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Doctor Ew:{ REGDEPOSITO
GIANCARLO MARCENAROQ JIMENEZ 40 WPULSOPROCESAL  Fafoe:1_
Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: . 01-009.426
ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
Syngenta Participations AG.

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia
manifiesto a usted lo siguiente:

1. Mediante memorial radicado en ese despacho el 24 de enero de 2003, el cual
no ha sido resuelto atin, solicité que se realizara el examen de patentabilidad.

2. En vista de que han transcurrido _3 aifios y 8 meses, sin que se haya
atendido dicha solicitud, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso
para que se proceda de inmediato a resolver este asunto.

Cordialmente,

M@mm

CC 39.779.452 de Usaquen.
T.P. 68228
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 01- 9426

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 523, DE
FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2002, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 26 DE MARZO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
]| NO X
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REFERENCIA: Radicacién N® 01-8426

Trémite 002
Evento 001
Actuacion 430
Follos 00§

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica;

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- Capltulo descriptivo: folios 7 a 60
- Capitulo reivindicatorio: reivindicaciones 1a 9 (Folios 61 a 64)

El articulo 9 de la Decisién 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece que:

“La primera solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial
o de marca, validamente presentada en otro Pals Miembro o de una autoridad nacional, regional o
intemacional con la cual el Pals Miembro estuviera vinculado por algin fratado que establezca el
derecho de prioridad anélogo al que establece la presente Decisidn, conferira al solicitante o a su
causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Pals Miembro una patente o un registro
respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serén los previstos en el
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial...”

“...Para beneficiarse del deracho de prioridad, la solicitud que la invoca deberé presentarse dentro de
los siguientas plazos impromogables contados desde la fecha de presentacidn de la solicitud cuya
prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invencion y de modelo de utilidad; y

b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas”

La solicitud fue presentada el 08 de febrro de 2001, en ese momento se reclamé prioridad para la
solicitud CH 275/00 del 10-02-00, de la cual se presentd la copia respectiva Por lo tanto, de acuerdo a
los articulos 9 a 11 de la decisidn 488, la prioridad reivindicada es vélida.
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2. OBJETO DE LA INVENCION:
La invencitn se refiere a:

- Un método para controlar el crecimiento inadecuado de una planta en cultivos tolerantes al herbicida
de plantas seleccionadas de malz, amoz, y poroto de soja, donde se aplica un compuesto del fipo de las
sufonilureas de fdrmula 1, en una cantidad herbicida efectiva a las plantas o al locus

- Un método de acuerdo a la reivindicacién N°1 donde las plantas Giles son cultivos resistentes a la
inhibicioén de acetolactato sintasa (ALS)

- Agentes que contienen el compuesto de la fdrmula (Ib-1)

- El uso de un compuaesto de la fdrmula | para controlar el crecimiento de las plantas no deseadas en los
cultivos tolerantes al herbicida de las plantas dtiles seleccionadas de maiz, amoz, y porofo de soja.

Clasificacién Intemacional de Patentas: AO1M1/20, AO1N47/36

3. REIVINDICACIONES DE USO

* De acuerdo con la legislacién colombiana el uso que se reclama en la reivindicacion N°8 no
patentable , dado que en el Articulo 14 de la Decisién 486 “... Los Paises Miembros otorgarén patentes
para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnologla...”;
aqui no ge hace alusion al uso.

Continuando con la Gltima parte del Articulo 14: “... (Los Palses Miembros otorgaréan patentes para las
invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnologia) sismpre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.” El hecho que se diga
que el producio o el procedimienio tenga aplicacion industrial no quiere decir que la aplicacion
industrial sea susceptible de patents.

Asl mismo, citando completamenta el articulo 19 este reza: ® Se consileran que una lnvenclon (ledee
producto o procedimiento} s susceptible de aplicacidn industrial (una caracteristica de /a invencibn) cuando
su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier clase de industria, entendiéndose por industria la
referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” Esta diciendo que una invencibn,
producto o procedimiento, debe servir para algo. En ninglin momento se dice que un uso pueda ser
protegido como patente.

El articulo 21 dice: “ Los productos o procedimientos (o see, ios inventos, nélase que nunca se refieren a
nada diferents) ya patentados comprendidos en el estado de la técnica de conformidad con dicho
Articulo de la presente Decision, no serdn objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un
uso distinto al originaiments comprendido por la patente inicial.” Nunca se refieren a una proteccion
para el uso, se frata de no conceder nueva patents a un invento (exclusivaments productos o
procedimientos) al que se le ha encontrado nueva funcién, pero que se frata exactaments del mismo
producto o procedimiento. Es decir, sl el compuesto, aparato, etc. 0 método ya esta dentro del estado
de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicacién para el mismo compuesto,
aparato, etc. 0 método, implica que no es meracedor de nueva patente.

Por lo tanto las reivindicaciones de uso no son patentables , asl como tampoco es concedible una
nueva patente para un producto o procedimiento ya patentado al cual se haya atribuido un nuevo uso.

