Dcisión 486, si el 
solicitante nocurnple con tal requerimiento, Se denegarii la solicitud de 
patente en virtud de Ia consecuencia legal que establece lamisma norm a. 

Como compi 
curn p1 irniento 
observancia p 
por la Super 
mencionada [ 
comprender u 
de manera qu 
del solicitantE 
debe ajustars 
sobre su cum 
hacer por pa 
DecIsion 486. 

mento de to anterior, es importante 
Ic los requisitos exigidos por Ia Decision 4 
ra el solicitante, a fin de que la solicitud puc 
tendencia. Dc esa manera, cuando el a 
cisión Andina seæala que "La solicitud de p 
a invención o un grupo de invenclones relac 
conformeri un Ænico concepto inventivo", r 

el cumplimiento de tal requisito, toda ve 
al mismo y, ma’s acm, cuando la, SuperintE 
limiento, pues en este caso se configura i. 

Le del solicitante dentro del plazo prescril 

Lo anterior 
se 

anota, porque en los dos casos pIantead 
desprende, qie ci solicitante no ha dado estricto cur 
requerimiento formulados en virtud de Ia dispuesto en el 
Decision 486, b que conileva a que las solicitudes puedan 
Finalmente, e preciso advertir que to anteriormente expuc 
sin perjuicio del anÆlisis que para tales efectos realice la D 

esaltar que el 
6 es de estricta 
Ja ser tramitada 
tIculo 25 de la 
ente solo podrÆ 
onadas entre Si, 
) deja al arbitrio 
que la solicitud 
idencia requiera 
a obligación de 

por la misma 

s claramente se 
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artIculo 45 de la 
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clones, con respecto a cada caso en particular y concreto 
ite legalmente establecido. 

En Łstos tØrminos damos respuesta a la consulta formula 
escrito ya 

3 

TRI 
sen 

mente, 

[A DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO 
Oficina Asesora Juridica(C) 

lentro del 

mdinte el 
refrenciado. 

NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceo 151 
ida de interpretadión prejudicial del 9 de noviembre dl 200 

Conejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 22 de octubre 
Exp.1 No. 0044-01. Consejero Ponente, Dr. Rafael E. Ostau I 
PianØta. "(...) y segÆn el articulo 34 en cita de la Decisi6n 48 
autcriza ’en cualquier momento del trØmite, y Øste, segin Ia 
comunitaria, culmina con la decision de otorgar o negar la patent( 
en I articulo 48 ibidem, por cuanto en el regimen comunitario nc 
ningón diligenciamiento posterior. "(...). 
"Al respecto, la via gubernativa que puede surtirse contra h 
defiritiva corresponde al derecho interno y, como es sabid, se 
dich decision, pues su objeto estÆ dado necesarlamente po los r 
incofiformidad del afectado frente a Østa, sin que pueda plante 
cuetiones o situaciones no formuladas en Ia actuación adiinis1 
que 1permitirselo abrirla la puerta a una cadena sin fin de nuevas 
y nuevos recursos, en la medida en que cada nueva cuestión (en 
modficación) Implicaria nuevo examen de fondo y una nueva dec 
a su vez, por ser punto nuevo, seria tamblØn susceptible de r 
espcial por los terceros que solo ’podrIan conocer de la modif 
virtud del acto que desate el recurso de reposidión. 

"Asilas cosas, las modificaciones que por autorización del a-tIcuI 
Decision 486 de la ComisiOn del Acuerdo de Cartagena puden 
solicitantes de patente, solo procede dentro del trªmite d la 
deci, hasta antes de que se notifique la decision definitiva cue p 
ese tr6mite, amen de que si es por su iniciativa debe cumplir los 
seFilados en la resolución 0210 de 2001. 

