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Fecha de solicitud : 27 de abril de 2012

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad solicitante
de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 9928 notificado por fijaciéon en lista
el 11 de junio de 2013 '

2. Mediante oficio No. 9928 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la falta de soporte de la
descripcion con respecto al pliego reivindicatorio, a falta de concisio del pliego
reivindicatorio, a la excepcién a la patentabilidad de las reivindicaciones 11, 13 y 14, por
hacer referencia a un método de solo una etapa que consiste en aplicar la mezcla de
interés, que se entiende como un uso, y a la falta de novedad y nivel inventivo de las
reivindicaciones 1-3 y 1-10 y 12 respectivamente, en vista de los documentos D1:
US5990047, D2: EP0512739, D3: W0O2008058622 y D4: CN101066056.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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3.1 Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacién de una solicitud es posible en cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones.

El pliego reivindicatorio ha sido modificado, con el fin de hacer claridad sobre la
materia que se solicita proteger y el alcance de la misma. En particular, el nuevo pliego
reivindicatorio se refiere a una mezcla herbicida sinérgica, en donde se reclaman sus
componentes activos principales, siendo éstos fluroxipir y penoxsulam, como también sus
sales agricolamente aceptables o ésteres de los mismos y finalmente, la proporcién en
peso existente entre éstos compuestos en la mezcla de interés. Dicha definicion esta
completamente de acuerdo con las especificaciones de la legislacidon colombiana para
reclamar un producto o composicion.

Por favor nétese que en éste nuevo pliego reivindicatorio no aparecen términos
como “herbicida inhibidor de ALS” y “de la clase de herbicidas de sulfonamida® y con
respecto a la expresién “una cantidad herbicidamente efectiva’, ésta se considera que es
de completo entendimiento para cualquiera persona versada en la materia, razén por la
cual no fue eliminada del actual pliego reivindicatorio.

Asi entonces, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al pliego
reivindicatorio y las anteriores aclaraciones, es claro que las objeciones formuladas por
claridad se deben tener por superadas.

3.2 Descripcion

Teniendo en cuenta el actual pliego reivindicatorio, las objeciones realizadas
inicialmente al capitulo descriptivo de la presente solicitud se deben tener por superadas.
Lo anterior, debido a que el nuevo pliego reivindicatorio se ha limitado a una mezcla
herbecida que comprende los compuestos activos fluroxipir y penoxsulam, los cuales se
encuentran completamente soportados en las tablas 1-4 de ésta solicitud.



Asi, se considera que la descripciébn de la presente solicitud cumple con los
requerimientos establecidos en el Articulo 28 de la Decision 486 y que la objecidén
formulada por el Examinador se ve superada.

3.3 Observaciones con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al articulo 16 de la Dec. 486, se determina:

“Articulo 16: Una invencién se considerara nueva cuando no esté comprendida en
el estado de la técnica”.

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcidn escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso, de la

prioridad reconocida”.

La novedad de una invencion se evalla a través de la comparacién uno a uno de
sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencidon puede ser objetada por
novedad cuando sus caracteristicas esenciales son _exactamente iguales a las de un
antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la
solicitud. Por lo tanto, en caso que lleque a existir al menos una diferencia en dicha
comparécién, se afirma que la invencién Sl cumple con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta que la actual reivindicacion 1, reclama una mezcla herbicida
sinérgica, compuesta de fluroxipir y penoxsulam en una proporcién en peso, de esos dos
componentes de 2.8:1 a 22.7:1, se tiene que a pesar de que los documentos D1 a D4,
citados por el sefior Examinador, sefialan supuestamente una mezcla herbicida de
fluroxipir con CUALQUIER herbicida inhibidor ALS, ninguno de los anteriores documentos
menciona o sugiere con exactitud, al proporcién en que se encuentran los inhibidores
herbicidas de una forma tan puntual como lo hace la presente invencién.

