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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsOLUCION NO: 47933
Por la cual se deniega una patente invencién

Rad. PCT/08-53430A

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia € 27 de mayo de
2008, con & N° 08-053430-A-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Dow Agrosciences LLC,
entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada "NUEVOS GENES DE
RESISTENCIA A HERBICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2006/042133 del 27 de octubre de 2006.

SEGUNDO: Que & extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 610 d&d 30 de noviembre de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado € examen de fondo mediante Oficio N° 00347, notificado por
fijacion en lista & 22 de enero de 2013, se requirié a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decisibn 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo € N° 08-053430-A-00003-0000
dd 04 de junio de 2013, respondid oportunamente & requerimiento formulado y presentd
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 22 que remplaza(n) las originaimente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en d examen de fondo. Se
aceptan las reivindicaciones 1 a 5, 7 a 10, 13 a 17 y 22, comoquiera gue se ajustan a las
prescripciones contenidas en & articulo 34 de la Decision 486.

Que por su parte, no se acepta(n) la(s) reivindicacion(es) 6, 11, 12, 18 a 21 visible(s) en el

escrito radicado bajo e Ne 08-053430-A-00003-0000 por cuanto estan referidas a las SEQ ID

NO: 2 y SEQ ID NQO: 4, donde la SEQ ID NO: 2 corresponde a un aislamiento de Defftia
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ac/idovorans materia que no es patentable bajo d articulo 15 lit. b) de la referida decisién 486,
en razon a gue ali se establece que no seran patentables: “b) ef todo o parte de seres vivos
tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos bioldgicos naturales, el material
biolégico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o
germoplasma de cualquier ser vivo natural”. Y por otra parte, la SEQ ID NO: 4 asi como su
secuencia codificadora ya fueron estudiadas y protegidas en la solicitud parental 08-053430,
de manera que no es posible conceder nuevamente € privilegio de patente sobre dicha
materia.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en € articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina “Los pa/ses miembros otorgardn patentes para /as
inverciores, sean de producto o ce procedimiento, e todos los campos de /a tecnologia,
siempre que seart nuevas, tengan nivel inventivo y searn susceptibles de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1a5, 7a 10, 13 al7 y 22, no cumplen con d requisito de
novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad suministrar genes de
plantas que generen resistencia a herbicidas como 2.4D y piridiloxiacetalo. Para resolver
este problema técnico la solicitud en estudio proporciona secuencias nucledtidas que
codifican proteinas gue generan resistencia a herbicidas como 2.4D y piridiloxiacetato,
métodos de seleccion de plantas transformadas y métodos para el control de malezas que
incluyen plantas que contienen pclinucletidos que generan resistencia a herbicidas.

6.2. Determinacidn del estado de la técnica

Lta fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de octubre de 2005, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de cual se invoca prioridad.
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Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd {encontraron) el
(los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

item Documento

Titulo

Fecha de Publicacidon*

Applied and
environmental

Di microbiology, p.
5357-5365 vdl. 70,

Localization and Characterization of Two
Novel Genes Encoding Stereospecific
Dioxygenases Catalyzing 2(2,4-
Dichlorophenoxy)propionate Cleavage in

Septiembre/2004

KetoglutarateDependent Dioxygenase

no. 9 Delftia acidovorans MC1
Methods and materials for  making and
D2 US2003135879 using transgenic  dicamba-degrading| 17/Julio/2003
Qrganisms
Alcaligenes eutrophus JMP134 "2.4-
Journai of .
. Dichlorophenoxyacetate .
D3 bactericlogy, p. " Abril/1993
2083-2086 Mongoxygenase Is an a-

El documento D1: divulga dos nuevos genes (rdpA y sdpA) que codifican para una
gioxigenasas enantioespecificas dependientes de alfa-cetoglutarato que catalizan la
escision de R,S-diclorprop en Delftia acidovorans (Resumen Pag. 5357).

El documento D2: se refiere a plantas transgénicas que son capaces de degradar el
dicamba herbicida, provee enzimas degradantes de dicamba y a moléculas de ADN vy
construcciones de ADN que codifican para las enzimas degradantes de dicamba. La
invencién se refiere ademas a un método para controlar malas hierbas en campos que
estan cultivados con plantas relacionadas en el documento (Resumen P4g. 1).

