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SeMor 

Jefe de la Divisl16n de Nuevas Creaciones 

Superintendencip de Industria y Comercio 

Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo 

E. S. D. 

Re.: Expediente No. 08.019-688 

Solicitud’del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT Entrada en 

Fase Na0ional, para: 

"SECUENCIAS DE NUCLEOTIDOS QUE CODIFICAN PROTEINAS INSECTICIDAS" 

Solicitante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC 

SOLI!GITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD 

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

como aparece al pi6 de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad 

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

de la patente PqT Entrada en Fase Necional arriba citada, para lo cual anexo el comprobante 

de pago No. 1101? ?.:1’4 2? de Febrero 4 de 2010, correspondiente a la tasa 

establecida para?dicha solicitud. 

En consecuen atentamente solicito a Ud, se anexe este memorial junto con el 

comprobante d pago al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente PCT 

Entrada en FasO Nacional, y se contin6e con su tramitaci6n. 

Sehor Jefe, 

Bogot6l, 
0 5 FEB - 2010 

MCA/gob/PI577 

MEMORIAL PAGO EXAMEN TE FONDO 

LA L g War i ftC aas t tek h aos ’A b o ?no 
C.C. No. 39.779.664 de Usaqu6n 
T.P.A. No. 70.819 del C. S. J. 
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogot6l, D.C. 
Tel6fono (PBX): 7560770 

E - 



WON�

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRi A Y COMERCIO 

RECIBO OFICIAL DE CAJA 10 � 8 , 772 
FECHA FEBRERO 4 DE 2010 

NIT : 000176089-2 

SUPL HIN I LINDENCIA DE I INIC)US I PIA Y COW.RC10 

No. 08-019688- -00003-0000 
?-eclla 2010-02-05) 14.56.58 Dep 2020 DIP NUEVASCR 
11-a 11 PATENILlYll Lve?379 1--ASENACIONAL11 
Act. 538 PEI ICION Folios 2 

U$It C 0 N 9 1 GNAC ION tltlt 

-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
DEPOSITANTE TIPO PAGO BANCO CUENTA No. PA60 FECHA P60 Vr. PAGO 
--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

ALVARO CASTELLANOS CONSIGNICION BANCO DE BOGOTA 062754387 175518232 04/02/2010 11,514,610.00 

illtl C 0 N C E P T 0 ttttl 

-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

CANT. RENTISTICO CONCEPTO TOTAL CONCEPTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 50005-01-01 SOLICITUDES 114 PTC CAP -11 EXAMEN DE PATENTIBILID 470,000.00 
TOTAL $ 470,000.00 

SON: CUATROCIENTOS SETENTA NIL ?ESQS 

RESPONSABLE 

100 DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 
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Industnia y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

DIREM6N DE NUEVAS CREACIONES 

RADICAC16N EXPEDIENTE No. PCT 08-19688 

EL EXTRACTIO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCi6N 

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 607 DE 

FECHA 311 DIE AGOSTO DE 2009 EL Tl?-RMINO HABIL SENALADO POR LA I 

LEY EXPIRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 

NOTA: Dentro, del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicaci6n 

en la gaceta de Propiedad Industrial, deberi solicitar y cancelar el examen de 

patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo 

establecido en el Art[culo 44 de la Decisi6n 486/2000. 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS. 

Sl NO X 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO I 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

2020 
Bogot6, D.C, 

Abogado 
MARGARITA CASTELLANOS 

ASUNTO Radicaci6n 08-19688 
Tr;?mite Oil 
Evento 379 
Actuaci6n 519 
Oficio ]LIL 2 4, 6 3 Folios 010 

Patente de Invenci6n Patente de Modelo de Utilidad 
Via Nacional 
Via PCT (fase nacional) Cap. I E::] Cap, 11 

No. Solicitud Internacional PCT/US2006/033868 
Fecha de Presentaci6n Internacional 30/Agosto/2006 

i 
Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de 
la Decisi6n 486 de la Cornisi6n de la Comunidad Andina, se comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descripci6n.-
Reivindicaciones 

Secuencias: 
Prioridad, 

2. AnAlisis de la Prioridad 

Folios 75 a 100 
Folios 101 a 106 
Folios 158 a 163 
Folios 108 a 157 
US 60/713.144 

26/Febrero/2008 
26/Febrero/2008 
26/Febrero/2008 
26/Febrero/2008 
31/Agosto/2005 

Se acepta la reivindicaci6n de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro 
del plazo establecido (Art. 9 D 486), y su contenido t(?cnico corresponde con el de la 
prioridad reivindicada. 

