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1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en
el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 730 notificado

por fijacidén en lista del 18 de enerc de 2008.

2. Mediante el Oficio No. 730 se puso en conocimiento del
solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su
Despacho sobre la presente solicitud de patente.

En forma resumida su Despacho afirma lo siguiente:

Reivindicaciones:

El proceso reivindicado consiste en un solo paso...luego una simple
aplicacién no podria constituir un proceso. Por lo tanto la materia

proteger no esta definida o consiste en un uso.

El objeto de la solicitud se constituye como un segundo uso de una
combinacién gque ya habia sido divulgada en US 5,698,493. Luego no es
susceptible de patentarse de acuerdo con la legislacién andina

vigente.
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2.1. La materia a proteger si es un proceso:

Respetuosamente disentimos de lo manifestados a este respecto por el
Examinador, toda vez gue un método gque consiste en una Gnica etapa de
aplicacién de una composicidén, como el reivindicado en la presente

solicitud de patente, si puede ser considerado un proceso.

Lo anterior, por cuanto la presente invencidén se relaciona con un
proceso para controlar las malezas tolerantes a las triazinas mediante
la aplicacién de una combinacién de mesotriona y una triazina en el

locus de dichas malezas.

Por lo tanto, el paso de la aplicacidn de la mezcla de triazina con
mesotriona, que en el presente caso permite obtener un efecto
inesperado para un técnico medio por cuanto tiene un efecto mayor al
atribuible al de la aplicacién de mesotriona Gnicamente constituye 1la
totalidad del proceso reivindicado pues con el mismo se logra el

resultado buscado.

Por lo tanto, el proceso realmente solo consiste de una sola etapa -
la “aplicacidén” de la combinacién - al locus de la planta y otra
limitacién de las reivindicaciones mediante la introduccién de etapas
de proceso adicionales no solo es innecesaria sino que podria alterar

la produccidén del efecto técnico buscado.

N Respecto a la definicidén que ha dado su Despacho del concepto de
“invencién de procedimiento” en el oficio 730, me permito poner de
presente que la misma no se ajusta a lo seflalado en la Ley, la cual
guarda silencio con respecto al ndmero de pasos gue puede tener un
proceso y por ende no faculta a la Administracién a hacer una

interpretacidn restrictiva de la misma.
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Adicionalmente, esta definicidén no es acorde con el Concepto 03014810
emitido por su Despacho el 16 de Junio de 2003, a partir del cual los
administrados tienen la legitima expectativa de que se les aplique el
mismo criterio en otros asuntos sometidos a consideracidn de este

Despacho, como sucede en el presente caso.

En efecto, en dicho concepto su Despacho definié la invencidédn de
procedimiento “como el CONJUNTO de operaciones o actividades técnicas
que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado
planeado”. De acuerdo con lo anterior, y desde un punto de vista
matemdtico riguroso, el término CONJUNTO no implica necesariamente gque
deba haber una cantidad de operaciones o actividades técnicas MAYOR A
UNO (1) para dgque exista procedimiento, toda vez que un conjunto
matemdtico puede estar formado por un grupo constituido por un dnico
elemento, denominado conjunto singleton o incluso por un grupo de
miltiples elementos. En efecto, el procedimiento reivindicado en 1la
presente invencidén, estd compuesto por un conjunto de operaciones,
donde el “conjunto” esta constituido por una dnica operacién, a saber:
la aplicacién de mesotriona y triazinas; que representan el ciclo gque
debe cumplirse para restablecer la susceptibilidad de las malezas

resistentes a las triazinas.

Esta aplicacidén de composiciones herbicidas a dicho locus es una
caracteristica limitante del procesoc y por lo tanto, es esta la
particularidad que le atribuye al proceso de la presente solicitud, la

novedad y el nivel inventivo requerido.

Ademés, las reivindicaciones presentadas no se relacionan per se con
un “uso” o un “segundo uso”. En lugar de ello, se relacionan con un
proceso donde la composicidn herbicida es aplicada al locus de las
malezas resistentes a las triazinas. Asi mismo, se debe tener en

cuenta gque el articulo 21 de la Decisién 486 impide patentar

- ! Tomado de:

http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2003/Junio/03014810.php
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nuevamente una idea que haya sido previamente patentada cuando a la
misma se le ha encontrado un uso distinto. En este caso no existe
evidencia de que este proceso de una sola etapa, caracterizado por la
aplicacidén sucesiva o simultanea de mesotriona y triazinas al suelo,
semillas, semilleros y/o vegetacion, haya sido patentado o solicitado
para patente con anterioridad y en consecuencia la excepcién de

patentabilidad no resulta aplicable.

