./ Industria y Comercio TODOS PORUN
rJSUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUcION N0:90259
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/13-187443

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 20243 del 24 de Abril de 2015, la
Superintendencia de Industria y Comercio deneg6 patente de invencién a la
creacion denominada: “UN METODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN
CAMPO CON PLANTAS DE ALGODON?”, con fundamento en el articulo 14 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al estimar que la invencion
no cumplié los requisitos del articulo en mencién, porque se refiere a un uso.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de Junio de
2015, con el No. 13-187443-00006-0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, interpuso
recurso de reposicion contra la citada Resolucion, con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuacion:

En primer lugar, la recurrente allega junto al memorial del recurso un nuevo pliego
reivindicatorio conformado por trece (13) reivindicaciones. La recurrente sefiala
gue en el nuevo pliego reivindicatorio, las reivindicaciones se han modificado para
recitar las plantas de algodon transgénicas usadas en los ejemplos y los efectos
observados en ellas, y agrega que el soporte para dichas modificaciones se
encuentra en las reivindicaciones originales, en la Pagina 6, parrafo [0032] y en la
tabla 2.

La recurrente manifiesta que la invencion esta relacionada con un método para
controlar la vegetacion no deseable en campos de cultivos de algodon tolerantes a
herbicidas auxinicos que comprende dos etapas: (i) seleccionar un cultivo de
algodon tolerante a herbicidas auxinicos para plantar en un campo y (ii) aplicar a
un lugar en el campo que se desea controlar una cantidad efectiva de 2,4-DB.
Agrega la recurrente que la invencién reivindicada no corresponde a un segundo
uso porque el método entendido como un todo, no se encuentra patentado, ya que
aunque el compuesto 2,4-DB sea mencionado en el estado de la técnica, la
novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicacion del mismo, lo
cual, puede constituirse como base para el desarrollo de un nuevo producto o
procedimiento.

La recurrente agrega que de acuerdo con la interpretacion prejudicial Proceso
129-1P-2007 del Tribunal Andino de Justicia de la CAN, un procedimiento no debe
conducir necesariamente a un producto tangible, sino que puede encaminarse a la
obtencion de un resultado, y concluye que, por lo tanto, un método para controlar
la vegetacion no deseable en campos de cultivos de algoddén tolerantes a
herbicidas auxinicos es patentable.
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Continda la recurrente sefialando que las referencias citadas por el Examinador
solo describen el herbicida 2,4-DB, pero no los métodos de uso en cultivos de
plantas de algodén AAD-1 y AAD-12. Agrega que la invencion proporciona una
mejora importante que no era discernible a partir del simple conocimiento del 2,4-
DB, mediante el uso novedoso de 2,4-DB en algodon AAD-1y AAD-12.

La recurrente sefiala que una persona del oficio habria esperado que los
herbicidas 2,4-DB, 2,4-D y dicamba se comportaran de manera similar, sin
embargo, resalta que la divulgacién muestra de forma sorprendente que el 2,4-DB
y 2,4-D no son equivalentes funcionales en algodon transgeénico, y, concluye que
no hay nada en los documentos citados en donde se insinte el descubrimiento de
la solicitante. Agrega la recurrente que los métodos reivindicados resultan en la
reduccion del dafio en cultivo epinastico, es decir, que las plantas que expresan
AAD exhiben una reduccion significativa de la lesion de 2,4-DB en comparacion
con la lesion de 2,4-D.

La recurrente concluye que: “(...) la persona del oficio normalmente versada en la
materia en el momento de la presente solicitud habria tratado 2,4-DB como
herbicida auxinico como cualquier otro. Por lo tanto, no hay nada en las
referencias citadas que desafiarian esta expectativa (...)” y afade que el
documento D2 dirigiria a una persona a las combinaciones de herbicidas
especificos que solo incluyen 2,4-D y dicamba y sefiala que, por lo tanto, la
ensefianza de D2 se encuentra lejana de la divulgacion de la invencién. Finaliza la
recurrente sefialando que resulta claro que los documentos citados no anticipan
como un todo las caracteristicas técnicas esenciales del método tal como se
encuentra reivindicado y que, por tanto, los documento no afectan la novedad, ni
el nivel inventivo de la solicitud.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

La modificacion aportada por la recurrente, mediante radicado bajo el N° 13-
0187443-00006-0000 de fecha 12 de Junio de 2015, tiene que ver con una
limitacion al método de control de crecimiento de vegetacion indeseable, por
aplicacién de un herbicida auxinico, al indicar que, el cultivo de algoddn sobre el
cual se aplicara, presenta un gen de tolerancia a herbicidas que codifica para una
proteina ariloxialcanoato dioxigenasa (AAD) como AAD-1 y AAD-12. Por lo
anterior, este Despacho las acepta en la medida que no implica ampliacion de la
divulgacién contenida en la solicitud originalmente presentada y se ha cancelado
la tasa correspondiente por la modificacion.

