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SU PE IU N T E N D E N C IA  D E  IN D U STR IA  Y C O M ER C IO  
S U P E R IN T E N D E N T E  D E  IN D STR JA  Y C O M ERCIO  
E. S. D.

Re; Expediente N o  12.113.556
Solicitud de patente a nom bre de BASF AGRO B.V.., A R N H EM  
(N L ), ZW EIGNIEDERLASSUNG  W ADENSW IL

Y o, SILVANA MARIA L O P E Z  D ÍA Z , identificada com o aparece al pie de mi 
firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como 
apoderada de la sociedad BASF AGRO B.V.., A R N H E M  (NL), 
ZW EIG NIEDERLASSUNG  W ADENSW IL domiciHada en CaHfornia 
Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo 
réairso de reposición contra la resolución N o . 49900 emitida el 22 de agosto de 2014 
p o r el Superintendente de Industria y Comercio, po r medio de la cual se niega el 
privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. F U N D A M E N T O S D E L  RECURSO

1.1 Con fundam ento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 
486 al solicitante para m odificar la solicitud de patente en cualquier m om ento del 
txámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorío, el 
cual consta de 5 reivindicaciones y reemplaza com pletam ente el capítulo 
presentado anteriorm ente.

E n  cuanto a estas modificaciones, m e perm ito decir que las mismas no amplían 
de ninguna m anera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el 
ánimo de superar las objeciones planteadas po r el exam inador en la resolución 
impugnada.

El señor exam inador podrá notar que la nueva reivindicación 1 está dirigida al 
poHnucleótido recom binante que codifica un  polipéptido de citocrom o P450 
caracterizado porque com prende la secuencia de aminoácidos establecida en la 
SEQ  ID  N o. 45 de acuerdo con lo m anifestado con lo indicado en la memoria 
descriptiva y en especial con lo indicado en la página 94.
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Respecto a la antigua reivindicación 1 en los literales a) y b), nos perm itim os decir 
la nueva reivindicación 2 que hace m ención al m étodo de crecimiento no hace 
m ención alguna al suministro de la planta y de la semilla genéticam ente 
modificada.

E n  este sentido, atentam ente manifestamos que se presente tasa por 
m odificación voluntaria y no po r reivindicaciones adicionales, toda vez que el 
nuevo pliego reivindicatorio contiene tan solo 5 cláusulas.

1.2. E n  relación con los argum entos presentados po r ese despacho en la 
resolución impugnada N o . 49900 emitida el 22 de agosto de 2014, es necesario 
señalar que carecen de un enfoque adecuado de conform idad con las normas, 
jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la altura inventiva de una 
invención.

1.3 V io lac ión  d e  los a rtícu lo s  14 y 16 de la  D e c is ió n  486 p o r  u n a  in d e b id a  
ap licac ió n  de  la  n o rm a  b a s a d a  e n  u n  e rro r d e  in te rp re ta c ió n  d e  la  m ism a .

El señor exam inador ha m antenido el rechazo de la invención p o r carecer de 
actividad inventiva a la luz de los docum entos W 02008150473 (D I) y 
US200814832 (D2).

El exam inador afirma que “ ...¿ / documento D I es considerado el estado de la técnica 
cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método de control de 
maléelas que comprende la aplicación de uno o más herbicidas tipo inhibidores de HPPD, 
bent^tiadiacpnonas, sulfonilureas, imidas^plinonas, trai^loprimidinas..”

Sobre este particular, nos perm itim os m anifestar que a la luz del nuevo pliego 
reivindicatorio, la técnica anterior no sugiere ni reporta el polipéptido de SEQ  ID  
N o. 45, si bien es cierto que es conocida la actividad herbicida de las isoformas 
de los genes CYP81A , tam bién es cierto que no habría sido evidente introducir 
cambios en la secuencia de aminoácidos com o los indicados en la SE Q  ID  N o  45 
de la invención con alguna expectativa de m antener la acdvidad biológica.

E n consecuencia, una persona m edianam ente versada en la m ateria técnica no 
estaría m otivada para incluir un  polinucleótido recom binante que codifica un 
poHnucleótido de citocrom o P450 que codifica un poHpéptido con secuencia 
SEQ  ID  N o. 45 com o se indica en la presente invención.

D e hecho, las nuevas reivindicaciones 1 y 2 tienen nivel inventivo sobre las 
enseñanzas de los docum entos D I y D 2 toda vez que ninguno de las 
anteriorídades citadas reporta o sugiere que se pueda alcanzar un efecto de 
generacióni de tolerancia hacia saflufenacil específicamente in una planta por 
medio de la introducción de una secuencia que codifica la SE Q  ID  No. 45.
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D e hecho, en relación con el docum ento D 2 incluso la Secuencia 
G SP:ATZ15323 la cual podría considerarse com o la secuencia del estado del arte 
más cercano en términos relativos de identidad de secuencia n o  re p o rta  o 
su g ie re  a lg ú n  efecto  re levan te  p ro p o rc io n a d o  p o r  u n a  se c u e n c ia  co m o  la 
SEW ID  N o . 45. D e  acu e rd o  co n  la  p re sen te  in v en c ió n . Aún más, la persona 
m edianam ente versada en la m ateria no habría seleccionado la SEQ  ID  N o. 1647 
ebido a que no habría podido predecir con alguna expectativa razonable de éxito 
que una ves la secuencia original de D 2 fuera modificada, la especificidad y el 
efecto en las plantas transgénicas se pudiera m antener y mejorar.