2.2 Por otra parte si bien se reconoce el principio de
territorialidad, vale la pena seflalar 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).

3. CONCLUSION

~
Teniendo en cuenta los argumentos arriba citados se concluye que la
presente invencidn revela un procedimiento novedoso e inventivo, y por
lo tanto queda desvirtuada la afirmacién del sefilor Examinador con
respecto a que la invencién no es un procedimiento o que sea
considerada un segundo uso de la combinacidédn triazinas-mesotriona.
4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas
por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente
solicito que se continfie su tramitacién.
Sefiora Jefe,

~~

/ C‘-; Zq B

([g -
EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-05534-841-001-4
dmeG\AMG\ID-123273\WPCL5534
No. M-2008-123273\AMG
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Radicacion No. 04-8775
Clasificacion Internacional (IPC):
Concepto Técnico No. 1214

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad [ ]
Via Nacional

Via PCT (fase nacional) | X Cap.| L1 cap. X
No. Sol. Internacional PCT/GB02/03119

Fecha de Presentacion Internal. WO003/005820

o . .
Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios: 37 a 48 (como se radic6 inicialmente)

Reivindicaciones (10): Folios 35 a 36, tal como se modifico en la fase internacional
Prioridad: GB, 0116956.4 de 2001-07-11

Respuesta del solicitante: folios 80 a 83

2. Objeto de la invencion
Titulo de la solicitud: Proceso de control de malezas.

El objeto de la invencién es un proceso para controlar malezas tolerantes a
triazina mediante la aplicacion de una combinacion de mesotriona y triazina al
lugar de las mencionadas malezas.

La invencion se catalogd como AO01N41/10 segun la Clasificacion Internacional de
Patentes (IPC).

3. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14 y 21
D 486)

En el documento D1 ya se habia divulgado 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 (US
5,698,493). El solicitante pretende una proteccion para la aplicacion de dicha
combinacion llamandola “método para controlar malezas”. Con esta formulacion
quiere distinguir la aplicacién de dicha formulacién como herbicida (segin D1) de
la aplicacion como “control de malezas tolerantes a la triazina”. Esta oficina
considera que dicha formulacién es tan solo un uso diferente de la mencionada
combinacioén, 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 la dicha
composicion, la cual ya se conocia por su funcion de herbicida. En virtud de los
articulos 14 y 21 de la decision 486, el objeto de la solicitud estudiada no es
susceptible de obtener una patente.



La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es el 11 de
julio de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.
El siguiente es el documento relevante del estado de la técnica:

. Fecha de
N° Documento Titulo publicacién
Synergistic herbicidal 9.
D1 US 5,698,493 composition 1997-12-16

5. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Afirma la solicitante que el objeto de su solicitud si es un método aunque consista
de una sola etapa de aplicacion de la composicion de triazina y mesotriona
arguyendo que su invencion “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”. Es decir, segun las
palabras de la solicitante, el proceso de aplicar una composicion herbicida si es un
proceso por consistir en una aplicacion de dicha composicion en el locus de las
malezas. Para esta oficina, un proceso que consista de una sola aplicacion sigue
siendo la aplicacion misma, es decir un uso. El articulo 14 de la decision 486
establece que las patentes de invencion se ofrecen para productos o para
procedimientos y los usos no estan contemplados. Luego, asi la solicitante insista
en que un uso sea un proceso, ya existe jurisprudencia sobre la no patentabilidad
de los usos.

Afirma ademas la 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 inicamente. Olvida la solicitante que en D1 ya se habia
divulgado el uso como herbicida de la composicién de mesotriona y una triazina.
Luego, no hay lugar a hablar de un efecto inesperado de ninguna manera.