El documento D3: divuiga & aislamiento y sobre expresion del gen tidA que codifica una
proteina que degrada 2,4-D. B documento divulga ademas los ensayos enzimaticos utiles
apra evaluar la degradacién de dicho plaguicida (Resumen Pag. 2083).

6.3. Novedad

Segun lo dispuesto en € articulo 16 de la Decision 486: “Una invenicién se considerara

1URL:http:/fwww.nebi.nim.nih.gov/pme/anicles/PMC520888/

2URL:http:/Aworldwide.espacenet. com/fpublicationDetails/description?
CC=US&NR=2003135879A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=200307 17&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
3URL: http://jb.asm.org/content/175/7/2083.full.pdt
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nueva cuando no esta comprendida en e estado de /la técnica. £ estado ge /a técnica
comprendera todo o que haya sido accesible & publico por una descripcién escrita u oral,
utilizaciér, comercializacion o cualquier otro medio antes de /a fecha de presentacion de la
solicitud de paterte o, en su caso, de /a prioridad reconocida’.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta
gue la reivindicacién 9 estd referida a: “Un método para ensayar en una prote/na /a
capacidad para escindir un herbicida de piridiloxialcanoato, comprendiendo dicho método
proveer una muestra que comprende dicha proteina y un herbicida piridiloxi auxina,
incubar en condiciones que permiten la reaccién enzimatica y ensayar en dicha muestra /a
presencia de un cloropiridinol” (Pag. 8 del radicado N°08-053430A-00003-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales de
la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 9, y las reveladas en el (los)
documento(s) D3 que representa{n) el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D3
Método para ensayar en una proteina la capacidad | Métode para ensayar en una proteina la capacidad
para escindir un herbicida de piridiloxialcanoato. para escindir un herbicida de piridiloxialcanoato

{(Resumen Pag. 2083).

Muestra que comprende dicha proteina y un { Muestra que comprende dicha proteina y un
herbicida piridiloxi auxina, incubar en condiciones { herbicida piridiloxi auxina, incubar en condiciones
que permiten la reaccion enzimatica. que pirn)'liten la reaccidn enzimatica (Pag. 2084 Col.
Derecha).

Ensayar en -dicha muestra la presencia de un

- Ensayar en dicha muestra la presencia de un
cloropiridinol.

cloropiridinol (Pag. 2084 Col. Derechay).

{
Las caracteristicas esenciales de la reivindicacién 9 habian sido divulgadas previamente

en e documento D2, & cual da conocer un método para ensayar en una proteina la
capacidad para escindir un herbicida de piridiloxialcanoato (Resumen Pag. 2083)
caracterizado por poner en contacto la muestra que comprende dicha protefna y un
herbicida piridiloxiauxina, e incubar en condiciones que permiten la reaccién enzimatica
(Pag. 2084 Col. Derecha), de manera que se detecte en dicha mezcla la presencia de un
cloropiridino! (Pag. 2084 Col. Derecha). En consecuencia, la reivindicacién 9 no es nueva
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segun lo divulgado en & documento D1.

La reivindicacién 10 no menciona alguna caracteristica que haga nueva a la reivindicacién
1, por lo cual se considera que no es nueva.

6.4. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en e articulo 18 de la Decision 486: “Se considerard que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normaimente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resuftado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, los métodos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: "Un método para sefeccionar al
menas una céiu/a vegetal trarsgérica que comprende un polinucledtido que codifica una
prote/na AAD-12 seleccionada de! grupo formado por SEQ /D NO: 2, SEQ /D NO. 4, una
variante ge SEQ /D NO: 2 y una variante de SEQ /D NO. 4, en donde dicho método
comprende aplicar un herbicida de ariloalcanoato sobre y/o alrededor de dichas células
vegetales transgénicas y a células vegetales carentes que carezcan de dicho
polinuciedtido, y permitir que dicha célula vegetal transgénica y dichas células vegetales
crezcan." (Pag. 7 del radicado Ne08-053430A-00003-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacién enire las caracteristicas técnicas esenciales de
la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D2 D1
Método para seleccionar una Polinucledtidos que codifican
| célula vegetal transformada con| Método para seleccionar una | enzimas degradadoras de 2,4-D
\ las SEC ID NQ: 2 0 SEQ ID NO; | célula vegetal transformada. (Numero AY327575 Pdg. 5359
4, Cal. derecha Péarr [005])

Someter una pluralidad de células
vegetales a transformacién con
dicho polinucledtido (Parr.

