[ IM IAMAYO

-090389- -000

1 2012-00-03 15:43:49  Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
!l:'re;.h‘la 1 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 412 REPOSPRESRECU  Folios: 13 .

Sefor
JEFE DE DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de industria y Comercio

E. S. D “
ASUNTO: Ne° DE RADICACION : 06-90389
TRAMITE . PATENTE DE INVENCION
ACTUACION : RECURSO DE REPOSICION e
TOTAL DE FOLIOS : 13

REFERENCIA : SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
“UNA COMPOSICION AGROQUIMICA DE ALTA ESTABILIDAD FiSICA Y QUIMICA,
QUE COMPRENDE UNA FASE INMISCIBLE...".

CARLOS MAYA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad,

identificado como aparece al pie de mi firma, Abogado en ejercicio y portador de la

Tarjeta Profesional N° 17.402 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en

calidad de apoderado de la sociedad FMC CORPORATION, segun Poder que obra a
en el expediente de la referencia.

Encontrandome dentro del término legal comparezco a instaurar Recurso de
Reposicion en contra la resolucion N° 47271, notificada mediante listado 150
consecutivo 22494 Desfijado en agosto 28 de 2012, mediante la cual se- niega el e
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privilegio de Patente de Invencién a la creacién denominada “Una composicion
agroquimica de alta estabilidad fisica y quimica, que comprende una fase
inmiscible con agua compuesta por un herbicida y uno o mas solventes
aromaticos; y una fase acuosa que comprende glifosato y un emulsionador
compuesto por al menos una sal de taurato”

FUNDAMENTOS DE HECHO:

1°) La citada Resolucién 147271 cita en sus considerandos primero a quinto los
antecedentes del tramite y lo dispuesto en parte del articulo 14 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina.

2°) En el considerando sexto concluye que “las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen

con el requisito de nivel inventivo” y continua con consideraciones al respecto.

3°) Dichas consideraciones incluyen:
1. Objeto de la invencion, que incluye un resumen de la solicitud.
2. Determinacion del estado de la Técnica, donde se citan los documentos D1,
D2, afirmando que estos se relacionan con la materia de la solicitud en
estudio.
3. Nivel inventivo donde se cita el Art. 18 de la Decision 486 y se describen los
documentos citados. Se concluye en forma negativa respecto del nivel

inventivo de la solicitud de invencion.
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4. Frente a las respuestas aportadas y objeciones realizadas por el solicitante,
su Despacho hace mencion a que el nuevo capitulo reivindicatorio, supera la
objecion de novedad realizadas en el oficio 19413, pero no supera las
objeciones de nivel inventivo y continua manifestando que las anterioridades
previamente citadas aun resultan relevantes para la solicitud teniendo en

cuenta la materia divulgada en la descripcion. s e

4°) Se concluye con la parte Resolutiva de la resolucion recurrida. Denegar la
patente de invencion. A la creacibn denominada “COMPOSICION DE
GLIFOSFATO”

5°) ARGUMENTOS:

En primer lugar se hace notar que ya se han presentado en tiempo y forma,
argumentaciones como las que siguen, a fin de demostrar el nivel inventivo, asi
como las condiciones de patentabilidad de la presente solicitud. Sin embargo, se
procede a reiterar esos argumentos ya elevados por el solicitante, sin agregar
materia o informacién nueva ni modificaciones a ésta solicitud, a efectos de
fundamentar ésta declaracion del solicitante, destinados a solicitar
respetuosamente, se revoque la Resolucion recurrida que niega la patente de
invencién de la presente solicitud, y ademas manifiesta:

En su Articulo cuarto, la Resolucion indica que “La solicitante, mediante escrito
radicado bajo el N° 06-090389-00013-0000 del 08 de mayo de 2012, respondié

Web:  www.tmtamayo.com
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oportunamente el requerimiento formulado y presenté aclaraciones, atendiendo de

esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.”

