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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 36873

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado el 03 de agosto de 2018 bajo el radicado
NC2018/0008240 por PATHWAY INTERMEDIATES LIMITED entr6é en fase nacional la
solicitud de patente de invencion titulada: “ALIMENTOS PARA ANIMALES QUE
CONTIENEN GLICOLIPIDOS ESPECIFICOS” que corresponde a la solicitud
internacional PCT/GB2017/000028.

SEGUNDO: Que una vez adelantado el tramite contemplado en la Decision 486 de
2000, el Superintendente de Industria y Comercio denegd el privilegio de patente de
Invencion solicitado, mediante la Resolucion N° 63964 del 13 de octubre de 2020.

TERCERO: Que inconforme con la decision adoptada, la solicitante presento recurso de
reposicién, mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0015037 el 30 de noviembre
de 2020, el cual fue resuelto mediante la Resolucion N° 10279 del 02 de marzo de
2021.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de marzo de 2021, con
el N° NC2021/0004095, la sociedad PATHWAY INTERMEDIATES LIMITED, presento
solicitud de revocatoria directa contra la Resolucién N° 10279 del 02 de marzo de 2021,
con fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

4.1. Modificaciones al capitulo reivindicatorio.

En primer lugar, la sociedad solicitante presenta un recuento de los antecedentes
administrativos del caso y sefiala que dentro del término de ley presentoé el recurso de
reposicion e incluyé una modificacidon voluntaria mediante el radicado bajo el N°
NC2020/0015032, en la cual, incluyé un nuevo pliego reivindicatorio. Al respecto
sostiene que “(...) la materia objeto ha sido limitada para que requiera que la
composicién en polvo comprenda 50% de soforolipido (en donde el soforolipido es
como se definié anteriormente en la reivindicacion 1) con 50% de dioxido de silicio y
que el fundamento para esta enmienda puede encontrarse, por ejemplo, en el primer
parrafo del Ejemplo 2, pagina 18, de la solicitud presentada”.

A continuacion, la sociedad solicitante asegura que: “(...) el Despacho a su cargo,
expidié la Resolucion No. 10279 del 2 de marzo de 2021, mediante la cual, en el punto
3.1. no se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio, presentado con el escrito del recurso,
argumentando que amplia [sic] la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el
art. 34 de la Decision 486, razdn por la cual se tuvo en cuenta el capitulo reivindicatorio
de 7 reivindicaciones presentado el 8 de septiembre de 2020, ya denegado y en
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consecuencia, confirma la decisiéon contenida en la Resolucién No. 63964 del 12 de
octubre de 2020, por medio de la cual se denego la patente de invencion”.

4.2. Consideraciones juridicas.

La sociedad solicitante cita la decision proferida por el Honorable Consejo de Estado en
sentencia del 15 de abril de 2015 en relacion con la procedencia de la solicitud de
revocatoria directa de los actos administrativos cuando la solicitud se fundamenta en
razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Frente al tema resalta lo siguiente: “(...)
no esta supeditada al ejercicio de los recursos gubernativos ni al término de la
caducidad de la accion™. Y agrega: “Por lo sefialado, ademas de las normas citadas al
inicio del presente escrito y demas normas vigentes aplicables, basamos nuestra
solicitud en lo dispuesto por el citado articulo 93, nimero 3, que establece: “Cuando con
ellos se cause agravio injustificado a una persona’”.

4.2.1. Sobre la causal 32 del articulo 93 CPACA.

La sociedad solicitante afirma que: “(...) a lo largo del presente escrito, veremos las
razones que nos llevan a argumentar la ocurrencia del agravio injustificado en contra
del Solicitante, si se tiene en cuenta que se ha privado a mi representada la sociedad
Solicitante del privilegio de Patente en Colombia, a pesar de haber presentado
voluntariamente la modificacion que daba alcance a las inquietudes del examinador y
cancelado la tasa administrativa correspondiente. Como se vera el sefior Examinador
se limita a que las modificaciones presentadas al capitulo reivindicatorio constituyen
ampliacion de materia, sin proceder con un andlisis riguroso de la modificacién”. -
subrayado y énfasis dentro del texto-

4.3. Sobre el sustento descriptivo de la modificacion.

La sociedad solicitante sefiala que: “(...) la materia objeto de solicitud de proteccion ha
sido limitada a que la composicion en polvo comprenda 50% de soforolipido (en donde
el soforolipido es como se definio anteriormente en la reivindicacion 1) con 50% de
diéxido de silicio y que el fundamento para esta enmienda puede encontrarse, por
ejemplo, en el primer parrafo del Ejemplo 2, pagina 18".