Ahora bien, al modificar el método por referencia a un cultivo de plantas
transgénicas de algodon, se incluye un paso técnico que consiste en indicar el gen
heterélogo introducido, el cual confiere resistencia y tolerancia a la aplicacion del
herbicida auxinico 2,4DB. En consecuencia, se entiende que el método no
consiste solamente en el uso del agente herbicida por aplicacion sobre el cultivo
de plantas de algodén. Bajo este entendido, se encuentran tres etapas técnicas, a
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saber:

e La provisién de un cultivo transgénico de algodén modificado con un gen
AAD-1 (ariloxialcanoato dioxigenasa) o AAD-12

e La aplicacion de 2,4-DB

e La reduccion en el porcentaje de follaje de plantas dafiadas cuando se
aplica 2,4DB, en contraste con la aplicacion de 2,4D.

Y por lo tanto, se dan por superadas las objeciones en cuanto a la patentabilidad
de una categoria que no esta contemplada en el articulo 14 de la Decisién 486 y
gue corresponde al uso del herbicida por aplicacion sobre un cultivo de plantas.

Este Despacho revisé el sustento asociado a la materia reivindicada y concluyo
gue se encuentra descrita en el ejemplo 1, en el que se revela un experimento que
busca comparar la eficacia de los heribicidas 2,4DB, frente a 2,4-D en el control de
las malezas en un cultivo de algodén transgénico AAD-1 por nueve lotes.

Por otra parte, en el ejemplo 2 se evalud la tolerancia de las plantas de algodon
AAD-1 al herbicida 2,4-DB frente al herbicida 2,4-D y en el ejemplo 3 se evaluo la
tolerancia de las plantas de algodon transformadas por el gen heter6logo AAD-12
frente a los herbicidas 2,4DB versus 2,4-D (Pags. 7 a 11 de la Descripcidn).

Ahora bien, es del caso sefialar que en la Resolucién impugnada no se afecté la
patentabilidad de la materia reclamada en virtud de los articulos 16 y 21 de la
Decision 486, es decir, por considerar que el método no era nuevo y consistia en
un segundo uso. Contrario a lo que manifiesta la recurrente, este Despacho indic
gue el unico paso asociado al método de control de malezas estaba relacionado
con el uso del herbicida 2,4DB o 2,4D, por lo que se cito el articulo 14 de la
Decision 486 en el que se indican las categorias inventivas que se protegen bajo
el régimen de la Comunidad Andina: productos y procedimientos y, por
consiguiente, no se contempla la patentabilidad del uso. En este orden de ideas,
los argumentos que presenta la recurrente en favor de una presunta objecion por
segundo uso no resultan pertinentes, dado que no son congruentes con los
motivos indicados en la Resolucion impugnada, en la que solo se citaron
publicaciones en las que se mencionan métodos para mejorar el rendimiento de
un cultivo por aplicacion de un herbicida auxinico.

En cuanto a la patentabilidad del método reivindicado, este Despacho considera
relevante revisar el estado de la técnica con el fin de establecer si existen
anticipaciones relacionadas con la secuencia de etapas. También es relevante
indicar, en este punto, que las reivindicaciones deben conducir al procedimiento y
no solo referirse a un resultado que se pretende alcanzar, porque esto implica
proteger no solo el procedimiento reivindicado sino todas las alternativas
presentes o futuras que lleguen a ese resultado y, ademas, deben indicar como se
llega a este resultado, lo anterior considerando lo establecido por el Tribunal
Andino de Justicia 129-IP-2007 del de la CAN, en cuanto a que la invencion de
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procedimiento consiste en un modo de obrar constituido por una serie de

operaciones o actuaciones para obtener un resultado.

Frente a las referencias citadas en la resolucién, es del caso sefalar que se deben
considerar en el contexto de la modificacion aportada por la recurrente, con el fin
de evaluar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, especificamente en
el caso de las publicaciones que hacen referencia a la aplicacion de herbicidas
como 2,4DB US2007/0225171' y US2008/03059522.

Por lo demas, encuentra este Despacho que en el estado de la técnica se
encuentran documentos como W020051074373, publicado el 17 de noviembre de
2005, que divulga plantas transgeénicas dicotiledoneas como el algodon que
comprenden un polinucleétido que codifica para la proteina AAD-1 con actividad
ariloxialcanoato dioxigenasa y que confiere resistencia a herbicidas auxinicos, que
ademas divulga un método de control de malezas que consiste en aplicar un
herbicida fenoxi-auxinico o ariloxi-fenoxi-propionato. De esta manera, las ventajas
es necesario evaluarlas considerando el documento precitado, asi como el hecho
que el 2,4-DB y 2,4-D no son equivalentes funcionales en algodén transgénico,
como lo afirma la recurrente.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la
decision impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Direccion de Nuevas
Creaciones de esta Superintendencia, con el propésito de que se practique el
respectivo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de
Industria y Comercio,

! Disponible en: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.
espacenet.com&llI=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070927&CC=US&NR=2
007225171A1&KC=A1

2 Disponible en: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II1=0&ND=
3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20081211&CC=US&NR=2008305952A1&KC=A1

3 Disponible en: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND
=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051117&CC=WO&NR=2005107437A2&KC=A2
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucion No. 20243
del 24 de Abril de 2015, por medio de la cual se denegd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones,

para que se disponga lo relacionado con la practica del examen de patentabilidad
previsto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comunidad Andina y hacer el

correspondiente traslado al solicitante.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucién a la
sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com
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