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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 78553

Ref. Expediente N° NC2016/0001331

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién N° 43841 del 23 de junio de 2018, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencién para la creacion
denominada “COMPUESTOS DE AZOLINA”", al estimar que no se presentd respuesta
al requerimiento de fondo contenido en el Oficio N° 3318 notificado el 22 de marzo de
2018, emitido con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que contra la anterior decision fue interpuesto recurso de reposicion el dia
9 de agosto de 2018 radicado bajo el nimero NC2018/0008385, la cual fue confirmada
mediante Resolucién N° 13469 del 10 de mayo de 2019.

TERCERO: Que mediante Resolucion N° 6756 del 24 de febrero de 2020, se resuelve
la solicitud de revocatoria directa interpuesta por el apoderado de la sociedad
solicitante, doctor Andrés Rincon Uscéategui. Alli se dispuso revocar la Resolucion N°
13469 del 10 de mayo de 2019 y se ordendé resolver el recurso de reposicion radicado el
dia 09 de Agosto de 2018 bajo el numero NC2018/0008385, atendiendo todas las
cuestiones alli planteadas, conforme lo establece el articulo 80 del Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: Que el recurso interpuesto el 09 de agosto de 2018 con el numero
NC2018/0008385, se fundamento, en sintesis, con los siguientes argumentos:

4.1. Justificacion de la no respuesta a la notificacion oficial.

La sociedad recurrente manifiesta que “El 29 de agosto de 2016, BASF SE present6
ante la SIC una solicitud de patente de invencién correspondiente a la solicitud
internacional PCT/EP2015/053899 denominada ‘COMPUESTOS DE AZOLINA' la cual
estd siendo tramitada en la entidad dentro del expediente administrativo
NC2016/0001331".

Poco después, sefiala, “el 29 de septiembre de 2016, BASF SE presentd ante la SIC
otra solicitud de patente de invencion, ahora correspondiente a la solicitud internacional
PCT/EP2015/055456 denominada ‘COMPUESTOS DE [1,2,4]TRIAZOL E IMIDAZOL
SUSTITUIDOS, COMO FUNGICIDAS', la cual esta siendo tramitada en la entidad
dentro del expediente administrativo NC2016/0002508".
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Anota que respecto al expediente administrativo NC2016/0001331, “el 22 de marzo de
2018 la SIC emiti6 el examen de Fondo 3318 en relacién con el articulo 45 de la
Decision 486 de 2000, el cual tenia como fecha de vencimiento el 22 de junio de 2018.
Dicho examen de Fondo incluia objeciones relacionadas con reivindicaciones relativas a
un uso, claridad de los sustituyentes del compuesto reivindicado en todo el pliego
reivindicatorio y falta de nivel inventivo.” Y respecto del expediente NC2016/0002508 el
26 de marzo de 2018 la SIC emitidé el examen de Fondo No. 3427 en relacion con el
articulo 45, el cual tenia como fecha de vencimiento el 26 de junio de 2018”.

Concluye en esta parte del recurso manifestando que “Los dos exdmenes de Fondo de
los expedientes administrativos NC2016/0001331 y NC2016/0002508 contenian
objeciones similares respecto a reivindicaciones relativas a un uso, claridad de los
sustituyentes del compuesto reivindicado en todo el pliego reivindicatorio y falta de nivel
inventivo de los compuestos reivindicados”

Agrega que “El 22 de junio de 2018, fecha en la que vencia el término para dar
respuesta al examen de Fondo, el pago en linea por concepto de solicitud de prorroga
debio realizarse sobre el expediente administrativo NC2016/0001331, toda vez que, por
instrucciones generales del cliente, este siempre es solicitado en ausencia de
comentarios especificos con respecto a las objeciones al momento de la fecha del
vencimiento del término legal. Sin embargo, es de resaltar que debido a un error interno
hubo un cruce de referencias entre los dos expedientes, razén por la cual, de acuerdo
con nuestro sistema, ambos expedientes (NC2016/0001331 y NC2016/0002508) tenian
la misma fecha de vencimiento del 26 de junio de 2018. De esta manera, no se solicitd
la prérroga en el expediente administrativo NC2016/0001331, puesto que se considero
gue aun quedaban 2 dias hébiles para dar respuesta”

Argumenta la sociedad recurrente que “Si bien no se atendieron oportunamente las
objeciones sefaladas en el examen de Fondo 3318 por el error interno descrito en los
antecedentes, considerando que el tramite administrativo no se termina hasta tanto no
se resuelvan los recursos de via gubernativa y que se hace evidente que el Solicitante
tiene interés por continuar el trdmite, ejerciendo el derecho que le otorga el articulo 34
de la Decision 486 de 2000 a modificar la solicitud en cualquier momento “del tramite”,
se presenta hoy un nuevo pliego reivindicatorio atendiendo a las objeciones levantadas
en el examen de Fondo 3318".