"En onsecuencia, la modificación cuyo examen reclama Ia acora, 
sido presentada despuØs de culminado el trØmite, no es proeden 
de que no cumplió con los mericionados requisitos, de alli qu 
acus ado no viola el artIculo 34 de Ia decision 486 de 1998 sic).. 
ajus a al mismo, lo cual excluye la violación de los d mØs 
invo ados en los cargos de la demanda ...".(Resaltado fuera del tex 
Disp siciones del Convenio de Paris para la Protección d la 
Indu trial (1967). Ley 178 de 1994 (diciembre 28)"por medlo de 
apru ba el "Convenlo de Paris para la Protección de la Propieiad Ir 
hecho en Paris el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruelas 
dicleinbre de 1900, en Washington el 2 de jun10 de 1911, en la Ha 
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SUP RINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COME 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

RECURSO 

Radlcación No. th -17310 
Claslficaclón Into  nacional (IPC): AOl N47108 
ConCepto TØcnic No. 3194 - 

Patente de Invenci n 

Via Nacionat 

Como resuitado d 1 examen definitivo, realizado con fundame 
de la Decision 4 6 de la ComisiOn de la Comunidad Andi 
recurso interpuest se Le comunica: 

1859 

10 

en el articulo 48 
con motivo del 

� 1. Documentos stud iados 

1.1.Descripci6n: Folios: 112 a 162 (como se radicO.inicialmente) 

1.2. Reivindicacioi es: Folios: 163 a 170 (como se radicó inicialmente) 
Folios: 189 a197 (modifica iOn) 

Folios: 213 a 221 (modtflcaciO i) 

1.3 Rta. del Soil itante: Folios: 1859 a1870 

1.4 Prioridad: Folios: 72 a 103 y folios 130 a 16 1 
(12-03-99, U 860/1 24,306)y (07-1 0-99,US6O/1 58,201) 

2. Anâlisis de I Prioridad 
. � 

La materia .contenida en la solicitud corresponde a la i ateria comprendida 
en las prioridades reivindicadas. 

3. Objeto de la I vención  

� Titulo de la solicitud: Composiciones insecticid s sinØrgicas que 
comprendc n un antagonista del canal de sodio neurone I y un insecticida. 

� El objeto d la soii.citud (reivindicaciones I a 6) consist en: 

� 

comosiciOn insecticida quecomprende un antajonista del canal de 
sonadio neu opal de fOrmula I 

y 

uno o mÆs compuestos seleccionados del 
grupo I: 

( ) 

compuestos piretroides, (2) compuestos tipo piretroide, (3) 
nucleopoh edrovirus recombinantes ,capaces de exp esar una toxina de 
insecto, (4) compuestos de organofosfato; (5) compu stos de carbamato, 
(6) compu ,stos de formamidina, (7) compuestos de lactona macrociclica, 
(8) comp 

i 

estos de amidinohidrazona; (9)1 compues os antagonistas de 
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GABA; y (1 
cantidad Si 
en combinB 
en una rel 
neuronal a 
grupo (I). 

compuestos de ligando de receptor de 
gicamente activa del antagonisla del ca 
n con uno o mÆs compuestos seleccior 
5n de una parte en peso del antagonis 
1-100 partes en peso do los compuest 

cetilcolina; en una 
ii de sodlo neuronal 
Jos entre el grupo I 
del canal de sodjo 
seleccionados del 

� (reivindicac ones 7 a 10): MØtodo para el contro de insectos que 
comprende poner en contacto dicho insecto con una de, las composiciones 
reivindicadsy, 

� MØtodo para proteger una planta contra la infestaciôn ataque de insectos 
que comprnde aplicar al follaje o al tallo de dicha planta una cantidad 
sinØrgicam nte eficaz de la composiciôn. 

El problema planteado en esta solicitud es Ia necesida de composiciones 
sinergicas con alto efecto controlador y poco impactor n gativo en el medio 
ambiente 

Para soluciorar este problema tØcnico la solicitud en studio proporciona 
composicione3 que contieneri coma ingrediente activo un antagonista del 
canal de soiib neuronal y un compuesto seleccio ado del grupo de 
compuestos piretroides, (2) compuestos tip piretroide, (3) 
nucleopoIihedovirus recombinarites capaces de expr sar una toxina de 
insecto, (4) compuestos, de organofosfato, (5) compuest s de carbamato, (6) 
compuestos de formamidina, (7) compuestos de lacto a macrociclica, (8) 
compuestos de amidinohidrazona, (9) compuestos antagonistas de GABA, y 
(10) compuesos de hgando de receptor de acetilcolina, 

