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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
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Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad N° PCT/08-19688

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio 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 el 26 de febrero
de 2008, con el N° 08-019688-00000-0000, por la(s) sociedad{es) MONSANTO
TECHNOLOGY LLC, entro a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“SECUENCIAS DE NUCLEOTIDOS QUE CODIFICAN PROTEINAS INSECTICIDAS",
que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/033868 del 30 de agosto de
2005.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 607 del 31 de agosto de 2009, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N* 0384, notificado por
fijacion en lista el 22 de enero de 2013, se requirié a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 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
concesién de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-19688-00009-0000
del 04 de junio de 2013, respondid oportunamente el requerimiento formulado y
presentd nueva(s) reivindicacion{es) 1 a 17 que remplaza(n) las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen
de fondo. Se acepté el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se
ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de |a Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de fa Decisién 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran 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
aplicacién”.

5.1. Objeto de la invencidn.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar
moléculas dtiles para el control de insectos que afectan cultivos. Para resolver este
problema técnico la solicitud en estudio proporciona secuencias de nucleétidos que
codifican para una proteina insecticida que presenta actividad de inhibicién de
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lepidépteros CrylA 105 y su introduccién en plantas.
5.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 31 de agosto de 2005, que
corresponde a la fecha de presentacién de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

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 T Fecha de Publicacién*
D1

US2004171120 Broad-spectrum delta-endotoxins | 2/Septiembre/2004

El documento D1' divulga nuevas proteinas para combatir insectos, en particular,
coledpteros, dipteros y lepiddpteros que son sensibles a las [delta]-endotoxinas
derivadas de Bacillus thuringiensis. E} documento divulga nuevas proteinas
cristalinas quiméricas cry y los segmentos de genes quiméricos que las codifican, asi
como métodos para preparar y usar estos segmentos de ADN (Pag. 1 resumen).

5.3. Nivel inventivo.

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

En el presente caso, los métodos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicaciéon 9 se refiere a: “Un método para controlar
una infestacién de una planta por parte de insectos lepidépteros, que comprende

(1) transformar una 0 mas células de plantas con un &cido nucleico que comprende,
unidos operativamente, un promotor funcional en plantas y un polinucleotido que
codifica una protefna que exhibe una secuencia de aminoacidos de SEQ ID NO:2
desde el aminoAcido en posicién 10 al aminodcido en posicién 600, que presenta
actividad insecticida contra lepiddpteros; y

(2) Contactar ef insecto con una o mas células vegetales transformadas obtenidas
en el paso (1).” (Pag. 13 def radicado N°08-19688-00009-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 9, y las
reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

1URL:http:#worldwide.espacenet.com/publicationDetalls/description?
CC=USENR=2004171120A1&KC=A1&FT=D&ND=38&date=200409024DB=EPODOC&locale=en_EP
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“Caracteristicas esenciales

D1

Método para controlar una infestacidn de una
planta por parte de insectos lepiddpteros

Método de control de infestacion de insectos
(Prr. {0037])

Transformar una 0 mas células de plantas con
un acido nucleico gue comprende, unidos
operativamente, un promotor funcional en
plantas y un polinuciedtido que codifica una
proteina que exhibe una secuencia de
aminoacidos de SEQ D NO:2 desde el
aminoacido en posicién 10 al aminoacido en
posicibn 600, que presenta actividad
insecticida contra lepiddpteros

Transformar  plantas con  secuencias
nucleotidas tal como la SEQ ID NQ: 34, que
es 96% idéntica a la SEQ 1D NO 2 de la
presente solicitud desde el aminoacido en
posicidn 10 al aminoacido en posicion 600,
dgicha proteina corresponde a CrylA

(PArr. [0048 y 0088])

Contactar el insecto con una ¢ mas células
vegetales transformadas

Endotoxina toxica para los insectos que
entran en contacto con la misma.

(Parr. [0018]).

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencién definida
en la reivindicacién 1 porque divulga la SEQ ID NO: 34, que es 96% idéntica a la
SEQ ID NO 2 de la presente solicitud desde el aminoacido en posicion 10 al
aminoacido en posicién 600, dicha proteina corresponde a CrylA (Parr. [0088]). El
documento divulga los polinuclebtidos que codifican dichas proteinas (Parr. [0088]),
constructos que contienen dichos polinucledtidos unidos operablemente con
promotores en un cassette de expresién, como es CaMV (Parrs. [0091], [0098] y
[0236]), v la expresidbn de dichos constructos en plantas (Parr. [0047]) o
microrganismos (Parr. {0202]). En e! documento se contempla la posibilidad de
disefiar composiciones que contengan dichas proteinas insecticidas y su uso en el
control de infestaciones con insectos (Parr. [0136])).

La diferencia entre la invencidn, definida en la reivindicacion 1 y el documento D1
consiste en que el método de la solicitud hace referencia a plantas transformadas
con la SEQ ID NO: 2, mientras el documentc D1 se refiere a la SEQ ID NO: 34, por
otra parte el documento D1 no divulga explicitamente el paso de contactar el insecto
con la planta transformada, sin embargo sugiere que el control de Ja plaga se hace
posible porque el insecto esta en contacto con la endotoxina que tiene actividad
insecticida (Parr. [0018]).

Sin embargo, no se evidencia un efecto técnico inesperado como consecuencia de
utilizar plantas transformadas con la SEQ ID NO: 2 en el método propuesto, de cara
a los resultados alcanzados por el método divulgade en el documento D1.

Por lo tanto, el probiema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: cémo modificar y proveer métodos de control de infestacion de
insectos alternativos al método divulgado en el documento D1.

