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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su nofificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucion a través de la opcidn servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5,7 y 10
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
radicacion consignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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RESOLUCION 2§87
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/04008775

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de febrero de
2004, bajo el nimero 04008775, entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencion
titulada: “PROCESO DE CONTROL DE MALEZAS®, que corresponde a la solicitud
internacional PCT/GB02/03119 del 8 de julio de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que la invencién no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario para que
se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 14 de abril de 2008, el solicitante atendio
oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 35 y 36, se refieren a
usos y segundos usos de una combinacién comprendida en el estado de la técnica, lo cual
imposibilita su patentamiento. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

La invencién es un proceso para controlar malezas tolerantes a triazina, mediante la
aplicacion de una combinacién de mesotriona y triazina al lugar de las mencionadas
malezas.
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2. Determinacion del estado de la técnica
2.1 Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de julio de 2001, que
corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de Ia solicitud GB 0116956.4.

La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, segun obra en el folio
84 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado‘ de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontré la patente
nimero US 5,698,493 titulada “Synergistic herbicidal composition”, publicada el 16 de
diciembre de 1997, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la
materia de la solicitud en estudio.

3. Solicitud relativa a usos

En el articulo 14 de la Decision 486, se establece que “los Paises Miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos
de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles d
aplicacion industrial”. '

Como se advierte de lo dispuesto en el articulo 14 el uso no es patentable, pues en dicha
norma se establece el ambito de patentabilidad cuando se sefiala que las patentes se
otorgaran “para las invenciones sean de producto o de procedimiento...”, campo dentro del
cual no aparecen sefialados los usos y, por ello, la proteccion via patente siempre ha
estado dirigida a las modalidades indicadas por el legisiador andino.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en diversas interpretaciones prejudiciales de la
normatividad andina, sé6lo se ha referido a los productos y a los procedimientos como
invenciones patentables, sin hacer mencidn a los usos como una modalidad de invencién
objeto de proteccion, lo cual sustenta la posicioén que tradicionalmente ha adoptado esta
Superintendencia.

Por su parte, el articulo 21 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
claramente establece que: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos
en el estado de la técnica, de conformidad con el articulo 16 de la presente Decisién, no
seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originaimente comprendido por la patente inicial”.




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION ¢2§787
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/04008775

Sobre la imposibilidad de patentamiento de los usos y concretamente de los usos
distintos, el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 89-
Al-2000 del 28 de septiembre del 20017, ratifica completamente la postura que ha sido
tradicional de la Superintendencia frente a la no patentabilidad de los usos y segundos
usos.

En vista de todo lo anterior, en el presente caso es claro que el uso o aplicacién de las
composiciones ya patentadas, no es susceptible de proteccién mediante patente por el
simple hecho de atribuirseles un uso distinto al comprendido en la patente original o
primigenia.

En efecto, en el documento US 5,698,493 (en adelante llamado D1) ya se habia divulgado
completamente la composicidon herbicida de mesotriona (2-[4-(methylsulfonyl)-2-
nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanediona) y triazina y su uso como herbicida, aplicandola al
“locus” (véase columna 2 de D1).

No obstante lo anterior, el solicitante pretende ahora una proteccion para la aplicacion de
dicha combinacioén, presentandola como un “método para controlar malezas”. Es decir, en
la presente solicitud se pretende proteger la aplicacién de la citada formulacién para el
“control de malezas tolerantes a la triazina”, diferente de la aplicacion de dicha formulacion
como herbicida protegida en D1.

Al respecto, este Despacho considera que la presente solicitud es tan solo un uso distinto
de la combinacién ya patentada, ya no como herbicida sino como controlador de “malezas
tolerantes a la triazina”. Por lo tanto, el método reivindicado de aplicar esa misma
composicion de mesotriona y triazina al lugar de las malezas es un uso de dicha
composicion, la cual ya se conocia por su funcion de herbicida.

En conclusién, pretender proteger la aplicacion o uso de las composiciones herbicidas de
mesotriona y triazina de /a anterioridad por el simple hecho de darle otro uso,
definitivamente no solo viola lo dispuesto por el articulo 14 de la Decision 486, sino
también lo dispuesto en el articulo 21 de la misma Decisidén andina, pues, se reitera, la
norma excluy6 la posibilidad de amparar con patente los cominmente denominados
segundos Usos.