Clasificaci in Internacional de Patentes AOl N47/28, 

5 Fundamentos del recurso: 

� Con respeco a lo expresado por el recurrente en el nemorial del recurso, 
. sobre Ia divstón de (a solicitud 

y 

(a no aceptactón de !as correspondientes 
solicitudes civisionales, coma ya se habia explicado en el concepto tØcnico 
anterior es recesario anotar que: 
En primer kigar mØdiante el articulo 45 que diceSi la oficina nacional 
competente encontrara que la !nvención  no es patenta le o que no cumple 
con alguno e los requisitos establecidos en esta Decisi n para (a concesión 
de la patent , Jo notificara al solicitante Si el solicitant no respond iera a la 
notificación dentro del plaza senalado, o si a pes r de (a respuesta 
subsistieran los impedimentos para (a concesiôn,  la oficina nacional 
competente denegara la patente." 
Ahora bien di i acuerdo a 10 indicado en el articulo 45 de la D cisiôn 456, junto con el 

decreto reglamentario y la circular ünica de la SIC , es, de donde debemos 
partir para tacer el estudio correspondiente; por tanto, en concordancia con 
dichas norrras: 

La solicitud debe comprender una descripciôn clara y completa de Ia 
invenciön, uias reivindicaciones que dØfinan la ma eria que se desea 
proteger, q  sean tambiØn claras 

y 

concisas y estØn enteramente 
sustentadas n Ia descripciOn; as[ mismo, (a solicitud d be comprender una 
sola invenckn a un grupo de invenciones que conform en un (inico concepto 



1861 

inventivo, Es decir, el requisito de unidad de irivenciOn d 
conjunto con los requisitos aplicables a la descripción y a 
previarnente a la patentabilidad misma del objeto de la s 
solicitud cumpa con estos requisitos, se procede a la eval 
nivel inventivo y aplicación industrial. 

Por tanto coil el propôsito de que el interesado subsan 
claridad como de unidad de invencion, para poder continL 
patentabilidad, se requinô en tres oportunidade al’ mt 
tØcnicos N°s 682 de jun16/05, 381 de 16 de mar/06 y 
adernas se I aclaro y oriento con respecto de como aj 
no fue posibi obtener una respuesta adecuada, de mane 
tuvo varias o ortunidades para presentar sus argurneni 
solicitud de cuerdo a los requerirnientos de claridad y m. 
necesarios p ra poder continuar con el estudio de patent 
de las solici udes resultantes de la division. No obsta 
requerimient s el interesado rehusô dividir adecuadame 
despues de haber sido orientado al respecto de corn 
comprendida en la misma, razón  por la cual es claro 
respuesta su sisten los impedirnentos. 

Ahora bien d 
requerirnient 
tØcnicos, th 
sustento en 
divisionales, 
requisitos d 
continuar cOr 
nivel inventi 
evaluaciOn d 
invenciOn qu 
inicia el estu 
Naciones, S 
solicitud tien 
contener Cmi 
constituyan 
requisito no 
menos conth 
una invenciÆ 
presentar Sc 
materia con 
defectos qu( 
invenciOn y 
enterarnerite 
Por tanto y 
recurso) cab 
no superan 
orIginalrnent 
unidad de in 
requisitos d 
aplicaciOn in 
porque no s 
invención. 

acuerdo a 10 anterior es claro que no se dh 
s formulados reiteradamente en los res 
otra pane no es cmerta la afirmaclon de 

I incumplimiento de los requisitos de fond 
por cuanto la claridad y la unidad de inven 

forma que deben ser evaluados just 
i el estudio de patentabihdad cuyos requisito 
0 y la aphcacmon industrial, ahora el mnte 

requisitos de fondo a priori, con evaluaci 
se efectCma a priori y a posteriori. De mam 

ho de acuerdo al Articulo 45 D486 de la Cc 
debe estableôer Si se cümplen los requis 
unidad de irivenciOn a priori. Por cuantc 

amente una sola invenciOn o un grupo 
in concepto comCmn inventivo, si :a priori S 
e cumple, no es valido proceder a realizar 12 
war con el examen de patentabilidad ya qu 

en una solicitud el sôlicitante debe restrir 
licitudes divisionales, haciendo una divisiôm 
:enida en la solicitud original, subsanan 
dieron origen a los requerimientos respe 
claridad, y dondi la, rnàteria reivindic 

sustentada en la descripciôn.  
de acuerdo con lo expresado por el mntere 

anotar que las modificaciones presentada 
las objeciories formuladas con respe 
presentada, de otra parte el subsahar a 

,enciOn no guarda ninguæa relación con el 
patentabilidad que se refieren a noveda 

ustriaI, requisitos que no fueron objeto de 
a dio cumplimiento a los requisitos de c 