Sefiala que “La no respuesta al examen de Fondo 3318 correspondié a un error
involuntario en el momento de solicitar la prérroga de términos o plazo adicional, puesto
gue se entendidé que el término legal para dar respuesta era el 26 de junio de 2018, al
igual que en el expediente administrativo NC2016/0002508. De tal manera que la
negacion de la solicitud de patente en mencién no fue producto de un actuar o conducta
negligente por parte de mis representados, sino fue debido a una confusiéon entre los
dos expedientes anteriormente mencionados dada la similitud en las objeciones
presentadas en los exdmenes de fondo de ambos expedientes”.

4.2. Modificacion del capitulo reivindicatorio con el recurso.

Posterior a ello, la sociedad recurrente anota que “con el &nimo de limitar de manera
clara la materia reivindicada y atendiendo a las objeciones presentadas en la accién
oficial 3318, me permito presentar un Capitulo Reivindicatorio modificado que consta de
19 reivindicaciones, que reemplaza en su totalidad al Capitulo Reivindicatorio
originalmente presentado.”
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En consecuencia solicita la revocatoria de la resolucion recurrida y se continde con el
tradmite de la solicitud.

QUINTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de septiembre de 2018
con el numero NC2018/0008385, la sociedad recurrente presentd un memorial de
alcance al recurso de reposicion y en este se presenta “informacion complementaria
gue soporta y demuestra el efecto técnico sorprendente de la presente invencién
referida a los compuestos de azolina reivindicados”.

SEXTO: Que dentro del contexto antes descrito, resulta procedente resolver el recurso
de reposicion interpuesto, atendiendo lo establecido por el articulo 80 del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone:

“ARTICULO 80. DECISION DE LOS RECURSOS. Vencido el periodo
probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que asi lo declare,
debera proferirse la decision motivada que resuelva el recurso.

La decision resolvera todas las peticiones que hayan sido oportunamente
planteadas y las que surjan con motivo del recurso.”

El Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo exige que
la decision del recurso haga referencia a todas las peticiones en que esta
fundamentado, es decir, implica un trabajo serio de la autoridad administrativa, de
examen, de reflexiébn y de argumentacién, ya que la decisién debe ser motivada.

6.1. Justificaciéon de la no respuesta a la notificacién oficial.
6.1.1. Sobre la normativa andina aplicable a las patentes de invencion.

Es oportuno mencionar que el tramite para el otorgamiento de una patente de invencion
se encuentra establecido en el Titulo Il de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina y demas normas complementarias.

En esta instancia del tramite administrativo, resulta aplicable el articulo 45 de dicha
Decision 486, el cual establece:

“Articulo 45- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién
no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos
en esta Decision para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante.
Este deber& responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacion. Este plazo podra ser
prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para
los fines del examen de patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o
mas veces conforme al parrafo precedente.

Si el solicitante no respondiere a la notificacion dentro del plazo sefialado, o
si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion,
la oficina nacional competente denegara la patente.”

De la revision del procedimiento adelantado en este caso se advierte que,
efectivamente, una vez efectuado el requerimiento de fondo mediante Oficio N° 3318
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del 22 de marzo de 2018 con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la
Decision 486 de 2000, el solicitante contaba con un término de sesenta dias contados a
partir de la fecha de notificacion, para presentar la respuesta frente a las objeciones de
caracter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

6.1.2. Acerca de la oportunidad para dar respuesta al requerimiento de fondo.

Del articulo 45 citado, procede establecer entonces si el solicitante dentro del plazo
oportuno atendio las observaciones contenidas en el Oficio N° 3318 del 22 de marzo de
2018.

Sefiala el articulo 45 de la Decision 486 que: “Si la oficina nacional competente
encontrara que la invencion no es patentable o que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en esta Decision para la concesion de la patente, lo notificara al
solicitante. Este debera responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacion. Este plazo podra ser prorrogado por una
sola vez por un periodo de treinta dias adicionales (...)" (Resaltado fuera de texto).