Asi entonces, es claro que dichos documentos no anticipan, como un todo, las
caracteristicas técnicas esenciales de la presente solicitud y por lo tanto, la objecion
formulada por novedad se debe tener por superada. Lo anterior, es aun mas evidente si
se tiene en cuenta que de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Articulo 16,



Dec. 486, es claro que si se evidencia al menos una diferencia de la invencion con
respecto al estado de la técnica, se demuestra novedad de dicha invencién.

3.4 Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El articulo 18 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del

estado de la técnica”.

Una invencion se considerara inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a
partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto
a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacién debe colocarse en el
momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado
en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento disponible en dicho
momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacion de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
manera obvia a la invencion reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora
sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de
nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnolégico en la regla técnica.

Teniendo nuevamente en cuenta el actual pliego reivindicatorio de la presente
solicitud, se demostrara a continuacién cémo dicho pliego si posee altura inventiva sobre
los documentos D1 a D4:

Los documentos D1 a D4 se refieren a mezclas herbicidas que comprenden
fluroxipir y ciertos tipos de inhibidores herbicidas ALS. A diferencia de la presente solicitud
de patente, dichas referencias fallan en mencionar o sugerir, una combinacién exacta
como la reivindicada en la presente solicitud, la cual se encuentra compuesta por fluroxipir
y penoxsulam y en donde éste Ultimo no es sugerido como una posible opcién de los
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derivados de sulfonilurea. De ésta manera, al no tener claro cual seria el otro componente
optimo del fluroxipir, mucho menos es posible llegar a plantear o establecer proporciones
en peso entre éstos compuestos activos, a partir de cual se conforme una cantidad
efectiva para que asi mismo su actividad sea la mas éptima.

Adicionalmente, en el capitulo descriptivo de ésta solicitud, se ponen en evidencia
resultados inesperados, que a su vez demuestran el nivel inventivo que la mezcla
herbicida a proteger posee. Con el objeto de resaltar lo anterior, se le solicita al sefior
Examinador que por favor dirija su atencioén a los resultados de las tablas 1-3, en donde
se demuestra una actividad herbicida sinérgica sobre la maleza y en la tabla 4, se
demuestra igualmente, esta actividad herbicida sinérgica al prevenir el dafio sobre
especies como los cienpies y los girasoles. A partir de dichos resultados se concluyé que
el efecto herbicida obtenido por la mezcla herbicida reivindicada, supera la actividad
herbicida teorica, obtenida a partir de la ecuacién de Colby.

De esta manera se concluye, que es imposible a parir de las ensefianzas de los
documentos D1 a D4, deducir los componentes especificos de [a mezcla herbicida y
mucho menos la proporcién existente entre éstos que permiten tener efectos herbicidas
sinérgicos, los cuales superan a los esperados tedricamente y por tanto a aquellos hasta
ahora vistos en el estado previo de la técnica. Es asi como se demuestra el nivel inventivo
de la presente solicitud.

En efecto, mi representada desea poner de presente a su Despacho que
para que un efecto sinérgico sea considerado como una actividad conocida, lo
importante es verificar si un inventor practicé y confirmé realmente el efecto de
una invencion de manera suficiente para reconocerla como su invencidén. Esto
tiene mucha influencia para decidir el alcance de proteccién de una invencion o el
estado de la técnica anterior para invenciones posteriores. Si un inventor anterior
realmente conduce un experimento sobre su invencién y la describe como un
ejemplo, su invencidon perteneceria al alcance del derecho del inventor y
posteriores inventores no podrian tener ningln derecho sobre esta.

Sin embargo, si un inventor anterior describié su especificacidon muy
ampliamente sin experimentos o confirmacién real sobre los efectos, el alcance del
derecho del inventor anterior debe estar restringido, y también se le debe otorgar
una compensaciéon a un inventor posterior que descubra nuevos hechos (efectos



sinérgicos) a la invencién anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnologia.
Sin tal consideracion, si todos los derechos se deben dar al inventor anterior solo
porque él describi6 muy ampliamente esta especificacion esto desalentaria a
posteriores inventores ya que impediria el desarrollo de la ciencia por cuanto a
nadie le interesaria continuar investigando sobre dicha materia en la medida que
no seria posible obtener el privilegio de patente para una nueva creaciéon al

respecto; y adicionalmente esto propiciaria que los inventores describieran sus
especificaciones de manera muy amplia.