Abe exarninarse en 
as reivindicaciones 
licitud. - Una vez la 
ación de novedad, 

ira tanto la falta de 
ar con el estudio de 
resado (conceptos 
1485 de sep28/06), 
istar su solicitud , y 
-a que el interesado 
s y para ajustar la 

riidad de invenciOn, 
bilidad de cada una 
te a pesar de los 
ite la solicitud, aCmn 

dividir la rnateria 
que a pesar de la 

cumplimiento a los 
ectivos conceptos 
que el rechazo se 

de las solicitudes 
ion corresponden a 
nente para poder 
son la novedad, el 

esàdo confunde la 
n de la unidad de 
era que cuando se 
rnunidad Andina de 
os forrnales y si la 
una solicitud debe 
e invenciones que 

establece que tal 
büsqueda y mucho 
si se tiene mÆs de 
ir o en su defecto, 
tŒcnica real de la 

lo obviamente los 
tivos de unidad de 
da se encuentre 

ado (numeral 3 del 
omoya se explico 

to. a la solicitud 
Iaridad y la falta de 
umplimiento de los 

J, nivel inventivo y 
estudio justamente 
aridad y unidad de 
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Una vez se ha restringido Ia materia a proteger a se ia presentado la(s) 
división(es)  real de Ia materia originalmente presentada, se puede reahzar Ia 
busqueda y Bstablecer si Se cumple el requisitode uni ad de invencion a 
posteriori, 

y 

posiblemente, los requisitos de patentabihda 
Con respecto a que de acuerdo a Ia modfficaciOn 

y 

re s ectiva division " Ia 
reclamacion se centra en aqueflas reahzaciones preferi as de Ia invencion 
las cuales estin completarnente sustentadas dentro de dicho capitulo 
descriptivo." 
Al respecto como el sustento debe darse para todas 

y 

cada una de las 
solicitudes t nto Ia original como las divisionales result antes, cabe anotar 
que de acu rdo a los ejemplos de ensayos reafizado para demostrar Ia 
efectividad ce las mezelas que se pretende proteger, en Ia descnpcion 
ünicamente Se repbrtan resultados sobre Ia mezcla e compuestos de 
formula Ia (E ntagonista del canal de sodio neuronal) e hidrametiln6n, tablall 

y 

compuesto de fOrmula Ia 
y 

el compuestos HzNPV-A IT, helicoverpa zea 
Nucleopolihe Jrovirus. 
De manera ue no existe sustento alguno que muestr, Ia actividad de las 
restantes m zclas, como por ejemplo compuestos de rmula I 

y 

fipronil, 
compuestos de formula I y endosulfan, compuestos de fOrmula I e 
imidacloprid, entre otras, asI como tampoco (a yenta a frente a mezclas 
analogas del arte previo 

El interesado insiste en que el cap itulo reiv’i6dicat6rio modificado esta 
cobijado bajo un solo concepto comun inventivo, al respecto se reitera que 
no hubo division real de Ia materia, por tanto no se ace taron las solicitudes 
divisionales porque presentaban problema de unidad de invencion 

y 

en 
consecuenci Ia solicitud original igualmente continua a con los mismos 
defectos ml iales, En razOn a Jo cual no es vÆlido el E rgumento de que Ia 
solicitud original comprende una formulacion de compuesto de formula I e 
hidrametilnó , porque Si bien estÆ podria presentar unic ad de invenciOn, no 
todas las di isionales se ajustan a dicho requisito y p0 tanto se considera 
que el reque imiento correspondsente no fue atendido ad cuadamente 
Vale (a p na anotar al respecto que en Ia r spuesta que esta 
SuperintendeIncia dio a Ia consulta sobre Ia interpreta iOn 

y 

aphcacion de 
los Articulos 34 

y 

36 ,con el alcance previsto en el articu o 25 de Ia Decision 
486, de Ia qual el mismo interesado anexa copia 

, 

se indica que " Debe 
quedar corn letamente claro que en caso de division, las reivindicaciones 
de Ia solicitu original omadre deben ser claramented limitadas a una sola 
invenciOn y las reivindicaciones de Ia solicitud fracciona Ia, de forma clara y 
precisa, deb ii ser delimitadas a materia no reclamada en Ia solicitud original 
Si son varias fraccionarias, cada una debe ajustarse a lo anterior y estar 
claramente delimitada a una sola invencion, de ser asi cada solicitud 
fraccionaria se tramitara de manera independiente" e igual manera se 
indica que" con base en el requerimiento previsto er el articulo 45 de Ia 
Decision 485, si el solicitante no cumple con tal requeri iento, se denegara 
Ia solicitud de patente en virtud de Ia consecuencia leal que establece Ia 
misma norma." 