Habiéndose notificado el requerimiento el dia 22 de marzo de 2018, el plazo de sesenta
dias iniciales con los cuales contaba la sociedad solicitante para presentar la respuesta,
se extendido hasta el dia 22 de junio de 2018, de tal suerte que, no habiéndose
presentado respuesta dentro del mencionado plazo, la consecuencia a darse es la que
efectivamente fue considerada por la administracién en la Resolucion N° 43841 del 23
de junio de 2018, atendiendo lo dispuesto por el Art. 45 de la Decision 486 de 2000.

Claramente la normativa aplicable sefiala cual es la consecuencia a darse en caso de
incumplimiento de esta condicion, al establecer Si el solicitante no respondiera a la
notificacion dentro del plazo sefalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesién, la oficina nacional competente denegara la patente”
(Resaltado fuera de texto)

Ahora bien, argumenta el apoderado que “Si bien no se atendieron oportunamente las
objeciones sefaladas en el examen de Fondo 3318 por el error interno descrito en los
antecedentes, considerando que el tramite administrativo no se termina hasta tanto no
se resuelvan los recursos de via gubernativa y que se hace evidente que el Solicitante
tiene interés por continuar el trdmite, ejerciendo el derecho que le otorga el articulo 34
de la Decision 486 de 2000 a modificar la solicitud en cualquier momento “del tramite”,
se presenta hoy un nuevo pliego reivindicatorio atendiendo a las objeciones levantadas
en el examen de Fondo 3318.

(...) La no respuesta al examen de Fondo 3318 correspondié a un error involuntario en
el momento de solicitar la prérroga de términos o plazo adicional, puesto que se
entendio que el término legal para dar respuesta era el 26 de junio de 2018, al igual que
en el expediente administrativo NC2016/0002508. De tal manera que la negacion de la
solicitud de patente en mencion no fue producto de un actuar o conducta negligente por
parte de mis representados, sino fue debido a una confusion entre los dos expedientes
anteriormente mencionados dada la similitud en las objeciones presentadas en los
examenes de fondo de ambos expedientes”.

Sobre el particular es oportuno precisar al recurrente, que los argumentos expuestos
para justificar el incumplimiento de su deber de atender el requerimiento expedido por la
administracion dentro del término establecido, no son de recibo para dar prosperidad a
la revocatoria solicitada, pues de ninguna manera constituyen un eximente de

Pagina 4 de 10

Sefior cludadano, para hacer segulmlento a su sollcitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 5820400 -~ Linea gratulta a nivel naclonal: 0180009810165
Direcclén: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1, 3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla

Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@sic.gov.co

| 9 Nuestro aporte es fundamental,

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia

al usar menos papel contribulmos con el medio amblente



>
76

- _/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 78553
Ref. Expediente N° NC2016/0001331

responsabilidad, como lo podrian ser una fuerza mayor o un caso fortuito. Sin duda se
trata de circunstancias que corresponden al manejo interno de los tramites de la firma
de abogados con su cliente, que de ninguna manera comprometen la responsabilidad
de la administracion frente al desarrollo normal del tramite.

Ahora bien, respecto al argumento de la sociedad recurrente segun el cual “(...)Si bien
no se atendieron oportunamente las objeciones sefaladas en el examen de Fondo
3318 por el error interno descrito en los antecedentes, considerando gque el tramite
administrativo no_se termina hasta tanto no se resuelvan los recursos de via
gubernativa y que se hace evidente que el solicitante tiene interés por continuar el
tramite, ejerciendo el derecho que le otorga el articulo 34 de la Decision 486 de 2000 a
modificar la solicitud en cualquier momento “del tramite”, se presenta hoy un nuevo
pliego reivindicatorio atendiendo a las objeciones levantadas en el examen de Fondo
3318",

Al respecto se debe mencionar que, la no solicitud de la prérroga por parte del
apoderado, la presentacién extemporanea de la respuesta al examen de fondo y la
negacion de la patente de invencion con fundamento en lo dispuesto por la norma
andina, por la desatencion frente al deber de responder lo requerido dentro de los
plazos establecidos, precisamente es la consecuencia legal establecida en la norma por
esa desatencion, pues el paragrafo tercero del articulo 45 de la Decision 486 de 2000
claramente establece que “Si el solicitante no respondiere a la notificacién dentro del
plazo sefalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, la oficina nacional competente denegara la patente”. Aunque el solicitante
ha demostrado su interés por continuar el tramite de la solicitud, la Decision 486 de
2000 contempla de manera expresa las consecuencias en el caso de que se presente
un incumplimiento de los deberes de los solicitantes de atender los requerimientos que
en desarrollo del tramite expida la administracion.