LEL LT 2

No obstante ello, los argumentos presentados en dicha Resolucion no parecen
haber tenido en cuenta las consideraciones aportadas en dicha respuesta.

Las razones para dicha afirmacion son las siguientes:

Durante el analisis del Nivel Inventivo de la reivindicacién 1, la Resolucién repite

las consideraciones formuladas en los informes anteriores. En la pagina 4, se
indica: “De otra parte, la_ solicitante presenté ensayos de estabilidad de las

formulaciones de dos difas y a temperatura ambiente, estos ensayos no

demuestran que las composiciones de la invencién sean estables ya que en el

estado del arte (D1, columna 5, lineas 44 a 56), dichos ensayos se realizan por '
periodos de 30 dias minimo (idealmente 180 dias) y al menos a una temperatura
diferente a la temperatura ambiente.” Pasando luego al analisis de las clausulas 2
a 20, dependientes de la principal. Finaliza asi el analisis de la actividad inventiva
de la clausula 1 y sus dependientes; para pasar al andlisis de las reivindicacion 21,

La falta de ensayos de estabilidad durante periodos mayores a dos dias y a
temperafuras distintas de la temperatura ambiente, ya habia sido indicada en el
Examen de Patentabilidad anterior. Por tal motivo, la respuesta presentada el 8 de
mayo de 2012, incluyé una copia de una Declaracién (archivo “‘car glyp EW.pdf")

contiendo resultados para una formulacién dentro del alcance de la presente Lo
4
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invencion a varias temperaturas después de un mes. El Declarante, segun reza el

documento, concluye de la siguiente manera:

“La estabilidad fisica de la formulacién se midié en periodos de tiempo

prolongados y a temperaturas variables. En primer lugar, a los treinta dias, no se

observé ninguna separacién fisica.en un ensayo de dilucién en agua, para las
muestras mantenidas a -10 °C y 50 °C (cada muestra se midié durante un periodo .
de 24 horas a 2 °C y 30 °C). En segundo lugar, después de un mes, no se observé
ningin cambio de tamafio de particula significativo, para el tamafio de las perlas
de la fase acuosa, en muestras mantenidas a -10 °C, temperatura ambiente, 40 °C

y 80 °C. Estas pruebas indican que la_formulacién dentro del alcance de la

invencién mostré una estabilidad fisica extendida a temperaturas variables."

Sin ambargo, el Sr. Examinador concluye, en la pagina 6 de la Resolucién, que
‘contrario a lo afirmado por la Solicitante, la prueba de la estabilidad de la
emulsién que se encuentra presentando, no es representativa, ya que solamente
se hace referencia a un ensayo que se realizé en una ocasién por lo que no o1

presenta datos suficientes para establecer que la estabilidad de la emulsién pueda
presentar reproducibilidad.”

El Solicitante manifiesta respetuosamente su desacuerdo con la conclusion del Sr.
Examinador, puesto que los ensayos presentados dan el debido sustento técnico a I
la invencion reivindicada, confirmando el alcance definido en la clausula principal.
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Como se indicara en la respuesta anterior, los datos suministrados muestran una

estabilidad fisica inesperada para las formulaciones reivindicadas en la presente

invencion, cuando se la compara con formulaciones que estan fuera del alcance

de la invencién. Es muy importante enfatizar que estas diferencias no sélo son

inesperadas, sino también muy significativas. El arte previo sugiere que no hay

tales diferencias atin a temperatura ambiente y en el transcurso de dos dias. El

Solicitante manifiesta respetuosamente que los datos proporcionados al Sr.
Examinador son suficientes para demostrar la patentabilidad de la presente
invencion. . et

En cuanto a que solamente se hace referencia a un ensayo que se realiz6 en una
ocasion por lo que no presenta datos suficientes para establecer que la estabilidad
de la emulsién pueda presentar reproducibilidad, el Solicitante manifiesta que los

[0~ R PN

ensayos aportados responden al requerimiento_anterior, en el que se indicaba la

falta de sustento técnico, y que dichos ensayos son suficientemente
representativos como para ser reproducibles, demostrando asi el efecto

inesperado y las ventajas comparativas con respecto al arte previo.