Ahora bien con respecto a que Ia solicitud hace referenda a "una 
composiciOn insecticida y no a un compuesto "per set, y que el concepto 
comun inventivo que une dichas composiciones no se constituye en los 
compuestos de formula I sino en una composiciOn nueva y sinØrgica" 
Vale anotar que el rØcurrente confunde nuevamente el concepto de unidad 
de invenciOcon el de patentabilidad, puesto que Ia me4cla como lo expresa 
el recurrent no puede ser cOnsideräda como el concpto comCin nuevo e 
inventivo P0 que para ello dicha mezcla debe estar prsente en todas las 
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mezclas qua 
de compues 
tantas mezc 
susceptible 
inventivo y 
mezola cons 
el requisito d 
Ahora bien 
las mezclas, 
interesado e 
de formula 
constltuirse 
compuestos 
an el arte p 
orientado a 
explico porq 
cada una d 
elemento Co 
con el requ 
determinand 
el estudio d 
puede efect 
yunidaddeii 
En lo qua r 
citado ningu 
son conocid 
se puede e 
neuronal, It 
formula I 
informaciôn 
resulta obvi 

so pretende proteger, de modo quo una co 
Ds de formula, I e hldrametilnOn qua corres 
s qua se pretende proteger, independier 

le patentabilidad, si rene los requisitos 
iplicacion. industrial, y otra que se pueda 
itüye el concepto comün nuevo e inventivo 

unidad de invenciOn. 
ra quo exista unidad de invencion el elem 
debe ser nuevo e inventivo, por esta ra 
los conceptos tOcnicos anteriores qua sie 

el elemento comün an todas la me c: 
n el concepto comün nuevo e inventivo 
io son nuevos e inventivos, dada quo se an 
vio y eJIo no significa qua et estudio de 
s compuestos de fOrmula I, la indicaciôn 
e dichos compuestos de formula I estan p 
las mezclas qua se pretenden proteger c 

nun a tenerse en cuenta para deterrninar 
sito de unidad de invenciOn, entiendase 

la falta do unidad de invenciOn 10 cual no cc 
los requisitos de patentabilidad, solo q 

r una vez cumplido el ajuste do la solicitud 
ivØnÆiOn corresponde. 
specta a qua no se ha realizado ningUn 
ia anterioridad qua sustente qua 

los 

corn 
s, cabe anotar quo do la misma isolicitud, 
tablecer quo los compuestos antagonista 
es an la composiciOn cle"L esta invencion 
o describen entre otras pubhcaciones 
;ue por estar contenida an el capitulo desc 
qua as do conocimiento del solicitante. 

En cuanto a las consideraciones adicionales, 
I 
ya se ex 

quo la falta de claridad 
y 

de unidad de invencion son i 
para qua se continue con el estudio de patentabiIid 
divisionales, lo cual so encuentra consignado an la 
Superintend ncia dio a la consulta formulada por el mt 
estos requms tos No obstante se reitera qua los compue 
conocmdos, c’ue su actividad biolOgica as mnherente al cc 
dicha actmvxad no so defina an forma mnequlvoca u 
composicion, si asi fuera una unica solicitud 
indistintameitö cualquier cómbinaciOn de un compueE 
determinada actividad, de igual forma en unaCmnica soli 
toda combi,aciOn sinOrgica, si dichos efectos con 
concepto conUn nuevo e inventivo. 
Fmnalmente l establecer qua por el hecho de que una 
compartan una funcmOn qulmica se pueda afirmar quo 
clase particular de insecticidas, no at cierto porque 
establecer de acuerdo a la similitud do su estructura q 
coma se md ca an uno do los documentos aportados p 
el caso de I s piretroides doride so define a los mismc 
denominack n do compuestos sintØticos. Iipofilos cor 
prOxima o I jana. . ." Y se indica tambiØn que" medi 
components alcoholes 

y 

Pa introducciOn do halOge 
piretroides n su estructura cada vez mas de su mo 
muestra claamente qua el hecho de qua se deignen 

