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Asunto . Solicitud de patente para: “COMPOSICION HERBICIDA
SINERGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM Y
GLIFOSATO”
Solicitante . DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 02 de Agosto de 2013
I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad DOW
AGROSCIENCES LLC solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito
atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolucién No. 11140
del 12 de Marzo de 2015, interpongo en su contra el recurso de REPOSICION, para que
sea revocado el articulo segundo y en consecuencia se conceda el privilegio de patente
de invencion para las reivindicaciones 5 y 8 de la solicitud “COMPOSICION HERBICIDA
SINERGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM Y GLIFOSATO” a favor de DOW
AGROSCIENCES LLC.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucion No. 11140 del 12 de Marzo de 2015, con fecha de publicacion
listado del 17 de Marzo de 2015, fecha de vencimiento del 17 de Abril de 2015, y fecha
del término legal el 04 de Mayo de 2015.

ll. LA DECISION RECURRIDA

s Mediante la Resolucién objeto de la presente impugnacion, el Superintendente de
Industria y Comercic decidio:

“EXGELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS™
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3.1.1 Denegar las reivindicaciones 5 y 6 de la patente de invenciéon a la creacién
titulada: “COMPOSICION HERBICIDA SINERGICA QUE CONTIENE

PENOXSULAM Y GLIFOSATO”
3.2  Enla parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1  “Tal como esta contemplado en el articulo 14 de la Decisién 486, los usos no son
susceptibles de proteccién, se protegen los productos o procedimientos, donde
el producto esté correctamente definido por su conformacion o su composicion y
los procedimiento s por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no
corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la
aplicacion industrial de esos productos o procedimientos.”

3.2.2 “La(s) reivindicacién(es) 5 y 6 visibles(s) en el escrito radicadc bajo el N* 13-
183741-00003-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo
establecido en la norma en comento, porque aungue el solicitante las encabeza
con la palabra método, siguen siendo caracterizadas por la aplicacion de [a
mezcla y/o su composicién conformada por la combinacién de penoxsulam vy
glifosato definidas en las reivindicaciones 1 y 4. Es evidente que la palabra
contactar es equivalente a ‘poner en contacto’ o ‘aplicar’ y ‘aplicar’ corresponde a
un uso. Por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente
solicitado.”

V. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito atentamente
a su Despacho lo siguiente:

% Revocar el articulo segundo de la Resolucion No. 11140 del 12 de Marzo de 2015.

2. Conceder el privilegio de patente de invencién para la materia de invencion
recitada en las reivindicaciones 5 y 6 de la solicitud “COMPOSICION HERBICIDA
SINERGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM Y GLIFOSATO” a favor de DOW
AGROSCIENCES LLC.
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V. PRESENTACION DE UNA SOLICITUD DIVISIONAL Y MODIFICACION DE UNA
SOLICITUD EN TRAMITE

En virtud del Articulo 36 de la Decisién 486 mediante el cual se establece la
posibilidad de dividir la solicitud en dos o mas fraccionarias, se presenta en esta
oportunidad una solicitud divisional, junto con un pliego reivindicatorio conformado por 2
reivindicaciones, donde en la solicitud original se encuentran las reivindicaciones 1 a 4
relacionadas con una mezcla herbicida sinérgica y la composicion herbicida y en la
solicitud divisional las reivindicaciones de 5 y 6 contenidas en el pliego reivindicatorio
presentado junto con la respuesta a la accion oficial No. 12613, presentado el 31 de
Diciembre de 2014.

Teniendo en cuenta que se cumplen con los requerimientos exigidos por el articulo
mencionado, se solicita atentamente dar tramite a esta solicitud divisional.

Por otra parte, de acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible
en cualquier momento del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud
inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatoric conformado por 4
reivindicaciones.

A este respecto, se eliminaron las reivindicaciones 5 y 6. De esta forma, el pliego
reivindicatorio de la presente solicitud se encuentra dirigido a las reivindicaciones 1 a 4,
correspondientes a la mezcla herbicida sinérgica y a la composicion herbicida.

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos a continuacion con respecto a la
patentabilidad de la invencidn, en los términos del capitulo reivindicatorio modificado,
resultan plenamente predicables del capitulo reivindicatorio sobre el cual la patente fue
negada. En efecto, la no ampliacién de la materia en el nuevo pliego es evidencia
suficiente de que el presente recurso controvierte el analisis de patentabilidad efectuado
por su Despacho, de tal manera que el presente recurso cumple con los requisitos de ley
para su aceptacion y tramite.

VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
Resolucion objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud si cumple con
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los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decision 486, como se
demostrara a continuacion:

6.1 Con respecto a las reivindicaciones relativas a un uso 0 a un segundo uso

A este respecto, amablemente ponemos de presente que las reivindicaciones 5 y 6
que en este caso se presentan en la solicitud divisional, definen al menos dos pasos en
cada una de las reivindicaciones 5 y 6 (nuevas reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud
divisional). De esta forma, el método reivindicado no puede ser considerado como el
simple uso de un compuesto especifico.

Tal como se menciona en la descripcién de la presente solicitud, una de las
modalidades preferidas de la invencion esta relacionada con un método de control de
vegetacion indeseable que comprende mas que simplemente usar penoxsulam y
glifosato.

Por otro lado, respetucsamente mi representada desea poner de presente que
no comparte la opinién del Sefor Examinador con respecto a que el capitulo
reivindicatorio se refiere a un uso de penoxsulam y glifosato, ya que en el presente caso,
noe se demostrd 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 encuenfra patentada o que en algin momento fue objeto de una
patente. Lo anterior, por cuanto a pesar de que los compuestos penoxsulam y glifosato
sean mencionado en documentos del estado de la técnica {medios usados en la invencion
pueden ser conocidos), la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la
aplicacion de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo
producto o un procedimiento. Adicionalmente, es importante poner de presente que el
sefior Examinador ha reconocido la novedad y nivel inventivo de la mezcla herbicida, ya
que ha otorgado el derecho de patente a las reivindicaciones 1 a 4.

Por tanto, debido a que no se demostré que la invencién reivindicada en el nuevo
pliego reivindicatorio de la solicitud divisional relacionada con un método de control de
vegetacion indeseable junto con sus dos etapas, relacionadas con (i) combinar la mezcla,
de acuerdo con la reivindicacion 1, con uno o mas adyuvantes o excipientes formando
una composicién; y (ii) contactar la vegetaciéon o su locus con una cantidad de eficacia
herbicida de dicha composicién se encuentra patentada ¢ que en algin momento fue
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objeto de una patente, no puede aplicarse de ninguna manera a la presente invencién el
articulo 21, relacionados a materia no patentable como lo son los usos y segundos usos.

Asi entonces, respetuosamente reiteramos que la materia aca reivindicada no se

refiere al uso de compuestos ya conocidos o composiciones del mismo, toda vez que en
la presente invencion, el método de control de vegetacidon indeseable reivindicado esta
caracterizado por al menos dos etapas y condiciones, las cuales no han sido identificadas
en su totalidad en alguna anterioridad.

Por las anteriores razones, consideramos que la objecién formulada al respecto no
resulta pertinente para el presente caso. En contraste, consideramos que con los
argumentos anteriores queda claro que la materia acé reivindicada no hace referencia a
un uso o segundo uso.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos tener en cuenta los siguientes
argumentos, cuya naturaleza juridica amerita su revision desde este punto de vista:

El articulo 14 de la Decision 486 no establece que los Unicos procesos
patentables son aquellos que conducen a la fabricacidon de un producto tangible,
veamos:

"Art. 14- Los Paises Miembros oforgarén patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Por lo tanto, no resulta ajustado a partir de la legislacion actual restringir por
parte de una Oficina de Patentes la patentabilidad de procedimientos mas alla de las
condiciones establecidas en esta norma y aguellos exceptuados de patentabilidad o
considerados no invenciones de acuerdo con los articulos 15 y 20 de la Decision 486,
es decir, a que tengan novedad, nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién
industrial.

De otro lado, se debe tener en cuenta que la Guia para los Paises en Desarrollo
de la OMPI, sefala expresamente que solamente un tipo de los procedimientos
patentables es el que lleva a la fabricacion de un producto, pero que existen otros que
aun teniendo fines diferentes, igual son patentables:
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“Los segundos (procedimientos) pueden tomar formas diversas, que van desde
el procedimiento propiamente dicho (de fabricacion o de fratamiento de un
producto, de analisis, de medicién, etc.) hasta la aplicacion nueva de un
procedimiento conocido o la nueva utilizacion de un producto conocido”.

Mas aun, esta misma definicién de lo que es un “procedimiento patentable” fue
dada mas recientemente por el Manual Andino de Patentes, el cual también aplica su
Despacho cuando lleva a cabo los examenes de patentabilidad, al sefialar;

“La segunda clase basica de reivindicacién se aplica a todo tipo de actividades
que supongan la utilizacion de cualquier producto material para efectuar el
procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales,
energia, ofros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas
vivientes, cuando la legislacion lo permite”. Lo anterior, es atin mas evidente si
se tiene en cuenta que el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en
la interpretacion prejudicial Procese 129-IP-2007, establece que un
procedimiento no necesariamente debe conducir a un resultade tangible, como
se observa a continuacion:

<< En cambio, el objeto de la invencién de procedimiento se encuentra
conformado por “una serie 0 sucesion de operaciones... que se encamina
a la obtencion de una cosa o DE UN RESULTADQ”, >>'

De lo anterior, se concluye que es igualmente patentable un procedimiento que
se encamina a la obtencién de una cosa (tangible) como a [a obtencion de un resultado
o producto tal como un compuesto o una composicion, como por ejemplo, suministrar
un método de control de vegetacion indeseable.

