Sefior Superintendente
Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia Solicitud PCT/EP2015/058689
Asunto Solicitud de Patente para: “COMBINACION HERBICIDA QUE COMPRENDE AZINAS”

Solicitante BASF SE
I. RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, en mi condicién de apoderado de la sociedad BASF SE,
solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted
solicito RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, para que la solicitud PCT internacional en referencia
sea aceptada para estudio y en consecuencia se conceda su derecho de continuar con el tramite
nacional de patente de invencién para “COMBINACION HERBICIDA QUE COMPRENDE AZINAS” a
favor de BASF SE.

. OPORTUNIDAD DE LA SCLCITUD

La solicitud de RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS se solicita dentro del plazo fijado por la Regla
49.6 del Reglamento PCT, esto es “12 meses desde o fecha de vencimiento del plazo aplicable en
.virtud del Articulo 22 [o 39.1))”, tal como dispone el apartado 5.2.7. del Titulo X de la Circular
Unica de 2012 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), pues la solicitud
internacional PCT/EP2015/058689 -presentada el 22 de abril de 2015-, que reivindica prioridad
sobre [a solicitud de patente EP 14165564.7 de 23 de abril de 2014, debia haber ingresado en fase

nacional en Colombia antes de 23 de noviembre de 2016.
Il. HECHOS RELEVANTES

1. El 19 de octubre de 2016 recibimos instrucciones de los representantes regionales de
BASF SE para iniciar fase nacional en Colombia de la solicitud internacional PCT/EP2015/058689

antes de 23 de noviembre de 2016. (Anexo)

2. Dentro de una revision rutinaria de asuntos, realizada via telefénica el pasado 23 de
octubre de 2017, para revisar el estatus de los miultiples trdmites que manejamos para el

solicitante, notamos que la solicitud internacional no habia ingresado en fase nacional y
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procedimos a investigar internamente las causas por las cuales no se procedio a presentar dicha

solicitud.

3. Revisando nuestros servidores de correo electrénico de la época, encontramos que en
efecto, el solicitante habia enviado un correo electrénico con instrucciones inequfvocas que
demuestran su intencién de ingresar oportunamente a fase nacional en nuestro pais, pero dichas
instrucciones fueron enviadas por. correo electrénico a Maria Isabel Molinares

{martamolinares@cavelier.com), antiguo miembro de nuestra Firma que se retird de la

organizacién el dia 17 de septiembre de 2016, y por razones técnicas que aun tratamos de
determinar, la correspondencia remitida a su buzén de correo no fue redireccionada como se
suponia al correo electrénico de la persona que habia asumido control sobre sus asuntos, hecho
que impidié que se cumpliera con la instruccién dada de manera clara e inequivoca por el

solicitante.
IV. FUNDAMENTOS JURIDICOS

Respetuosamente me permito solicitar que se admita la presentacidn de la solicitud internacional
PCT/EP2015/058689 v que admita el trdmite de la presente solicitud para que se considere su

patentabilidad.

La anterior solicitud tiene plena justificacion juridica, por cuanto [a Regla 49.6) de Reglamento PCT

dispone que:

“49.6) Restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos
mencionados en el Articulo 22 [0 39.1}]

a) {...) la Oficina designada, a peticién del solicitante y reserva de los pdrrafos b) a e) de la
presente Regla, restablecerd los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud
internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era
intencional o, a eleccion de la Oficina designada, gue ha tenido fugar la inohservancia del
plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias”.
De esta manera, la Regla 76.5.ii} del Reglamento del PCT dispone que “toda referencia que se haga
en las mismas al Articuio 22 {...) se entenderd como una referencia al Articulo 39.1)”. Por lo que la
figura de restablecimiento de los derechos en caso de incumplimientos de los actos mencionados

en el Artfeulo 22 del PCT también se extiende a aquellos actos contemplados en el Articulo 39.1)

del Tratado.