A continuacién, la sociedad solicitante se refiere al hecho de que las modificaciones
allegadas resultan equivalentes a las tramitadas en el caso de la solicitud europea
EP3422866 y para sustentar su afirmacion indica que: “(...) la proporcion de la
composicién en polvo si esta contemplada en la descripcién y textualmente se refiere a
“El soforolipido se proporcioné como un polvo con un 50% de soforolipidos liquidos con
un 50% de diéxido de silicio’, pagina 18. En la solicitud europea EP3422866
(W02017/149266) también esta definido”.

Por ultimo y de conformidad con lo expuesto, la sociedad recurrente asegura que la
materia reivindicada no constituye ampliacibn de materia, por el contrario, detalla la
materia reivindicada porque define el peso porcentual de la composicién y agrega que
por este hecho se configuraria el cumplimiento del requisito de nivel inventivo previsto
en el articulo 18 de la Decision 486.

QUINTO: Que de acuerdo con lo establecido por el articulo 93 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “ Los actos

1 Proceso 76001-23-31-000-2009-00555-01. Abril de 2015. C.P. Jorge Octavio Ramirez Ramirez
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administrativos deberan ser revocados por las mismas autoridades que los hayan
expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, de oficio o0 a
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés publico o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Asimismo, se prevé en su articulo 94 que: “La revocacion directa de los actos
administrativos a solicitud de parte no procedera por la causal del numeral 1 del articulo
anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean
susceptibles, ni en relacidén con los cuales haya operado la caducidad para su control
judicial”.

La Seccién Primera del Consejo de Estado en sentencia de 13 de abril de 2000
expediente 5363 precisO que la revocatoria directa: “(...) Es una modalidad de
desaparicion de un acto administrativo, mediante la cual la administracion decide, de
oficio 0 a peticion de parte, eliminar un acto anterior.

Se encuadra dentro del contexto del derecho administrativo como una forma de
autocontrol, porque proviene de la misma administracibn como consecuencia del
examen que realiza sobre sus propias decisiones, y que los motivos por los cuales la
administraciéon pueda revocar sus actos tienen consagracién expresa en la ley™. —
enfasis fuera de texto -

5.1. Procedencia de la causal invocada.

Respecto de la revocacion directa de los actos administrativos, el Consejo de Estado ha
sefialado lo siguiente: “La Ley 1437 de 2011- Cddigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA)-, que comenzo a regir desde el 2 de julio de
2012, regula, en el capitulo IX, la revocacion directa de los actos administrativos.

(..)

Cuando se trate de una solicitud de parte, la revocatoria de un acto por razones de
legalidad — manifiesta oposicion a la Constitucion Politica o a la ley-, s6lo procedera si
el peticionario no interpuso los recursos de ley, siempre que no haya operado la
caducidad de la accion, de acuerdo con la prevision del articulo 94 del CPACA.

Dicha limitacion no opera para los casos en que la revocatoria se haga de oficio y se
fundamente en razones de mérito, oportunidad o conveniencia™.

El Consejo de Estado también ha sostenido que: “(...) la doctrina nacional ha calificado
el “agravio injustificado’, como una causal de revocatoria del acto administrativo, de
mérito, oportunidad o conveniencia, prevista en el numeral 3° del articulo 69 del Cédigo
Contencioso Administrativo, hoy 93 del CPACA”".

