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Re.: Expediente No. 06.101.066 

Solicitud del examen de patentabilidad corres pond ie nte a la Patente POT Entrada en 

Fase Naciana!, para. 

COMPOSICIONES Y MET000S PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE 

INSECTOS EN PLANTAS’ 

Solicitante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC 

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD 

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada 

Coma aparece al pie de mi firma, obrando en ml calidad de apoderada de la sociedad 

solicitante, atentamente me permito solicitar a Ud. quo se realice el examen de patentabilidad 

de la invenciÆn arriba ciada, para lo cual anexo el coniprobante de pago No. 09-43.05de 

Junio 10 de 2009, correspondiente a la tasa establecida para dicha solicitud. 

En consecuencia, atentamnente solicito a Ud. se anexe este memorial junta con el 

comprobante de page al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente PCT 

Entrada en Fase Nacional, y se continue Con su tramitación. 

Seæor Jefe, 

ogotÆ, 
MCA/gcb/P1 403 

MEMORIAL ’ADO DXAMEN DL CONDO 

Ste q-C.gNo. 3 .779.6 544 de Usaquen 
T.P.A. No. 70.819 del C. S. J. 
CaIle 94 A No. 7 A-09 Bogota, D.C. 
TelØfono (PBX): 610 7420 
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Industria y Cornereio 
S U PER N TEND EN CIA 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

RADICACION EXPEDIENTE No, 06-101066 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENC(ON 

� 
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 600 DE 

I 

FECHA 30 DE ENERO DE 2009 EL TERMINO HABIL SENIALADO FOR LA LEY 

EXPIRA EL 29 DE ABRIL DE 2009 

NOTA: Dentro d& plazo de los seis (6) meses siguierites a paftr de la fecha de publicaciOn 
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberª soUcitar 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 la Decision 486/2000, 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS. 

SI NO X 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCIÔN DE NUEVAS CREACIONES 

Abogada 
Margarita Castellanos 

ASUNTQ Radicaciôn 06-101066 
Trªmite 012 
Evento 001 
Actuación 430 
Oficio  
Folios 002 "’ .... 

Patente de lnvencióri 
� 

Patente de Modelo de Utilidad 

Via Nacional El 
Via POT (fase nacional) P’ Cap.l Cap. II 

No. Sol, Internacional PCT/US2005101 1816 
Pub, Internacional W02005/110068 

NO 

L1 

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

1. Documentos estudiados 

DescripciOn: Folios: 179 a 380 coma se radicO inicialmente. 

Reivindicaciones: Folios: 548 a 557 como se radicô inicialmente. 

Folios: 381 a 547 corno se radicO inicialmente. 

Prioridad: 09/04/2004, Estado Unidos, US 60/560,842 
27/04/2004, Estados Unidos, US 60/565632 
11/06/2004, Estados Unidos, US 60/579,062 
20/08/2004, Estados Unidos, US 60/603,421 
11/10/2004, Estados Unidos, US 60/617,261 
07/04/2005, Estados Unidos, US 60/669,175 

2. Modificaciones no aceptadas 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en ci concepto tØcnico N° 2527 (folio 
976), no se aceptan la solicitud divisional presentada ni el capitulo reivindicatorio 
modificado (folios 570-583), debido a que este fue presentado junto a la divisional y 
presenta restricciones respecto a la materia reivindicada inicialmente. 



3. Objeto do la invención 

TItulo de la solicitud: "Composiciones y mØtodos para el control de 
infestaciones de insectos en plantas". 

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en suministrar un 
mØtodo para el control de infestaciones de insectos en plantas donde se introduce 
en la dieta de un invertebrado plaga un agents de tipo Æcido nuclØico que inhibe ía 
expresión de un gen blanco, siendo este gen blanco un gen esencial para la 
sobrevivencia de ía plaga. 

El problema planteado en esta solicitud es suministrar un mØtodo libre de plaguicidas 
para controlar la infestaciôn de plagas en plantas de cultivo. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona un mØtodo 
para controlar genØticamente las infestaciones de plagas a partir de la introducción 
de un inhibidor de un gen fundamental para la supervivencia de la plaga, 

El objeto de ía solicitud definida anteriormente se clasificó en la IPC: A01  5/00 

4. De la solicitud de Patente 

41. Descripción (artIculo 28 D. 486) 

A lo largo de todo el capitulo descriptivo no existe informaciOn suficiente para toda la 
materia reclamada en lo referente a las secuencias mencionadas en el capitulo 
reivindicatorio y a los porcentajes de homologla con los cuales se puede considerar 
que la secuencia de Æcido nucleico tiene la misma actividad. 

