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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
Divisién de Nuevas Creaciones ,. .o

Carrera 13 No. 27-00 '
Bogotad D.C. e " Cot -

REF: SOLICITUD DE PATENTE No. 01635948

GERMAN ARIAS JARAMILLO, abogado titulado, identificado con la cédula de
ciudadania No. 14.993.364 de Cali, y Tarjeta Profesional No. 18.842 del Consgjo
Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de la CORPORACION BIOTEC y
del CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TRCOPICAL, CIAT, dentro de
la solicitud de patente de la referencia, a ustedes atentamente solicito que de acuerdo con
el articulo 44 de la Decisién No. 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, SE
EXAMINE SI LA INVENCION ES PATENTABLE. .

Para esie efecto anexo ¢l comprobante de la consignacién de derechos y el extracto de la
publi€atién.

4.993.364 de Cali
. 18.842del CS.delal.
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(Apoderado)
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Follos

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Los textos estudliados fueron la descripclén (Follos:7 a 24) y las relvindicaclones 1
7(follos: 5 A 8).

La presente solicitud no reivindica prioridad.
Objeto de Invenclén:

El objeto de la presente solicitud se reflere a un proceso de multiplicacién clonal in
vitro de plantas de guanabano que comprende los pasos de: a) Establecer un micro
Injerto a partir de (i) un microexplante de arbol adulto con yamas preexistentes y (Il
una pléntula obtenida de una semilla germinada In vitro. b) Cultivar el microinjerto
cultivado en (a) en condiciones apropiadas para que se desarrolle la yema, c) utllizar
las yemas formadas por el microaxplante para producir nuevos microinjertos sobre
hipacotiios de pléntulas de semilias germinadas in vitro y d) repetir ios pasos (b) y(c)
cuantas veces sea necesario hasta obtener el nimero dessado de microinjertos.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificd en la IPC AO1H 4/00, 1/08
Detarminacién del estado de la técnlca:

£l articuio 18 de la Decisidn 486 de /a Comisién de la Comunidad Andina establece que "E) estado de
fa Ycnica comprenderd todo lo que haya sido acceaible al pibiico por una descripcién escrita u oral,
utiitracion, comerclalizacién o cusiquier otro medio antes de /a fecha de presentacion de ia solickud de
Patente o, 6n su caso, de fa priorided reconocida.

Sdio para ef efecto de la determinacion de la novedad, también se considerard dentro del estado de la
técnica, ef contenido de una soliciiud de patente en trimite ants ja oficine naclonal competents, cuys
focha de presentacién o de priorided fuese anterior & la feche de presentacion o de priorided de la
olicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en ia
saoficiiud de fecha anterfor cuando efia se publique o hublase iranscurrido el piazo previsto en el artfculo
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Considerando que la fecha de presentacién de la primera solicitud de patente de la
cual se reivindica prioridad es: 8 de mayo de 2005, se buscaron documentos del
astado de la técnica relacionados, con facha de publicaclén anterior a esta.

Se hizo la bisqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica,
entendlendo como estado de la técnica la definicién provista en el articulo 16 de la
Decision 488 de la Comisién de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el
articulo 17 de la misma.

Se encontrd como anterioridades (documentos cuya fecha de publicacién es anterior
a la fecha de presentacién de la primera solicltud de patente sobre la cual se
relvindica prioridad o de la fecha de presentacién de esta sohatud) que puaden
afectar la patentabllidad del objeto de la presente solicitud:

Fecha de
N° Documento Titulo Publicacién
Virusfree potato microclonal
1 MD737. propagation method. 1997-08-30

Evaluacién de los requlsitos de Patentabllidad:

El Articuio 14 de fa Decisién 486 de la Comisién de la Comunided Andina ef cual establisce: "Los
Palsos Miembros otorgarén Palenies para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en
mmmmhbmmaﬁmqmmmmmmmmﬂMymn
susceptibles de apiicacién indusirial”.

Se proced|d a evaluar los requisitos de novedad, nivel Inventivo y aplicacién industrial
con el fin de establecer la patentabliidad de la invencién relvindicada en la sollcitud
en estudio.

Evaluaclén de Nivel inventivo:

8 artfculo 18 de lg Decisién 488 de le Comiskin de la Comunided Andina sstablece que °Se
considerard que uns invencidn tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normaiments
versada on la materia técnica cormespondients, esa invencién no hublese resultado obvia nf se hublese
derivado de manera evidente de! estado de Ia tcnica”.

El Nivel Inventivo se evalud por comparacién entre lo solicitado y encontrado en el
estado de la técnica y que se relaclona con el objeto reivindicado y de acuerdo con
la definicién de nivel inventivo del Articulo 18 de la Decisién 486 de la Comisiénde la
Comunidad Andina.

El documento MD737F sa reflere a la produccién de material vegetal libre de virus,
que Implica la escisién de un meristemo, su cultivo en un medio adecuado, la
regeneraclén de la planta, ia “microinjertacién®, enraizamiento, crecimiento y
adaptacion de las plantas y cultivo. Este documento emplea la microinjertacidn
como herramienta (itil en [a propagacién clonal de plantas de papa libres de virus.