1"Segl'm los antecedentes expuestos en el fallo enunciado, la accion de incumplimiento fue interpuesta por la Secretaria
General de la Comunidad Andina contra la Repuablica del Per, por la actuacion de la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Industrial -
INDECOPI- al haber concedido una patente de segundo uso al producto ‘“PIRAZOLPIRIMIDINONAS PARA EL
TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, generando el incumplimiento del articulo 4 del Tratado de Creacion del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de la Decision 344 y de la resolucién 406 de la Secretaria General”.
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4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relacion a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificacion de
fondo, conviene realizar las siguientes precisiones:

Afirma el solicitante que el objeto de su solicitud si es un método aunque consista
de una sola etapa de aplicacién de la composicion de triazina y mesotriona,
arguyendo que su invencién “se relaciona con un proceso para controlar las
malezas tolerantes a triazinas mediante la aplicaciéon de una combinacion de
mesotriona y una triazina en el locus de dichas malezas”.

De lo anterior se desprende, que para el solicitante aplicar una composicion
herbicida si es un proceso, por consistir en una aplicacién de dicha composicién en
el locus de las malezas. Pero, para este Despacho no es asi, un proceso que
consista de una sola aplicacién sigue siendo la mera aplicacién misma del
producto, es decir, el uso del producto.

El articulo 14 de la Decision 486 establece que son patentables las invenciones de
productos o de procedimientos, no los usos. Por su parte, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina complementa lo anterior, cuando se ha pronunciado sobre el
tema de las invenciones de productos y de las de procedimientos; concretamente,
dentro del proceso 36-1P-98, manifesto que:

“Las invenciones de producto son todas aquellas.....que revisten una forma tangible,
por ejemplo maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invencién puede
residir tanto en un producto independiente como en un producto que sélo constituye
una parte de otro producto y que sélo puede venderse como parte de otro producto.
Una invencion de procedimiento, en general, es una solucién consistente en una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacién de un producto. (‘'El Régimen
Andino de la Propiedad Industrial’, de Manuel Pachén y Zoraida Sanchez Avila, Ed.
Juridica, Gustavo |barfiez Cia. Ltda, Bogota, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI,
V.1, Ginebra, OMPI, 1979)". (Tribunal Andino de Justicia, sentencia de

interpretacién prejudicial dictada dentro del Proceso 36-IP-98).

De lo anterior se desprende que una invencion de procedimiento “es una solucién
consistente en una secuencia de etapas....”, luego no se puede hablar de
procedimientos que consistan de una etapa, que es en realidad la aplicacion del
producto, como equivocadamente lo hace el solicitante.

Afirma ademas el solicitante, que el paso de la aplicacion de la mezcla de triazina
con mesotriona permite obtener un efecto inesperado, mayor al atribuible al de la
aplicacion de mesotriona unicamente.
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Al respecto, es importante puntualizar que en D1 ya se habia divulgado el uso
como herbicida de la composicién de mesotriona y una triazina. Luego, de ninguna
manera hay lugar a hablar de un efecto inesperado.

¢ El solicitante hace una disertacion, desde el punto de vista matematico riguroso,
sobre la definicion de procedimiento, sin tener en cuenta lo que sobre las
invenciones de procedimiento ha manifestado claramente el Tribunal Andino de
Justicia. De tal manera, para este Despacho, siguiendo los lineamientos del
Tribunal andino, “Una invencién de procedimiento, en general, es una solucién
consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un
producto”.

Ademas, sobre el analisis ‘matematico riguroso’ del término conjunto que hace el
solicitante, cabe anotar que desde el punto de vista de las matematicas, el mismo
término “conjunto” puede significar también un conjunto vacio o nulo; es decir, sin
elemento alguno. Diferente es en el ambito de las patentes, donde procedimiento
es un conjunto de etapas (plural) o actividades técnicas (plural).

Por otra parte, cabe anotar que los usos o aplicaciones, asi se definan por el
solicitante como procesos o procedimientos, estan excluidos de patentes.

e Explica el solicitante que el hecho de aplicar la composicidon al “locus” de las
malezas, constituye una caracteristica limitante del “proceso” y que es esta la
particularidad que le atribuye al proceso de la presente solicitud la novedad y el
nivel inventivo requerido.