4 -DETERMINACION DEL ESTADO DE LA TECNICA:;

Considerando que se reivindicd prioridad, se buscaron documentos del estado de la técnica con fecha
de publicacion anterior ala fecha de presentacién de la prioridad reivindicada.
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El articulo 16 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que “El estado de
la téenica comprendera todo lo que haya sido accesible al piblico por una descripcion escrita u oral,
utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la soficitiid de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de |a determinacion de la novedad, también se considerara dentro det estado de la
técnica , el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competents, cuya
fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la
solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo
40.l

Consultadas las bases de datos, los archivos con que cuenta la entidad y de acuerdo con lo establecido
en el arficulo 16 se determind el estado de la-técnica y se encontrd el siguiente documento.

N°® Documento Titulo Fecha

1 WO098741112 Suphonyl ureas salts as herbicides 06-11 1997

Se anexa copia de {a primera pégina del documento

5- EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

El articulo 14 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que “Los Palses
Miembros otorgaréin Patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los
campos de la tecnologla siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial®.

En cumplimiento del articulo 14 de la Decisién 486 se procedid a evaluar el cumplimiento de los
requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacidn industrial con el fin de establecer |a patentabiidad de
la invencidn reivindicada en la solicitud en estudio.

5.1 Evaluacion de Nivel Inventivo

El articulo 18 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina dispone que “Se considerara
que una invencién tiene nivel inventivo, sl para una persona del oficio normaimente versada en la
materia técnica comespondiente, esa invencidn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica.”

De acuerdo con la definicién de nivel inventivo del Articulo 18 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, el objeto de la solicitud se ve afectado dado que:

El método para controlar el crecimiento inadecuado de una planta en culiivos tolerantes al herbicida de
plantas seleccionadas, tal como se reivindica corresponde a los mismos procedimientos utilizados
universaimente para la aplicacion de éste tipo de productos, el cual no reviste ninguna condiclén o
forma de realizacién especifica; procedimiento que también se contempia en el documento citado. Cabe
aclarar que el método no se define ni caracteriza por el compuesto que se aplique, no obstante

es de anotar que el compuesto utilizado es conocido en el arte previo, al igual que sus propiedades
herbicidas, como e revela en el documento citado, ahora bien el hecho de aplicar dicho compuesto
en plantas fransgenicas no hace al compuesto patentable, asl como tampoco el uso como ya se explico
en el numeral 3 del presente concepto. Tal como se reivindica el método lo (nico que se puede
deferminar es que se trata del uso o aplicacién de este tipo de compuestos, en cultivos de plantas iitiles
tolerantes al herbicida, lo cual se corrobora de acuerdo a lo indicado en la memoria descriptiva (folio7) *
Nuevo uso de herbicidas® y continua * La presente invencién se refiere af uso de sales herbicidas aclivas
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de N-[3-(2-trifluoro-etoxi)-piridin-2-il-sulfonil}-N"-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)}-urea...”

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le indica
que debe dar respuesta dentro del thrmino de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o sia
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

i cgnforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e), del capitulo quinto del
ica No. 10 de 2001,

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha__. lﬁﬂ w

CONCEPTO TECNICO
Nimero 236

EXAMINADOR TECNICO
Cdigo 202013

07-02-09
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INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) Internationnl Patent Classification 6 : (11) Internmtional Pubiieation Number: WO 9741112
A
CO7D 401712, AOIN 47/36 1 (43) Internationsd Publication Date: 6 November 1997 (06.11.97)
(21) Dvternational Appliention Number: PCT/EP1/01237 | (31) Denignated States: AL, ALL BA, BB, BO, BR, CA, CN, CU,
CZ, BB, GE, HU, IL, 1§, IP, KP, KR, LC LK, LR, LT,
(12) Dmternutionsl Flling Date: 14 April 1997 (14.0497) LV, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, FL. RO, 3G, 31, SK,
TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ARIFO paient (GH, KE,
LS, MW, SD, SZ, UG), Eurasian paient (AM, AZ, BY, KG,
(30) Priority Duta: KZ, MD, RU, T4, TM), Buropomn patent (AT, BE, CH. DB,
1052/96 25 April 1996 (25.04.96) CH DK, ES, FI, FR, GB, (R, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE),
OAP] patent (BF, AJ, CF, CG, CI, CM, GA, ON, ML, MR,
NB, SN, TD, TG).

(71) Applicant (for all designated Siates excepi US): NOVARTIS
AG [CH/CH]; Schwarswaldalles 215, CH-4058 Basel (CH).

Published
(72) Inventor; and With inernational ssarch report.
(75) Invemtor/Applicant {for US only): FORY, Wemer [CH/CH];
Rudolf Wackemnagelstrasse 97, CH-4125 Richen (CH).

() Agmut: ROTH, Bemhard, M.; Novarts AG, Paent- und
Markenabtellung, Kiybeckstrasse 141, CH-4002 Basel (CH).

(34) Tith: SULFONYLUREA SALTS AS HERBICIDES
(57) Abstract
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