Dc esta manera, la descripcion presentada no cumple con los requisitos establecidos 
en el art. 28 de la Decision 486, 

42. Reivindicaciones (art/cub 30 D 486) 

El capitulo reivindicatorio presentado carece de concisiOn y claridad par cuÆnto: 

1) Hay un alto nUmero de reivindicaciones independientes que pertenecen a la 
misma categoria (18 de 30 reivindicaciones son independientes), Ia anterior 
hace perder claridad y concisiOn del objeto reivindicado puesto que se 
perciben mUltiples objetos de invenciÆn; 

2) Se utilizan tØrminos ambiguos coma aproximadamente 80 y 
aproximadamente 100% id(§ntica a una secuencia de nucleótidos", 
aproximadamente 50 y aproximadamente 5000 nucleOtidos contiguos’, que 

no permiten definir el alcance de ía invenciOn, menos aUn cuando se hace 
referencia a secuencias de diversa longitud donde no se especifica los 
segmentos de homologla, ni se han realizado pruebas de correspondencia de 
actividad para diferentes porcentajes de homologia. Par lo anterior, estas 
expresiones ademØs carecen de sustento en la descripciOn (ver entre otras 
las reivindicaciones 3 4, 5, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 29),-9);

3)3) La reivindicaciOn 16 se refiere a mUltiples genes blanco definidos a partir de 
su funciÆn fisiológica. Sin embargo, estas funciones corresponden a ía 
activaciôn de varios genes que ademâs, pueden variar para los diferentes 



organismos a los que se pretende dirigft la invenciön. For tanto, esta 
reivindicaciôn carece de concision y de sustento en la descripciOn. 

De esta manera, el capitulo reivindicatorio presentado no cumple con los requisitos 
establecidos en el art. 30 de la Decision 486. 

S. Excepción a la patentabilidad (articulo 20 0486 literal a) -d)) 

Existen varios grupos de reivindicaciones que por el objeto que pretenden proteger 
se encuentran inmersas dentro de Ia que no se considera invenciOn: 

� Par pretender proteger todo o parte de un ser vivo, en este caso parte de 
material vegetal: reivindicaciones 6, 25; 

� For pretender proteger todo o parte de un ser vivo, en este caso segmento de 
ARN: reivindicaciOn 19; 

Por ser un proceso esencialmente biologico: reivindicaciones 8, 23, 24, 29; 

La materia reclamada en estas clÆusulas no podrÆ ser patentada. De esta manera y 
de acuerdo a lo establecido en el artIculo 20 de la Decision 486 el contenido de las 
citadas reivindicaciones deberÆ excluirse. 

6. Unidad de invención (artIculo 25 0486) 

Esta oficina esta de acuerdo con la autoridad de büsqueda internacional en la falta 
de unidad de invenciOn para la solicitud, tal coma Se explica en el informe de 
büsqueda internacional el mØtodo propuesto en la solicitud se refiere a diferentes 
secuencias de DNA que codifican diferentes RNA, por tanto existen tantos grupos 
inventivas, en este caso mØtodos para cantrolar infestaciones coma secuencias 
mencionadas. Sin embargo, debe resaltarse que no todos estos mØtodos estÆn 
sustentados en Ia descripciÆn. 

Adicionalmente, tal camo tambiØn Ta menciona el informe de büsqueda, los 
productos mencionados en las reivindicaciones 6, 7 y 25, tendrÆn tantas versiones 
como nümeros de secuencias de nucleOtidos se pretendan utilizar. De nuevo, para 
estos prod uctos tam poco existe sustento en la descripciOn para todas las versiones 
que Se podrIan realizar. 

Es asi que en el capitulo reivindicatorio presentado, cada una de las reivindicaciones 
corresponden a mUltiples objetos de invención, verentre otras las reivindicaciones 1, 
3,4,5,6,7,8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

Para que pueda hablarse de Unico objeto de invenciOn (concepto corn Un inventivo), 
toda la materia reclamada debe tener en comUn tanto la estructura como la actividad 
probada. Par To anterior, es necesario especificar cual es Ia estructura y actividad 
comUn en todas las posibles molØculas reclamadas, observando que dicha 
estructura cumpla por si misma con los requisitos de novedad y nivel inventivo. 

De acuerdo con Ia anterior, el capitulo reivindicatorio presentado no cumple con el 
requisito de unidad de invenciOn establecido en el art. 25 de la DecisiOn 486. 



f.:.; 

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 436 de la Comisión de la Cornunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de 60 dias contados 
a partir de la fecha de notificaciôn de la presente comunicaciOn. En case de no dar 
respuesta al presente requerimiento, o Si a pesar de la respuesta subsistieran los 
inipedimentos para la concesión, se denegarÆ la patente. 

Notifquese el presente oficio conforme a Ia dispuesto en ci numeral 52, literal e), del 
capitulo quinto del titulo primero de la çijlar Unica N° 10 de 2001 

ALIX CARMENZA CE$PEDES DE VERGEL 
Directora de DireccO de Nuevas Creaciones (C) 

El anterior requerimienta fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 

CONCEPTO TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO 
3718 Código No.202052 


