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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 36874

Ref. Expediente N° NC2017/0003989

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 Resoluciéon No. 41462 del 30 de agosto de 2019 la
Superintendencia de Industria y Comercio concedi6 patente de invencion para la creacion
titulada: ‘FORMULACION GRANULAR QUE COMPRENDE PROPANILO, ACIDO 2-(4-CLORO-
2-METILFENOXI) ACETICO Y UNA MEZCLA ADYUVANTE; Y SU PROCESO DE OBTENCION’,
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, al establecer que la solicitud cumplié con los requisitos legalmente
previstos.

SEGUNDO: Que, posteriormente mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de julio
de 2020, con el No. NC2020/0009185, la sociedad UPL LIMITED, por conducto de
apoderado, solicitdé la modificacion o limitacién al alcance de las reivindicaciones
concedidas dentro del expediente con radicado N° NC2017/0003989, en atencion a lo
previsto en el articulo 70 de la referida Decision 486.

TERCERO: Que, mediante Resolucion No. 54389 del 7 de septiembre de 2020, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd la inscripcion de la modificacion o
limitacién al alcance de las reivindicaciones en el Registro de la Propiedad Industrial, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 70 de la Decision 486, al estimar que la
modificacion propuesta podria implicar una materia diferente.

CUARTO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 22 de octubre de 2020 con
el No. NC2020/0013264, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, la
sociedad UPL LTD, por conducto de apoderado, interpuso recurso de reposicion contra
la citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

4.1. Modificaciones presentadas

El apoderado de la recurrente hace un recuento de la actuacion surtida, se remite a los
articulos 70 y 34 de la Decision 486 y sefiala que “la modificacion que se realice no debe
implicar una ampliacién de la divulgacién contenida en la solicitud inicial.”, por lo que
advierte que “a continuacion me permito demostrar que su Despacho cometié un error al
no aceptar la modificacion solicitada por mi representada.”

Asegura que “la modificacion recae especificamente sobre el componente c) de la
formulacién granular (...) EI componente c) de la reivindicaciones otorgadas corresponde
a: ‘mezcla adyuvante de copolimero de anhidrido maleico y sal de isobutileno y potasio
de éster de acido polioxietilen aril fenil éter sulfdrico’. EI componente c) de la
reivindicacion 1 modificada después de otorgada corresponde a: ‘mezcla adyuvante de
sal potasica de copolimero de anhidrido maleico e isobutileno y polioxietilen aril fenil éter-
éster de &cido sulfarico’. A lo que agrega: “Como bien lo reconoce su Despacho la
modificacion corresponde a un error de redacciéon.”
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En seguida indica que “el error de redaccion no implica una ampliacién de la materia
originalmente presentada” y explica:

“Esta solicitud de patente con nimero de solicitud No. NC2017/0003989 corresponde a
la fase nacional de la solicitud internacional PCT/IB2016/053565.

Al revisar el texto de la PCT en inglés se demuestra lo siguiente:
El componente c) en la solicitud PCT se lee en inglés en la pagina 8 como:

¢) adjuvant blend of copolymer of maleic anhydride and isobutylene and potassium salt of
polioxyethylene aryl phenyl ether sulfuric acid ester.”

Adicionalmente, presenta una tabla y explica que “la Unica diferencia es que por error en
la redaccion de la solicitud PCT se nombro:

‘copolymer of maleic anhydride and isobutylene and potassium salt of polyoxyethylene
aryl phenyl ether sulfuric acid ester’

siendo lo correcto:

potassium salt of copolymer of maleic anhydride and isobutylene and polyoxyethylene
arylphenyl ether sulfuric acid ester’

Tal como se menciond al momento de solicitar la modificacion anterior, ésta modificacion
esta sustentada en la memoria descriptiva originalmente presentada:

En el texto en espafiol: en las paginas 8, lineas 24-26 y en la pagina 9, linea 1; pagina 9,
linea 9; y pagina 10, lineas 22-25, de la memoria descriptiva (...).

Por lo tanto, si se compara lo que se otorgd con la traduccion al espafiol correcta con la
modificacion presentada después de otorgada se puede concluir que si se trata de la misma
materia:...” -Negrilla del texto original-.

