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E. S. D,
Re: FExpediente No 12.113.556

Solicitud de patente a nombte de BASF AGRO B.V.., ARNHEM
(NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG WADENSWIL

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como 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., ARNHEM (NL),
ZWEIGNIEDERIASSUNG WADENSWIL domiciliada en California
Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, snterpongo
fecirso de reposigién contra la resolucién No. 49900 emitida e] 22 de agosto de 2014
por el Superintendente de Industria y Cometcio, por medio de la cual se niega el
prvilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1  Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
trimite, presento junto con este memotial un nuevo capitulo reivindicatorio, el
cual consta de 5 reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo
presentado anteriormente.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decit que las mismas no amplian
de ninguna manera la matetia objeto de la ptesente solicitud y se realizaron con el
animo de superar las objeciones planteadas por el examinador en la resolucion

impugnada.

El sefior examinador podri notar que la nueva reivindicacidn 1 estd dirigida al
polinucleétido recombinante que codifica un polipéptido de citocromo P450
caracterizado porque comptende la secuencia de aminoacidos establecida en la
SEQ ID No. 45 de acuerdo con lo manifestado con lo indicado en la memoria

descriptiva y en especial con lo indicado en la pagina 94.
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Respecto a la antigua rejvindicacidon 1 en los literales a) y b), nos permitimos decir
la nueva reivindicacién 2 que hace mencion al método de crecimiento no hace
mencién alguna al suministro de la planta y de la semilla genéticamente
modificada.

IEn este sentudo, atentamente manifestamos que se presente tasa por
modificaciéon voluntaria y no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el
nuevo pliego reivindicatono contienc tan solo 5 cliusulas.

1.2.  En relacién con los argumentos presentados por ese despacho en la
resolucion impugnada No. 49900 emitida el 22 de agosto de 2014, es necesario
sefialar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas,
jusisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la altura inventiva de una
invencion.

1.3 Yiolacién de los articulos 14 v 16 de la Decision 486 por una indebida

aplicacion de ]a norma basada en un error de interpretacion de la misma.

El senor examinador ha mantenido el rechazo de la invencion por carecer dc
actividad inventiva a la luz de los documentos WO2008150473 (D1) y
US200814832 (ID2).

El examinador afirma que “...e/ documento D1 es considerado el estado de la técnica
cercano a la invencion definida en la reivindicacion 1 porque divnlga nn método de control de
malezas que comprende la aplicacion de wno o mds herbicidas tipo inhibidores de HPPD,
bengotiadiaginonas, sulfonilureas, imidagolinonas, trazoloprimidinas..”

Sobte este particular, nos permitimos manifestar que a la luz del nuevo pliego
teivindicatorio, la técnica anterior no sugiere ni reporta el polipéptido de SEQ 1D
No. 45, si bien es clerto que es conocida la actividad hetbicida de las isoformas
de los genes CYP81A |, también es cierto que no habria sido evidente introducir
cambios en la secuencia de aminoacidos como los indicados en la SEQ 1D No 45
de Ja invencidn con alguna expectativa de mantener la actividad bioldgica.

IEn consecuencia, una persona medianamente versada en la materia técnica no
estarfa motivada para incluir un polinucledtido recombinante que codifica un
polinucledtido de citocromo P450 que codifica un polipéptido con secuencia
SEQ 1D No. 45 como se indica en la presente invencion.

De hecho, las nuevas reivindicaciones 1 y 2 tienen nivel inventivo sobre las
cnsefanzas de los documentos D1 y D2 toda vez que ninguno de las
anterioridades citadas reporta o suglere que sc pueda alcanzar un efecto de
generaciéni de tolerancia hacia saflufenacil especificamente in una planta pot
medio de la introduccién de una secuencia que codifica la SEQ ID No. 45.
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De hecho, en relacion con el documento D2 incluso la Secuencia
GSP:ATZ15323 la cual podria considerarse como la secuencia del estado del arte
mas ccrcano en términos relativos de identidad de secuencia no reporta o
sugiere algin efecto relevante proporcionado por una secuencia como la
SEW ID No. 45. De acuerdo con la presente invencion. Aun mas, la persona
medianamente versada en la materia no habtia seleccionado la SEQ 1D No. 1647
ebido a que no habria podido predecir con alguna expectativa razonable de éxito
que una ves la secuencia original de D2 fuera modificada, la especificidad y el
efecto en las plantas transgénicas se pudicra mantener y mejorar.