Someter una pluralidad de células
vegetates a transformacién con
dicho polinucleétido.

[G014]).
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) ltivar ha células en
Cultivar dicha células en una Cultivar _dich eluas una
iy concentracién de uwn herbicida
concentracidn de un herbicida!
e ermita a  las células que permita a las células
q P ‘ transformadas que  expresan

transformadas que  expresan; . ; co: ’
dicho polinucledtido crecer, ‘ﬂgici])polmucleotldo crecer (Parr.

Como se dijo anteriormente, el documento D2 es considerado el estado de la técnica
cercano a la invencion definida en la reivindicacién 1 porque divulga un método de
seleccidn de células transformadas que comprende la transformacién de al menos algunas
de las células en una poblacién de células vegetales de modo que sean tolerantes a un
herbicida lipo auxina como son los herbicidas ariloxialcanocato y el crecimiento de la
poblacion resultante de células vegelales, en un medio de cultivo que contiene dicho
herbicida, en una concentracién que se selecciona de modo que las células transformadas
crecerdn y las células no transformadas no creceran donde dicho método puede llevarse a
cabo en medio tisular o en campo para la seleccién de las plantas transformadas (Parr.
[0014]). El documento ademds divulga las metodologias para la confirmacion de las
células transformadas mediante técnicas como PCR (Parr. [0139]) y anticuerpos (Parr.
[01486])

La diferencia entre el método definido en la reivindicacién 1, y el método divulgado en el
documento D1 consiste en que las células de la presente solicitud fueron transformadas
conlas SEQ ID NO: 26 4.

El efecto que logra el incluir la transformacién de células vegetales con las SEQ ID NO: 2
0 4 es que se hacen resistentes a la aspersién de 2,4-D (4cido 2,4-dichlorofenoxiacético).

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede formular asi:
como seleccionar células vegetales que sean resistentes a la aspersién de 2,4-D.

Por otra parte, los genes que codifican enzimas degradadoras de 2,4-D habian sido

divulgados previamente en el documento D1 que se refiere a un gen que codifica para una
enzima dioxigenasa capaz de degradar un herbicida, dicho polipéptido y la secuencia
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nucledtida que lo codifica corresponde en un ciento por ciento con las SEQ ID NO: 2y 1
de la presente invencidn (Numero AY327575 P&g. 5359 Col. derecha Parr. [005]).

En consecuencia, la persona de! oficio normalmente versada en la materia se veria
motivada a ublizar el método de seleccion descrito en e documento D2 en células
transformadas con las secuencias que proporcionan resistencia a la aspersién con 2,4-D
divulgadas en el documento D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la
solicitud, por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 3, 7, 8 13 14, 16, 17 y 22 no
mencionan caracteristicas adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco
tienen nivel inventivo.

La reivindicacidn 4 se refiere a: "Urnm método para proteger una planta de cultivo del daffo
por parte de un herbicida arifoxialcanoato dioxigenasa, comprendiendo dicho método
cuftivar una planta que comprende un gen AAD-12, y aplicar dicho herbicida a dicha
planta.”

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales de
la solicitud estudiada, mencionadas en fa reivindicacion 1, y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales _ Dl D2
Método proteger un cultivo del Método de control de malezas
dafio por parte de un herbicida (Parr. [0012])
- ~[Poiiniciesiidos que  codifican |

| . - ) . | Aplicar un herbicida tipo auxina a
Aplicar un herbicida 2,4-D a| enzimas degradadoras oe 2,4-D una planta transgénica que

! ;lgaetaﬁ)éusrahdad de  células| (Numero A,Y327575 Pdg. 5359 Col. presenta resistencia a dicho
| ve9 derecha Parr [005]). herbicida (Parr. [0011]).

