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I. RECURSO DE REPOSICION

Yo, Luz Clemencia de Paez, obrando como apoderada de la sociedad DOW
AGROSCIENCES LLC, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted
que, debidamente notificada de la Resolucién No.55292 del 18 de septiembre de
2013, interpongo en su contra recurso de reposicion para que sea revocada
parcialmente, y en consecuencia se otorgue el privilegio de la patente concedida,

también para las reivindicaciones 3a4y 12 a 19.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

Teniendo en cuenta que la Resoluciéon No. 55292 del 18 de septiembre de
2013 me fue notificada oficialmente por fijacion en lista del 24 de septiembre de
2013, desfijada el 24 de octubre de 2013, el término para interponer el presente
recurso en su contra vence el 31 de octubre de 2013; por lo tanto, me encuentro

dentro de la oportunidad legal para el efecto.
“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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lll. LA DECISION RECURRIDA

3.1. Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacion, el sefior

Superintendente de Industria y Comercio decidio:

3.1.1. Otorgar patente de invenciébn a la creaciébn denominada MEZCLA
HERBICIDA SINERGICA QUE COMPRENDE FLUROXIPIR Y PENOXSULAM,

para las reivindicaciones 1a2y5a 11.

3.1.2. Negar el privilegio de la patente solicitada, para las reivindicaciones 3 a 4y
12 a 19.

3.2. Para negar parcialmente el privilegio de la patente solicitada, en la parte
motiva de la providencia se hace referencia a los siguientes fundamentos

principales de la decision:

“Tal como esta contemplado en el articulo 14 de la decision 486,
los usos no son susceptibles de proteccion, se protegen los
productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente
definido por su conformacion o su composicion y los
procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso
no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que
es simplemente la aplicacién industrial de esos productos o
procedimientos. Para las reivindicaciones 3 a 4, y 12 a 19 visibles
en el radicado 12-069258-00005-0000, que se encuentran
encabezadas con la palabra “método”, la unica etapa definida

consiste en “la aplicacion o puesta en contacto” .... al area de

cultivo para controlar la vegetacion no desea , lo cual corresponde

al uso de la mezcla herbicida definida en la reivindicacion 1, y por



lo tanto no pueden ser objefo de patente, de acuerdo con lo

establecido en la norma en comento.”

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito solicitar a este Despacho reconsiderar la
decision tomada mediante Resolucion No. 55292 del 18 de septiembre de 2013,
por la cual se negd el privilegio de la patente solicitada para las reivindicaciones 3
a4y 12 a 19, y por ende otorgar el privilegio de la patente para todas las

reivindicaciones 1 a 19, por las razones que se exponen a continuacion:

Tal y como se tuvo oportunidad de sefialar dentro del presente tramite, mi
representada present6 un nuevo capitulo reivindicatorio modificado compuesto por
19 reivindicaciones, para superar las objeciones efectuadas por el sefior Director
de Nuevas Creaciones en el Oficio No. 9928, luego de realizado el examen de

fondo de la solicitud.

Dicho pliego reivindicatorio fue presentado con el fin de hacer claridad
sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma; asi, puso de
presente que 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 proporciéon en peso existente entre éstos

compuestos en la mezcla de interés.

Asi, la patente solicitada reclama una mezcla herbicida sinérgica,
compuesta de fluroxipir y penoxsulam en una proporciéon en peso, de esos dos

componentes de 2.8:1a 22.7:1



C TIER

ABOGADDOS 4

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 posee, tal y como se evidencia en 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 concluyd que el efecto herbicida obtenido por la mezcla herbicida
reivindicada, supera la actividad herbicida tedrica, obtenida a partir de la ecuacion
de Colby.

De esta manera se demostré que los componentes especificos de la
mezcla herbicida y su proporcion permite 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. Por lo tanto queddé demostrado el nivel

inventivo de la presente solicitud.

En efecto, tal y como se pudo de presente al Despacho del Director de
Nuevas Creaciones, para que un efecto sinérgico sea considerado como una
actividad conocida, lo importante es verificar si un inventor practicdé y confirmé
realmente el efecto de una invencion de manera suficiente para reconocerla como
su invencion. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de proteccion 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 invencién perteneceria al alcance del derecho del

inventor y posteriores inventores no podrian tener ningun derecho sobre esta.