Al respecto, en primer término, el capitulo reivindicatorio no menciona la palabra
“locus” sino la palabra “lugar”, de tal manera que la composicion de mesotriona y
triazina se aplica al “lugar” de las malezas. Y, en segundo término, en D1 la
combinacion de mesotriona y triazina también se aplica al “locus” (ver columna 2,
lineas 34 a 37). De esa manera, para cualquier técnico en la materia es obvio y
evidente que para controlar las malezas se debe aplicar un agente herbicida a las
malezas. ' :

En fin, el objeto de la solicitud es tan solo la aplicacion de una composicién y su
aplicacion ya divulgada previamente, con funciones herbicidas ampliamente
reconocidas. Luego, no es procedente reconocer la patentabilidad a un método que
consista en aplicar una composicion herbicida, ya patentada, al lugar de las
malezas.

e Afirma el solicitante que “se debe tener en cuenta que el articulo 21 de la Decisién
486 impide patentar nuevamente una idea (sic) que haya sido patentada cuando a
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la misma se le ha encontrado un uso distinto. En este caso no existe evidencia de
que este proceso de una sola etapa...haya sido patentado”.

En primer lugar, este Despacho se permite aclararle al solicitante que las ideas no
se patentan, pues lo que se patenta son las invenciones de productos o de
procedimientos siempre que sean nuevas, inventivas y aplicables industrialmente.

En segundo lugar, el hecho de intentar reclamar un uso o una aplicacién o una
utilizacion o una explotacidbn u operacién, utilizando las palabras proceso,
procedimiento o método no le quita al objeto de la solicitud la naturaleza de uso o
aplicacioén o utilizacién. Si el objeto se presenta como un proceso, que en realidad
es un uso, entonces el objeto es un uso.

Y, en tercer lugar, en D1 ya se habia indicado el uso o aplicacion de la combinacion
de mesotriona y triazina, si bien no especificamente para controlar las malezas
resistentes a la triazina, si como herbicida en general.

Dice el solicitante que “si bien se reconoce el principio de territorialidad, vale la
pena sefialar a ese Despacho que solicitudes correspondientes a la presente han
sido otorgadas en numerosos paises, incluyendo Europa (EP-B1-1408756) y
Estados Unidos (US 7,071,147)".

Sobre el hecho de que el objeto de la presente solicitud haya sido objeto de patente
en otros paises, este Despacho considera pertinente, en primer lugar, recordar que
en Colombia se debe proteger cualquier invenciéon que cumpla con los 3 requisitos
exigidos: novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, y cuando hablamos de
segundos usos de la sustancia en cuestién, no se cumple con el requisito de
novedad; en segundo lugar, en Colombia los usos no son patentables, ademas por
expreso mandato del articulo 21 de la Decisién 486, no se puede otorgar nueva
proteccion por patente a un producto o a un procedimiento ya patentado, por el
simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la
patente inicial, porque se encuentran ya amparados por igual derecho y, en
consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho
accesibles al publico; y, en tercer lugar, en nuestro pais hasta la fecha no se han
otorgado patentes que impliquen usos o usos distintos, porque, como ya
claramente se explicé, existe la imposibilidad legal de protegerlos. -

En conclusioén, la Superintendencia no esta facultada para proteger la materia
concedida mediante las patentes extranjeras que trae a colacién el solicitante,
debido a que la norma comunitaria de los paises andinos no contempla proteccién
para el uso y los usos distintos, contrario sensu a lo establecido por la Oficina
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Europea de Patentes y la de patentes de los Estados Unidos de Ameérica, donde
se admite la concesion de privilegios frente a los usos.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion
denominada: “PROCESO DE CONTROL DE MALEZAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de
apoderado de la sociedad Syngenta Limited, o a quien haga sus veces, el contenido de
la presente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria'y Comercio al
momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 7 1 i ‘it
Dada en Bogota D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,
I

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera4 N° 72 - 35
Bogota D.C.

y
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EMILIO FERRERO
CARRERA 4 No. 72-35
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 28287

Fecha : 31/07/2008

Expediente : 4-8775

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Cenfro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
ntmero de resolucion a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PEX: 3820840
radicacién consignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mall: info@sic.gov.co
Bogot4a D.C. - Colombia
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4f.de febrero de
2004, bajo el nimero 04008775, entro a fase nacional la solicitud de patente de invencién

titulada: “PROCESO DE CONTROL DE MALEZAS”, que corresponde-a la solicitud -

internacional PCT/GB02/03119 del 8 de julio de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se orden6 publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencion no es .

patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dlspuesto en el articulo 45 dela
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirio al petlmonarlo para que
se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 14 de abril de 2008, el sohcntante atendlo
oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones. .