_

El documento D2 es considerado el estado de la técnica cercano a la invencién definida en
la reivindicacién 4 porque divulga un método de control de malezas que comprende la
aplicacion de un herbicida tipo auxina (dicamba) (Parr. [0012]} sobre un campo sembrado
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con una planta transgénica gue presenta genes que le confieren resistencia a dicho
herbicida (Parr. [0011}).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 1 y el procedimiento
divulgado en el documento D2 consiste en que las plantas contienen un gen que les
confiere resistencia a 2,4-D.

El efecto que logra el hecho de incluir una planta resistente a 2,4-D es que hace posible la
aspersion de dicho herbicida sin perjuicio del cuitivo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resclver esta invencién se puede
formular asf: cémo proteger las plantas del dafic causado por un herbicida tipo
ariloxiacetato.

Sin embargo, los genes que codifican enzimas degradadoras de 2,4-D habfan sido
divulgados previamente en el documento D1 que se refiere a un gen gue codifica para una
enzima dioxigenasa capaz de degradar un herbicida, dicho polipéptido y la secuencia
nucledtida que lo codifica corresponde en un ciento por ciento con las SEQ D NO: 2y 1
de la presente invencién (Ndmero AY327575 P4g. 5359 Col. derecha Parr [005)), .

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, se vena
motivada a introducir una planta modificada con un gen para resitencia a herbicida
alternativo al divulgado en el documento D1 en el método de control de malezas divulgado
en el documento D2 para llegar asf al objeto de la reivindicacién 8 de la solicitud, por lo
cual se considera obvia.

Puesto gue las reivindicaciones 5 y 15 no mencionan caracteristicas adicionales, se
considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Es oportuno aclarar gque, contrario a lo afirmado por la solicitante las secuencias

caracteristicas de polinucledtidos usados en un métode deben ser proporcicnadas con el
fin de que las reivindicaciones sean claras, y que una persona normalmente versada en la
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materia sea capaz de reproducir e método reclamado, por lo cual e solicitante no supera
las objeciones de claridad, concision y sustento de la solicitud.

La solicitante afirma que los documentos D1 y D2 no afectan la novedad de la presente
solicitud, puesto gue el documento D1 hace referencia a secuencias con baja identidad
respecto a las reclamadas por la presente solicitud, y el documento D2 se refiere a la
transformacion de plantas con genes que confieren resistencia a dicamba y no a 24 D. Se
aclara a la solicitante que el documento D1 divulga secuencias 100% idénticas a la SEQ
ID NO: 2 de la presente solicitud (Namero AY327575 Pag. 5359 Col. derecha Pérr. [005)),
y que el documento D2 ejemplifica los métodos de transformacién de plantas con genes
foraneos con el fin de proveerles resistencia a un plaguicida especifico, de manera que
dichos documentos si afectan el nivel inventivo de la presente solicitud.

SEPTIMO: Que de acuerdo con la modificacién presentada por la sociedad solicitante, y
teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica € titulo de la invencién € cual
quedara de la siguiente manera: “UN METODO PARA SELECCIONAR AL MENOS UN
CELULA VEGETAL TRANSGENICA Y UN POLINUCLEOTIDO QUE CODIFICA UNA
PROTEINA QUE TIENE ACTIVIDAD DE ARILOSIALCANOATODIOXIGENASA”,

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtdan de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada “UN
METODO PARA SELECCIONAR AL MENOS UN CELULA VEGETAL TRANSGENICA Y
UN POILINUCLEOTIDO QUE CODIFICA UNA PROTEINA QUE TIENE ACTIVIDAD DE
ARILOSIALCANOATODIOXIGENASA",

ARTICULO SEGUNDO: Notificar & contenido de la presente resolucion a la(s) sociedad(es)
DOW AGROSCIENCES LLC ,entregandole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 47933
Por la cual se denfega una patente invencion

Rad. PCT/08-53430A

contra ella procede € recurso de reposicién, ante € Superintendente de Industria y

Comercio, € cual podrd ser interpuesto en & momento de la notificacién o dentro de los cinco
(9 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd 0.C., el 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

S —
PABLO FELIPE ROBLE TILLO

Doctor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@ castellanosyco.co

Elaboré: Sandra Carolina Crespe *

Revis6: Consuelo Leguizamon Leguizamon ¥
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ™

Aprabé: Jose Luis Londofle Fernandez ™
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