Sin embargo, si un inventor anterior describié su especificacion 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 compensacion a un inventor posterior que descubra nuevos hechos (efectos

sinérgicos) a la invencioén anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnologia.
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Sin tal consideracion, si todos los derechos se deben dar al inventor anterior solo
porque él describi® muy ampliamente esta especificacién 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 creacion al
respecto; y adicionalmente esto propiciaria que los inventores describieran sus

especificaciones de manera muy amplia.

Por lo tanto, si la especificacion de una invencién anterior describe de
manera muy amplia la invencion anterior sin ejemplos de trabajo especificos, y
una invencién posterior experimenta con la invencién anterior, y confirma un hecho
inesperado de esta, la invencién posterior puede conseguir el reconocimiento de
nivel inventivo como una invencién de seleccion a pesar de cualquier descripcion

hecha por la invencién anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la mezcla herbecida aca reivindicada
presenta un efecto herbicida sinérgico, es claro que todas las reivindicaciones de

la presente invencion se deben considerar patentables.

Finalmente, solicito a este Despacho tener en cuenta que, tal y como se
tuvo oportunidad de destacar dentro del presente tramite, si bien cada pais es
autébnomo en la concesiéon o negacion de los privilegios de patente, también es
cierto que el analisis 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) que se anexd como prueba en su oportunidad, por lo que
comedidamente se solicita otorgar el mismo privilegio para todas las
reivindicaciones del pliego reivindicatorio modificado presentado mediante escrito
radicado con el No. 12-069258-00005-0000.
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V. PETICION
Con base en lo anterior, comedidamente solicito a su Despacho:

5.1. Revocar parcialmente la Resolucion No. 55292 del 18 de septiembre de
2013.

5.2. En consecuencia, conceder el privilegio de patente para la invencion
denominada MEZCLA HERBICIDA SINERGICA QUE COMPRENDE
FLUROXIPIR Y PENOXSULAM a favor de mi representada, la sociedad DOW
AGROSCIENCES LLC, también para las reivindicaciones 3a4y 12 a 19.

V1. SOLICITUD DIVISIONAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 36 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, se permite al solicitante en cualquier momento
del tramite dividir su solicitud, sin ampliar el objeto de la invencién inicialmente

presentado.

De acuerdo con la anterior disposicion, me permito presentar una solicitud

divisional junto con el presente escrito.

Ruego por tanto a este Despacho, tener en cuenta que la solicitud divisional
se beneficiara de la fecha de prioridad de la solicitud inicial y que el titulo de la

misma es:

“MEZCLA HERBICIDA SINERGICA QUE COMPRENDE FLUROXIPIR Y
PENOXSULAM’

Fundamento legal de la presentacion de la solicitud divisional:
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El articulo 36 de la Decision 486 de la Comunidad Andina establece:

“El solicitante podra, en cualquier momento del tramite, dividir su

solicitud en dos o mas fraccionarias, pero ninguna de estas podré

implicar una ampliacion de la proteccion que corresponda a la

divulgacién contenida en la solicitud inicial... “(Subrayado fuera de

texto).

“Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de la fecha de
presentacion y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud

inicial...”.

jA efectos de la division de la solicitud, el solicitante consignara los
documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes

fraccionarias correspondientes”.

Como se advierte claramente, son cuatro los requisitos para que una
solicitud divisional sea aceptada, se le asigne nimero de radicacién, y se le dé

tramite:
v" Que se presente durante el tramite de la solicitud.
v" Que la materia que protege no amplie la materia de la solicitud inicial.

v Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente.

v" Que se pague la tasa correspondiente.

Es innegable desde el punto de vista procesal, que una solicitud se
encuentra en tramite desde la fecha en que es presentada ante la entidad

respectiva, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta la



CAVELIER

ABOGADEGOS 8

fecha en la cual se profiere una decision que resuelva los recursos que hayan

sido interpuestos en contra de la decisioén tomada.

Es asi como se tiene para el presente caso, que habiendo sido
parcialmente negada por la Superintendencia de Industria y Comercio la patente
solicitada por mi representada en el expediente de la referencia, mi representada
ha recurrido en tiempo esta decisién mediante el presente recurso de reposicién,
el cual entré a formar parte del tramite de la solicitud de patente, que culminara al
momento de proferirse una decision en relacién con el recurso presentado que

agote debidamente la via gubernativa.

De esta manera se demuestra que la solicitud divisional que se presenta
junto con este escrito, cumple el primer requisito expuesto en la norma antes

mencionada, que hace referencia a la oportunidad en la presentaciéon de la

solicitud divisional.