Por lo tanto, si la_especificacidbn de una_invencién anterior describe de
manera muy amplia la_invencidén anterior sin ejemplos de trabajo especificos, y
una_invencion posterior experimenta con la_invenciéon _anterior, y confirma un
hecho inesperado de esta, la invencién posterior puede consequir el
reconocimiento de nivel inventivo como una invencién de seleccidon a pesar
de cualquier descripcion hecha por la invencidn anterior.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y que la mezcla herbecida aca
reivindicada presenta un efecto herbecida sinérgico, es claro que la presente
invencion se debe considerar patentable.

Lo anterior, es auin mas evidente si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo sefialado
por el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE
INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho con respecto a la
evaluacion del nivel inventivo:

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales, toda objecion referente a
falta de nivel inventivo debe probarse con documentos del estado de la técnica”.;

En particular, con respecto a las invenciones de seleccion, este mismo Instructivo en
particular sefala:

“Una seleccidn, por ejemplo la seleccion de un subgrupo de productos, que se
considera nueva, tiene Nivel Inventivo si todos los productos del subgrupo

presentan un efecto o actividad técnica no descrita en el Estado de la Técnica y,
ademas, es inesperada’.



De acuerdo con las anteriores citas, podemos afirmar, que el requisito
denominado “nivel inventivo”, surge al considerar que una invencién implica una
actividad inventiva, si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera
evidente para un experto en la materia. Adicionalmente, es claro que para la
evaluacion de nivel inventivo los documentos citados deben revelar sugerencias y
ensefianzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtener la presente

invencioén.

Adicionalmente, es claro que si el nivel inventivo se basa en un efecto
técnico, una invencién de seleccidén debe ser reconocida por ser patentable debido
al efecto inesperado toda vez que la invencion muestra un efecto superior
inesperado. Asi entonces, es claro que la objecion formulada por nivel inventivo se
debe tener también por superada.

3.5 Concesion de Solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada pais es autébnomo en la concesién o
negacién de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el andlisis de los
requisitos para el otorgamiento de esos derechos es practicamente universal. La presente
invencion fue concedida por la Oficina de Patentes de Estados Unidos:
US8338335 (B2) (ver anexo).

3.6 Conclusion

Mediante las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio y argumentos
justificativos, se superaron las objeciones de claridad. Mediante un analisis comparativo
de los documentos del estado de la técnica con respecto a la presente invencién, se
demostré la novedad y altura inventiva de la misma.

De esta manera, se le solicita al presente Despacho, evaluar los conceptos y
argumentos que aqui se exponen y de esta manera concederle la patentabilidad a ésta
solicitud.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser



negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accién oficial No. 9928,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decision violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accién oficial que permita a mi representada

contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

5. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones

Recibo por concepto de $150.000, por 5 reivindicaciones adicionales
Copia de la patente estadounidense.

Sefor Director,

Vo e, nd 0k

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-095-4
AHA\AWHA\ID-250547\WPC10975
No. M-2013-250547\AHA



REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una mezcla herbicida sinérgica que comprende una cantidad

efectiva desde el punto de vista herbicida de (a) fluroxipir, el acido en si, o una sal
agricolamente aceptable o un éster del mismo y (b) penoxsulam, en donde la

proporcidén en peso del fluoxipir a penoxsulam en la mezcla es de 2.8:1 a 22.7:1.

2. Una composicdn herbicida que comprende una cantidad herbicida

efectiva de una mezcla herbicida de la reivindicacién 1 y un adyuvante o portador

agricolamente aceptable.

3. Un método para controlar vegetaciéon indeseable, el cual comprende

contactar dicha vegetacién o el entorno del mismo, con o aplicando a la tierra o al

agua, una cantidad herbicida efectiva de la mezcla herbicida de la reivindicacion 1,

para prevenir el crecimiento de la vegetacion.