as qua la mezcla 
onde a una de las 
omente pueda ser 
de novedad, nivel 
afirmar quo dicha 
ara quo se cumpla 

nto comün  an todas 
On so le indicO al 

ido los compuestos 
las, Øste no podia 
por cuanto dichos 

cuentran reportados 
Pa solicitud se haya 
e hace como ya so 
resentes an todas y 
nstituyØndose an el 
i la solicitud cumple 
quo solo se estÆ 

uarda relaciOn con 
e dicho estudio se 
an to qua a claridad 

xamen de fonda ni 
uestos do fOrmula. I 
coma obra a folio 9, 
’do canal de sodio 
entre ellos los de 

an US5.543.573, 
’iłtivo do la solicitud 

licO suficientemente 
quisitos necesarios 

I do las solicitudes 
espuesta qua esta 
resado respecto do 
Los de formula I son 
npuesto y mediante 
’compuesto o una 
podria contemplar 
o quo se le atribuya 
itud pod na incluirse 
tituveran un ünico 

;erie de compuestos 
borrespondan a una 
esto solo se puede 
ilmica., por ejemplo 
r el interesado para 
s como: piretroides: 
afinidad estructural 

nte variaciOn de los 
mos se, alejaron los 
Ielo natural", lo cual 
como piretroides no 
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implica que sean estructuralmente similares, por el conti arlo se deriva de lo 
divulgado er dicho documento que no necesariaments guardan relaciOn 
estructural y en este sentdo las mezclas consistentes en compuestos de 
formula I y ui piretroide no guardan unidad de invencion 
En relacion con el concepto de biososterismo, este se da cuando se 
reemplaza 

a’
Ia molØcula un grupo qulmico por otro gru o con propiedades 

simliares, qu no es el caso de las mezclas de la presente solicitud donde 
realmente s trata de compuestos estructuralmente n uy diferentes, y el 
hecho de que todos presenten activdad insecticide no signrfica que 
conformen u unico concepto comun nuevo e inventivo, de ser, as[ todos los 
insecticidas s podrian poteger mediante una 6nica, sohci ud de paterite 

Es de anotar que Is forma como se presents Is rivindic icion independlente 
conduce a nultiples composiciones insecticidas dado que se pueden 
combinar co i puestos de formula I, con cada uno de los correspondientes 
compuestos eleccionados pars tal efecto, o con mezclas de los mismos en 
razOn a que e indica que se puede realizar con" uno o mÆs compuestos 
de.."

Ahora se reit ra que no se puede afirmar como to hace h.1 interesado que el 
efecto sinØrg co se constituya en el concepto comun ii ventivo, porque si 
asi fuera tod mezcla que presente sinergia podria ser C )ntemplada en una 
unica solicitu , el efecto sinØrgico es el resultado de Is n ezcla especIfica de 
dos o mas c mponentes activos y 10 que se protege como invencion es Is 
composiciOn nÆs no sus propiedades, dado que’  Østas nc son producto de Is 
actividad invntiva sino que son inherentes a Is composici )n 

Finalmente u a cosa es negar Is solicitud con base en el articulo 45 que dice 
claramente q ie "En cumphmlento del articulo 45 de Is Decision 486 de la 
Comision de la Comunidad Andina, se le indica que i ebe dar respuesta 
dentro del ter nino de 60 dias contados a partir de la fech de notificación  de 
Ia presente comuniQaciOn En caso de no dar respuesta al presente 
requerimientc, o si a pesar de ,la respuesta subsistieran los impedimentos 
pars la con c sión, se denegara Is patente" Como es el caso de Is presente 
solicitud, don e no se dio cumplimiento a los requerimien os formulados con 
fundamento n dicho articulo, y otra negar la solicitud p rque no reune los 
requisitos de patentabihdad como son Is novedad, el nivel inventivo y Is 
aplicaciôn industrial, estudio que no fue posible realizar en el presente caso, 
dado que n Se ajusto Is solicitud de Æcuerdo a los requerimientos 
formulados. 

7 Conclusion 

En consecuencia y por todo 10 expuesto anteriormente, se ratifica el concepto 
tØcnico 2955 (folio 1820 ra 1830) y en consecuencia se rec mienda Negar las 
reivindicaciones: I a 10 (folios 253 a 257) 

Bogota, D.C., 14-0-09 
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