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 eXpedlda por la
Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones, sean de-
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial'.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 35 y 36, se refieren a
usos y segundos usos de una combinacién comprendida en el estado de la técnica, lo cual
imposibifita su patentamiento. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

La invencién es un proceso para controlar malezas tolerantes a triazina, mediante la
aplicacién de una combinacién de mesotriona y triazina al lugar de las mencionadas
malezas.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165~

Web: www.sic.gov.co e-mail; info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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2. Determinacion del estado de la técnica
2.1 Fecha determinante para el andlisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de julio de 2001, que
corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud GB 0116956.4.

La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, segin obra en el folio
84 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado' de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontré la patente
nimero US 5,698,493 titulada “Synergistic herbicidal composition”, publicada el 16 de
diciembre de 1997, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la
materia de la solicitud en estudio. :

3. Solicitud relativa a usos

En el articulo 14 de la Decisién 486, se establece que “los Paises Miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos
de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptlbles de-
aplicacion industrial”. .

Como se advierte de lo dispuesto en el articulo 14 el uso no es patentable,_’pUes endicha
norma se establece el ambito de patentabilidad cuando se sefala que las patentes se
otorgaran “para las invenciones sean de producto o de procedimiento...”, campo dentro del .
cual no aparecen sefialados los usos y, por ello, la proteccion via patente sxempre ha
estado dirigida a las modalidades indicadas por el legislador andino.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en diversas interpretaciones prejudiciales de la
normatividad andina, s6lo se ha referido a los productos y a los procedimientos como
invenciones patentables, sin hacer mencion a los usos como una modalidad de invencion
objeto de proteccién, lo cual sustenta la posicién que tradicionalmente ha adoptado esta
Superintendencia.

Por su parte, el articulo 21 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
claramente establece que: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos
en el estado de la téchica, de conformidad con el articulo 16 de la presente Decision, no
seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso dlstmto al
originalmente comprendido por la patente inicial”. : '
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Sobre la imposibilidad de patentamiento de los usos y concretamente de los usos
distintos, el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 89-
Al-2000 del 28 de septiembre del 2001", ratifica completamente la postura que ha sido
tradicional de la Superintendencia frente a la no patentabilidad de los usos y segundos

usos.

En vista de todo lo anterior, en el presente caso es claro que el uso o aplicacion de las
composiciones ya patentadas, no es susceptible de proteccién mediante patente por el
simple hecho de atribuirseles un uso distinto al comprendido en la patente original o
primigenia.

En efecto, en el documento US 5,698,493 (en adelante llamado D1) ya se habia divulgado
completamente la composicion herbicida de mesotriona (2-[4-(methylsulfonyl)-2-
nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanediona) y triazina y su uso como herbicida, aplicandola al
“locus” (véase columna 2 de D1). - ‘

No obstante lo anterior, el solicitante pretende ahora una proteccion para la aplicacion de

dicha combinacién, presentandola como un “método para controlar malezas”. Es decir,en

la presente solicitud se pretende proteger la aplicacion de la citada formulacion para el
“control de malezas tolerantes a la triazina”, diferente de la aplicacién de dicha formulacién
como herbicida protegida en D1.