Por su parte, el Articulo 39.1)a) del PCT contempla lo siguiente:




“1)a) §i la eleccién de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el decimonoveno
mes contado desde la fecha de prioridod, no se aplicarén a ese Estado las disposiciones del
Articulo 22 v el solicitante proporcionard o cada Oficing elegida una copia de la solicitud
internacional (salvo si ya hubiese tenido lugar la comunicacion prevista en el Articulo 20} y
una traduccion de esa solicitud (en la forma prescrita), v pagard la tasa nacional (si
procede), antes de transcurrir 30 meses desde la fecha de prioridad”.
Conforme a lo establecido por el Articulo 39.1)a) para que una solicitud internacional PCT ingrese
en fase nacional en un respectivo pals, es necesario presentar ante |a Oficina designada copia de [a
solicitud internacional —salvo cuando la solicitud internacional, junto con el informe de bisqueda
internacional, va haya sido comunicada a la Oficina designada o la Oficina designada haya
renunciado a este requisito-, junto con la traduccion de la misma y el pago de tasa nacional de

presentacién correspondiente antes del vencimiento del plazo de 30 o 31 meses desde |a fecha de

prioridad.

Ahora, si el solicitante no cumple con los requisifos establecidos en el articulo citado
anteriormente dentro del plazo previsto para aquello, “cesardn los efectos previstos (...) en el
Estodo elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de uno solicitud nacional en ese
Estado”. Es decir, no surtiran los efectos ni el tramite equivalentes a los de una presentacién de

solicitud nacional regular.

Sin embargo, como se menciond anteriormente, el Reglamento del PCT contempla una solucion a
esta situacion mediante la aplicacién de la Regla 49.6) que promulga gque la Oficina de Patentes
nacional restablecerd los derechos del solicitante cuando la falta de presentacién dentro del plazo
fijado por el Articulo 22 o por el Articulo 39.1 del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
(PCT) para entrar en fase nacional haya sido no intencional @ a pesar de haber existido la debida

diligencia por parte del solicitante.

Carolario a lo anterior, cuando un solicitante no haya presentado la solicitud internacional PCT en
fase nacional ante la Oficina designada dentro del término de 30 o 31 meses contados a partir de
la fecha de prioridad, éste podra solicitar el restablecimiento de los derechos de esa solicitud
internacional y asi, se le otorgard fecha de presentacidén nacional y continuard el tramite regular

de solicitud de patente dentro del Estado designado u elegido.

Es de resaltar que las Reglas del Reglamento del PCT 49.6.c} y 49.6.d} disponen que esta solicitud
debe exponer las razones por [as que no se observd el plazo fijado en el Articulo 22 o el Articulo
39.1) del PCT (Regla 49.6.c}), debera presentarse dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha
de vencimiento del plazo aplicable en virtud del Articulo 22 o 39.1) (Regla 49.6.b}ii)) y debe

acompaharse por la tasa fijada por [a Oficina designada o elegida.
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En espiritu de la Regla 49.6) del Reglamento del PCT, el apartado 5.2.7 del Titulo X de la Circular
Unica de 2012 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio contempla la posibilidad
de restablecer los derechos de los solicitantes en casos de presentaciones tardias, tal y como se

expone a continuacion:

“5 2.7. Restablecimiento de los derechos

Lo facultad prevista en la regla 49.6 del Reglamento, podrd ejercerse mediante la
presentacién ante la Superintendencia de una peticién que contenga las razones por las que
no realizé los actos previstos en los articulos 22 6 39.1) del Tratado dentro del plazo
sefialado, junto con las pruebas que la sustenten y lo tasa establecida”.

Conforme al apartado citado, el solicitante debera presentar esta solicitud dentro del término de

12 meses al cumplimiento del término de 31 meses contados a partir de la fecha de prioridad, tal

como dispone la Regla 49.6.b) del Reglamento PCT.

Los requisitos exigidos por el articulo 39.1 del PCT para que la Oficina elegida otorgue la fecha de
presentacién internacional de la solicitud en fase nacional son: (i} copia de la solicitud
internacional; (i) traduccién de la solicitud internacional; y (iii) pago de la tasa nacional,
correspondiente a SESENTA Y NUEVE MIL PESOS (COPS$ 69,000.00) M/Cte (Resolucion 64742 de
2016).

En este sentido, al apartado 5.2.5 de Tftulo V de la Circular Unica dispone que los requisitos
minimos para la entrada en fase nacional Gnicamente comprenden la traduccién al espafiol de la
solicitud internacional como fue presentada y el pago de la tasa correspondiente de SESENTA'Y
NUEVE MIL PESOS {COPS$ 65,000.00) M/Cte (Resolucion 64742 de 2016). De no presentarse estos
requisitos dentro de los 31 meses siguientes a la fecha en que la solicitud internacional reivindica

prioridad, |a solicitud se tomara como no presentada y se agotara el plazo para su presentacion.