Respetuosamente reiteramos al Despacho que el Tribunal es el tnico érgano
de la Comunidad Andina con competencia para interpretar con autoridad la legislacion
andina y que sus decisiones son vinculantes para las Oficinas Nacionales, como
garantia para los administrados de la aplicacién uniforme del Derecho Comunitario.

Asi entonces, se debe dar por superada esta objecion si se tiene en cuenta que
la unica autoridad con facultades para interpretar la normatividad comunitaria es el

" Interpretacion Prejudicial Proceso 129-1P-2007, Proceso interno N° 2005-0078. Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena numero 1586 de febrero 15 de 2008.
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mencionado Tribunal y que la interpretacion que el mismo haga de dichas normas es
de obligatoria aplicacién por parte de las autoridades nacionales competentes, de
acuerdo con el Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

6.1.1 Aplicacion extensiva de las excepciones consagradas en la Ley.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta la
jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en relacion con las excepciones
consagradas en la ley, la cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentido de qgue las
excepciones no pueden interpretarse ni analégica ni extensivamente, veamos:

“En la interpretacion de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogias o
razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la
prohibicién” Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92).

Por lo tanto, una vez revisados los puntos anteriores, es claro que el unico
fundamento que le queda a la Accién Oficial en la cual se sustentd la objecidn del pliego
reivindicatorio de la patente solicitada es la aplicacién de los articulos 14 y 21 de la
Decision 486 y que al quedar demostrado que la presente invencidn consiste en un
método y no se refiere a un uso como tal o0 a un segundo uso, la objecion formulada a
este respecto debe desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento legal

alguno.
Caonclusion

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a
cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decision 486 y las objeciones formuladas
por el Examinador se ven superadas. Por lo tanto, las reivindicaciones 5 y 6 (nuevas 1y 2
de la solicitud divisional) no corresponden a un uso o segundo uso de la invencion.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad
con los requerimientos de patentabilidad exigidos por |a legislacion actual, por lo que
atentamente solicitamos en consideracién lo siguiente:
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VIl. PETICION
Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

7.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decision contenida en el
articulo segundo de la Resolucién No. Resolucion No. 11140 del 12 de Marzo de 2015, en
cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invencién a las reivindicaciones 5 y 6,
por cuanto de acuerdo con el Examinador se referian a usos.

7.2. Que se acepte el nuevo pliego reivindicatorio presentado con este escrito,
conformado por 4 reivindicaciones, y se mantenga la decisién de otorgar la materia
recitada en dichas reivindicaciones, de acuerdo con el articulo primero.

7.3. Que se otorgue el privilegio de patente de invencion para las reivindicaciones 5 y 6
eliminadas del pliego reivindicatorio de la presente solicitud y que corresponden a las
reivindicaciones 1 y 2 de la nueva solicitud divisional de la solicitud ftitulada
“COMPOSICION HERBICIDA SINERGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM Y
GLIFOSATO” a favor de DOW AGROSCIENCES LLC, aceptando la solicitud divisional y
dando tramite a la misma.

Vill. NOMBRE Y DIRECCION
El nombre y la direccion del solicitante recurrente son los siguientes:

DOW AGROSCIENCES LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268,

Estados Unidos de América

IX. ANEXOS

* Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

* Recibo por concepto de presentacion de modificaciones a las reivindicaciones por
un valor de $132.000

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones

» Formulario por concepto de una solicitud de divisién de una solicitud en tramite



CAVELIER

ABOGADIDS

e Memoria descriptiva de la solicitud divisional

¢ Pliego reivindicatorio divisional conformado por 2 reivindicaciones

= Comprobante de tasa por la solicitud divisional por valor de $478.000
e Copia del Poder

X. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4°. No. 72-35, pisc 4°, de esta
ciudad de Bogota, D.C.