La solicitante intenté hacer una disertacion sobre la definicion de procedimiento
que en este momento no viene al caso, ya que los usos o aplicaciones, asi se
definan por la solicitante como procesos o procedimientos, seguiran siendo usos o
aplicaciones. No obstante, esta oficina se permite contradecir a la solicitante en su
analisis “matematico riguroso” del término conjunto. 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. Pero en el ambito de las patentes,
procedimiento es un conjunto de operaciones (plural) o actividades técnicas
(plural). Luego, los argumentos de la solicitante con respecto a los procedimientos
no pasan de ser juegos de palabras.

Explica la solicitante que el hecho de aplicar la composiciéon al “locus” de las
malezas constituye una caracteristica limitante del “proceso” (sic) y que es esta la
particularidad que le atribuye al proceso de la presente solicitud, la novedad y el
nivel inventivo. En primer lugar, el capitulo reivindicatorio no menciona la palabra
“locus” sino la palabra “lugar”. La composicién de mesotriona y triazina se aplica al
lugar de las malezas. En segundo lugar, en D1 la combinacién de triazina y
mesotriona también se aplican al “locus”. Véase columna 2, lineas 34 a 37. Para
cualquier persona con nivel medio en la materia es obvio y evidente que para
controlar las malezas se debe aplicar un agente herbicida a las malezas. Por mas
argumentacion de la solicitante, el objeto de la solicitud es tan solo la aplicacion de
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Con respecto a la afirmacién de la solicitante sobre que “se debe tener en cuenta
que el articulo 21 de la decision 486 impide patentar nuevamente una idea (sic)
que haya sido patentada cuando a 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, esta oficina se permite recordarle al agente de
patentes que representa a la solicitante que las ideas no se patentan sino que se
patentan los productos o procedimientos que constituyan una invencion segun la
legislacion andina y nacional vigente y que tengan novedad, altura inventiva y
aplicabilidad industrial. En segundo lugar, el hecho de enmascarar un uso o una
aplicacion o una utilizacién o una explotacién u operacion con las palabras
proceso, procedimiento o método no le quita al objeto de la solicitud la naturaleza
de uso o aplicacion o utilizacion. Si el objeto de la solicitud constituye un proceso
que es un uso, entonces el objeto es un uso. En tercer lugar, en D1 ya se habia
indicado el uso de la combinacion de mesotriona y triazina, si bien no
especificamente para controlar las malezas resistentes a la triazina, si como
herbicidas en general.

Sobre el hecho de que el objeto de la presente solicitud haya sido objeto de
patente en otros paises, esta oficina se permite recordarle al agente de patentes
que representa a la solicitante en Colombia que en este pais hasta la fecha no se
han otorgado patentes que impliquen usos solamente.

Por lo tanto, no es procedente otorgar una patente de invencién al objeto de la
solicitud estudiada.

6. Conclusion:
En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar las

reivindicaciones: 1 a 10 (folios: 35 a 36)

Bogota, D.C., 2008-05-08

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO Codigo No. 202043

No.1214
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Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Serior (a) (es)

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 Il
Actuacién : 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 am. 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 fijard por el término de diez (10) dias en el Centro 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 podré 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 opcién 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: Gra 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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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION 28287
Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. N° PCT/04008775

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y 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 numero 04008775, entré 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 ordeno 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 dlspuesto en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirié al petlcwnano para que
se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 14 de abril de 2008, el soIICItante atendlé.
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 aplicaciéon industrial.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 35 y 38, 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 invencién

La invencién es un proceso para controlar malezas tolerantes a triazina, mediante la

aplicacién de una combinacion de mesotriona y triazina al lugar de las mencionadas
malezas.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 00 Pisos 2, 5,7 y 10
Sede CAN: TT. 40A No. 38-50 Conmutador; 382Q840

Fax: 382 26 95. l.Inea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail; info@sic.gov. Q
Bogota D.C. - Colombla

b
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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 28287
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/04008775
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 la solicitud GB 01 16956.4.

l.a prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, segtin 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 Ia
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 susceptlbles de
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 sefala que las patentes se
otorgaran “para las invenciones sean de producto o de procedimiento...", campo dentro del
cual no aparecen sefalados los usos y, por ello, la proteccion via patente siempre 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 mencién 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 Decision 486 de la Comision 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 Decision, no
seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso dlstlnto al
originalmente comprendido por la patente inicial”.