Al respecto, este Despacho considera que la presente solicitud es tan solo un uso distinto
de la combinacion ya patentada, ya no como herbicida sino como controlador de “malezas
tolerantes a la triazina”. Por lo tanto, el método reivindicado de aplicar esa misma
composicién de mesotriona y triazina al lugar de las malezas es un uso de dicha
composicion, la cual ya se conocia por su funcion de herbicida. '

En conclusion, pretender proteger la aplicacion o uso de las composiciones herbicidas de
mesotriona y triazina de la anterioridad por el simple hecho de darle otro uso,
definitivamente no solo viola lo dispuesto por el articulo 14 de la Decision 486, sino
también lo dispuesto en el articulo 21 de la misma Decisién andina, pues, se reitera, [a
norma excluyé la posibilidad de amparar con patente los cominmente denominados
segundos usos. - :

1"Segt’m ios antecedentes expuestos en el fallo enunciado, la accion de incumplimiento fue interpuesta por la Secretaria
General de la Comunidad Andina contra la Republica del Pert, por la actuacion de la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Industrial -
INDECOPI- al haber concedido una patente de segundo uso al producto “PIRAZOLPIRIMIDINONAS PARA EL
TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA”, generando el incumplimiento del articulo 4 del Tratado de Creacién del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de la Decision 344 y de la resolucién 406 de la Secretaria General’.
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4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relacion a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notifi cacion de
fondo, conviene realizar las siguientes precisiones:

« Afirma el solicitante que el objeto de su solicitud si es un método aunque consista
de una sola etapa de aphcaclon de la composicién de triazina y mesotriona,
arguyendo que su invencion “se relaciona con un proceso para controlar:las
malezas tolerantes a triazinas mediante la aplicacion de una combinacion de
mesotriona y una triazina en el locus de dichas malezas”.

De lo anterior se desprende, que para el solicitante aplicar una composmon
herbicida si es un proceso, por consistir en una aplicacion de dicha composmién en

el locus de las malezas. Pero, para este Despacho no es asi, un proceso que
consista de una sola aplicacién sigue siendo la mera apllcaCIén misma  del
producto, es decir, el uso del producto.

El articulo 14 de la Decision 486 establece que son patentables las invenciones de
productos o de procedimientos, no los usos. Por su parte, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina complementa lo anterior, cuando se ha pronunciado sobre el
tema de las invenciones de productos y de las de procedimientos; concretamente,

dentro del proceso 36-1P-98, manifestd que: \

por ejemplo maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invencion puede
residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye
una parte de otro producto y que sélo puede venderse como parte de otro producto.
Una invencion de procedimiento, en general, es una solucion consistente en una
secuencia de etapas conducentes a la fabricacion de un producto. (‘El Régimen
Andino de la Propiedad Industrial’, de Manuel Pachdn y Zoraida Sanchez Avila, Ed.
Juridica, Gustavo Ibafiez Cia. Ltda, Bogot4, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI,- *
V.1, Ginebra, OMPI, 1979)". (Tribunal Andino de Justicia, sentenma de
interpretacion prejudicial dictada dentro del Proceso 36-1P-98).

‘ “Las invenciones de producto son todas aquellas.....que revisten una forma tangible,

De lo anterior se desprende que una invencion de procedimiento “es una solucion
consistente en una secuencia de etapas...”, luego no se puede hablar de
procedimientos que consistan de una etapa, que es en realidad-la aphcacnon del _
producto, como equivocadamente lo hace el solicitante. :

» Afirma ademas el solicitante, que el paso de la aplicacion de la mezcla de tnazma
con mesotriona permite obtener un efecto inesperado, mayor al atnbunble aldela
aplicacién de mesotriona Unicamente.
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Al respecto, es importante puntualizar que en D1 ya se habia dlvulgado el uso
como herbicida de la composicién de mesotriona y una triazina. Luego de ninguna
manera hay lugar a hablar de un efecto inesperado.

El solicitante hace una dlsertaclén, desde el punto de vista matematico riguroso,
sobre la definicion de procedimiento, sin tener en cuenta lo que sobre las
invenciones de procedimiento ha manifestado claramente el Tribunal Andino de
Justicia. De tal manera, para este Despacho, siguiendo los lineamientos del
Tribunal andino, “Una invencién de procedimiento, en general, es una solucién
consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricacién de un

producto”.

Ademas, sobre el anélisis ‘matematico riguroso’ del término conjunto que hace el
solicitante, cabe anotar que desde el punto de vista de las matematicas, el mismo
término “conjunto” puede significar también un conjunto vacio o nulo; es decir, sin
elemento alguno. Diferente es en el ambito de las patentes, donde procedimiento
es un conjunto de etapas (plural) o actividades técnicas (plural). : :

Por otra parte, cabe anotar que los usos o aplicaciones, asi se definan por el
solicitante como procesos o procedimientos, estan excluidos de patentes.