A hora bien, el análisis de nivel inventivo realizado po r el señor exam inador es 
claramente el resultado de un análisis del tipo “hindsight”. D e hecho, este tipo de 
análisis no es perm itido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

E n  este tipo de análisis, el exam inador no enfoca su análisis en el m om ento en el 
que el solicitante plantea un problem a con el fin de solucionar fallas técnicas 
existentes en los productos convencionales de un cam po técnico específico, sino 
que se enfoca en la solución dada al problem a planteado y en la búsqueda de 
docum entos con conceptos análogos en otros campos de la tecnología. A este 
respecto dirijo la atención del exam inador al ^^Manualpara Examen de Solicitudes de 
Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad 
Andina, publicado en la página W eb de la Com unidad Andina, donde se establece 
en la página 74 en cuanto al nivel inventivo ^\..que la búsqueda de anterioridades se 
efecttia a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,... el examinador debe 
realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico 
con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es 
decir antes de la invenáód\(t\ subrayado es mío)

E n  el presente caso, para el exam inador puede resultar "obvio” que el objeto de 
la presente solicitud se derive de la materia objeto de los docum entos citados, sin 
dar mayor im portancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del 
solicitante para lograr llegar a la solución del problem a planteado. Es decir, que el 
exam inador no hace su análisis partiendo del problem a m ism o que existía en la 
técnica en el m om ento en que el so lic itan te  d irig e  to d o s  su s  esfu e rzo s  p a ra  
e n c o n tra r  u n a  solución^ sino  q u e  en fo ca  su  e s tu d io  en  el m o m e n to  e n  q u e  
el p ro b le m a  ya fue re su e lto .

P or lo tanto, respetuosam ente, nos perm itim os decir que la decisión de la 
Superintendencia de Industria y Com ercio de rechazar la solicitud divisional, es 
arbitraria y carece de fundam ento desde cualquier punto  de vista legal, más aún 
haciendo referencia al artículo 36 de la D ecisión 486/00, que es la norm a aplicada 
en Colombia en este aspecto, y es aquella que dicta el proceder en estos casos.
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2. Teniendo en cuenta lo dicho anteriorm ente, solicito a usted lo siguiente:

a) Q ue de conform idad con lo previsto po r los artículos 3, 42 y 80 del Código de 
Procedim iento Administrativo y de lo Contencioso Adm inistrativo se consideren 
y se resuelvan T O D O S  los argum entos y TO D A S las cuestiones planteadas así 
com o las que aparezcan con m otivo de este recurso.

b) Q ue se revoque la resolución N o. 49900 emitida el 22 de agosto de 2014 por el 
Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de 
patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,

[ARIA LOPEZ
C.C. 22468787 de Barranquilla 
T .P  147463 del CSJ 
notificaciones@ clarkem odet.com .co



E s p a c io  re s e rv a d o  p a ra  e l a d h e s iv o  d e  ra d ic a c ió n

I n d u s t r i a  y  C lo m e r c io
S U P E R I N T E N D E N C I A

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES  
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1 . Id en tificación  d el Tramite 
[ ]  Error m aterial M od ificación  a una S o lic itu d  en  trám ite

Patente de Invención
Patente d e M odelo d e  Utilidad
Registro d e D iseño Industrial
E squem a d e Trazado d e Circuitos Integrados

2 . D atos d e l so lic ita n te
P ersona Natural Persona Jurídica x

BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG WADENSWIL

N om bre o denom inación / Nombre o razón social com pleta 
N o m b re  r e p r e s e n ta n te  lega l

Tipo d e em presa  

D ocum ento d e identificación:

Micro P eq ueña M ediana_____□ □ □
,------, 0 .0 .  C.E. NIT Otro Número□  □ □ □

Otra □

N a c i o n a l i d a d / P a í s  d e  c o n s t i tu c i ó n

Suiza
D ire c c ió n  e le c t r ó n i c a

D ire c c ió n  y  d o m ic i l io  d e l  t i t u l a r

M oosach erstraase  2 C H -8804 ,
N o . F ax

C iu d a d

W aed en sw il/A u
N ú m e r o  t e l e f ó n i c o

I [ Autorizo ex p resam en te  a la S u p erin tendencia  de  Industria y C om ercio para  q u e  to d a s  las 
com u n icac io n es sean  en v iad as a trav és d e  la d irección  de  co rreo  electrón ico

3. D atos d el ap od erad o:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ 
A p e llid o s  y N o m b re

C.C. 22.468.787 147463 CSJ
D o c u m e n to  d e  id e n tif ic a c ió n T a r je ta  p r o fe s io n a l

D ire c c ió n  y  d o m ic i l io C iu d a d

Carrera 11 No. 86-53, P iso 6, Bogotá D.C., Colombia Bogotá D.C.