Ya que el documento D1 divulga métodos que cumplen con el mismo objetivo que el

método propuesto por la solicitud que es el control de una infestacion de insectos
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utilizando plantas transformadas con secuencias que presentan la misma actividad
que la divulgada en la solicitud sin que por ello se alcance un resultado inesperado,
se considera que el método no cumple con el requisito de nivel inventivo pues se
limita a la aplicacion de medios técnicos conocidos sin que por ello se encuentre un
efecto inesperado en el método propuesto. De hecho en la memoria descriptiva se
presentan plantas de algoddn transgénicas que expresan una proteina insecticida
para las que se evalud la supervivencia del tejido de la hoja y se reporta resistencia
frente a plagas, es decir el mismo resultado que se reporta en el documento D1.

Los métodos reclamados en las reivindicaciones 13 a 16 no presentan caracteristicas
técnicas esenciales diferentes a las de la reivindicacién 9, por lo cual se considera
tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo.

La solicitante argumenta que el paso b) de los métodos reclamados en las
reivindicaciones 9 y 13 a 16 no corresponde a un proceso esencialmente biolégico
puesto que el insecto se alimenta de una planta que ha sideo transformada. Se aclara
a la solicitante que aunque la planta a la que se hace referencia en la primera etapa de!
método de control de una infestacion con lepidopteros corresponda a una planta
transformada, el procesc de alimentacién del insecto con dicha planta no presenta
ninguna modificacion ni adaptacion respecto al proceso que puede ocurrir de manera
espontanea en la naturaleza. Lo anterior, se entiende porque el proceso de
alimentacién de los insectos no se ve afectado por el hecho que la planta sea
transformada sino que es el mismo proceso que ocurre en la naturaleza.

Por otra parte, Ia solicitante reclama métodos de control de una infestacién de insectos
que como ya se expuso no cumplen con el requisito de nive! inventivo, sin embargo
este despacho aclara a la solicitante que en la presente solicitud se encuentra gque el
eje esencial de la divulgacion presentada consiste en la produccién de endotdxinas con
la SEQ ID NO: 2 y la transformacién de plantas con Acidos nucleicos que codifiquen
dicha proteina, de hecho, los ejemplos comparativos evalian la construccién de la
proteina y su introduccién en plantas, y en ningdn momento se divulga el problema
técnico como la necesidad de disefiar métodos de control de infestacién de insectos y
la solucién como la aplicacion de métodos con los pasos secuenciales descritos en las
reivindicaciones 9 y 13 a 16. Asi, este Despacho concluye gque incluir una planta
transformada con una secuencia alternativa con la misma actividad que la divulgada en
el documento D1, como una de las etapas del método de control de una infestacién por
insectos, no trag consigo un efecto técnico inesperado ni la solucién a un problema
técnico persistente en el estado de la técnica. Esto se puede corroborar con el hecho
de que el capitulo descriptivo de la solicitud no se encuentra dirigido hacia el
planteamiento de métodos de control de insectos, sino a la obtencién de las
endotoxinas y a la transformacidn de plantas con las mismas.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicacién(es) 1
a 8, 10 a 12 y 17, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion

Pagina4de§
Al contestar faver indigue el nimero S Sede Centra: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacion que se indica a continuacion: Sede CAN: Av, Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Caod Verificacién: 1158036754 Call Center 5920400. Linea gratulta Nacional 01800-910165

web: www.SiC.gov,.co e-mail;
Bogotd D.C. Colombia



X

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucion No: 37622
Por la cual se otorga parciaimente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad N° PCT/08-19688
industrial de que trata el articulo 14 de la Decisién 486, por lo tantc hay lugar a
conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; asi mismo, se niega el privilegio

de patente para la(s) reivindicacién(es) 9 y 13 a 16, por carecer de nivel inventivo como
se explicé anteriormente.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entré en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“SECUENCIAS DE NUCLEOTIDOS QUE CODIFICAN PROTEINAS
INSECTICIDAS"

Clasificacion IPC: C 07 K 14/325; C 12 N 15/8286.

Reivindicacion(es): 1 a 8, 10 a 13 y 17 incluida(s) en el radicado bajo el N° 08-
019688-00009-0000.

Titular(es): MONSANTO TECHNOLOGY LLC.
Domicilio(s): St. Louis, Missouri, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Natalia N. Bogdanova, David R. Corbin, Thomas M. Malvar,
Frederick J. Perlak, James K. Roberts y Charles P. Romano.

Prioridad(es) N°: 60/713.144 Fecha: 31 de agosto de 2005 Pals: US.
Solicitud internacional N°: PCT/US2006/033868 Fecha: 30 de agosto de 2006.
Vigente desde: 30 de agosto de 2006 Hasta: 30 de agosto de 2026.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion solicitada para las
relvindicaciones 9 y 13 a 16, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en
la Decision 486 de 1a Comisién de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la
patente se debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el
articulo 80 de 1a referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el
certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

Pagina5de 6

Al contestar favor indique el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel $737020
Cod Verificacién: 1158036754 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 015_300-910165

Web: www,SiC.gov.co e-mail: contactenos@sic.gay.co
Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rResoLucion No: 37622
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad N° PCT/08-19688

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la(s)
sociedad(es) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, entregandole(s) copia de la misma y
advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposicién, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento
de la notificacion o dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C., el 24 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLQ

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

Elabord: Sandra Carolina Crespo ™

Revist: Consuelo Leguizamon Leguizamon *
Revis6: Jose Luis Salazar Lopez ¥

Aprebé: Jose Luis LondoNo Fernandez "
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