Explica el solicitante que el hecho de aplicar la composicion al “locus” de las
malezas, constituye una caracteristica limitante del “proceso” y que es esta la
particularidad que le atribuye al proceso de la presente solicitud la novedad y el
nivel inventivo requerido.

Al respecto en primer término, el capitulo reivindicatorio no menciona la palabra
“locus” sino la palabra “lugar”, de tal manera que la composicién de mesotriona y
triazina se aplica al “lugar” de las malezas. Y, en segundo término, en D1 la
combinacion de mesotriona y triazina también se aplica al “locus” (ver columna 2,

lineas 34 a 37). De esa manera, para cualquier técnico en la materia es obvioy
evidente que para controlar las malezas se debe aplicar un agente herbICIda alas
malezas. -

En fin, el objeto de la solicitud es tan solo la aplicacién de una composicién y su

aplicacion ya divulgada previamente, con funciones herbicidas' ampliamente

reconocidas. Luego, noes procedente reconocer la patentabilidad a un método que
consista en aplicar una composicion herbicida, ya patentada, al Iugar de Ias
malezas. : .

Afirma el solicitante que “se debe tener en cuenta que el articulo 21- de la Decusnon
486 impide patentar nuevamente una idea (sic) que haya sido patentada cuando a
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la misma se le ha encontrado un uso distinto. En este caso no existe evrdencna de
que este proceso de una sola etapa...haya sido patentado”. ' :

En primer lugar, este Despacho se permite aclararle al solicitante que las ideas no
se patentan, pues lo que se patenta son las invenciones de productos o de
procedimientos siempre que sean nuevas, inventivas y aplicables industrialmente.

En segundo lugar, el hecho de intentar reclamar un uso o una aplicacién o una
utilizacion o una explotacidbn u operacién, utilizando las palabras proceso,
procedimiento o método no le quita al objeto de la solicitud la naturaleza de uso o
aplicacion o utilizacién. Si el objeto se presenta como un proceso, que en realldad
es un uso, entonces el objeto es un uso. .

Y, en tercer lugar, en D1 ya se habia indicado el uso o aplicacién de la combinacién

de mesotriona y triazina, si bien no especificamente para controlar las malezas
resistentes a la triazina, si como herbicida en general.

Dice el solicitante que “si bien se reconoce el principio de territorialidad, vale la
pena sefialar a ese Despacho que solicitudes correspondientes a la presente han
sido otorgadas en numerosos paises, incluyendo Europa (EP- B1 -1408756) y
Estados Unidos (US 7,071,147)".

Sobre el hecho de que el objeto de la presente solicitud haya sido objeto de patente
en otros paises, este Despacho considera pertinente, en primer lugar, recordar que
en Colombia se debe proteger cualquier invencion que cumpla con los 3 requisitos
exigidos: novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial, y cuando hablamos de
segundos usos de la sustancia en cuestion, no se cumple con el requisito de
novedad; en segundo lugar, en Colombia los usos no son patentables, ademas por
expreso mandato del articulo 21 de la Decision 486, no se puede otorgar nueva
proteccién por patente a un producto o a un procedimiento ya patentado, por el
simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la
patente inicial, porque se encuentran ya amparados por igual derecho y, en
consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho
accesibles al publico; y, en tercer lugar, en nuestro pais hasta la fecha no se han
otorgado patentes que impliquen usos o usos distintos, porque como ya
claramente se explico, existe la imposibilidad legal de protegerlos. -

En conclusién, la Superintendencia no esta facultada para proteger la materia
concedida mediante las patentes exiranjeras que trae a colacion: el solicitante,
debido a que la norma comunitaria de los paises andinos no contempla proteccion
para el uso y los usos distintos, contrario sensu a lo establecido por la Oficina
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Europea de Patentes y la de patentes de los Estados Unidos de Ameérica, donde
se admite la concesion de privilegios frente a los usos.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
denominada: “PROCESO DE CONTROL DE MALEZAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de
apoderado de la sociedad Syngenta Limited, 0o a quuen haga sus veces, el contenido de
la presente resolucion, entregéndole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercuo al
momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes. :

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 31 JiL. Z0i
Dada en Bogota D.C., a los '

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY COMER,CIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera4 N°72 - 35
Bogota D.C.

i
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