LT L

Para su mejor analisis, nos permitimos adjuntar copia de la Declaracién ante la
Oficina de Patentes de los Estados Unidos, con su traducciéon al espafiol, donde

se demuestra la formulacién y conclusiones del ensayo.
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Finalmente, reiteramos que el ttulo de la invencién, de acuerdo a la Respuesta
presentada en mayo de 2012, es: “Una composicion agroquimica de alta
estabilidad fisica y quimica, que comprende una fase inmiscible con agua
compuesta por un herbicida y uno o mas solventes arométicos; y una fase
acuosa que comprende glifosato y un emulsionador compuesto por al

menos una sal de taurato”.

PETICION:

De acuerdo a lo antes expuesto, comedidamente solicito a ese Despacho se estudie
nuevamente el presente caso, se revoque en su totalidad la resolucidon N° 47271,
notificada mediante listado 150 consecutivo 22494 Desfijado en agosto 28 de 2012

el

que niega la solicitud radicada bajo el expediente del asunto.

Como consecuencia de esta actuacion se CONCEDA el privilegio de patente, a la
creacion denominada “Una composicién agroquimica de alta estabilidad fisica
y quimica, que comprende una fase inmiscible con agua compuesta por un
herbicida y uno o mas solventes aromaéticos; y una fase acuosa que - s
comprende glifosato y un emulsionador compuesto por al menos una sal de

taurato”, teniendo en cuenta las razones expuestas en el presente escrito.
FUNDAMENTOS DE DERECHO :

Fundo mi peticién en los articulos 50 y siguientes del C.C.A.; Decisién 486 de la

Comision de la Comunidad Andina y demas normas concordantes sobre la materia.
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NOTIFICACIONES :

Mi Poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en o e

la Oficina ubicada en la Carrera 13 A N° 28-38 Ofc. 230 de la ciudad de Bogota D.C.

Sen?upe/mW dustgfa y Comercio

CARLOS MAYA RODRIGUE
C.C. N°17.117.818. de Bogota
T.P.N°17.402.del C. S. de la J.
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DECLARATION OF HYLSA GARCIA

I, Hylsa Garcia, hereby declare:

1. I reside at Urb. San Antonio, 1004 Calle Duende, Ponce, PR 00728.

2. I am employed as a chemical consultant at JC & Garcia Technologies, LLC, and have
worked there since January 2, 2009. 1 currehtly provide chemical consulting services to FMC
Corporation. Prior to January 2, 2009, I was emiployed as a chemist at FMC Corporation and
began my employment at FMCC Corporation in 1994.

3. I received a BS in chemistry from Kean College in 1994.

4, [ have worked in the agricultural industry since 1994 and consider myself qualified to
make this declaration.

S. I am named as a co-inventor on US Pater’xt No. 7,713,913 and foreign counterparts related

thereto.
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6. A.

The following test and results are provided for the Examiner’s consideration. The

tested formulation (within the scope of the preselllt invention) is set forth immediately below. All

units in the charts below are percent by weight of the total composition.

Ingredient wi%
Carfentrazone formulation| | 0.88
(92.% carfentrazone) '
Glyphosate (62% 65.00
glyphosate salt)
Aromatic 200 ND 4.00
Geropon T-77 2
( 77% taurate salt)
Agnique PG 9116 10
Renex 36 0.4
Water 17.35
NaCl 0.37

B. The sample was prepared as follj ws. The aqueous phase was prepared combining

(in order): water, NaCl, Geropon T77, glyphos

lte, Agnique PG 9116 and Renex 36. The water

was heated to 55 °C while stirring in the aqueous phase ingredients. The carfentrazone was

separately heated with the aromatic 200 ND a

d held at 70 °C for five minutes to prepare the

organic phase. The aqueous phase was placed in a Lightnin mixer at 600 rpms and stirred for 15

minutes. The organic phase was slowly poured

into the aqueous phase and mixed.