. 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 c"
Bogota D.C. - Colombla L
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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION 257287
Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. N° PCT/04008775

Sobre la imposibilidad de patentamiento de los usos y concretamente de los usos
distintos, el fallo del Tribunal de Justucna 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 proteccion mediante patente por el
simple hecho de atribuirseles un uso distinto al comprendido en la patente original .0

primigenia.

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

No obstante lo anterior, el solicitante pretende ahora una proteccién para la aplicacién de

dicha combinacion, 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 aplicaciéon de dicha fonnulacuon

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
composucnén de mesotriona y triazina al lugar de las malezas es un-uso de dlcha
composicion, la cual ya se conocia por su funcién 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 ofro uso,
definitivamente no solo viola lo dispuesto por el articulo 14 de la Decisién 486, sino
también lo dispuesto en el articulo 21 de la misma Decision andina, pues, se reitera, la
norma excluyd la posibilidad de amparar con patente los comunmente: denomlnados
segundos Usos.

"Segun los antecedentes expuestos en el fallo enunciado, la accién de incumplimiento fue interpuesta por la Secretarla
General de la Comunidad Andina contra la Republica del Perc, 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 Tnbunal
de Justicia de la Comunidad Andina, 16 de la Decisién 344 y de la resolucién 406 de la Secretarfa General’,
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4. Respuesta a los argumentos del solicitante

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

o Afirma el solicitante que el objeto de su solicitud sf es un método aunque conSIsta
de una sola etapa de apllcamon de la composicion 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 composucnon
herbicida si es un proceso, por consistir en una aplicacion de dicha composwlon 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 aphcacwn 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: _

“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 solucion 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 Ibafiez Cia. Ltda, Bogot4, 1195, citando la Ley Tipo de la OMPI, -
V.1, Ginebra, OMPI, 1979)". (Tribunal Andino de Justicia, sentencia de’
interpretacion 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 apllcamén del
producto, como equivocadamente lo hace el solicitante.

« Afirma ademas el solicitante, que el paso de la aplicacién de la mezcla de triazina

con mesotriona permite obtener un efecto inesperado, mayor al atrrbmble al de. la"
aplicacién de mesotriona Unicamente. .
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Al respecto, es importante puntuallzar que en D1 ya se habia divulgado el. uso
como herbicida de la composicion de mesotriona y una triazina. Luego de ninguna
manera hay lugar a hablar de un efecto inesperado.

El solicitante hace una dlsertac:|on, desde el punto de vista matematico riguroso,
sobre la definicién 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 analisis ‘matemético 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 columina 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 Ias-
malezas. :

En fin, el objeto de la solicitud es tan solo la aplicacién de una composncnén y su
aplicacion ya divulgada previamente, con funciones herbicidas’ ampliamente
reconocidas. Luego, no es procedente reconocer la patentabllldadaun método que
consista en aplicar una composicién herbicida, ya patentada, al lugar de Ias

malezas.

Afirma el solicitante que “se debe tener en cuenta que el articulo 21 de la Decusmn
486 impide patentar nuevamente una idea (sic) que haya sido patentada cuando a

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.qov.co
Bogota D.C. - Colombia

4



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
- 28287
RESOLUCION
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/04008775

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 Jas ideas no
se patentan, pues lo que se patenta son las invenciones de productos o de
procedimientos siempre que sean nuevas, inventivas y aplicables industriaimente.

En segundo lugar, el hecho de intentar reclamar un uso o una aplicaciéon o una
utilizacion o una explotacién u operacién, utilizando las palabras proceso,
procedimiento o método no le quita al objeto de la solicitud la naturaleza de uso o
aplicacion o utilizacion. 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 aplicacion de la combinacion
de mesotriona y triazina, si bien no especificamente para controiar las malezas
resistentes a la triazina, si como herbicida en general. A

Dice el solicitante que “si bien se reconoce el principio de territorialidad, vale ia
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 objéto de patente
en otros paises, este Despacho considera pertinente, en primer ugar, 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 patentable§ ‘ademas por -

expreso mandato del articulo 21 de la Decision 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 explico, existe la imposibilidad legal de protegerlos. -

En conclusién, 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 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 América, 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: “PROCESQO 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 resolucién, entregandole copia de la misma, advirtiendole que contra ella
procede el recurso de reposicién ante el Superintendente de Industria y Comercio al
momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 3 Jiii, 208
Dada en Bogota D.C., a los .

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

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