4. Un método para controlar vegetacion no deseada en cultivos de

arroz, cereales y granos, pasturas, tierras de pastoreo, IVM y césped, que
comprende poner en contacto la vegetacidon o el lugar en el que se halla dicha
vegetacion con una cantidad herbicida efectiva de la mezcla herbicida de la

reivindicacion 1 o aplicar al suelo o agua dicha cantidad efectiva de dicha mezcla

herbicida a fin de evitar el brote o el crecimiento de vegetacion.

5. La mezcla de la reivindicacién 1, en la que la proporcién en peso del

fluroxipir a penoxsulam en la mezcla es de 22.7:1



6. La mezcla de la reivindicacion 1, en la que la proporcién en peso del

fluroxipir a penoxsulam en la mezcla es.de 13.3:1

7. La mezcla de la reivindicacién 1, en la que la proporcién en peso del

fluroxipir a penoxsulam en la mezcla es de 9.3:1

8. La mezcla de la reivindicacion 1, en la que la proporcidén en peso del

fluroxipir a penoxsulam en la mezcla es de 8.3:1

9. La mezcla de la reivindicacién 1, en la que la proporcién en peso del

fluroxipir a penoxsulam en la mezcla es de 7:1

10. La mezcla de la reivindicacion 1, en la que la proporcién en peso del

fluroxipir a penoxsulam en la mezcla es de 4.4:1

11. La mezcla de la reivindicacién 1, en la que la proporcién en peso del

fluroxipir a penoxsulam en la mezcla es de 2.8:1

12. El método de la reivindicacién 3, en donde la vegetacion indeseada se
selecciona del grupo que consiste de Helianthus annuus, Eremochloa ophiuroides,
Echinocloa cruz-galli, Plantago lanceolata, Caperonia palustris, Sebex exaltata y

Scirpus juncoides



13. El método de la reivindicacion 3, en donde el método es para controlar

vegetacion indeseable en el arroz.

14. El método de la reivindicacién 4, en donde la vegetacion indeseada se
selecciona del grupo que consiste de Helianthus annuus, Eremochloa ophiuroides,

Echinocloa cruz-galli, Plantago lanceolata, Caperonia palustris, Sebex exaltata y

Scirpus juncoides

15. El método de la reivindicacién 4, en donde el método es para controlar

vegetacién indeseable en el arroz.

16. Un método para proteger el pasto cienpiés y los girasoles de los

efectos daninos individuales del penoxsulam y fluroxipir, que comprende poner en
contacto el pasto cienpiés o los girasoles con, una cantidad aseguradora de una
mezcla sinérgica de penoxulam y fluroxipir, o aplicar al area de cultivo dicha
cantidad aseguradora de dicha mezcla, en donde la proporcién en peso de

fluroxipir y penoxsulam en la mezcla es de 2.8:1 a 22.7:1

17.  Un método para controlar la vegetacion no deseada que comprende

poner en contacto la vegetacion o el lugar en el que se halla esa vegetaciéon o
aplicar al suelo o agua dicha cantidad efectiva de (a) fluroxipir o una sal
agricolamente aceptable o un éster del mismo; y (b) penoxsulam o una sal
agricolamente aceptable o un éster del mismo, en donde la proporcion en peso de

fluroxipir y penoxsulam en la mezcla es de 2.8:1 a2 22.7:1,

18. El método de la reivindicacién 17, en donde la vegetacion indeseada se

selecciona del grupo que consiste de Helianthus annuus, Eremochloa ophiuroides,



Echinocloa cruz-galli, Plantago lanceolata, Caperonia palustris, Sebex exaltata y

Scirpus juncoides.

19. El método de la reivindicaciéon 17, en donde el método es para controlar

vegetacion indeseable en el arroz.

AHA\AHA\ID-250546\WPC 10975
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ADICIONAL A LA 10 INIC $750.000.00

SON: % NTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***
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Fecha: 2013-09-04 16:50:36  Dep. 2020 DIR. NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 14
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Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5y 10 Bogota, D.C.- Colombia
Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240