Y frente a los fundamentos de derecho que determinan su procedencia, el alto Tribunal
ha precisado que la revocatoria, a solicitud de parte o de oficio, por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia: “(...) no esta supeditada al ejercicio de los recursos

2 Sentencia 2166 de 2013. Consejo de Estado, Seccion segunda, Subseccion B. Proceso 25000-23-25-
000-2006-00464-01(2166-07). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
3 Ibidem Proceso 76001-23-31-000-2009-00555-01.
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gubernativos ni al término de la caducidad de la accion. (...)", y “(...) Unicamente
requerira consentimiento del interesado, si el acto que se pretende revocar, crea o
modifica una situacion juridica particular o reconoce un derecho — articulo 97 del
CPACA-".

En cuanto tiene que ver con los supuestos de hecho que determinan la procedencia de
la tercera causal, es decir, cuando con el acto administrativo acusado se haya generado
un agravio injustificado a un tercero, esta Superintendencia encuentra que implica
evidenciar que con la decisién adoptada por parte de la Administracion se vulneré el
derecho del administrado con la expedicion de un acto sin el lleno de los requisitos
legales o sin la debida justificacion, también implica un estudio respecto de la
conveniencia o no del acto administrativo expedido, lo cual en efecto comporta el deber
de determinar si el efecto generado con la actuacion administrativa ha sobrepasado la
media general de las cargas publicas a las que todos los administrados se encuentran
sometidos.

En el presente caso, atafie a esta Oficina dilucidar si existe fundamento técnico en la
memoria descriptiva de la solicitud inicialmente presentada para proponer una
modificacion como la que se allegé con motivo del recurso de reposicion y si el alcance
de la modificacion supera los limites legales impuestos por la normativa aplicable al
caso concreto.

5.1.1. Normativa andina aplicable al caso asociado de modificaciones presentadas
dentro del tramite de solicitud de patente de invencion.

De lo expuesto lineas arriba se advierte que la norma aplicable para efectos de la
evaluacion de las modificaciones presentadas corresponde al articulo 34 de la Decisiéon
486 que dispone lo siguiente:

“Articulo 34.- El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en
cualguier momento del tramite. La modificacién no podra implicar una ampliacién de la
proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra pedir la correccion de cualquier error material”.

En relacion con los limites impuestos por la Decision 486 para que una modificacion
pueda ser aceptada a tramite y la oportunidad para presentarla, el Tribunal Andino ha
sostenido lo siguiente: “(...) el peticionario de una patente puede modificar su solicitud,
redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la
descripcion del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar
a objeciones totales o parciales por parte de la Administracion.

La unica limitacién impuesta al solicitante respecto de la modificacién consiste en que
ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la divulgacién contenida en la
solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacion de la solicitud podra concretar el
invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin_importar cual haya sido la
redaccion originariamente propuesta; por lo 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 descripcién contenida en la solicitud inicial.

Por lo demés, la modificacion a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier
estado del trdmite, y dependera de lo que disponga el Derecho interno de los Paises
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Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectie incluso al interponer un recurso
administrativo contra la denegacion de la patente™.

En cuanto al deber de no ampliar la divulgacion inicialmente presenta el Tribunal Andino
determind lo siguiente: “(...) para saber si una modificacion en el pliego reivindicatorio
consolida una ampliacion del objeto de proteccion, es muy importante que se haga una
interpretacion de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad y concision.

(..)

Para lo anterior, se debe tener en cuenta que como las reivindicaciones definen la
invencion a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentacion
sistematica, es decir, tomandolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo
tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente
consideradas y en conjunto, para asi determinar la unidad y coherencia del objeto
patentable, y ademas para que se pueda hacer un adecuado analisis de los requisitos
de novedad y nivel inventivo. En adicién, se debe tener en cuenta que el requisito de
claridad se cumple si_se hace una apropiada interpretacibn de éstas, esto es,
soportandola en la descripcién y en sus complementos. Si una vez realizado esto no se
observan nitidamente las caracteristicas técnicas de la invencién, para la cual se
reclama la proteccion, estariamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen
con el requisito de claridad, lo que ciertamente es un punto de partida para determinar
cuando se esta en frente de una modificacion o ampliacién del objeto a patentarse™.