El articulo 34 de la Decisidn 486 es claro al establecer que “El solicitante de una patente
podra pedir que se modifique la solicitud en cualgquier momento del tramite. La
modificacion no podra implicar una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la
divulgacién contenida en la solicitud inicial”.

6.2. Modificacion del capitulo reivindicatorio con el escrito del recurso.

6.2.1. De la normativa andina aplicable a las modificaciones al pliego
reivindicatorio.

En primer lugar, es de advertir que el articulo 34 de la Decision 486 es claro al
establecer que “el solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud
en cualquier momento del trdmite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de
la proteccidn que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial”.

En relaciéon con la facultad que otorga el mencionado articulo 34 para modificar la
solicitud en cualquier estado del tramite, el Tribunal Andino de Justicia ha sefialado que
“(...) la solicitud se modifica a través de una nueva presentacion de las reivindicaciones,
aclarando determinados aspectos de la descripcién del invento o reformando todo
aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la
Administracion”

En cuanto al &mbito y alcance de la modificacion, el mismo Tribunal ha establecido que
“la Unica limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste en que
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ésta no debe implicar una ampliacién del invento o de la divulgacion contenida en la
solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacién de la solicitud podra concretar el
invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la
redaccién originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial
con relacién a las reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las
nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con
fundamento en la descripcion contenida en la solicitud inicial.”

En el caso objeto de la presente revision, la sociedad recurrente presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al momento de adoptar la
decision, de esa manera, y teniendo en cuenta que se trata de una delimitacién de la
materia que no implica un nuevo examen de patentabilidad, la Oficina considera lo
siguiente:

6.2.2. Alcance de la modificacion

Sea lo primero advertir que el pliego reivindicatorio modificado allegado junto con el
escrito del recurso de reposicién, bajo el radicado N° NC2018/0008385 del 09 de agosto
de 2018, esta conformado por un total de diecinueve (19) reivindicaciones
comprendidas en la categoria de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el
articulo 14 de la Decision 486 en cuanto tiene que ver con las categorias inventivas, en
donde la reivindicacion independiente hace referencia a:

“(...)

1. Compuestos de azolina de la Férmula |

0]

En donde

X1 se selecciona del grupo que consiste en O y CH,; A es un grupo de la siguiente

formula:
W
—
Y (A)
En donde

# indica el enlace al anillo aroméatico de la férmula (1);
W se seleccionade Oy S;
Y se selecciona de hidrégeno, -N(R°)R® y -ORS;

B!, B2y B3 son, cada uno independientemente, CR?;
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G!y G2 son cada uno independientemente CR#?;

R91 y R9? forman juntos un grupo puente seleccionado de -CH,CH,CH,CH,- y -
CH,CH,CH>-;

R! es CF3;

cada R? se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrégeno,
halégeno y C;-C,-haloalquilo;

R3a R3b se seleccionan, cada uno independientemente, del grupo que consiste en
hidrogeno vy fluor;

cada R* es hidrégeno;
R® se selecciona de hidrogeno y C;-Cg-alquilo;

R6 se selecciona de hidrégeno, C;-Cg-alquilo, C;-Cg-haloalquilo, C;-C;-alquilo que tiene
un radical R8, C,-Cg-alquenilo, C,-Cg-haloalquenilo, C,-Cs-alquinilo, C»-Cg--cicloalquilo
que puede sustituirse con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de F, y CN; -N(R101a)R101b,

en donde

R101a se selecciona de hidrégeno y C;-Cs-alquilo; y

R101b se selecciona -C(=0)N(R142)R140, en donde

R142 se selecciona del grupo que consiste en hidrégeno y C;-Cg-alquilo; y

R14b se selecciona del grupo que consiste en C1-C6-alquilo y C1-C6-haloalquilo; y un
anillo heterociclico seleccionado de los anillos de las Férmulas E-1 a E-9