Pese a lo anterior, la Regla 49.6 del Reglamento del PCT permite bajo excusa justificada, Ia
presentacién de solicitudes de manera extemporénea. Esta norma dispone que “(...} la Oficina
designada (...) restablecerd los derechos del solicitante en fo que respecta a esa solicitud
internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era intencional o, a
eleccién de la Oficina designada, que ha tenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber

existido la diligencia requerida por las circunstancios” (negrillas fuera del texto original).

Siendo asi, la Oficina delegada o elegida en Colombia, la SIC, establecié en el apartado 5.2.7 del
Titulo X de la Circular Unica de 2012, la facultada de recibir y decidir sobre las peticiones que

contengan las razones por las cuales los actos previstos en los articulo 22 o 39.1 del Tratado no




fueron cumplidos, y que junto a esta peticién se presentarian las pruebas que sustentan dicha
peticién y la tasa establecida. Es menester mencionar, que dicha peticién debe conducir a
demostrar que el incumplimiento no era intencional o gue el solicitante actud con la debida
diligencia, en otras palabras, que el solicitante tomé las precauciones adecuadas para realizar los
actos prescritos en el Tratado, pero que debido a circunstancias extraordinarias, como los que aqui

acontecen, le fue imposible cumplir.

V. FUNDAMENTOS DE HECHO

En consideracién a los hechos relatados anteriormente y las normas previamente invocadas es
evidente que [a presentacion extempordnea de la solicitud internacional en referencia se debid a
un error involuntario, en [os sistemas de CAVELIER ABOGADOS, v que el solicitante, BASF SE, ohrd
con debida diligencia y tuvo y conserva toda la intencion de adelantar fase nacional de su solicitud

en Colombia en ejercicio de las prerrogativas y plazos que le otorga el PCT.
Considerando la naturaleza de este error, una inconsistencia en el aplicativo de control y
redireccionamiento de correos electrénicos, es evidente que fue inveluntario para el solicitante —
BASF SE-, dado que correspondid a motivos ajenos a su control y voluntad.

Vi. PETICION

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

1. Que al considerar las razones precedentes se admita el restablecimiento de derecho de la

solicitud internacional PCT/EP2015/058689;

2. Que se inicie el trdmite el presente solicitud para que su Despachc considere su

patentabilidad con respecto al capitulo reivindicatorio anexado a este escrito;

VIl. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como prueba el correo electrénico de 19 de

octubre de 2016 enviado a CAVELIER ABOGADQS por parte de los representantes del solicitante.




VIIl. NOTIFICACIONES

Manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de

abogada situada en la Carrera 42, No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogotd, D.C.

Sefior Superintendente,

:190.910 de Bogots
TP 114.908=exp ida por CSJ




De: Susana Mara Braun [mailto:smb@obligado.com.ar]

Enviado el: miércoles, 19 de octubre de 2016 1:03 p. m.

Para: Marfa Isabel Molinares

CC: Enviados Cavelier; Irene Holzmann

Asunto: BASF SE - Fase Nacional en COLOMBIA - Nueva Solicitud de Patente basada en la solicitud
PCT/EP2015/058689 - VENC. 23.11.2016 - N/Ref. 5739

Estimada Maria Isabel,

Por la presente les encomendamos la presentacidn de una nueva solicitud de patente en
COLOMBIA - entrada en fase nacional - basada en los datos que surgen de nuestra carta orden
adjunta.

Les hacemos llegar ademas los siguientes documentos:

- publicacion de Ia solicitud PCT con el Informe de Busqueda Internacional;
- particulares del caso (ndmina de inventores).

La traduccidn al espafal del documento técnico internacional que deberdn utilizar para ingresar [a
fase nacional en COLOMBIA, les serd enviada tan pronto esté lista. Les informamos que no se han
realizado modificaciones a la solicitud internacional durante el tramite.

Quedamos a la espera de vuestro acuse de recibo mientras nos despedimos con cordiales saludos.

Atentamente,

Susana Braun

Obligado & Cia.

Paraguay 610

C1057AAH ~ Buenos Aires
ARGENTINA

E-mail: smb@obligado.com.ar
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