En relacién con el caso de modificacion a la que hace referencia la solicitud de
revocatoria, esta Oficina advierte que corresponde a la presentacion de un capitulo
reivindicatorio allegado con motivo de la presentacion del recurso de reposicion
mediante el radicado bajo el N° NC2020/0015037 del 30 de noviembre de 2020.

6. CASO CONCRETO.

Dentro del contexto antes descrito, esta Superintendencia procede a resolver la solicitud
de revocatoria presentada en los siguientes términos:

6.1 Objeto y alcance de las modificaciones propuestas.

De acuerdo con el nuevo capitulo reivindicatorio, el objeto de la invencién corresponde
a una composicion de soforolipido que presenta las siguientes formulas generales (1) o
(2):

Donde R representa -H, acilo de 1 a 4 atomos de C,

R?! representa -H o acetilo

R? representa -H o alquilo de 1 a 9 atomos de C,

R3 representa un hidrocarburo saturado o insaturado de 6 a 18 atomos de C 'y

X representa un grupo funcional: aldehido, hidroxilo, acido carboxilico, acilo, amida y un
monosacarido que tiene un enlace glicosidico.

4 Proceso 63-1P-2007. P. 12.
5 Proceso 55-1P-2015. M.P. Leonor Perdomo Perdomo.
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Caracterizada porgue la composicion es un polvo que consiste de 50% de soforolipido y
50% de diéxido de silicio. (Reivindicaciones 1 a 6).

Ademas, se reivindica proteccion para un ingrediente, premezcla o suplemento para un
alimento para animales que comprende el soforolipido de las férmulas (1) o (2)
caracterizado porque el ingrediente, premezcla o suplemento es un polvo que consiste
de 50% de soforolipido y 50% de diéxido de silicio, y en donde la dosificacién de dicho
soforolipido en dicho alimento para animales es de 0,01% en peso o mayor, basado en
el peso total de dicho ingrediente, premezcla o suplemento, en donde dicho ingrediente,
premezcla o suplemento comprende adicionalmente uno de vitaminas, elementos de
traza, minerales y acidos orgéanicos. (Reivindicacion 7).

A manera explicativa el soforolipido corresponde a un glicolipido que consta de una
cabeza de carbohidrato hidréfilo y de una cola de acido graso hidréfobo. Estan
compuestos por una cabeza de soforosa — azlcar —, un disacarido $-(1,2) que consiste
en dos moléculas de glucosa unidas de forma covalente con un acido graso hidroxilado
de cadena larga con longitud de 16 a 18 atomos de carbono. Se pueden presentar en
forma esterificada como: acetilados (formula 1) o lactonizados (formula 2) (Pag. 8 lineas
2 a 6 de la descripcion).

Teniendo en cuenta los términos de la modificacion propuesta con el recurso, al
contrastar el objeto y su alcance frente al capitulo reivindicatorio evaluado por esta
Superintendencia al proferir la decision por medio de la cual denegd el privilegio de
patente, es decir, el capitulo reivindicatorio anexo al radicado bajo el N°
NC2018/0008240 del 08 de septiembre de 2020, esta Oficina advierte que esta dirigida
a la definicion cuantitativa de los soforolipidos y del dioxido de silicio incluido en la
composicion. Ademas, la solicitante elimind la consideracion de la configuracion de
estado sélido para el diéxido de silicio, el cual, se habia definido como un sélido amorfo
en la antigua reivindicacion 1, sin que existiera sustento alguno para ello.

De la memoria descriptiva que acompafa la solicitud inicialmente presentada se
observa que a paginas 2 y 3 se describe la cantidad de soforolipidos presentes en el
alimento para animales en una proporcion del 50% en peso, donde el soforolipido
presenta la formula general (2) (lineas 26 y 27). A continuacion, se indica que el
suplemento comprende al menos 50% de una lisolecitina (P4g. 4, lineas 18 a 23).