Ahora bien, en lo que hace referencia al segundo requisito mencionado en
la norma en comento, este Despacho podra advertir que la materia incluida en la
solicitud divisional no implica una ampliacién de la materia reivindicada en la
solicitud inicial. Por lo tanto, se puede concluye asi que la solicitud divisional que
se presenta con este escrito, cumple con el segundo presupuesto de la norma
prevista en el articulo 36 de la Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad
Andina. |

En cuanto al tercer requisito previsto en la norma, me permito llamar la
atencion de este Despacho sobre el hecho que junto con la solicitud divisional se
esta presentando el formulario de conversién, divisiéon, y fusién de solicitudes
debidamente diligenciado, junto con el texto completo de la solicitud, el documento
de poder otorgado a mi favor por la sociedad solicitante, la sociedad DOW
AGROSCIENCES LLC, y el respectivo recibo de pago por el valor de la tasa legal
establecida por concepto de esta actuacion.



Con lo anterior se tiene que se esta cumpliendo con el tercer presupuesto

previsto en el articulo 36 de la Decision 486.

Finalmente, y para dar cumplimiento al cuarto requisito de la norma en
comento, me permito adjuntar el correspondiente recibo de pago No. 13-110231
del 29 de octubre de 2013 por valor de $450.000, que corresponde al valor de la
tasa legal fijada por la Resolucion No. 173 de 2013, por concepto de la solicitud

divisional.

Por todos los hechos antes mencionados, que se encuentran debidamente
probados, solicito a este Despacho aceptar y dar el tramite respectivo a la

solicitud divisional que se presenta junto con este escrito.

VIl. PRUEBAS

Solicito respetuosamente a este Despacho tener como pruebas en este
asunto todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la

referencia.

VIll. ANEXOS

Presento junto con este escrito los siguientes documentos:

e Formulario de divisidén

e Capitulo descriptivo para la nueva solicitud divisional

e Pliego reivindicatorio de la solicitud divisional conformado por 8 reivindicacion
e Comprobante de pago correspondiente a la tasas por solicitud divisional

o Copia del poder correspondiente
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IX. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre de la sociedad recurrente en el presente asunto es DOW
AGROSCIENCES LLC y su direcci6n es:

9330 Zionsville Road,
Indianapolis,
Indiana 46268,

Estados Unidos de América

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria
de su Despacho, o en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 42 No. 72-35 de
esta ciudad de Bogota D.C.

Sefior Superintendente,

e ornranp.sEbRea
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usagquén
T.P.A. No. 23.555

%LO- 10975-0841-095-4
SCT\SCT\ID-254464\WPC10975
No. M-2013-254464\SCT
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\ e Espacio reservado para el adhesivo de radicacién
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
CONVERSION, DIVISION Y FUSION DE SOLICITUDES

1. Identificacion del Tramite

D Conversion IZI Division D Fusiéh
E Patente de Invencion

[ patente de Modelo de Utilidad
D Registro de Disefio industrial

[:I Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante
Persona Natural D Persona Juridica E

DOW AGROSCIENCES LLC

Nombre o denominacién / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequefia D Mediana D Otra D
Documento de identificacion: DC.C. D C.E D NIT EI Otro Numero
Nacionalidad/Pais de constitucién | Direccion y domicilio del titular Ciudad

Estados Unidos de América | 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, Indianapolis

Estados Unidos de América

Direccidn electronica No. Fax Numero telefénico

clientes@cavelier.com 2118650 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccién de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A 23.555
Direccién y domicilio Ciudad
Carrera 42 No. 72 -35 Bogota
Direccién electrénica No. Fax Numero telefénico
cavelier@cavelier.com " 12118650 347 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el nimero de su radicacion o protocolo de poder general

PI02-F05 vr6 (2012-04-19)

\\
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4, Datos del tramite
CONVERSION DIVISION FUSION
Expediente Expediente : 12.069.258 Expediente
De:

De: A De:

A A
5. Comprobante de Pago No  13-110231 Fecha 2013/10/29
6. Anexos

[ & x =

Comprobante de pago de la tasa de presentacion solicitud por $450.000.
Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representacion
Documento que contiene la conversion, division o fusion de la solicitud

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Firma

x/a& @é‘/vﬁn@@@?@&z

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Tarjeta Profesional 23.5655

A

CT\SCT\NCA\ID-AF254443\WPC10975

P102-F05 vr6 (2012-04-19)

g%



