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1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma,
actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectie
el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el
articulo 44 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. Para tal efecto
presento junto con este escrito sl recibo No. 04 —28.001 por valor de § 353.000.00, que
corresponde a la tasa fijada segin lo dispuesto en la resolucién No. 37323 del 30 de
diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Seiiora Jefe se sirva ordenar que se anexe este
recibo para que se efectie dicho examen y se continie con el tramite de la solicitud.

Bogotd, 17 AGD. 2004

Sefiora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 12746 801 002 1

S ID-000014/WPC12746

NI T. 860.041.367-3
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCIA

2tY

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 01- 49630

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO
._ EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 537, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2004,

EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY EXPIRA EL 27 DE MAYO DE 2003,

NOTA: Dentro del plazo de ios seis {(6) meses sigulentes a pariir de la fecha de publicacién en |a gaceta da
Propiedad Industrial, deberd sollcitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga
en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de fa Decisitn 486/2000.

) SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
s Nno___X
Camara 13 No. 27-00 P05 ¥ 10
Cormutador: 334 12 21-2-34
Fax 261 31 25 eveit ind
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Bogota, D.C.,

Doctor

EMILIO FERRERO

Monsanto Technology

(Apoderado)

ASUNTO Radicaciéon 02-49630
Trémite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio- h501
Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripcién (Follos: 68 a 148) y las reivindicaciones 1
a 16(folios: 149 a 153).

La presente solicitud reivindica prioridad Americana N° 80/297,406 de 11 de junio de
2001 y cumple con lo establecido en los articulos 9, 10 y 11 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

Objeto de Invencion;

La presente solicitud se refiere a una planta de algodén evento MON 15985
depositada como ATCC PTA-25168, en donde por lo menos una secuencia
nucleotidica selecclonada a partir del grupo de SEC ID:14, SEC ID No 15, SEC ID
No 17 y SEC ID No: 18 forma parte del genoma de la planta. Asl mismo se reclama
la planta descendiente que posee dentro de su genoma las secuencias SEC ID
No14, SECID No 15, SECID No 17 y SEC ID No: 18, y las semiillas de cualquiera de
las plantas mencionadas anteriormente. Por otra parte se reivindica el método para
producir una planta de algodén resistente a herbicidas que comprende cultivar con
una planta de las anteriormente descritas y selecclonar la progenie.

También hacen parte de la Invenclén las secuencias aisladas que comprenden las
SEC ID: 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35 y 36 y aquellas secuencias de por lo
menos 10 nucleétidos que usadas juntas en un PCR producen una amplificacién de
diagndstico para MON15885. De igual manera se incluyen las secuencias anteriores
que son escogidas dentro de la SEC ID No 11 u 12. Ademas se reivindican
métodos para detectar la presencia de la Insercibn MON15985 en el tejldo de
algoddn que comprende la seleccién de cebadores que hibridizan sobre secuencias
que flanquean la secuencia de insercion MON15985 y la amplificacién del segmento
de interés. Por Gltimo se reclaman los kits de deteccién de ADN que comprenden las
sondas que hibridizan con las secuencias SEC ID No 14, SEC ID No 15, SECID No
17 y SEC ID No: 18 o que contienen los cebadores que hibridizan con las
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secuencias flanqueantes de MON 15885.
El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificd en la IPC AO1H 1/006

Claridad de la solicitud:

El artieuio 30 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que: “Las
relvindicaciones definirén la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar enferamente susientadas por Ia descripcion.

Las relvindicaciones podrin ser independientes o dependientes. Una relvindicacion serd independiente
cuando defina la maleria que se desea proteger sin referencia & ofra relvindicacién anterior. Una
reivindicacién seré dependiente cuando defina la maleria que se desea proieger refiriéndose a una
relvindicacién anterior. Una reivindicacion que se reflera a dos o més reivindicacionss anteriores se
considerard una reivindicacion dependiente miiltiple.”

Las relvindicaclones 5, reclama un método para producir una planta de algodén que
comprende cultivar con una planta de las reivindicaciones precedentes y seleccionar
la progenie. De la redaccién de la presente cldusula no queda claro cual es el objeto
reclamado para poder efectuar una comparacién con el estado de la técnica. Al
parecer se pretende reclamar el cruce de una planta con otra y en este caso cabe
mencionar que el cruce entre plantas implica necesarlamente la etapa de
reproduccion, lo cual constituye un procedimiento esencialmente bioldgico,
independientemente si este se efectia entre organismos modificados genéticamente
© no; de igual forma las plantas y sus células han sido generadas mediante un
proceso biolégico natural y por lo tanto podrian caer dentro de la materia no
considerada como invencion mencionada en el 15 de la Decisién 486 de la
Comislén de la Comunidad Andina de Naciones.

La reivindicacién 8 reclama secuencias de ADN aisladas que al usarias juntas
producen un dlagnéstico amplicon para MON15985. En este caso, no se definen las
secuencias reclamadas mediante sus caracteristicas estructurales (secuencia
nucleotidica) sino mediante el resultado a alcanzar. De esta forma no es posible
efectuar una comparacion de la materia reclamada con el estado de la técnica.