Sin embargo, solo hasta el ejemplo 2 que corresponde al ensayo para demostrar
rendimiento animal incrementado, en el caso de aves alimentadas con un aditivo que
comprende soforolipidos frente a un grupo control de aves que no recibié alimento con
aditivos (Pags. 17 y 18), se encuentra la definicion de una férmula cuali-cuantitativa que
involucra la composicion de un alimento en polvo de un soforolipido liquido en una
proporcion del 50% con dioxido de silicio en una proporcion del 50% en peso.
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Las aves se someten a una dieta experimental como se indica a continuacion y se
proporciona el soforolipido como un polvo en combinacion con el diéxido de silicio en
las proporciones sefialadas.

La composicion de la dieta experimental se proporciona a continuacion:

Inicio Productor Finalizacion
Ingredientes
Maiz (3mm) 5245 783
Maiz (5mm) 3999 18.60
Maiz (7mm) 8.00 40.00
SBM (de-desgranado) 3915 3555 32.06
Aceite de soya 359 4.36 £33
Sulfato de L-Lisina 55 0.31 o o
DL-Met 98 038
L-Met 99 032 031
Treonina 98 010 .07 0.05
Cloruro de colina 50 0.07 .07 0.08
MCP 1.75
MDCP 1.68 1.60
Piedra caliza (Fina) 1.54 1.25 1.10
Sal 030 025 025
NaHCO; 010 019 0.19
Pollo de engorde premezcla Vit 0.14 0.14 0.12
Aves de comral premezcla Min 0.1 0.11 0.11
Total 100.00 100.00 100.00
Valores Calculados (%)
AME, (kcalkg) 3,000 3,100 3,200
CP 2300 2150 20.00
Lys 144 129 1.19
Met 071 0.64 061
Met + Cys 1.08 099 0.94
Ca 096 0.87 0.81
Disponible P 048 043 0.41

En este orden de ideas, esta Oficina encuentra que la divulgacion inicialmente
presentada hace referencia a las composiciones que comprenden las proporciones
indicadas en el capitulo reivindicatorio de la solicitud tal y como fue modificado con la
presentacion del recurso de reposicion, por lo que le asiste razén a la sociedad
solicitante cuando asegura que con el rechazo de la modificacion propuesta se causa
un agravio injustificado porque con ella no se excede lo revelado inicialmente en la
descripcion, con lo cual, se encuentra probada la causal tercera del articulo 93 del
Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en la
medida que no hay justificacion alguna para rechazarla y con la expedicion del acto
administrativo que resolvid el recurso de reposicion se vulner6 el derecho del
administrado a modificar su solicitud en cualquier etapa del tramite a pesar de que la
modificacion si se encontraba racionalmente sustentada en el capitulo descriptivo de la
solicitud.

En consecuencia, la modificacion aportada no supera los limites impuestos por la
normativa aplicable al caso en concreto, es decir, el articulo 34 de la Decision 486 de
2000, por lo que esta Oficina encuentra procedente revocar la decision y en su lugar,
remitir el caso a la etapa del recurso con el fin de que se consideren los términos
sefialados con la modificacion aportada.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 36873

Ref. Expediente N° NC2018/0008240

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolucion N° 10279 del 02 de marzo de 2021, por
medio de la cual se resolvio el recurso de reposicion interpuesto contra la Resolucion
N° 63964 del 13 de octubre de 2020, que denegd patente para la invencion titulada:
COMPOSICION PARA UN ALIMENTO PARA ANIMALES QUE CONTIENE
SOFOROLIPIDOS Y DIOXIDO DE SILICIO AMORFO”,

SEGUNDO: Resolver el recurso de reposiciéon radicado el 30 de noviembre de 2020 con
el N° NC2020/0015037, atendiendo lo dispuesto por el articulo 80 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para tal el efecto se
dispone la continuacion del tramite en el Grupo de Via Gubernativa de la Delegatura
para la Propiedad Industrial para que se considere la modificacion propuesta por el
solicitante.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucion a la sociedad
PATHWAY INTERMEDIATES LIMITED., advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 16 de junio de 2021

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
M W & GONZALEZ
‘ ' Fecha: 2021.06.16
SUPERIN?'EDIIJI'JIIEI?TI:A:E“IENII]['U?TJI:‘ITYI'—EEHEREI[I 230944 COT R -
Razon: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.
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