3. Objeto de la ?invenci6n 

Titulo de la solicitud: "Secuencias de nucle6tidos que codifican proteinas insecticidas" 
El problerna planteado en esta solicitud consiste en surninistrar mol6culas y m6todos 
para el control do insectos 
Para resolver este problema t6cnico la solicitud en estudio proporciona, secuencias de 
nucle6tidos que ?odifican para una protefna insecticida que presenta actividad de 
inhibici6n de lepidopterosCrylA 105 
El objeto de [a presente Solicitud se relaciona con la Clasificaci6n Internacional de 
Patentes (CIP): C071<14/325; C12NI5/82C8B6E 

4. No es una invenci6n (Art 15 D 486 literales (b)) 
El objeto de las r1eivindicaciones 14 a 18, 31 no se considera una invenci6n, de 
acuerdo con el Att citado. 
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5. De la Soficitud do Patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT) 
- Las reivindicaciones 1, 23 y 24 no son claras por que se refieren a un 

polinucle6tido pero lo caracterizan por la protefna codificada. El solicitante 
debe aportar (a secuencia exacta del polinuc16tido reclamado. Por otra parte el 
solicitante debe aclarar cual es la diferencia entre los polinucle6tidos de las 
reivindicaciones 23 y 24, ya que tal como est6n escritas se refieren a la misma 
mol6cula, Por 61timo, se recuerda al solicitante que cualquiera de las 
macromol6culas mencionadas debe ser caracterizada por su secuencia 
completa, la cual adem6s debe ser adjuntada en un listado aparte con su 
respectivo SEQ ID NO, y que no se aceptan definiciones indicando 
porcentajes de homologia o identidad, puesto que esta definici6n no 
permite establecer la secuencia aminokida o nucle6tida exacta a la que se 
refiere, tal como sucede en las reivindicaciones 25 y 26. 

- Las reivindicaciones 3 a 6 pretende caracterizar un polinicle6tido por su uso, 
se recuerda al solicitante que los usos son materia no patentable de acuerdo a 
Art 14 y 2:1 D 486. 

- La reivindicaci6n 8 no es clara por que no especifica cual es la cantidad 
efectiva de la protefna aislada reclamada, 

- La reivindicaci6n 9 no es clara por no especifica la estructura de los 
promotores y kidos nucleicos codificantes que conforman el cassette de 
expresi6n reclamado, 

- El solicitante debe especificar cual es la c6lula reclamada en las 
reivindicaciones 10 a 12, surninistrando el certificado de dep6sito para la cepa, 
y cual es el vector especifico reclamado en la reivindicaci6n 13. Se recuerda al 
solicitante que no es valido reclamar c6lulas que hacen parte de un organismo 
pluricelular como plantas o animales, ya que ello equivale a pedir protecci6n 
sobre la planta o animal, materia no patentable bajo Art 15 D 486 literal b. 

- El m6todo’de la reivindicaci6n 19 no es claro por que no especifica cuales son 
los pasos?secuenciales por los cuales las c6lulas vegetales transformadas 
entran en contacto con el insecto, Si dichos pasos est6in relacionados con el 
proceso de alimentaci6n del insecto, el m6todo no es patentable ya que este 
es un proceso que ocurre de forma natural (el insecto se alimenta de una 
planta) y el solicitante no tiene incidencia sobre el. El hecho de que la planta 
sea modificada tampoco justifica la patentabilidad del m6todo, ya que 
necesariamente involucra el proceso natural de alimentaci6n del insecto. 
La reivindicaci6n 21 no es clara por que no identifica la estructura de la sonda 
que hibridiza con el polinucle6tido de inter6s, ni cual es el m6todo de 
detecci6n.de la hibridaci6n, 
La reivindicaci6n 22 no es clara por que no identifica, inequivocamente el 
anticuerpo utilizado en la detecci6n del poliniucle6tido ni el m6todo de 
detecci6n de dicha uni6n. Es importante mencionar que un anticuerpo debe 
caracterizarlo a partir de su estructura completa, mencionando las secuencias 
que lo conforman en la cadena figera y cadena posada, o las secuencias 
variables de las cadenas ligera y pesada o las secuencias de los 6 CDR’s que 
conforman, ambas cadenas. 