Tal como lo revela el solicitante en la descripcidn y a partir de informacién exitente
en el estado de ia téchica, la microinjertacion es un método ampllamente empleado
para la propagacién clonal de vegetales llbres de virus o con caracteristicas
especificas que se desean mantener. Asl pues que las etapas de a) Establecer un
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micro injerto a partir de (i) un microexplante de arbol adulto con yamas preexistentes
y (ll) una pléntula obtenida de una semilla germinada Iin vitro. b) Cultivar el
microinjerto cultivado en (a) en condiclones apropiadas para que se desamolie la
yema, c) utilizar las yomas formadas por el microexplante para producir nuevos
microinjertos sobre hipocotiloa de plantulas de semilias germinadas in Vitro; podrian
constituir el resultado de ensayos sistemdticos proplos de la actividad Investigativa,
pero no representan un salto cualitativo en la formulacién de la regla técnica. Segin
menciona el solicitante el mayor aporte de la presente Invencion es la
"microinjertacién ciclica®. Sin embargo, podria pensarse que cualquier persona
versada en la tacnica de microinjertacién, estaria motivada a emplear las nuevas
yemas formadas por el microexplante para la produccién de nuevos microlnjerios y
asl lograr una mayor multiplicacién clonal.

De la lectura del expedients no queda claro ¢ cuél es el problema que la presente
invencién ha solucionado de una manera inventiva, que otros métodos no lograron
resoiver?, 0 scudies son ios resultados inesperados que 88 han obtenido, tras ia
aplicacién del presente procedimiento?. Tampoco se Identifican las razones por las
cuales el procedimlento reclamado no resultaria obvio para un investigador en el
campo de la propagacién clonal, que quisiera efectuar multiplicacién masiva de un
material.

En cumplimiento del articulo 45 de la Declslén 488 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le Indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegaré la patente.

Notifiquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numenal 5.2, literal 8), del
capltulo quinto del jftulo primerdide la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de I‘a_a}) sion de Nuevas Creaciones

El anterior requefimi fue notificado por filacion en lista, de
fecha fj' m 2006

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO | 2005-02-17
N*: 232 Cédigo N*: 202063
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Virusfree potato microcional propagation method

Patent number:  MD737F
Publication date:  1997-06-30

Invantor: CHIRIAC GHEORGHE (MD); BUJOREANU VALERIU
{MD); CHINTEA PAVEL (MD); ILIEV PETRU (MD)

Applicant: INST DE GENETICA AL. ACADEMIEI (MD)

Classification:

- Intarnational: AO01H4/00; AO1H4/00; (IPC1-T): AO1H4/00

- auropaan!

Application numben MD18050000354 18851004
Priority number(s): MD18950000354 16651004

Report a data error hera

Abstract of MDT37F

The invention relates to the biotachnology and may be applied In the agriculture for the virusfree
planting material production. The proposed method Includes the excision of the meristam, the
cultivation thereof in the Murashige-Skoog medium, the reganerative-plant production, the
micrografting, rooting, prowth, adaptationof the microcuttings and the open-ground planting of the
obtained piants, wherein the piants are grafted info cuttinga with 2-3 ieaves before the open- ground
planting, and the rooting, growth and adaptation ls made within 12-14 days in the Knop's medium,
supplementary comprising 0,01-0,1 g/ aof the furostanolic saponin 5{alfa)-furostan-3(beta),22,28- triol-
3- GBP 0~{beta)-D-glucopyranosyi
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Como resultado de la bisqueda de anterioridad y con fundamento en el articulo 46 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, se la comunica:

El articulo 48 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que: “La
oficina nacional competente podré requerir el informe de experios o de organismos cientfficos o
tecnolégicos que se consideren idénecs, para que emitan opinién sobre la patentablidad de la
invencion. Asimismo, cuando lo estime convenlente, podra requerir informes de otras oficinas de
propledad industrial.

“‘De ser necesario, a efecios del examen de palentabilidad y a requerimiento de la oficina
nacional competents, el soficitante proporcionard, an un plazo que no axcedera de 3 meses, uno
0 més de los siguientss documentos:

SI ol solicitante no presentara los documentos requeridos deniro del plazo sefialado en el
presents articulo la oficina nacional competante denegara |a patente.”

< Murashige T et al. A technique of shoot apex grafting and its uilization towards
recovering virus free Clirus clones. Hortsclence 7(1872): 118:119

¢ Navarmo L; et al. Improvement of shool-tip grafting in vitro for virus free Citrus. J.Amer.
Soc. Hort. Scl. 100 (5, 1975).471-479.

& Jonand R. et al. In Viro micrografiing and its application to fruit science. Scientia Hort
20 (1983); 147-159,

Con el fin de aglizar el tramite, lo sugerimos que junto al documento solicitado presente los
argumentos que usted considere necesarios para demostrar que esie articulo no afecta los
requisitos de patentabilided de su invencién,

Dado que los articulos mencionades resultan relevantes para efectuar el examen de patentabilidad
ala presente solicitud y hablendo siio imposible la consecucién de dichos documentos, esta Oficina
requiere que el solicitante proporcione en un plazo que no axcedara de 3 meses, la copia del los
articulos mencionados antariorments. Nos permlitimos recordarie que sl el solicitante no presentara



los documentos requeridos dentro del plazo sefialado la oficina nacional competente denegaré la
patents. . '

Notiflquese el presents oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal & del capitulo quinto
(5), del titulo primero de la circular Gnica nimero 10 de 2001,

ALIX CARMENZA C§SPEDES DE VERGEL '
Jofe de la Divlsio_rl @8 Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 23 206

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Nimero: 237 Codigo # 202063
bt
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