La reivindicacién 11 reclama un método para detectar la presencia de MON15985.
Ademas de los errores en la redaccion de la clausula, las etapas de seleccionar
primers, ponerios en contacto con el ADN a evaluar y amplificar son etapas de
cualquier amplificacién por PCR asl que el método reclamado es tan general que
resulta vago y especulativo a la vez que no es posible efectuar una determinaciéon del
estado de la técnica a partir de el.

La reivindicacién 13 contiene términos que no son los cormespondientes a la materia
del drea técnica, tales como “una probeta de nucledtidos” o “extringente”. Ademés
de ello, las etapas del método reclamado son las etapas de cualquier método de
hibridizacién en las cuales no se han definido ni las sondas (mediante una
secuencia) ni las condiciones a las cuales se efectia dicha hibridizacién. Las
sondas se definen por el resultado esperado, pero no por sus caracteristicas propias,
como para que pudiesen ser consideradas como elementos diferenciadores del
método que se reclama. Asl que, el método en mencién podria ser cualquiera de los
existentes en el estado de la técnica y de esta forma la cldusula resulta tan amplia
que no es posible efectuar una determinacién del estado de la técnica méas cercano.

El kit raclamados en las clausulas 14 no define los elementos que lo componen
mediante sus caracteristicas propias si no por el resultado esperado cdmo es que se



unan a determinadas secuencias. Por otra parte, la seleccién de los primers da 10
nucledtidos, comprendidos por el kit de la reiv. 15, dentro de secuencias de 2267 o
1340 nucledtidos resulta en miles de pares de cebadores diferentes que el solicitante
ni siquiera ha divuigado. Asl que la reclamacién de un kit con elementos indefinidos
y caracterizados por el resultado a alcanzar es amplia, especulativa y no parmite
determinar con exactitud cual es la materia a proteger.

De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones 5, 8, 11, 13, 14 y 15 no cumplen con
el requisito de claridad definido en el articulo 30 de la Decisién 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina de Naciones.

Es una Invencién:

8 artlculo 15 da la Dacisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina astablace. “No 8e consideran
invenciones: a) los descubrimienios, las teorias clentlficas y los métodos maternidticos; b) el todo o
perte de seres vivos {al como se encueniran an la naturelfezs, los procesos bioldgicos naturaies, el
material biclégico existente en la naturalezs o aquel que puede ser alslado, inclusive genoma o
germopiasma de cualquier ser vivo natursl; ¢c) Ias obras Iiterarias y artisticas o cuaiquier oira profegida
por ¢l derecho de aulor; d) los pianes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
Juegos o actividades econdmico-comerciaies; e) los programas de ordenadores o el soporfe igico,
como tales; y, f) Ias formas de presentar informacion.”

Las reivindicaciones 8 a 8 reclaman secuencias de ADN aisladas, que constituirian
materia existente en la naturaleza y por ende que no puede ser considerada
invencion a la luz del literal b) del articulo 15 de la Decisién 486.

Excepclones de Patentabllidad:

& articulo 20 de la Decisidn 486 se astablece: "No serdn palentabies: a} las invenciones cuya
explofacion comercial en el lerritorio del Pais Mismbro respectivo deba impedirse necesariaments para
protoger of arden pabiico o la maral. A asfos efecios la explotacién comercial de una invencion no se
considerard contraria al orden publico o a la moral solo debldo a la existencia de una disposicidn legal
0 administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion; b) las invenciones cuya explotaciin
comercial en el Pals Mismbro respectivo deba impedirse necesariamente para prolsger la salud o la
vida de Jas personas o de jos animales, o para prassrver los vegetales o el medio ambierits. A esios
efectos la explotackin comercial de una invencidn no se considerard contraria a fa saiud o Ia vida de las
personas, de los animales, o para la preservacion de los vegeiales o del medio amblenie séilo por
raxon de existir una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha expiotacién; c)
fas plantas, los animales y los procedimienios esenciaiments bicldgicos para la produccidn de plantas
o animales que no sean procedimientos no bioligicos o microbloldgicos; d) los mélodos terapéuticos o
quirirgicos para el iratamiento humano o animel, asl como los méfodos de diagndstico aplicados a fos
seres humeanos o a animales.”

Las reivindicaciones 1 a 4 se refieren a plantas de algodén resistentes a insectos ya
sus semillas, las cuales por encontrarse dentro del alcance de la literal c) del articulo
20 se encuentran exceptuadas de patentabilidad.

Lo mismo sucederia con el método reclamado en la cldusula 5, donde al parecer se
reivindica un cruce entre plantas el cual implica necesariamente la etapa de
reproduccion que constituye un procedimlento esencialmente biologico, y por lo tanto
no seria patentable a la luz del literal C del articulo 20 de la Decisién 488.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tdrmino de sesenta dlas
contados a partir de la fecha de la notificacién de ia presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento 0 si a pesar de la respuesta
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®
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegaré la patente. ﬂ'

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
primero de !a Circular Unica N° 10 de 2001.

de la Divisién de Nuevas Creaciones (E ).

anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de
{

1

,' CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 2006-05-04
: N°: 720 Codigo N*: 202063