- El tE?rmino:?"aproximadarnente" utilizado a lo largo del capitulo reivindicatorio 
(reivindicaciones 27, 29 y 30), es impreciso, por lo cual no permite distinguir la 
invenci6n del estado de la t6cnica. Se sugiere sustituirlo por un t6rmino 
preciso o un rango concreto 

- La reivindioaci6n 28 no es clara, ya que se refiere a un composici6n que 
comprende un cantidad efectiva de la proteina CryA. 105 con SEQ ID NO 2, 
donde dicha composici6n se selecciona del grupo que consiste en una c6lula 
vegetal, una c6lula bacteriana, una c6lula fOngica, un coloide, una emulsi6n, 
un recubrirhliento para semillas, una carnada y un polvo recubrimiento para 

Lxpediente 08-19688’ Primer Articulo 45 



K" 

e? 
\ q 

semillas, una carnada y un polvo, sin embargo los miembros del grupo 
mencionado no corresponden a composiciones. El solicitante debe aclarar 
cual es el objeto que desea proteger, tanto en esta reivindicaci6n como en las 
dependi6ntes 29 y 30, Por otra parte, la reivindicaci6n dependiente 29 debe 
restringir el rango del contenido de CrylA.105 en la composici6n, ya que el 
proporcionado muy amplio (Dos ordenes de magnitud). 

- La reivindicaci6n 32 no es clara por que se refiere a una composici6n pero, la 
caracteriza por la sonda capaz de reconocer el polinucle6tido que codifica la 
proteina de inter6s, el solicitante debe caracterizar la composici6n por sus 
caracteristicas esenciales: componentes (con su respectiva estructura) y 
proporcio,nes. De 

’ 
la misma manera la reivindicaci6n 33 no es clara por que 

pretende caracterizar [a composici6n por un resultado esperado 
correspondiente a su efecto sobre una plaga. 

- Las Reivindicaciones 34 a 36 no son claras porque se refieren a m6todos para 
el control,de una infestaci6n de insectos lepid6pteros en donde el solicitante 
no ha realizado ninguna modificaci6n sobre los insectos, sino sobre el cultivo, 
ya que el l-n6todo se centra en la el control de la infestaci6n no es claro cual es 
la mano del inventor sobre el m6todo. Se aclara al solicitante que si su 
intenci6n iss reclamar la planta capaz de expresar la proteina insecticida, esta 
no es patentable bajo Art 15 D 486 literal b, por otra parte, si la intenci6n del 
solicitante es reclamar el m6todo de aspersi6n de dicha proteina insecticida, 
este tampoco es patentable debido a que se considera un uso (Art 14 y 21 D 
486), 

6. Determinaci6n del Estado de la T6cnica 

El Estado de la T6cnica se determin6 con base en la fecha de presentaci6n de la 
solicitud de prioridad: 31/Agosto/2005, y no se encontraron documentos que anticipen 
el objeto de esta solicitud. 

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del t6rmino de sesenta (60) dlas 
contados a partir4e la fecha de notificaci6n de la presente comunicaci6n. En caso de 
no dar respuesta,al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 
los impedimentos para la concesi6n, se denegar6 la patente. 

Se invita al solicitante se sirva indicar, si as! lo considera, su renuncia al t6rmino 
faltante para... y presentarla por escrito 

Notifiquese el presente, oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capitulo quinto del tftulo primero de la Circular Onica No. 10 de 2001. 

Director de Nuevas Creaciones (E) 

El anterior req 
. 
Oerimiento fue notificado por fijaci6n en lista, de fecha 

A 

Elaborado por: Sandra Carolina Crespo C?§rdenas 
Revisado Por: ConsUelo Leguizarno’n Leguizamoxn 
Aprobado por? JesOs Fernel Garcla Garcia 

VO 
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