Asegura que “con lo anterior se demuestra que la modificacion solicitada debido al error
de redaccién y de traducciébn del componente c) de la reivindicacion 1 y de la
reivindicacion 2 no implica ni una ampliacién a lo inicialmente divulgado ni tampoco
corresponde a una materia diferente y por lo tanto, su Despacho cometié un error al no
aceptar la inscripcién de dicha modificacién.”

Concluye “que al demostrarse que la Resolucion num. 54389 del 7 de septiembre de
2020 fue emitida con base a una aplicacion indebida del articulo 70 de la Decision 486,
solicito de manera respetuosa que se revoque la Resolucién nim. 54389 y en su lugar
se acepte la inscripcion de la modificacion y correccion de las reivindicaciones
otorgadas.”

QUINTO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del
Caodigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderan
“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con
motivo del recurso”.

5.1. Normativa aplicable al caso

En lo referente a los actos posteriores a la concesion, el articulo 70 de la Decision 486
establece la facultad del titular para modificar o limitar el alcance de la materia que le fue
protegida mediante patente. Dice asi:

“Articulo 70.- El titular de una patente podré pedir a la oficina nacional competente que se

modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nhombre, direccién, domicilio u

otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o mas de las
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reivindicaciones. Del mismo modo, podra pedir la correccién de cualquier error material en
la patente.

Seran aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificacion o correccién
de una solicitud.”

Por su parte, en cuanto a modificaciones de la solicitud en tramite, el articulo 34 de la
misma Decisidon 486 sefala lo siguiente:

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

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

5.2. Frente alas modificaciones presentadas

Basicamente asevera el apoderado de la recurrente que “la modificacion recae
especificamente sobre el componente c¢) de la formulaciébn granular” y que “la
modificacion solicitada debido al error de redaccién y de traduccion del componente c)
de la reivindicacion 1y de la reivindicacion 2 no implica ni una ampliacion a lo inicialmente
divulgado ni tampoco corresponde a una materia diferente (...)"

Al respecto es de anotar que teniendo en cuenta que la materia concedida se centra en
el componente c) de la formulacion concedida, el cual costa de:

Una mezcla adyuvante de:

- Copolimero de anhidrido maléico y
- Sal de isobutileno y potasio de éster de acido polioxietilen aril éter sulfénico

Mientras que la modificacion propuesta por la sociedad recurrente propone:
Una mezcla adyuvante de:

- Sal potasica de copolimero de anhidrido maléico e isobutileno
- Polioxietilen aril fenil éter.éster de acido sulfarico

Observa el Despacho que de la Descripcién inicialmente presentada, se desprende que,
efectivamente, la mezcla adyuvante coincide con la materia concedida y, a pesar de
mostrarse como un error de redaccion, lo cierto es que durante el tramite internacional
de la solicitud® no se aprecian correcciones del tipo “error material” que permitan
sustentar la modificacion propuesta por la recurrente. Adicionalmente, no se puede
considerar como error de traduccion algo que se encuentra redactado como esta dentro
de la Descripcién original en inglés.

Vale la pena indicar que a péagina 13 de la Descripcion se utiliza el producto
Geropon®SC213, que coincide con el producto adyuvante, tal como se describe y se
reivindica, de igual forma se describe el mismo producto a ejemplo 1.

1

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docld=W02017021795&tab=PCTDOCUMENTS&_cid=P1
0-KPEA2B-70260-1
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Asi las cosas, la modificacién propuesta cambiaria el alcance de la materia reclamada y
concedida, razén por la cual no cumple con lo previsto en los mencionados articulos 70
y 34 de la Decisién 486 y, por ello, no es de recibo por este Despacho.

En conclusién, la materia concedida coincide plenamente con la Descripcion de la
solicitud referenciada y el cambio propuesto por la sociedad recurrente va mas alla de
corregir un error material y/o de traduccion, por lo tanto no encuentra esta
Superintendencia que sea del caso revocar la decision impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion No. 54389 del
7 de septiembre de 2020, por medio de la cual se deneg0d la inscripcion de modificacion
o limitacion al alcance de las reivindicaciones en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad
UPL LIMITED, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse
agotada la via gubernativa.

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
SUPIERIN#:S!EE:TI:AI;]E“IENII]“U;];I?#EEHEREIU 230106 COT . -
Razoén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.
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