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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. 11140 del 12 de marzo de 2015, la
Superintendencia de Industria y Comercio otorgo parcialmente patente de invencion a la
creacion denominada: “COMPOSICION HERBICIDA SINERGICA QUE CONTIENE
PENOXSULAM Y GLIFOSATO”, para las reivindicaciones 1 a 4, al considerar que
cumplieron con los requisitos de patentabilidad consagrados en el articulo 14 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Asimismo, se denegd el
privilegio de patente para las reivindicaciones 5 y 6 al estimar correspondian a un uso.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de mayo de 2015 con
el No. 13-183741-00007-0000, 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 a continuaciéon se
sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente manifiesta que divide la solicitud, la cual esta
contenida en el escrito con radicado No. 15-101494-00000-0000, “..se presenta en
esta oportunidad una solicitud divisional, junto con un pliego reivindicatorio conformado
por 2 reivindicaciones...”, aclarando que su objeto no corresponde al uso de los
compuestos reivindicados, toda vez que “...en el presente caso, no se demostro que la
invencion reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio relacionada con un método de
control, de vegetacion indeseable y sus etapas, entendida como un todo, se encuentra
patentada o que en algin momento fue objeto de una patente (...) la novedad y el nivel
inventivo pueden estar dados por la aplicacion de dichos medios (penoxulam vy
glifosato) los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o
procedimiento (...) debido a que no se demostro que la invencion reivindicada en el
nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud divisional relacionada con un método de
control de vegetacion indeseable (...) se encuentra patentada o que en algun momento
fue objeto de patente, no puede aplicarse de ninguna manera a la presente invencion el
articulo 21 (...) El articulo 14 de la Decision 486 no establece que los unicos procesos
patentables son aquellos que conducen a la fabricacion de un producto tangible (...) no
resulta ajustado a partir de la legislacion actual restringir por parte de la Oficina de
Patentes a la patentabilidad de procedimientos mas alla de las condiciones
establecidas en esta norma (...) De lo anterior (Guia para los paises en Desarrollo de la
OMPI y Manual Andino de Patentes), es igualmente patentable un procedimiento que
se encamina a la obtencion de una cosa (tangible) como a la obtencion de un resultado
0 producto tal como un compuesto o una composicion, como por ejemplo, suministrar
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un método de control de vegetacion indeseable... ”

Por otra parte, modifica la solicitud al presentar un nuevo capitulo reivindicatorio que “
se encuentra dirigido a las reivindicaciones 1 a 4, correspondientes a la mezcla
sinérgica y a la composicion herbicida.”

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

En cuanto a la solicitud de division con radicado No. 15-101494-00000-0000, se aclara
gue sera estudiada en tramite independiente y decidida en el respectivo expediente.

Con relacion al nuevo capitulo reivindicatorio presentado, se acepta toda vez que se
encuentra soportado en la descripcion, no implica ampliacién de materia y cuenta con el
pago de la tasa correspondiente.

Teniendo en cuenta que las reivindicaciones que conforman el nuevo capitulo
reivindicatorio presentado por la recurrente corresponden a las reivindicaciones 1 a 4
del pliego reivindicatorio con radicado No. 13-183741-00003-0000, las cuales fueron
objeto de patente de invencidn tal como se encuentra en la decision recurrida y, que se
excluyeron las anteriores reivindicaciones 5 y 6 que correspondian a un uso, las
reivindicaciones del nuevo capitulo reivindicatorio presentado cumplen con los
requisitos de patentabilidad.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos referidos al uso contemplado en las anteriores
reivindicaciones 5 y 6, que no se encuentran en el nuevo capitulo reivindicatorio, es
pertinente sefialar que el hecho de encabezar la reivindicacion como “un método” no
implica que lo sea. La aplicacibn de una composicion a la vegetacion, o poner en
contacto una composicién, conocida o no, con la vegetacion, no es un método,
simplemente es el uso de una composicion o de un producto. El uso de productos no es
objeto de patente. El articulo 14 de la Decision 486 de 2000 sefala que “Los Paises
Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento...”, en ningln momento sefala que se otorgaran patentes a “usos de
productos”. Asi las cosas, lo reivindicado no corresponde a un procedimiento,
simplemente al uso de una composicién que, segun la normatividad citada, no es objeto
de patente.

Se aclara que a pesar de sefalar que el “método” comprende dos etapas, la primera de
ellas consiste en la preparacion de una composicion, la cual no hace parte del “método
de control de vegetacion”, toda vez que de acuerdo a lo soportado en la descripcion, la
composicion es el objeto de la solicitud y se entiende preparada en el momento de ser
utilizada. Por lo tanto, el “método” sélo estaria conformado por la segunda etapa que
consiste en “contactar la vegetacion o su locus con una cantidad de eficacia herbicida
de dicha composicion”, en otras palabras, el “método” reclamado consiste en la
aplicacion de la composicion, o su uso.
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En cuanto a los argumentos respecto del articulo 21 de la Decision 486 de 2000, es
pertinente sefalar que no fue citado por esta Oficina en el acto administrativo recurrido.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las
reivindicaciones 1 a 4 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 13-183741-00007-
0000 cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el articulo 14 de la
Decision 486 de 2000 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente
conceder para las mismas la patente solicitada.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucion No. 11140 del
12 de marzo de 2015, por medio de la cual se concedid parcialmente una patente de
invencion

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entr6 en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“COMPOSICION HERBICIDA SINERGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM Y
GLIFOSATO”

Clasificacion IPC: A01P13/00.

Reivindicaciones: 1 a 4 incluidas en el escrito radicado bajo el No. 13-183741-
00007-0000.

Titular: DOW AGROSCIENCES LLC.

Domicilio: Indianapolis, Indiana, Estados Unidos de América.

Inventores: Richard K. Mann y Andrea Christine McVeigh -Nelson.

Prioridad(es) N°: 61/439,478  Fecha: 4 de febrero de 2011 Pais: US.
Solicitud Internacional N°: PCT/US2012/023707  Fecha: 3 de febrero de 2012.

Vigente desde: 3 de febrero de 2012 Hasta: 3 de febrero de 2032.
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ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la
patente se deberd cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el

articulo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad DOW
AGROSCIENCES LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por
encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elabor6: Rubiela Pacanchique Vargas
Reviso: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Reviso: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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