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Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO

Rad. PCT/14-042252

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 el 27 de febrero
de 2014, con el N° 14-042252-00000-0000, por la sociedad Marrone Bio Innovations,
Inc., entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada “CEPA
BACTERIANA AISLADA DEL GENERO BURKHOLDERIA Y METABOLITOS
PLAGUICIDAS DERIVADOS-FORMULACIONES Y USOS ", que corresponde a la
solicitud internacional PCT/US2012/050807 del 14 de agosto de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 702 del 11 de agosto de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8394, notificado por
fijacion en lista el 21 de julio de 2015, 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
concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-042252-00005-
0000 del 19 de octubre de 2015, respondi6é oportunamente el requerimiento formulado y
presentd nuevas reivindicaciones 1 a 14 que remplazan las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se
acepto el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 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 aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 4 del radicado N° 14-042252-
00005-0000 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en
consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la
patente solicitada.

Tal como estd contemplado en el articulo 14 de la Decision 486 los usos no son
susceptibles de proteccion, se protegen los productos o procedimientos, donde el
producto esté correctamente definido por su conformacién o su composicion y los
procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a
un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicacion industrial de
esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 5 a 14, no pueden ser objeto de
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patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto estan
referidas a un uso, aunque dichas reivindicaciones reclaman un método para modular
la proliferacién y/o crecimiento de las algas, infestacion de plagas, y/o malezas
monocotiledoneas, juncos o dicotiledéneas, en realidad corresponden al uso de las
composiciones reclamadas. Noétese que las reivindicaciones 5 a 14 claramente
indican como Unico paso del supuesto método “aplicar la composicion de la
reivindicacion 1 en un lugar donde se desea la modulacion en una cantidad efectiva
para modular (...)"” que corresponde a la forma de usar la composicion, aunque en su
preambulo se reclame como método, y por lo tanto no es posible conceder para ellas
el privilegio de patente solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencion,

el cual quedara de la siguiente manera: “METODO PARA PRODUCIR PARABENOS

POR MEDIO DE UNA CEPA BACTERIANA DEL GENERO BURKHOLDERIA”.
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entr6 en fase

nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la

creacion titulada:

“METODO PARA PRODUCIR PARABENOS POR MEDIO DE UNA CEPA
BACTERIANA DEL GENERO BURKHOLDERIA”

Clasificacion IPC: AO1IN 63/02 // 43/06 // 43/26; AO1P 21/00; C12N 1/20 // 1/38; C12P
1/04.

Reivindicaciones: 1 a 4 incluidas en el radicado bajo el N° 14-042252-00005-0000.
Titular: MARRONE BIO INNOVATIONS, INC.

Domicilios: California, Estados Unidos de Ameérica.

Inventores: Ratnakar Asolkar, Marja Koivunen, Pamela G. Marrone.

Prioridades N°: 61/528,149 Fecha: 27 de agosto de 2011 Pais: US.
61/528,153 27 de agosto de 2011 us

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/050807 Fecha: 14 de agosto de 2012.
Vigente desde: 14 de agosto de 2012 Hasta: 14 de agosto de 2032

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion solicitada para las
reivindicaciones 5 a 14 del radicado N° 14-042252-00005-0000, 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
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la Decision 486 de la 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 la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
Marrone Bio Innovations, Inc., advirtiéendole que contra ella procede el recurso de
reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto
en el momento de la notificacion o dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 18 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com
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