D ir e c c ió n  e le c t r ó n i c a N o .  F ax N ú m e r o  t e l e f ó n i c o

n o tlflca c lo n es(® c la rk em o d et.co m .co 6 3 5 0 8 2 4 6 1 8 1 0 8 8

En c aso  de  h a b er p re sen tad o  p o d e r general para  a su n to s  que s e  adelan ten  an te  la D elegatura d e  P rop iedad  Industrial, 
sírv ase  Indicar el núm ero  de su  radicación o p ro toco lo  de p o d e r genera l ------------------------------------------------------------------

P-3406



4. D atos d el trám ite 

Corrección:

E x p ed ien te  No. 1 2 - 1 1 3 .5 5 6  

A p a rece  ______________

D eb e  se r

Modificación:

P re sen ta c ió n  S o lic itu d  D iv isional.

M od ificación  al ca p ítu lo  d escr ip tiv o .

M od ificación  al ca p ítu lo  R eiv ind icatorío  
P r e se n to  iu n to  c o n  e s t e  m em orial n u e v o  p lieg o  reiv in d icatorio  q u e  co m p re n d e  un tota l d e  

5 r e iv in d ica c io n e s  v reem p laza  co m p leta m en te  e l cap itu lo  p resen ta d o  an teriorm ente.

M od ificación  al resu m en .

M od ificación  a lo s  d ib u jos .

M od ificación  al so lic ita n te .

5. A nexos

C o m p ro b a n te  d e  p a g o  d e  la  t a s a  p a ra  la p re s e n ta c ió n  d e  la  co rre c c ió n  y /o  m od ificación  

□  P o d e r , s i fu e re  e l c a s o .

H l  D o c u m e n to  q u e  c o n tie n e  la s  m o d if ic a c io n e s  o  c o rre c c io n e s .

I I C o p ia  d e  la  so lic itud  y s u s  a n e x o s  e n  fo rm a to  m ag n é tic o .

6. Firma

^ ILVANA-MftRíA LÓPEZ DÍAZ \
C.C. 22 .468 .787  de  Barranquilla  \  
T.P 147463 del CSJ A .
no t if icac iones@ cla rkem ode t.com .co

P-3406
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RECIBO DE CA 999999999 58471 04/06/2014 520 .000 ,00

RECIBO DE CA 999999999 58472 04 /06/2014 520 .000 .00

RECIBO DE CA 999999999 58473 04/06/2014 520 .000 .00

RECIBO DE CA 999999999 58474 04/06/2014 520 ,000 .00

RECIBO DE CA 999999999 58475 04/06/2014 520.000 .00

RECIBO DE CA 999999999 58476 04/06/2014 520 .000 .00

RECIBO DE CA 999999999 58477 04/06/2014 520 .000 .00

RECIBO DE CA 999999999 58478 04/06/2014 520 .000 .00

RECIBO DE CA 999999999 58479 04/06/2014 520 .000 .00

RECIBO DE CA 999999999 58480 04/06/2014 520 .000 .00

CANT. RENTISTICO
Conceptos Pagados

CONCEPTO

1 5 0 0 0 5 -0 1 -0 3  C A M BIO  D E  M OD ALIDA D Y M OOIFICACIOIVCSI N .C R E A C IO N  C O R R E C C IO N  A  SO LIC IT U D
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REIVINDICACIONES

1. Un polinucleótido recombinante que codifica un polipéptido de citocromo P450 

en donde la expresión del mismos confiere a una planta, parte de la planta o a su

5 semilla, tolerancia a saflufenacil CARACTERIZADO PORQUE el polipéptido

es un polipéptido CYP450 Brachjpodium que comprende la secuencia de 

aminoácidos establecida en la SEQ ID No. 45 y su cadena complementaria.

2. Un método para crecimiento de una planta tolerante a herbicida saflufanecil de 

acuerdo con la reivindicación 1 mientras controla el crecimiento de las malezas

10 en la vecindad de dicha planta, en donde el método está caracterizado porque

comprende los pasos de:

a) Crecer la planta o parte de la planta o la semilla;

b) Aplicar una cantidad efectiva de una composición herbicida que comprende 

saflufenacil en una concentración suficiente para acabar o inhibir el

15 crecimiento de las malezas sin inhibir el crecimiento de dicha planta en

i) En el sitio para plantar dicha planta o semilla; o

ü) En el sitio y a dicha planta cuando está en dicho sitio; o

iii) A la semilla, seguido de la plantación de dicha semilla en el sitio.

20 3. El método de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque la

composición herbicida es aplicada a las malezas, a la planta, a la semilla o a la 

planta producida por la semilla.

4. El método de acuerdo con las reivindicaciones 2 ó 3 caracterizado porque la 

composición herbicida que se aplica al sitio además comprende una

25 imidazolinona efectiva de manera herbicida.

5. El método de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque dicha 

imidazolinona efectiva de manera herbicida comprende imazetapir, imazapic, 

imazaquin, imazamox, imazapir o una mezcla de los mismos.