Serior Superintendente,

Y Clanea.aSebites
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-0294-3
COLO-10975-0841-0187-8
SGO\SGDMD-279875\WPC10975
No, M-2015-279875\8SGD
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COLO-10975-0841-0187-9

Industria v Comercio

Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacién del Tramite

D Error material

[ZI Patente de Invencion

X G ificacion a una Solicitud en trémite

D Patente de Modelo de Utilidad

D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

]

Persona Natural Persona Juridica

DOW AGROSCIENCES LLC

Nombre o denominacion / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal
Tipo de empresa Micro

Documento de identificacion:

O

Mediana Otra

D Pequeria D
Ccc. O ce

I nr O otro Nomero

Nacionalidad/Pais de constitucién

Direccidn y domicilioc del titular Ciudad

Estados Unidos de América

9330 Zionsville'Road, Indianapolis, Indiana 46268,
Estados Unidos de América

Indianapolis

Direccidén electrénica

No. Fax Nimero telefénico

clientes@cavelier.com

2118650 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de industria y Comercic para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre

Documente de identificacion Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23.555
Direccidon y domicilic Ciudad
Carrera 4% No. 72 =35 Bogota
Direccién electrénica No. Fax Numero telefénico
cavelier@cavelier.com 21186 50 347 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el nimero de su radicacién o protocolo de poder general

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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4, Datos del tramite
Correccion:

Expediente No 13.183.741

Aparece
Debe ser

Modificacion:

|Z| Modificacion al capitulo reivindicatorio.
Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones v pido respetuosamente
que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliege reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la proteccion que pueda obtener sobre dicha materia y
ademas se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

D Modificacion al resumen.

1 Modificacion a los dibujos.

5. Anexos

IZI Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccién y/o madificacion por $132.000.
I:l Poder, si fuere el caso.
lZl Documentio gue contiene las modificaciones ¢ correcciones.

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

6. Firma
Nombre y.apellidos Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Vo Venena.a \Ockbe >
C.C. 35.456.344 DE Usaquén Tarjeta Profesional 23.555

N
S SGD\SGDNCAMD-AF279894\WPC10975

PIO2-F17 wrl (2012-04-19}



REIVINDICACIONES

1. Una mezcla herbicida sinérgica que comprende una cantidad de
eficacia herbicida de (a) penoxsulam y (b) glifosato, en una relacion en peso de
4.1 a448:1.

2. La mezcla herbicida sinérgica de acuerdo cen la reivindicacién 1, en

donde el glifosato es una sal aceptable en agricultura.

3 Una mezcla herbicida sinérgica que comprende una cantidad de
eficacia herbicida de (a) penoxsulam y (b) glifosato, en donde la relacién en peso

de glifosato a penoxsulam va de 3:2 a 8986:1.
4. Una composicién herbicida que comprende una cantidad de eficacia

herbicida de la mezcla herbicida sinérgica de acuerdo con la reivindicaciéon 1 y un

adyuvante y/o portador aceptable en agricultura.

SGD\SGDAD-400128\WPC 10975

\V
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
CONVERSION, DIVISION Y FUSION DE SOLICITUDES

1. Identificacion del Tramite

D Conversion IZ] Division D Fusidn
IE Patente de Invencion
D Patente de Modelo de Utilidad

D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural D Persona Juridica E

DOW AGROSCIENCES LLC

Nombre o denominacion / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D ‘Pequefa D Mediana D Otra D
Documento de identificacion: DC.C. D C.E D NIT D Otro Numero
Nacionalidad/Pais de constitucién | Direccién y domicilic del titular Ciudad
Estados Unidos de América | 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana-46268, Indianapolis
Estados Unidos de América !
Direccidn electrénica No. Fax Numero telefénico
clientes@cavelier.com 21186 50 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccién de correo electronico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
De Pdez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23,555
Direccién y domicilio Ciudad
Carrera 4® No. 72 =35 Begota
Direccion electrénica No. Fax Namero telefénico

cavelier@cavelier.com 2118650 347 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el numero de su radicacidn o protocolo de poder general

P102-F05 vr6 (2012-04-19)
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4, Datos del tramite ' \g
—— CONVERSION DIVISION FUSION

Expediente Expediente : 13.183.741 Expediente

De:

De: | A De:

A A
5. RECIRO No 15-0049668 FECHA 2015/05/04
6. Anexos

E Comprobante de pago de la tasa de presentacion solicitud por $478.000.

D Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima
reivindicacién por

Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representacion
EI Documento que contiene la conversion, division o fusién de la solicitud

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma

Nombre y apellidos Firma

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ o P st s Bl

C.C. 35.456.344 DE Usaquén Tarjeta Profesional 23.555

&4

;531 SCDVSGDNCAND-AF279886WWPC 10975

PI02-F05 vr6 (2012-04-19)
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NOTA: Esta es una solicitud de division de la materia contenida originalmente en la solicitud de
patente No. 13.183.741. La solicitud de division de la materia se hace como consecuencia de-Ia
decision proferida por ese Despacho por medio de la resolucion No.11140 del 12 de marzo de 2015.
Por lo tanto pido que esta solicitud de division de materia sea tratada con el beneficio de presentacion

de la solicitud original, esto 03 de febrero de 2012 vy la prioridad que alli se reivindica el 04 de febrero

de 2011.

Nota: La copia basica original se encuentra en el expediente No. 13.183.741.
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