Ahora bien, el anilisis de nivel inventivo realizado por el sefior examinador es
claramente el resultado de un analisis del tpo “hindsight”. De hecho, este tipo de
andlisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

En este tipo de anilisis, el examinador no enfoca su analisis en el momento en ¢l
que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas
existentes en los productos convencionales de un campo técnico especifico, sino
que se enfoca en la solucién dada al problema planteado y en la busqueda de
documentos con conceptos analogos en otros campos de la tecnologia. A este
respecto dirijo la atencidén del examinador al “Mannal para Examen de Solicitudes de
Datentes de Invencign en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad
Apndina, publicado en la pagina Web de la Comunidad Andina, donde se establece
en la pagina 74 en cuanto al nivel inventivo “...que la bisqueda de anterioridades se
efectria a posterions, tomando como punto de partida la misma tnvencion,. . . el examinador debe
realizar el esfierso intelectnal de colocarse en la sitwacidn que ha tenido gue afrontar el técnico
con_conocimentos medios en la materia en un_momenty en que la invencidn no era conogida, es
decir antes de la invencion” (el subrayado es mio)

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de
Ja presente solicitud se detive de la materia objeto de los documentos citados, sin
dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del
solicitante para lograr llegar a la solucién del problema planteado. Es decir, que el
examinador no hace su anilisis partiendo del ptroblema mismo que existia en la

técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para

encontrar una solucidn, sino que enfoca su estudio en el momento en que
el problema ya fue resuelto.

Por lo tanto, respetuosamente, nos permitimos decir que la decision de la
Superintendencia de Industria y Comercio de rechazar la solicitud divisional, es
arbitraria y carece de fundamento desde cualquier punto de vista legal, méds ain
haciendo referencia al articulo 36 de la Decision 486/00, que es la norma aplicada
en Colombia en este aspecto, y es aquella que dicta el proceder en estos casos.

D
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2. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3, 42 y 80 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren
y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi
como las que aparezcan con motvo de este recurso.

b) Que se revoque la resolucion No. 49900 emitida el 22 de agosto de 2014 por el
Supenntendente de Industria y Comercio, v se proceda a conceder el privilegio de
patente de invencion a la solicitud de mi mandante.

Sefior Superintendente,

SILVANAMARIA LOPEZ DjAZ
C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del C5]
notificaciones(@clarkemodet.com.co




Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

Industria v Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacién del Tramite
(] Error material Modificacion a una Solicitud en tramite

Patente de Invencidn

___! Patente de Modelo de Utilidad

[ Registro de Disefio Industrial

] Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural| Persona Juridica X

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

Nombre o denominacidn / Nombre ¢ razdn social completa
Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro Pequena Mediana Otra
Documento de identificacion: l:]C.(.‘.. D CE. NIT Otfro  Numero
Nacionalidad/Pais de constitucion Direccién y domicilio dal titutar Ciudad
Suiza Moosacherstraase 2 CH-8804, Waedenswil/Au
Direccidn efectrdnica No. Fax Nimero telefénico
D Autorizo expresarhente 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:
SILVANA MARIA LOPEZ DiAZ C.C. 22.468.787 147463 CS)
Apeliidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
Direccidn y domicllio Cludad
Carrera 11 No. 85-53, Piso 6, Bogota D.C., Colombia Bogota D.C.
Direccidn electrdnica No. Fax Numero telefénico
notificaciones@clarkemodet.com.co 6350824 6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adefanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial,
sirvase Indicar el nUmero de su radicacién o protocolo de poder general
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Datos del tramite
Correccidn:
Expediente No. 12-113.556

Aparece

Debe set

Madificacion:

Presentacion Solicitud Divisional.

Modificacién al capitulo descriptivo.

1]

Modificacion al capitulo Reivindicatorio
Presento junto con este memorial nuevo pliego reivindicatorio gue comprende un total de
5 reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado anteriormente.

Modificacion al resumen.

[ ]

Modificacion a los dibujos.

]

Modificacidn al solicitante.

5. Anexos

EI Comprobante de pago de la tasa para la presentacién de fa correccién y/o modificacion

l:l Poder, si fuere el caso.
- Documento que contiene [as modificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético,

6. Firma

T ———— \

({
> —Tc-:_..__'—/ =
WANA—M'A‘R}IA LOPEZ DiAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla
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REIVINDICACIONES

Un polinucledtido recombinante que codifica un polipéptido de citocromo P450
en donde la expresion del mismos conficre a una planta, parte de la planta 0 a su
semilla, tolerancia 2 saflufenacil CARACTERIZADO PORQUE el polipéptido
es un polipéptido CYP450 Brachypodium que comprende la secuencia de
aminodcidos establecida en la SEQ ID No. 45 y su cadena complementaria.

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

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

en la vecindad de dicha planta, en donde el método estd 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 composicion hetbicida que comprende
saflufenacl en una concentracién suficiente para acabar o inhibir el
crecimiento de las malezas sin inhibir el crecimiento de dicha planta en |
i) En el sitio para plantar dicha planta o semilla; o
11) En el sitio y a dicha planta cuando esta en dicho sitio; ©

i) A la semilla, seguido de la plantacién de dicha semilla en el sitio.

El método de acuerdo con la reivindicacion 2, caracterizado porque la
composicion herbicida es aplicada a las malezas, a la planta, a la semilla 0 a la
planta producida por la semilla.

El método de acuerdo con las reivindicaciones 2 6 3 caractetizado porque la
composicion  herbicida que se aplica al sitio ademds comptende una
imidazolinona efectiva de manera herbicida.

El método de acuerdo con la reivindicacién 4, catacterizado potque dicha
imidazolinona efectiva de manera hetbicida comptende imazetapir, imazapic,

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