(R'9), (R™8), (R®), (R™8), (R®),
NT e pa bl TNT T N™ e
E-1 E-2 E-3 E-4 E-5

(Rﬂﬁ)k

(Rm)k (Rlﬁ)k (R1E)k
P o N
!: )\‘;':S N = T N = £

i i

NCO
E-6 E-7 E-8 E-9

donde en estos anillos E-1 a E-9 como un significado para R0 |a linea en zigzag
indica el punto de unidn al resto de la molécula; y k es 0;

-CH=NOR®2, en donde R se selecciona de hidrogeno, C;-Cg-alquilo; y un anillo
heteromonociclico saturado, totalmente insaturado de 4, 5 0 6 miembros, que contiene
1, 2 0 3 heteroatomos o grupos de heteroatomos seleccionados independientemente de
N, O, S, NO, SO y SO,, como miembros del anillo, en donde el anillo heteromonociclico
se puede sustituir con 1, 2 o 3 sustituyentes R*?;
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en donde R®y R® juntos forman un grupo =S(R%),, en donde R% es C;-Cg-alquilo; R® se
selecciona del grupo que consiste en hidrégeno y C;-Cg-alquilo; y los N-6xidos,
estereoisémeros y las sales de estos aceptables en la agricultura o veterinaria.

cada R!! se selecciona independientemente del grupo que consiste en C;-Cy-alquilo y
C,-C4-haloalquilo; o dos R1! presentes en el mismo atomo de carbono de un anillo
heterociclico saturado pueden formar juntos =O;

cada R® se selecciona independientemente de CN, Cs-Cg-cicloalquilo que no esta
sustituido o tiene un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en CN y C;-C,-
haloalquilo; Cs-Cg-halocicloalquilo, C;-Cs-alquiltio, C;-Cs-alquilsulfonilo, -
C(=0O)N(R022)R102b 'y yn anillo heteromonociclico saturado, parcialmente insaturado o
totalmente insaturado de 4, 5 o0 6 miembros que contiene 1, 2, 3 0 4 heteroatomos o
grupos de heteroatomos seleccionados independientemente de N, O, S, NO, SO y SO,,
como miembros del anillo, en donde el anillo heteromonociclico se puede sustituir con
1, 2 o 3 sustituyentes R1%; en donde R19%2 se selecciona del grupo que consiste en
hidrogeno; R1920 se selecciona del grupo que consiste en C,-Cg-alquilo, C,-Cy-alquenilo,
C,-Cy-alquinilo, C;-Cg-haloalquilo, C3-Ce-cicloalquilo, C3-Cs-cicloalquilmetilo; y cada R*®
como un sustituyente en los anillos heterociclicos (como un significado de R8) se
selecciona independientemente del grupo que consiste en haldégeno, C;-C4-alquilo y C;-
C,-haloalquilo; o dos R presentes en el mismo atomo de carbono de un anillo
heterociclico saturado pueden formar juntos =O; o R®> y R® | junto con el atomo de
nitrogeno al que estan unidos, forman un anillo heterociclico saturado de 5 o 6
miembros, en donde el anillo también puede contener 1 0 2 heteroatomos o grupos que
contienen heteroatomos seleccionados de NH y C=0, como miembros del anillo, en
donde el anillo heterociclico se puede sustituir con 1 sustituyente seleccionado
independientemente del grupo que consiste en C;-Cg-alquilo y C;-Cg-haloalquilo”.

En relacion con el alcance de la modificacion, esta Superintendencia encuentra que el
nuevo capitulo reivindicatorio excluye posibles sustituyentes para varios de los radicales
de la estructura tipo Markust, como por ejemplo la exclusion del radical C;-C,-
haloalquilo en el sustituyente R?, los radicales -CO,R39, hidroxilo, C;-Cs-alquilo, C;-Cs-
haloalquilo, C,-Cz-alquenilo, C,-Cs-alquinilo, C;-Cz-alcoxi, C;-Cs-haloalcoxi, C;-Cs-
alquiltio, C;-Cs-haloalquiltio, C;-Cs-alquilsulfonilo y C;-Cs-haloalquilsulfonilo; o R32 y R3P
forman juntos un grupo =0, =C(R3c),, =NOH o =NOCH; para los sustituyentes R32 y
R3b, los anillos heterociclicos E-10 a E-42 para el radical R14?, entre otros.