C. The physical stability of the formulation was measured at extended time periods

and at varying temperatures. First, at thirty days, no physical separation was observed in a water
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Declaration of Hylsa Garcia

dilution test for samples maintained at -10 °C,

measured over a 24 hour period at 2 °C and 3

room temperature and 50 °C (when each were

°C). Second, after one month, no significant

particle size change was observed in samples mdintained at -10 °C, room temperature and 50 °C.

These tests indicate that the formulation within the scope of the invention showed extended

physical stability at varying temperatures.

7. I hereby declare that all statements mad
all statements made on information and belief ar

Dated: ‘/// 7/ /2~

> herein of my own knowledge are true and that

2 believed to be true.

Signed: f%//‘ i

Print Name: Hylsa Garcia
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Yo, Hylsa Garcia, por la presente, declaro:
1. Resido en Urb. San Antonio, Calle Duende 1004, Ponce, PR 00728.

2. Estoy empleada como consultora quimico en JC Garcia & Technologies, LLC, y he
trabajado alli desde Enero 2, 2009. Actualmente ofrezco servicios de consultoria
quimica a FMC Corporation. Con anterioridad al 2 de enero de 2009, trabajé como
quimica de FMC Corporation y comencé mi empleo en FMC Corporation en un 1994.

i FR TN RN

3. Obtuve una licenciatura en quimica de la Universidad Kean en 1994.

4. He trabajado en el sector agricola desde 1994 y me considero capacitada para hacer
esta declaracion.

SRy SR S

5. Estoy nombrado como co-inventora en la patente de EE.UU. N ° 7.713.913 y
homélogas extranjeras relacionadas con la misma.

6. A. La siguiente prueba y los resultados est4n a la consideracién del examinador. La
formulacion ensayada (dentro del alcance de la presente invencién) se expone
inmediatamente a continuacion. Todas las unidades en las tablas a continuacién son
porcentajes en peso de la composicion total.

b e
Ingrediente Peso (%)

Formulacién de carfentrazona 0,88

(92% de carfentrazona)

Glifosato (62 % sal de glifosato) 65,00

Aromatico 200 ND 4,00 w s,

Geropon T-77 (77% de sal de taurato) | 2 4

Agnique PG 9116 10

Renex 36 ‘ 0,4

Agua 17,35

NaCl 0,37 .

La muestra se preparé como sigue. La fase acuosa se preparé combinando (en orden): agua,
NaCl, Geropon T77, glifosato, Agnique PG 9116 y Renex 36. El agua se calenté a 55 ¢ C co
agitacion en los ingredientes de la fase acuosa. El carfentrazona se calentd por separado con el
aromatico ND 200 y se mantuvo a 70 2 C durante cinco minutos para preparar la fase orgénica.
La fase acuosa se colocé en un mezclador Lightnin a 600 revoluciones por minuto y se agitd
durante 15 minutos. La fase orgdnica se verti6 lentamente en la fase acuosa y se mezclé. ] s
C. La estabilidad fisica de la formulacién se midié en periodos de tiempo prolongados y a
temperaturas variables. En primer lugar, en treinta dias, no se observé separacién fisica en un
ensayo de dilucién en agua para muestras mantenidas a -10 2C, temperatura ambiente y 50 2 C
(cuando cada uno fue medido durante un periodo de 24 horas a 2 2 C y 30 2C). En segundo
lugar, después de un mes, no se observd ningln cambio significativo del tamafio de particula
en muestras mantenidas a -10 °C, temperatura ambiente y 50 ©C.
Estas pruebas indican que la formulacién dentro del alcance de la invencién mostré una
estabilidad fisica prolongada a temperaturas variables.
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7. Por la presente declaro que todas las declaraciones hechas en este documento sobre mis
propios conocimientos son verdaderas y que todas las declaraciones hechas sobre la
informacién se consideran verdaderas.
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