Es decir, el pliego reivindicatorio corresponde a una limitacion para la materia
reclamada en la reivindicacion independiente, respecto a esta misma reivindicacion del
capitulo reivindicatorio objeto de estudio en la resolucion impugnada.

6.2.3. Divulgacién de la modificacion.

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, esta
Superintendencia observa que la materia ahora reclamada se encuentra divulgada v,
por lo tanto, racionalmente sustentada en la reivindicacion independiente 1 de la
solicitud.

Teniendo en cuenta lo anterior, la modificacion presentada no constituye ampliacion de

la proteccién que corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial, tal y
como lo manifiesta la sociedad recurrente.
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También se observa que la modificacion allegada no implica la realizacion de un nuevo
examen de patentabilidad, por el contrario, se circunscribe a la materia evaluada
durante la actuacidon administrativa, ademas la sociedad recurrente allegé el
comprobante de pago correspondiente a la tasa por modificacién, segun el recibo N°
1859561 del 09 de agosto de 2018. Sin embargo, toda vez que la respuesta al
requerimiento fue presentada extempordneamente esta Oficina encuentra que no es
posible aceptar a trdmite la modificacion propuesta.

Por lo demas, no se evidencia violacibn de la ley, vicios de procedimiento, o
irregularidades en la expedicién del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria
invocada, por lo que es del caso mantener la decision que aqui se impugna.

6.2.4. De laclaridad y sustento del pliego reivindicatorio.

Ahora bien, esta Oficina encuentra que aunque se eliminaron multiples sustituyentes
para varios de los radicales en la reivindicacion independiente, toda vez que la sociedad
recurrente insiste en que: i) incluir expresiones no limitativas para definir la materia
reclamada como “anillo heteromonociclico saturado”, “sustituyente en los anillos
heterociclicos (como un significado de R8)”, “los N-0xidos, estereocisbmeros y las sales
de estos aceptables en la agricultura o veterinaria”, entre otras y ii) reclamar a
compuesto dentro de la estructura tipo Markust mediante la introduccion de
sustituyentes de manera especulativa -sin que existen un ejemplo para ese tipo de
sustituyente-”, el pliego reivindicatorio no cumple con los requisitos claridad y sustento
descriptivo establecidos en el articulo 30 de la referida Decisién 486 de 2000.

6.3. De las pruebas técnicas aportadas.

En relacién con las pruebas técnicas aportadas y allegadas con el escrito mediante el
cual se presentd el recurso de reposicion en contra de la resolucion impugnada y con el
escrito radicado del 24 de septiembre de 2018, la Oficina encuentra que corresponden
a reportes comparativos experimentales en contra de los insectos denominados: la
palomilla dorso de diamante, la chinche parda marmorada, el pulgdbn negro de las
leguminosas, la ninfa de arroz verde, el pulgon verde, el saltador marrén, la mosquita
blanca, el mosco de la fiebre amarrilla, el barrenador del arroz, el caro arafia Kanzawa,
el bellotero del algodonero y la chinche verde en donde se comparan la actividad
biologica de los compuestos 1-24, 1-27, 1-30, 1-32, 1-31 y 1-35 de la solicitud frente a
los compuestos 5-066, 5-234, 5-243, 5-219, 5-068 y 5-070 respectivamente de la
solicitud de patente EP-A-1731512, en donde se evidencia la mayor actividad del
compuesto de la solicitud en el control biolégico de la plagas mencionadas en especial
a concentraciones de 10ppm o inferiores.

Adicional a ello, las pruebas técnicas aportadas demuestran la mayor efectividad del
control de plagas de los compuestos 1-34, 1-33 y 2-23 de la solicitud, respecto de los
compuestos revelados en la publicacion internacional WO 2014/019951 denominados
All, Al2 y A4 respectivamente, los cuales se encuentran estructuralmente
relacionados con los compuestos de la solicitud. Sin embargo, estas pruebas técnicas
tampoco pueden ser tenidas en cuenta, toda vez que la respuesta al requerimiento fue
presentada extemporaneamente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion N° 43841 del
23 de junio de 2018, por medio de la cual se denegd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad
BASF SE., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse
finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 7 de diciembre de 2020

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO

M W ? GONZALEZ

Fecha: 2020.12.07
SllPIERIN?'E‘:IIJIE:TI?I;IERIEDBU:?I:‘I?#EEMEREII] 12'02'00 COT

Razoén: Validez juridica.

Ubicacién: Bogota,

Colombia.
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